CONCLUSOES DE G. COSMAS — PROCESSOS APENSOS C-108/97 E C-109/97

CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
GEORGES COSMAS

apresentadas em 5 de Maio de 1998 *

I — Introdugio

1. Com as questdes prejudiciais que sub-
meteu ao Tribunal de Justica, a primeira secgiio
comercial do Landgericht Miinchen I solicita
a interpretagio do artigo 3.%, n.*° 1, alinea c),
e 3, primeira frase, e do artigo 6.°, n.° 1, alinea
b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislagbes dos Estados-
-Membros em matéria de marcas? (a seguir
«directiva»).

2. Estas questdes foram suscitadas no dmbito
de um litigio que opde, por um lado, a soci-
edade Windsurfing Chiemsee Produktions-
und Vertriebs GmbH (WSC), demandante no
processo principal (a seguir «demandante»), ¢,
por outro, a), no processo C-108/97, a empresa
Boots- und Segelzubehdr Walter Huber (a
seguir «primeira demandada») e, b), no pro-
cesso C-109/97, a empresa Franz Attenberger
(a seguir «segunda demandada»), litigio este
que resulta do facto de estas dltimas terem
utilizado, para distinguir os seus produtos, a

* Lingua original: grego.
1 — JOL40,p. 1.
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marca «Chiemsee», que tinha sido registada
pela primeira.

II — Directiva 89/104

3. O artigo 2.° da directiva estd redigido do
seguinte modo:

«Podem constituir marcas todos os sinais sus-
ceptiveis de representagio grifica, nomeada-
mente as palavras, incluindo os nomes de pes-
soas, desenhos, letras, mimeros, a forma do
produto ou da respectiva embalagem, na con-
di¢io de que tais sinais sejam adequados a
distinguir os produtos ou servicos de uma
empresa dos de outras empresas.»
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4. O artigo 3.°, que define os motivos de
recusa ou de nulidade de uma marca, estd
redigido do seguinte modo:

«1. Ser4 recusado o registo ou ficardo sujeitos
a declaragdo de nulidade, uma vez efectuados,
os registos relativos:

a) ..

¢) As marcas constituidas exclusivamente por
sinais ou indicagbes que possam servir, no
comércio, para designar a espécic, a qua-
lidade, a quantidade, o destino, o valor, a
proveniéncia geogrifica ou a época de pro-
dugdo do produto ou da prestagio do ser-
vigo, ou outras caracteristicas dos mesmos;

d ..

h) ..

2. ..

3. Nio serd recusado o registo de uma marca
ou este nio serd declarado nulo nos termos
do n.° 1, alineas b), ¢) ou d), se, antes da data
do pedido de registo ¢ apds o uso que dele foi
feito, a marca adquiriu um cardcter distintivo.
Os Estados-Membros podem prever, por
outro lado, que o disposto no primeiro periodo
sc aplicard também no caso em que o cardcter
distintivo tiver sido adquirido, apés o pedido
de registo ou o registo,

e

5. O artigo 5.°, relativo aos dircitos confe-
ridos pela marca, estd redigido do seguinte
modo:

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

a) De qualquer sinal idéntico 3 marca para
produtos ou servigos idénticos Aqueles para
0s quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido
4 sua identidade ou semelhanca com a
marca e devido 2 identidade ou semelhanca
dos produtos ou servigos a que a marca e
o sinal se destinam, exista, no espirito do
publico, um risco de confusio que com-
preenda o risco de associagio entre o sinal
¢ a marca.

5. ..o,
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6. Além disso, o artigo 6.°, relativo 2 limi-
tagio dos cfeitos da marca, estd redigido do
seguinte modo:

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

b) De indicagdes relativas i espécie, 4 quali-
dade, 3 quantidade, ao destino, ao valor, 3
proveniéncia geogrifica, 4 época de pro-
dugio do produto ou da prestagio do
servigo ou a outras caracteristicas dos pro-
dutos ou servicos;

c) ..

desde que esse uso seja feito em confor-
midade com préticas honestas em matéria
industrial ou comercial.»
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1II — Enquadramento juridico nacional

7. Como resulta do despacho de reenvio, antes
da transposigio da directiva ¢ até 31 de
Dezembro de 1994, a lei que se aplicava na
Repiiblica Federal da Alemanha era a Waren-
zeichengesetz (lei sobre as marcas, a seguir
«WZG»), cujo artigo 4.°, n.° 2, primeiro pari-
grafo, excluia o registo de marcas «desprovi-
das de cardcter distintivo ou constituidas exclu-
sivamente por.. termos quc contenham
indicagdes sobre a espécic, a época ¢ o lugar
do fabrico, a qualidade, o destino... dos pro-
dutos».

8. Todavia, mesmo as marcas desprovidas de
carcter distintivo, na acepgio da disposicio
supracitada, cram protegidas, por forga do
artigo 4.°, n.°3, da WZG, sc «estivessem
implantadas no comércio».

9. Além disso, a WZG reconheceu, no artigo
25.° («Ausstattungsschutz»; «Protecgio da
apresentagio»), a possibilidade de aquisigiio
de um dircito sobre uma marca em razio nio
do scu registo, mas do seu uso ¢ da incidéncia
desse uso sobre o comércio. Segundo o des-
pacho de reenvio, a disposi¢io em questio
tinha utilizado, para definir o requisito exi-
gido, o termo «notoricdade» («Verkehrsgel-
tung»),

10. A directiva foi transposta para o direito
alemio pela Markengesetz (lei sobre as marcas,
a scguir «<MarkenG»), que entrou em vigor
em 1 de Janciro de 19952

11. O artigo 8.° n.° 2, desta lei, que corres-
ponde ao artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da dircc-
tiva, determina quc serd recusado o registo,
designadamente, is marcas «constituidas
exclusivamente por indicagbes que possam
servir, no comércio, para designar a espécie, a
qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a
proveniéneia geogrifica... ou outras caracte-
risticas do produto».

12. Por forga do artigo 8.°,n.° 3, da MarkenG,
uma marca ndo susceptivel de protecgio, por
cair sob a al¢ada do disposto no artigo 8.,
n.° 2, desta mesma lei 3, pode, no entanto, ser
registada «se, antes da data da decisfo relativa
ao registo, a marca sc tiver implantado nos
meios interessados em consequéncia do scu
uso no que toca as mercadorias... para as quais
fot registada».

2 — Por forga do artigo 16.°, n.° 1, da dircctiva, os Estados-
-Membros deviam transpor as suas disposigées para o dircito
interno o mais tardar em 28 de Dezembro de 1991. ‘Todavia,
20 adoptar, em 19 de Dezembro de 1991, a Decisio 92/10/CEE
(JO 1992, L 6, p. 35), o Consclho exerceu o poder que lhe foi
conferido pelo artigo 16.°, n.° 2, da dircctiva ¢ adiou para 31
de Dczcmgro de 1992 a data do termo do prazo da transpo-
sigio da dircctiva para o dircito interno,

3 — Por exemplo, scgundo o érgdo jurisdicional de reenvio, uma
marca constituida exclusivamente por uma indicagio que

;;ossa servir para designar a proveniéncia geografica dos pro-

dutos.
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13. Ademais, nos termos do artigo 4.°, n.° 2,
desta mesma lei (que substituiu o artigo 25.°
da lei anterior), pode-se adquirir um direito
sobre uma marca em razio do scu uso e da
notoriedade que ela adquiriu no comércio.

14. Segundo a jurisprudéncia dos érgios juris-
dicionais alemies, a nogdo de «implanta¢io»
(«Verkehrsdurchsetzung») é mais cxtensa e
mais fundamental do que a de «notoriedade»
(«Verkehrsgeltung»). Assim, o facto de o
registo de uma marca ser aceite por ela se ter
implantado no comércio significa necessaria-
mente que ela adqumu uma certa notoriedade
— mas o inverso nio é verdadeiro. Para deter-
minar se hd notoriedade ou implantagio, deve
distinguir-se entre os elementos verbais e mor-
folégicos de uma marca que tém «por natu-
reza» um caricter distintivo e aqueles que
dele carecem (tais como as denominagGes des-
critivas, nomeadamente as que designam a
proveniéncia geogrifica). Os primeiros justi-
ficam, de uma maneira geral, o registo e a
protecgio da marca, enquanto os segundos
devem ter sido aceites, através do uso, pelos
meios comerciais interessados. A percentagem
de aceitagio, no caso da notoriedade/
/implantagio, situa-se aproximadamente entre
16% e 70%. Para comprovar essa percen-
tagem, recorre-se principalmente a sondagens.
Todavia, a jurisprudéncia e a doutrina alemis
aceitam dificilmente o reconhecimento e a
protecgio de indicagdes que devem manter-se
«d disposi¢io de todos», isto &, se bem com-
preendo, que aceitam dificilmente que uma
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empresa tenha o monopdlio-de indicagées que
outras empresas também tém interesse em
utilizar.

IV — Os factos

15. Com os seus 80 km? de superficie, o Chi-
emsee é 0 maior Iago da Baviera. E um pélo
de atrac¢io turistica. Pratica-se, designada-
mente, o s#rf. Na regido circundante, cha-
mada «Chiemgau», predominam as activi-
dades agricolas.

16. A demandante tem sede em Grabenstitt,
nas imediagdes do Chiemsee. Comercializa
roupas e calcado de desporto, bem como
outros artigos de desporto que estejam na
moda («fashion sport»), que sio desenhados
por uma sociedade irmid, também instalada
perto do Chiemsee, e sio fabricados noutra
regido. Desde 1990, a demandante utiliza o
nome do lago para designar os seus produtos.
Além disso, entre 1992 ¢ 1995, a demandante
registon a mesma denominagio como marca
dos seus produtos, sob a forma de diferentes
representagdes graficas, acompanhadas por
vezes de imagens (em especial, a de um des-
portista a mergulhar, se o estou a interpretar
correctamente) e de indicagdes verbais
suplementares, tais como «Chiemsee Jeans»,
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«Windsurfing — Chiemsee — Active Wear»,
«By Windsurfing Chiemsee», ectc.
marcas, tais como reproduzidas no despacho

A.

Estas

de reenvio, sio, por ordem cronolégica, as
seguintes:

Nimero de registo/Marca

2009617

wims URFING

2014831

BY WINDSURFING CHIEMSEE

2043643

Pt -

!

alll
0B

L

{IHIEIHSQ;E

Data de registo

17.2.1992

17.2.1992

1.6.1992

31.8.1993

1-2787



CONCLUSOES DE G. COSMAS — PROCESSOS APENSOS C-108/97 E C-109/97

E. 2043644

L 2086304

31.8.1993
|
&M
I
30.11.1994
HIEMSEE
31.1.1995

G. 2901054

Jong

17. Como o érgio jurisdicional de reenvio
observou, as autoridades alemds competentes,
administrativas e judiciais, consideram, desde
sempre, que o termo «Chiemsee» designa uma
proveniéncia geogrifica e que, por conse-
guinte, nio ¢, em si mesmo, susceptivel de
registo como marca. No entanto, admitem o
seu registo exclusivamente em virtude da
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sua representacio grafica, sempre diferente, e
dos elementos que a acompanham.

»

18. A demandada no processo C-108/97, com
sede numa regiio préxima do Chiemsee,
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comercializa, apenas a partir de 1995, desig- contm a indicacdo distintiva «Chiemsece»,
nadamente, roupas de desporto (tais como  que nio foi registada como marca e que se
camisctas, camisolas, etc.). Estes produtos apresenta sob a forma gréfica seguinte:

@
ZL@M«/M(@,

19, Por scu turno, a demandada no processo  distintiva reproduzida imediatamente a seguir,
C-109/97 comercializa, nos arredores do Chi-  as seguintes indicagdes, que também nio foram
emsce, produtos andlogos aos da empresa registadas:

anterior, 0s quais contém, além da indicagio

(b)

[

CHIEMSEE

1-2789
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CHIEMSEE

NATUR

20. No processo principal, a demandante
opds-se i utilizagio pelas demandadas da
denominacio «Chiemsee», alegando que,
apesar das diferencas de representagio grafica,
havia risco de confusio com a denommagao
que cla prépria utiliza desde 1990, que registou
como marca ¢ que é conhecida no comércio.

21. Em contrapartida, as demandadas defen-
deram que o termo «Chiemsee» nio é sus-
ceptivel de protecgio, dado tratar-se de uma
indicagdo de proveniéncia geografica, que deve
continuar 4 disposigio de todos e que, por
conseguinte, o seu uso, sob outra forma gri-
fica, ndo pode criar qualquer risco de con-
fusdo.

22, Sendo assim, o érgdo jurisdicional naci-
onal considerou indispensivel submeter as
seguintes questdes ao Tribunal de Justiga:
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AL

«1) Questdes relativas ao artigo 3.° n.°1,
alinea c):

Deve o artigo 3.° n.°1, alfnea c), ser
entendido no sentido de ser suficiente
que exista a possibilidade de utilizar uma
indicagio relativa 3 determinagio da pro-
veniéncia geogrifica, ou tal possibilidade
tem de ser concretamente precisada (no
sentido de que j& outras empresas simi-
lares se servem dessa palavra para indicar
a proveniéncia geogrifica dos seus pro-
dutos do mesmo tipo ou, pelo menos,
existem indicios concretos de que tal
sucederd num futuro previsivel), ou deve
mesmo existir a necessidade de utilizar
essa designagio para indicar a proveni-
éncia geogrifica dos produtos em
questdo, ou deve, além disso, existir ainda
uma necessidade qualificada de utilizagio
dessa indicacdo de proveniéncia em vir-
tude de, por exemplo, mercadorias do
mesmo tipo, produzidas nessa regifo,
gozarem de uma especial reputagio?
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Tem importincia, para uma interpretagio
lata ou estrita do artigo 3.°, n.° 1, alinea
c), relativamente s indicagdes de prove-
niéncia geogrifica, a circunstincia de os
efeitos da marca screm limitados, na
acepgio do artigo 6.°, n.° 1, alinea b)?

Nas indicagdes de proveniéncia geogri-
fica do artigo 3.°, n.°1, alinca c),
incluem-se apenas aquelas que dizem res-
peito ao fabrico do produto naquele local,
ou é suficientc o comércio de tais pro-
dutos nesse local ou a partir desse local,
ou é suficiente, no caso de produgio de
téxteis, que scjam projectados na regiio
indicada, embora, por razdes ligadas ao
processo produtivo, sejam produzidos
noutro lugar?

Questdes relativas ao artigo 3.9, n.° 3,
primeira frase:

Que cxigéncias resultam deste preccito
no que respeita 2 possibilidade de registo
de uma indicagio descritiva nos termos
do artigo 3.° n.° 1, alinea c)?

Em cspecial: as exigéncias sfio iguais em
todos os casos ou devem scr distintas
consoante o grau de necessidade do livre
uso da indicagio (“Freihaltebediirfnis™)?

Em especial, é compativel com esta dis-
posigio a jurisprudéncia alemd, tal como

definida até hoje, segundo a qual, quanto
is indicagdes descritivas cujo livre uso
seja nccessério, se cxige a comprovagio
de uma implantagio (“Verkehrsdurchset-
zung”) no mercado superior a 50% dos
sectores em causa?

Desta disposi¢io resultam exigéncias
sobre a forma como o carécter distintivo
obtido pela utilizagio deve ser determi-
nado?»

V — Quanto ao mérito

A — Primeira questdo

23. Com as primeira ¢ terceira partes da pri-
meira questdo prejudicial, que devem ser cxa-
minadas em conjunto, o érgio jurisdicional
de reenvio pergunta, em suma, s¢ ¢ em que
condigdes é que uma designagio geogrifica
pode constituir uma marca ¢, em caso de
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resposta positiva, em que medida é que tal
marca estd protegida relativamente a terceiros.

24, Para responder a esta questdo, ¢, antes de
mais, necessirio recordar qual é o objectivo
da directiva, bem como a razdo que justifica
a protecgio de uma marca.

25. Como resulta dos seus primeiro e ter-
ceiro considerandos, a directiva tem em vista
uma primeira aproximagio das legislagdes
divergentes dos Estados-Membros em matéria
de marcas, dado que as disparidades existentes
sdo susceptiveis de entravar a livre circulagio
dos produtos e a livre prestagio de servigos e
de falsear as condigbes de concorréncia no
mercado comum.

26. Com ecsta finalidade, a directiva estabe-
lece, sobretudo, regras comuns relativas ao
registo e A eventual declaracio posterior de
nulidade da marca e determina o contetdo e
os limites da protecgio do direito 4 marca,
deixando aos Estados-Membros o encargo de
regulamentarem os pormenores, nomeada-
mente aqueles que dizem respeito aos proce-
dimentos.

27. O objectivo central do sistema aprovado
pelo legislador comunitirio é a defesa e a pro-
tecgio da fungio essencial da marca. Esta
fungido, como resulta nomeadamente do sétimo
considerando e dos artigos 2.%, 3.°, n.°° 1,
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alinea b), ¢ 3,5.°, n.° 5, ¢ 10.°, n.° 2, alinea a),
da directiva, consiste, por um lado, na indi-
vidualizacio dos produtos de uma empresa e
na sua distingdo rclativamente a outros pro-
dutos semelhantes (fungio distintiva da marca)
e, por outro, na sua ligagio a uma empresa
determinada (garantia de proveniéncia).

Com efeito, como o Tribunal de Justica sali-
entou por diversas vezes, «a fungio essencial
da marca... é a de garantir a0 consumidor ou
ao utente final a identidade originiria do pro-
duto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem
confusio possivel, tal produto de outros com
diversa proveniéncia» 4.

28. Em meu entender, &, precisamente, tendo
em conta esta fungio da marca que o artigo
3.°, n.°1, da directiva considera a falta de
caricter distintivo um fundamento auténomo
de recusa do registo ou de nulidade da marca
[caso b)], mas também um fundamento mais
especifico de nulidade ou de recusa das marcas
que ou sdo constituidas exclusivamente por
indicagdes descritivas [caso c)], ou se tor-
naram usuais na linguagem corrente ou no
comércio [caso d)].

29. Com efeito, se bem que, no texto da
directiva, os casos c) e d) sejam, do ponto de
vista formal, distintos do caso b), trata-se, em
suma, de casos mais particularizados ou mais

4 — V, designadamente, o acérdio de 11 de Novembro de 1997,
Loendersloot (C-349/95, Colect., p. 1-6227, n.° 24).
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especificos ou simplesmente mais caracteris-
ticos de falta de caricter distintivo da marca
que explicam ¢ esclarecem a nogio geral de
falta de caracter distintivo, sem introduzirem
nogdes de outro tipo ou fundamentalmente
diferentes desta 5. Também sou levado a csta
conclusdo, se interpretar paralelamente o
nimero supracitado ¢ o n.°3 do artigo 3.°,
por for¢a do qual ndo pode ser recusado o
registo de uma marca nem este declarado nulo
nos termos do n.° 1, alinca b), ¢) ou d), sc esta
tiver adquirido posteriormente um cardcter
distintivo, devido ao uso que dela foi feito.
Por outras palavras, nesses casos, que sio tra-
tados conjuntamente no artigo 3.°, n.°3, a
marca adquire posteriormente a qualidade que
The faltava inicialmente e cuja falta obstava ao
seu registo ou tornava possivel o seu cance-
lamento, ou seja, o caricter distintivo, Por
conseguinte, deve considerar-se que os casos
nio especificamente visados no artigo 3.°,

5 — O facto de as indicagdes descritivas ou que sc tornaram usuais
constituirem subcategorias das indicagdes desprovidas de
cardcter distintivo resulta claramente da formulagio do artigo
2.° n.° 1, da proposta da primcira dircctiva do Conselho 5::
aproximagio das legislagdes dos Estados-Membros relativas
is marcas, apresentada pela Comissio ao Consclho em 25 de
Novembro de 1980 (JO 1980, C 351, p. 1), alterada em 17 dc
Novembro de 1985 (JO 1985, C 351, p. 4). Scgundo csta for-
mulagiio inicial, podia ser recusado o registo ou declaradas
invilidas, designadamente, as marcas «que, na data do respec-
tivo registo... scjam desprovidas de cardcter distintivo no refe-
rido Estado-Mcmbyro, nomeadamente:

a) .. [aqui consta o texto do artigo 3.% n.® 1, alinca c), tal
como estd em vigor actualmente, com o scguinte acrescento,
que corresponde 2o texto actual do artigo 3.%, 0.° 3: ] « menos
que essas marcas tenham adquirido wm cardcter distintivo
apds o uso que delas foi feito,

b) ... [texto que corresponde, em suma, a0 actual artigo 3.°,
n.° 1, alinea d)» (sublinhado meu),

Os casos supracitados também sio tratados no mesmo passo
pela Convengio de Paris para a Protecgio da Propricdade
Industrial, de 20 de Margo de 1883, tal como foi revista pela
tltima vez ecm Estocolmo em 14 de Julho de 1967 ( Recueil
des traités des Nations vories, t. 828, n.° 11851, p. 305), cujo
artigo 6.° guinguies, B, 2, prevé que sé poderd scr recusado
ou anulado o registo das marcas de comércio ou de fibrica
«2.° quando forem desprovidas de qualquer caricter distintivo
ou entdo exclusivamente compostas por sinais ou indicagdes
que possam scrvir no comércio para designar a espécic.. o
lugar de origem dos produtos ou a época da produgio, ou
quc sc tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos
habitos leais ¢ constantes do comércio do pafs em que a pro-
teegio & requeridas,

Assinalo, além disso, que a formulagio do artige 7.5, 0. 1 ¢
3, do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Consclho, de 20 de
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitdria (JO 1994, L 11,
p- 1), é andloga 3 do artigo 3.% n.”* 1 ¢ 3, da dircctiva.

n.° 1, alfncas ¢) ou d), cabem no Ambito do
artigo 3.°, n.° 1, alinea b) &,

30. Dchrucemo-nos, agora, sobre a dispo-
si¢io controvertida do artigo 3.% n.° 1, alinea
c). Resulta da prépria formulagio desta dis-
posigio que devem ser preenchidos trés requi-
sitos para que uma marca constituida por uma
indicagio geogrifica caia sob a algada desta
disposigio: a) a marca deve ser constituida
exclusivamente por uma indicagio de natu-
reza geogrifica; b) a indicagio deve poder
servir, no comércio, para designar a proveni-
éncia geogrdfica; c) a proveniéncia geogrifica
deve constituir uma caracteristica do produto.
Mais especificamente:

a) Exclusividade

31. Convém observar, antes de mais, que sé
cabem no Ambito desta disposigdo as marcas
constituidas «exclusivamente» por sinais ou
por indicagdes de conteddo puramente des-
critivo, Por conseguinte, as marcas compostas
que, além das indicagdes em causa, contenham
uma ou virias palavras, imagens, representa-
¢des, ctc., que, isoladamente ou em combi-
nagio com a indicagio descritiva, conferem
um cardicter distintivo 4 marca, nio cstio
abrangidas. Deste ponto de vista, marcas como

6 — V. Cornish, W. R.: Intellectual property: patemts, copyright,
trade marks and allied rights, J.Pcf, Londres, 1996, p. 588.
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as da demandante na processo principal acima
designadas por A), B), C), D) ¢ E) ou a da
segunda demandada acima designada por c)
ndo cabem, em meu entender, no dmbito da
disposicdo controvertida 7.

32. Por conseguinte, o problema pée-se, em
casos como o da causa principal, em relagio a
marcas constituidas exclusivamente por uma
indicagio geogrifica, como as marcas da
demandante acima designadas por F) e G), e
as das demandadas acima designadas por a) e

b).

b) Proveniéncia geogrifica

33. Como ji indiquei, resulta do despacho de
reenvio que as autoridades alemis consideram
que uma indicagio geogrifica como «Chiem-
see» é descritiva e, por conseguinte, nio é
susceptivel, em si mesma, de registo.
Aceitam-na, porém, exclusivamente, porque a
sua representagio grafica é diferente de cada
vez, Quanto a este aspecto, o Srgio jurisdi-

7 — Visto que as marcas constituidas «cxclusivamente» por um
termo geografico cacm sob a algada da disposigio controver-
tida, uma marca nio pode caber parcialmente no dmbito desta
disposigdo, isto é somente no que diz respeito 3 parte que
contém uma indicagio de naturcza geogrifica. A razio disto
estd em que, enquanto marca composta, cld nio cabe, por
definigio, no dmbito desta disposigio. Além disso, de uma
mancira mais geral, dado que o ponto de vista que deve ser
tomado em linia de conta & o da impressdo de conjunto pro-
duzida pela marca (v. acérdio de 11 de Novembro de 1997,
SABEL, C-251/95, Colect., p. 1-6191, n.° 23), nio se devem
considerar isoladamente os scus diversos clementos constitu-
tivos.

1-2794

cional de reenvio menciona as marcas da
demandante acima designadas por F) e G),
que s6 diferem pela representacio grafica espe-
cifica da palavra «Chiemsee», de que sdo cons-
tituidas.

34. Considero que esta concepgio ¢ errada.
Sempre que o tinico ou o principal elemento
constitutivo de uma marca for um termo geo-
grifico, a questdo de saber se esse termo serve
para designar a proveniéncia geogrifica, na
acepgio da disposigio controvertida, deve ser
apreciada segundo critérios objectivos, tendo
em conta o significado que o termo tem con-
siderado em si mesmo. O tnico ou o prin-
cipal elemento constitutivo de marcas como
as designadas acima por F) e G), bem como
por a) e b), é o clemento verbal, isto é, a
impressio sonora produzida pela percepgio
do termo «Chiemsee» no ouvido ou na ima-
ginacio do ouvinte ou do espectador. A
impressio visual provocada por cada uma
dessas marcas tem uma amplitude limitada e
desempenha um papel inteiramente secun-
dério na percep¢do da marca, porque se limita
3 apresentagdo grifica diferente do mesmo
termo [na marca acima designada por b), o
termo «Chiemsee» estd simplesmente colo-
cado no interior de uma elipse de cor mais
escura), sem que intervenham outros termos
ou imagens que reforcem a marca ou a ponham
em evidéncia. Isto tem como resultado pro-
vocar a confusio quanto i relagdo entre as
marcas, porque se dd a impressio de se tratar
simplesmente de variantes da mesma marca e,
por extensio, de produtos provenientes de
uma mesma cmpresa comercial 3 qual 2 marca
pertence. Em conclusdo, a representagdo gri-
fica diferente de cada vez do mesmo termo
nio constitui um elemento distintivo ou suple-
mentar que acresga, pretensamente, ao termo
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geogrifico, de modo a criar de cada vez uma
marca «composta», como o érgio jurisdici-
onal de reenvio supée sem razio. Trata-se de
marcas simples que sdo ou idénticas ou seme-
lhantes [como as marcas acima designadas por
F) ¢ por a)], de tal modo que do a impressio
que sc trata de variantes da mesma marca.

A tese contrdria teria como resultado 2 mul-
tiplicagio até ao infinito das marcas consti-
tuidas pelo mesmo termo, dado que os modos
como um termo pode ser representado grafi-
camente sio em nimero infinito. Isto criaria,
todavia, uma confusio total no mercado ¢
multiplicaria os conflitos entre marcas, o que
o legislador comunitério nio pode ter queri-

do 8.

35. Convém observar, em seguida, que a dis-
posigao litigiosa ndo pode excluir em bloco
todos os termos geogrificos.

Assim, ¢ evidente que as denominagbes geo-
grificas imagindrias, miticas ou incxistentes
(por exemplo, «Thulé», «Utopia», «No Man’s
Land», «Atlantida», etc.) ndo cabem no imbito
desta disposigio, dado ser impossivel que
designem qualquer proveniéneia geogrifica.

8 — V. o oitavo considerando da dircctiva, que salienta a necessi-
dade de reduzir o niimero total de mareas ¢, por conscguinte,
o nimero de conflitos que surgem cntre clas, renunciando a
proteger as marcas que nio scjam clectivamente usadas,

Do mesmo modo, os nomes de cidades, de
lugares ou de regides que desaparcceram ou
mudaram de nome ao longo dos séculos (por
exemplo, «Bizdncio», «Dicia», «Lutécia»,
«Babilénia», ete.).

Além disso, as denominagdes geogrificas que
nio ¢ légico ou verosimil designarem a pro-
veniéncia geogrifica do produto em causa ndo
podem caber no dmbito desta disposigio.
Citam-sc habitualmente, a este propésito, as
marcas «Mont Blanc», para as canetas (por-
que ninguém pode logicamente supor que este
produto provenha da montanha em questio),
«Pélo Norte», para as bananas (porque o
clima reinante nesta latitude nio permite a
cultura de bananas), ctc.

Do mesmo modo, nio se podem tomar em
consideragio os termos geogrificos comple-
tamente desconhecidos, isto é, termos que sc
referem a lugares desconhecidos do grande
publico, quer se situem no interior quer no
exterior do Estado-Membro no qual se sus-
cita a questio da protecgio da marca, dado
que, ecm todo o caso, o piblico nio estd em
condigbes de relacionar o produto em causa
com os lugares designados pelos termos geo-
grificos em questio.

36. Em todos os casos supracitados, o termo
geogrifico nio designa a proveniéncia geogra-
fica do produto, quer em virtude da sua natu-
reza, quer em razdo das circunstincias, ¢, por
conscguinte, pode legitimamente ser utilizado
como marca. Isto é assim porque a ligagio
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entre o significante (a denominagio) e o sig-
nificado (aquilo que é designado pela deno-
minagio) é arbitrdria 9, ou seja, é de tal modo
original e inesperada que permite individua-
lizar o produto e distingui-lo dos produtos
correspondentes de outras empresas. Por-
tanto, nestes casos, a marca cumpre, em prin-
cipio, a sua funcdo distintiva.

37. Resulta do que antecede que a distingdo
controvertida nio obsta i utilizacio de todos
os termos geogrificos em geral, mas somente
de alguns deles. Estes termos sio, em nosso
entender, os termos geogrificos que, no
momento da apresentagio da marca, ainda nio
estavam consolidados, mas podiam constituir
«indicagdes de proveniéncia» ou «denomina-
¢des de origem», no sentido especifico que
estes termos juridicos tinham no direito comu-
nitirio no momento da adopgio da directiva.

Com efeito, se o legislador comunitério queria
excluir as indicagbes que designam simples-
mente a proveniéncia geografica, faria refe-
réncia aos sinais que designam esta proveni-
éncia, e isto porque, tanto na hnguagcm
correinite como no comércio, essa ¢ a fungio
primordial das indicacBes geogréficas. O facto
de a directiva utilizar a perifrase «que possam
servir, no comércio, para designar...» significa,

9 — No sentido da incxisténcia de uma relagio causal entre o sig-
nificante ¢ o significado, v. de Saussure, E: Cours de linguis-
tigue générale (ed. T. de Mauro, Payot, Paris, 1987, p. 100).
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em meu entender, que essas indicagdes tém o
significado especifico que acima defini.

38. Os termos «indicagdes de proveniéncia» ¢
«denominagdes de origem» tinham um signi-
ficado preciso em direito comunitirio muito
antes de o legislador comunitirio os definir,
no que diz respeito, pelo menos, ao sector
dos produtos agricolas e dos géneros alimen-
ticios, no Regulamento (CEE) n.° 2081/92 10,

39. Na sua jurisprudéncia, o Tribunal de
Justica esclareceu o conteddo destes termos,
sobretudo no quadro da interpretagio do
artigo 36.° do Tratado CE. Tratava-se de pro-
cessos em que se suscitava a questio de saber
se restrigdes impostas por medidas nacionais
4 livre circulagio de mercadorias se podiam
justificar pela protecgio de direitos que cons-
titufam o objecto especifico da propriedade
industrial e comercial e, em especial, de «indi-
cagdes de proveniéncia» e «denominagdes de
origem».

10 — chulamcnto do Consclho, de 14 de Julho de 1992, relativo

A protecgio das md|ca§ocs cogrificas ¢ dcnommagocs
origem dos produtos agricolas ¢ dos géncros alimenticios
JO L 208, p. 1).
DISPUS!QOCS rclatlvas as lndlcagocs gcograﬁcas c 35 dcnoml—
nagdes de origem constam também de outros textos comu-
nitdrios, rclativos sobretudo ao sector vitivinicola, tais como
o artiga 2.° n.°3, alinea s), da Dircctiva 70/50/CEE da
Comissio, de 22 dc Dezembro de 1969, bascada no disposto
no artigo 33.% n.° 7, relativo 1 supressio, entre os Estados-
-Membros, das medidas de cfeito cquivalente a restrigoes
quantitativas 3 importagdo ndo previstas noutras disposigdes
aprovadas por forga do Tratado CEE (JO 1970, L 13, p. 29),
¢ o artigo 6.% n.° 5, do Regulamento (CEE) n. ©2333/92 do
Consclho, de 13 de Julho de 1992, que cstabelece as regras
gerais para a designagio c a apresentagio dos vinhos espu-
mantes ¢ dos vinhos espumosos (JO L 231, p. 9).
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40. Assim, no acérdio de 20 de Feverciro de
1975, Comissio/Alemanha 11, o Tribunal de
Justiga decidiu que «as denominagdes de
origem e as indicagdes de proveniéncia men-
cionadas na referida directiva, scjam quais
forem os elementos que as possam distinguir,
designam, pelo menos, em todos os casos, um
produto proveniente duma zona geografica
determinada; que, na medida em que essas
denominagdes sdo juridicamente protegidas,
devem corresponder aos objectivos desta pro-
tecgio, nomecadamente 4 necessidade de asse-
gurar nio apenas a salvaguarda dos interesses
dos produtores em causa contra a concor-
réncia desleal, mas também a dos consumi-
dores contra indicagdes susceptiveis de os
induzir em erro;

que essas denominagdes s6 cumprem a sua
fungio especifica se o produto que designam
possuir cfectivamente as qualidades e carac-
teristicas atribuidas A localizagio geogrifica
da sua proveniéncia;

que, especialmente quando se trata de indi-
cagiio de proveniéncia, a localizagio geogrd-
fica de origem de um produto deve imprimir
a este uma qualidade ¢ caracteristicas especi-
ficas susceptiveis de o individualizar» (n.° 7).

11 — 12/74, Recucil, p.- 181; Colect. 1975, p. 95. Neste acérdio, o
"Iribunal de Justiga decidin, desipnad que as medid
alemds que limitavam o uso das denominagdes «Sckt» ¢
«Weinbrand» aos vinhos produzidos na Alemanha a partir
de uma determinada proporgio de uvas alemics cram con-
trrias 3s disposigies do dircito comunitdrio, designada-
mente, a0 artigo 2.% n.° 3, alinca s), da Dircctiva 70/50 (jd
referida na nota 10), que indica que devem ser consideradas
proibidas pelos artigos 30.° scguintes do "Tratado as medidas
que «reservan unicamente para os produtos nacionais deno-
minagdes quc nio constituam denominages de origem ou
indicagées de proveniéncian,

41, Alids, no acérdio de 11 de Margo de 1984,
Prantl 12, que foi precisado pelo acérdio de
10 de Novembro de 1992, Exportur 13, o 'Tri-
bunal de Justiga reconheceu que a garrafa que
contém um produto podia constituir uma
«designagio indirecta de proveniéncia geogra-
fica» (tratava-se da garrafa «Bocksbeutel», uti-
lizada pelos produteres de vinho da Fran-
cénia ¢ de Baden para a apresentagio dos scus
vinhos). Como resulta do acérdao, esta indi-
cagiio é susceptivel de protecgio sc for utili-
zada desde hd muito tempo pelos produtores
dc uma determinada regido para distinguir os
seus produtos, mas os artigos 30.° ¢ 36.° do
Tratado obstam a uma medida nacional que
reserve exclusivamente aos produtores nacio-
nais o dircito de utilizarem essas garrafas se
produtores de outros Estados-Membros uti-
lizem também tradicionalmente ¢ desde hd
muito tempo garrafas similares para comerci-
alizar os seus vinhos,

42. No processo Exportur, a que acabo de
fazer referéncia, suscitava-sc a questio de saber
sc sociedades francesas tinham o dircito de
produzir ¢ de vender em Franga produtos de
confeitaria para as quais utilizavam as deno-
minagdes «Alicante» ¢ «Jijona» (nomes de
cidades espanholas), que eram usados por uma
empresa espanhola desde hd muito tempo
para qualificar produtos similares do scu fabri-
co . No acérdio quc proferiu neste pro-
cesso, o Tribunal de Justiga estabeleceu a

12 — 16/83, Recucil, p. 1299.
13 — C-3/91, Colcct., p. 1-5529, n. ** 31 a 34,

14 — O problema colocava-se porque, por forga de uma dispo-
sigio da convengio franco-cspanhola de 1973 sobre a pro-
teegdo das denominagdes de origems, das indicagdes de pro-
veniéncia ¢ das d inages de certos produtos, as
denominagdes supracitadas sio reservadas, em Franga, exclu-
sivamente aos produtos cspanhdis ¢ 56 podem ser utilizadas
nas condigdes previstas na legislagio espanhola,
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seguinte distingdo entre as nogdes de «indi-
cagio de proveniéncia» e de «denominagio de
origemy:

«as indicagBes de proveniéncia destinam-se a
informar o consumidor de que o produto
sobre o qual sdo apostas provém de um lugar,
de uma regido ou de um pais determinado.
Esta proveniéncia geografica pode estar asso-
ciada a uma maior ou menor reputagio»

(n.° 11).

Em contrapartida, «a denominagio de origem,
por seu lado, garante, além da proveniéncia
geogrifica do produto, o facto de a merca-
doria ter sido fabricada de acordo com normas
de qualidade e de fabrico aprovadas por um
acto de autoridade ptiblica e por esta contro-
ladas e, portanto, a existéncia de determinadas
caracteristicas proprias» (mesmo niimero).

43. A protecgio, pelo direito comunitério,
das denominagdes de origem ou das indi-
cagbes de proveniéncia geogrifica constitui
um objectivo de interesse geral. Assim, um
produtor de vinho nio estd autorizado a uti-
lizar, nas mengdes relativas ao método de ela-
boragio do vinho, indicagdes geogrificas que
ndo correspondam 3 proveniéncia efectiva do
vinho 15,

15 — Acdrdio de 13 de Dezembro de 1994, Wintersckt (C-306/93,
Coleet., p. I-5555, n.° 25).
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44. No termo do longo percurso que con-
duziu a uma definicio do contetido dos dois
termos controvertidos, segundo o caminho
tragado, principalmente, pela jurisprudéncia
do Tribunal de Justica, o artigo 2.° do Regu-
lamento n.°2081/92, ji referido 16, d4 as
seguintes definicbes comunitdrias:

«2, Na acep¢io do presente regulamento,
entende-se por:

a) “Denominagio de origem”, o nome de
uma regiio, de um local determinado ou,
em casos excepcionais, de um pafs, que
serve para designar um produto agricola
ou um género alimenticio:

— origindrio dessa regido, desse local
determinado ou desse pais e

— cuja qualidade ou caracteristicas se
devem essencial ou exclusivamente 20
meio geogrifico, incluindo os factores

16 — V. supra, n.° 38.
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naturais e humanos, ¢ cuja produgio,
transformacdo ¢ elaboragdo ocorrem
na drea geografica delimitada;

b) “Indicagio geogrifica”, o nome de uma
regiio, de um local determinado ou, em
casos cxcepcionais, de um pafs, que serve
para designar um produto agricola ou um
género alimenticio:

— origindrio dessa regido, desse local
detcrminado ou desse pafs

— cuja reputagio, determinada qualidade
ou outra caracteristica podem secr atri-
buidas a essa origem geogréifica ¢ cuja
produgio ¢/ou transformacio ¢/ou cla-
boragio ocorrem na drea geogrifica
delimitada» V7,

17 — Penso que nio é necessirio salientar que, se bem que estas
dcfinigées valem «na acepgio do presente regulamento», clas
tém um valor ¢ uma utilidade gerais.

45. Das consideragdes precedentes resulta que,
em direito comunitirio, ¢ sobretudo no
dominio dos sinais distintivos, entre os quais
sc contam as marcas, a nogio de «indicagio
de proveniénceia geogrifica» é uma nogio juri-
dica precisa ¢ visa o nexo causal, directo e
necessério, entre um produto ¢ o lugar donde
cle provém. Este nexo causal resulta do facto
de o produto possuir determinadas particula-
ridades, caracteristicas ou qualidades, que estdo
ligadas 4 sua origem. Estas caracteristicas espe-
cificas podem resultar de factores naturais
(por excmplo, as matérias-primas, o solo, o
clima da regido), do método de fabrico ou de
tratamento do produto (por exemplo, o
método de fabrico tradicional) ou de factores
humanos (por exemplo, a concentragio de
empresas similares na mesma regido, a cspe-
cializagio no fabrico de certos produtos ¢ a
manutengio da qualidade a determinados
niveis). Quando os produtos em questio se
tornam conhecidos de modo mais amplo, o
lugar onde sdo fabricados também adquire
uma reputagio, de tal modo que, posterior-
mente, nos mcios interessados, a mengio do
nome do lugar remete para o produto ou para
o tipo de produto que af é fabricado (por
cxcmplo, «Limoges» ou «Meissen», quanto i
porcelana, «Bordéus», para os vinhos, ctc.) 18,
Além disso, se o nexo causal, acima descrito,
entre o lugar ¢ o produto se tiver consoli-
dado, o nome do lugar torna-se o bem comum
dos produtores cstabelecidos na regido, o que
Thes confere o dircito exclusivo de utilizar
csse nome. Este dircito é, em regra, reconhe-
cido a nivel nacional ¢ também é protegido a
nivel comunitério.

18 — Nostes casos, o termo geogrifico adquire, para além do scu
significado litcral inici:lf,(dcsigmgin (‘ilc um ﬁl par geoprifico),
um scgundo significado, metalérico («a sccondary meaning»,
scguuho a terminologia inglesa). Pode acontecer que este
scgundo significado suplante ou substitua o primeiro, como
¢ o caso da denominagio «Bacards, de que sc tratard a scguir.
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46. Assim sendo, como a demandante defende
com razdo, o artigo 3.° n.°1, alinea c), da
directiva significa que uma indica¢do geogri-
fica tem um poder distintivo e pode constituir
legitimamente uma marca que designa os pro-
dutos de uma determinada empresa, desde que
a escolha desta indicagdo seja «arbitrdria», na
acepgio que acima del a este termo, ou seja,
desde que ela nio constitua nem possa cons-
tituir uma indicagio de proveniéncia nem uma
denominagio de origem. A razio disto reside
no facto de, neste caso, a percepgio do termo
geogrifico ndo provocar nenhuma associagio
especial na imaginagio do piblico, mas ter o
mesmo resultado que teria se se tivesse esco-
lhido qualquer outro termo ou nome de pura
invengio.

Pelo contrério, se a indicagio geogrifica ja for
conhecida por estar ligada a certos produtos,
isto &, se j4 se tiver criado um vinculo directo
¢ necessdrio entre a indicagio geogrifica e
esses produtos, uma dnica empresa nio se
pode apropriar por si s6 do respectivo mono-
pélio para dele fazer uma marca. Basta para
tal que, no momento da apresentagio da marca
cujo reconhecimento se requer (em certos
casos, no momento da aprovagio da decisdo
sobre esta questdo), se satisfacam os requi-
sitos de facto a que est4 sujeita a protecgio de
uma indicagdo geogréfica como indicagio de
proveniéncia ou denominagio de origem
(fabrico nesse lugar de produtos que tém
determinadas caracteristicas), quer a indicagio
em causa ji tenha sido legalmente registada
quer nio. Com efeito, segundo a letra da
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disposigdo controvertida, basta que a indica-
¢do 1% possa «servir, no comérceio, para desig-
nar... a proveniéncia geografica».

47. Para refutar a tese acima descrita, as
demandadas invocam as disposigBes nacionais
e a jurisprudéncia alemi, segundo as quais,
como ji antes afirmei, uma indicagio geogri-
fica nio é, em principio, susceptivel de ser
aceite como marca, por ter cardcter descritivo
e dever continuar a estar disponivel para todos.
E, alids, esta tese que o Grgdo jurisdicional de
reenvio parece, de facto, adoptar.

48. A este respeito, deve notar-se, antes de
mais, que, segundo jurisprudéncia constante,
«ao aplicar o direito nacional, quer se trate de
disposigdes anteriores ou posteriores i direc-
tiva, o tribunal nacional chamado a
interpreti-lo tem o dever de o fazer na medida
do possivel & luz do teor e da finalidade da
directiva, de modo a atingir o resultado por
esta prosseguido» 20, Isto vale por maioria de
razio no presente caso, em que a directiva
exclui expressamente a aplicagio paralela das
disposi¢des nacionais do direito das marcas
(sexto considerando).

19 — Falo da indicagio geogrifica brevitatis cansa ¢ porque é dela
que sc trata no caso vertente. As mesmas consideragdes valem
igualmente, no cntanto, para o «sinal», que, scgundo a letra

a disposigio controvertida, pode designar a proveniéncia
geografica. Neste caso, o sinal constitui uma indicagio indi-
recta da proveniéncia geogrdfica, como as garrafas «Bocks-
beutel», de que ji se falou (v. supra, n.° 41).

20 — Acérdio de 20 de Margo de 1997, Phytheron International
(C-352/95, Colect., p. I-1729, n.° 18).
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49, Em meu entender, a tese das demandadas
estd cm conformidade com a tendéncia que
era perfilhada por certos direitos nacionais
(entre os quais o direito alemio) antes da
adopedo da directiva, no que diz respeito ao
registo das indicagdes geogrificas como
marcas, tendéncia essa que deverd ser aban-
donada doravante. Com efeito, antes da
adopgdo da dircctiva, os direitos dos Estados-
-Membros perfilhavam, grosso modo, duas
tendéncias no que diz respeito ao problema
ora em cxame. Havia uma tendéncia flexivel,
que aceitava, em principio, o registo das indi-
cagdes em questio, sob certas condigdes, fun-
damentalmente andlogas is que propus acima
(trata-se, em especial, dos direitos francgs, ita-
liano ¢ do Benelux); havia também uma ten-
déncia estrita, que recusava, cm principio, o
registo dessas indicagdes, por razdes funda-
mentalmente anilogas as que foram invocadas
pelas demandadas (trata-se, em especial, dos
dircitos britAnico, alemio ¢ escandinavos) 21,

Um caso caracteristico da scgunda tendéncia
é o do termo «York», no qual, em 1982, a
Camara dos Lordes recusou, finalmente, uma
marca de reboques com esse termo, com o
fundamento, nomeadamente, de que «um
nome geogrifico nio &, A primeira vista, sus-
ceptivel de registo», ¢ confirmou a tese da
autoridade administrativa, segundo a qual
«parece perfeitamente razodvel concluir que
reboques ou semi-reboques... possam [isto &,
em York] ser produzidos no futuro, ou até
desde ji» 22,

Do mesmo modo, na Alemanha, foi recusada
a marca «Nola» proposta com vista a distin-

21 — V,, sobre csta questio, Gevers, I': «Geographical Names and
Signs uscd as Trade Marks», em Enropean Intellectual Pro-
perty Review, 1990, t. 12, p. 285; Bonnet, G.: «La marque
constituée par un nom géographique cn droit frangais», cm
Semaine furidiqne, 1990, 11, p. 782,

22 — 1982, FSR 111; v. também Gevers, E: op. cit. (na nota 21,
supra), p. 287,

guir alimentos dictéticos e flocos de cereais
em virtude da existéncia de uma cidade ita-
liana com o mesmo nome ¢ em cuja regido se
produziam cereais, se¢ bem que esta circuns-
tincia nio fosse do conhecimento do consu-
midor alemio médio. Quanto a esta questio,
o érgdo jurisdicional alemdo julgou «ndo ser
de todo inverosimil que o [nome] Nola seja,
no futuro, utilizado como indicagio de pro-
veniéneia geografica. Em especial, se se con-
siderar o aumento do comércio entre a Ale-
manha ¢ a Itdlia sob a égide do mercado
comum, existe um interesse dos concorrentes
em que os nomes geogrificos, mesmo os de
menor importincia, possam ser livremente
utilizados por todos» 22,

50. Sc o 6rgdo jurisdicional de reenvio e as
demandadas concebem a «nccessidade de a
indicagfo geogrifica continuar a cstar i dis-
posigio de todos» na acepgio acima descrita,
esta concepgio estd crrada ¢ ndo é conforme
i directiva.

51. Antes de mais, a tinica «disponibilidade»
que a dircctiva reconhece é a necessidade de
a indicagio ou o sinal sujeito a registo como
marca esteja disponivel, ou scja, que outra
empresa dele se niio tenha apropriado para
qualificar produtos idénticos ou semelhantes,
na data de referéncia, isto é, em principio, na
data da apresentagio da marca (artigo 4.°).
Para cstc cfeito, examina-se a situagio de
facto, tal como realmente existe na data de

23 — BGI], 14.1.1963 (GRUR, 1963, p. 469). V., sobrc csta questiio,
Rothschild, A.: Les limites & la protection du nom géogra-
{:,/)iqm: en tant que margue, memorando de DESS, Estras-

urgo, 1985, pp. 38 ¢ 39.
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referéncia, sem se tomarem em consideragio
situagbes hipotéticas que podem apresentar-se
no futuro. Por conseguinte, se as outras con-
digdes estiverem igualmente preenchidas, ou
ndo existe marca anterior, caso em que a nova
marca deve ser aceite, ou entio existe uma e,
nesse caso, sc essa existéncia for legal, a nova
marca serd recusada e, se essa existéncia for
ilegal, a nova marca ser aceite, salvo se houver
disposicio expressa em contririo da directiva.

52. Isto aplica-se também, por analogia, nas
situagdes em que, como no caso vertente, o
titular de uma marca geogrifica anterior soli-
cita protecgdo contra a marca posterior. A
nova marca sé pode levar a melhor se a marca
anterior ndo existir legalmente, no momento
em que for tratado o recurso do titular desta
dltima (por exemplo, porque era originaria-
mente nula e nio conseguiu impor-se nas
transacgdes comerciais, ou porque era origi-
nariamente legal, mas foi posteriormente redu-
zida a uma denominagdo genérica, em virtude
da inacgio do seu titular 24, ctc.).

24 — Pode citar-se como exemplo a denominagio «sherry», que &

uma alteragio inglesa do termo geogrifico espanhol Jerez ¢
designava inicialmente um vinho proveniente desta regido de
Espanha. Em virtude da inac¢io dos produtores, o termo foi,
porém, largamente utilizado por outros produtores e
tornou-se uma denominagio genérica (v., sobre esta questio,
as conclusées do advogado-geral J.-P. Warner no processo
Comissio/Alemanha ji referido supra, nota 11, p. 208).
O mesmo j4 se ndo pode dizer no que toca 3 denominagio
dos produtos «champagne» ¢ «cognac», fabricados nas regiées
homénimas da Franga, Deve salientar-sc que o uso desscs
termos foi proibido, a partir de 1919, aos produtores de
vinho alemies pelos artigos 274.° ¢ 275.° do ‘Tratado de Ver-
salhes. Esta protecgio foi completada pela regulamentagio
comunitdria [v., por cxemplo, o artigo 6.° do Regulamento
(CEE) n.° 3309/85 (JO L 320, p. 9), e agora pclo artigo 6.%,
n.° 5, do Regulamento (CEE) n.° 2333/92 do Consclho, de
13 de Julho de 1992 (JO L 231, p.9), que proibe aos pro-
dutores de vinhos espumantes que nio tenham o dircito de
utilizar 2 denominagio «champagne» de fazer qualquer refe-
réncia, ainda que apenas indirecta, a esta denominagio,
falando, por exemplo, de «<método champanhés» (v., quanto
a cste aspecto, o acérdio Wintersekt, j4 referido supra, nota
15).
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53. Ademais, a concepgio acima refutada
implica uma incerteza no que respeita i questio
de saber se uma indicagio geogrifica deve
continuar «disponivel», de modo a poder ser
utilizada como marca, ou como indicacio
suplementar de outro tipo constante dos pro-
dutos. A razdo disto estd no facto de — se for
a primeira hipdtese a prevalecer — esta con-
cepgio estar viciada de uma grave contradicio
16gica. Com efeito, como é que se pode recusar
boje, e, por maioria de razdo, por razdes de
principio, o direito de utilizar um termo geo-
grifico a quem primeiro teve a ideia de o uti-
lizar, para que esse termo continue a estar
disposi¢do de proviveis concorrentes que apa-
recam 7o futuro?

54. Se, pelo contririo, se entender por «dis-
ponibilidade» a necessidade de o termo geo-
grifico continuar A disposi¢do de qualquer
interessado para todos os usos legitimos guxe
ndo sejam o Uso como marca, o problema estd
plenamente contemplado no artigo 6.°, n.° 1,
alinea b), da directiva, como explicarei ime-
diatamente a seguir 5. Neste caso, todavia,
trata-se de uma limitacio dos efeitos de um
direito & marca j4 existente. Por outras pala-
vras, a necessidade de o termo geogrifico
continuar 4 disposi¢io dos concorrentes com
vista a todo e qualquer uso que ndo seja o uso
como marca nio constitui de modo algum
um fundamento para recusar ao titular esse
direito & marca.

25 — V. infra, n.”* 60 c scgs.
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¢) Caracteristica

55. A interpretagio acima proposta estd em
harmonia com a terceira cxigéncia da dispo-
sigdo controvertida, segundo a qual a prove-
niéncia geogrifica deve constituir uma «carac-
teristica» do produto. Este termo designa, em
meu entender, nao apenas uma propriedade
comum do produto, mas uma particularidade
susceptivel de o caracterizar ¢ de o individu-
alizar, No que respeita & origem de um pro-
duto, deve notar-sc que todos os produtos
tém uma origem, no sentido de que foram
fabricados «algures». Nesta acepgio, o facto
de um produto ter sido fabricado «algures» ¢
cvidente ¢ ¢ indiferente em si mesmo — do
mesmo modo que é evidente ¢ é, por conse-
guinte, também indiferente o facto de cle ter
sido fabricado por «alguém», num dado
«momento», de uma certa «mancira», ctc, Por
conseguinte, a circunstincia de o produto ter
sido produzido numa fébrica que sc situa na
localidade «A» ou na zona industrial da cidade
«B» ndo constitui, em si mesma, uma «carac-
teristica» do produto do ponto de vista que
aqui nos interessa, ou se¢ja, um clemento que
possa individualizar o produto ¢ permita
distingui-lo de outros similares. O lugar, as
condi¢gdes, o momento deste fabrico ou a
identidade do fabricante adquirem impor-
tAncia ¢ «caracterizam» o produto quando ji
tiverem adquirido, de mancira auténoma, um
significado no comércio, quando, por cxemplo,
jd tiverem adquirido renome ou reputagio. A
razio disto reside no facto de, neste caso,
como ji expus, o produto, ligado a esses cle-
mentos, participar neste renome, nesta repu-
tagio ou simplesmente nesta qualidade a que
fazem referéncia o lugar, as condigies do
fabrico ou o nome do fabricante.

56. No presente caso, como ¢ confirmado
pelo érgio jurisdicional de reenvio, o Chie-

msce é sobretudo conhecido como lugar de
férias; na regido circundante, a qual, deve
recordar-se, se chama Chiemgau, sio exer-
cidas actividades turisticas e agricolas, ao passo
que a regido nio é conhecida pela produgio
de téxteis nem de roupas e, mais do que isso,
de roupas de desporto. Ademais, na data do
registo das marcas da demandante, nio exis-
tiam, nesta regido, outras sociedades que uti-
lizassem legalmente esta marca para produtos
similares 26,

Nestas condigdes, penso que a cscolha da
indicagio «Chiemsee» pela demandante para
caracterizar os scus produtos cra licita nos
termos do artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da direc-
tiva. Com efeito, este termo geogrifico nio
parcce designar, no presente caso, a proveni-
gncia geogrifica, mas somente valorizar os
sentimentos positivos ¢ agraddveis que a
imagem do lago no mecio de um belo meio
ambiente natural suscita na imaginagio de
quem a capta (tal como a recordagio ou a
perspectiva de uma vida natural, de férias ou
de actividades desportivas) #7.

57. Além disso, ndo parcce que haja no pre-
sente caso outros motivos de recusa que nio
scjam os mencionados no artigo 3.% n.° 1. Por
conscguinte, a cscolha pela demandante do
termo geogrifico supracitado deve ser consi-
derada suficientemente original ¢ «arbitréria»,

26 — Nas suas obscrvagdes cscritas, a primeira demandada afirma
quc outras empresas cstabelecidas na regido do lago utilizam
a denaminagio «Chicmsce» para caracterizar as roupas que
produzem, Todavia, essas circunstincias de facto nio resultam
do despachio de reenvio ¢ nio podem portanto ser valida-
mente invocadas (v. o acérdio Phytheron International, ji
referido supra, nota 20, n,” 11 a 14).

27 — V. o acérdio de 7 de Maio de 1997, Pistre ¢ o. (C-321/94,
C-322/94, C-323/94 ¢ C-324/94, Colect., p. 1-2343, .2 37 ¢
38).
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na acepgio acima descrita, e conforme ao
artigo 2.° Portanto, mesmo as marcas da
demandante constituidas exclusivamente por
esta denominagio estio protegidas e
conferem-lhe um direito de uso exclusivo. Em
especial, conferem 4 demandante o direito de
se opor ao uso das marcas a), b) ¢ c) das
demandadas, dado que estas tltimas marcas
sao idénticas ou semelhantes is marcas ante-
riores da demandante e, além disso, sio utili-
zadas para caracterizar produtos idénticos ou
semelhantes, de modo que existe manifesta-
mente um risco de confusio no espirito do
ptiblico, o qual poderia considerar todos estes
produtos como sendo provenientes da mesma
empresa.

58. Se as marcas da demandante nio sio con-
tririas ao artigo 3.% n.°1, nio é necessirio
verificar se essas marcas adquiriram um
carjcter distintivo «pelo uso», nos termos do
artigo 3.°, n.° 3, A razdo disto reside no facto
de um requisito de aplicagiio desta dltima dis-
posicdo exigir que a marca tenha adquirido
posteriormente, pelo uso, um poder distintivo
que lhe faltava inictalmente, o que nio acon-
tece no presente caso.

59. Além disso, dado que a indicagio «Chi-
emsce» nio cai, nas circunstincias do caso
vertente, sob a algada da proibigdo enunciada
no artigo 3.° n.° 1, alinea c), ndo hd, em meu
entender, qualquer razio para examinar o
problema que a terceira parte da primeira
questdo prejudicial suscita, porque esta inda-
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gagdo pressupde que as indicagdes em causa
caem no imbito da disposi¢io em questio 2,

60. Com a segunda parte da primeira questio
prejudicial, o 6rgio jurisdicional de reenvio
pergunta se, para interpretar o artigo 3.%,n.° 1,
alinea c), se deve ter em conta o disposto no
artigo 6.%, n.° 1, alinea b), da directiva.

61. Deve dar-se uma resposta negativa a esta
questio,

62. O artigo 6.° tem por objectivo limitar os
efeitos do direito exclusivo & marca, consa-
grado no artigo 5.° da directiva. Isto significa
que a marca ja foi registada e estd protegida.
Por conseguinte, foi sujeita, com &xito, ao
controlo com vista a verificar se estdo satis-
feitos os requisitos positivos e negativos enun-
ciados para este efeito nos artigos 2.° e 3.°,
n.° 1, da directiva, dentre os quais constam os
requisitos formulados no artigo 3.° n.°1,
alinea c). Por conseguinte, se a questdo da
aplicagio do artigo 6.° sé se pode suscitar
posteriormente, o artigo em questdo nio tem
incidéncia directa na interpretagio da dispo-
5ic30 ora em causa.

28 — Saliento simplesmente que, para decidir se uma indicagio
geogrifica designa ou ndo a proveniéncia geogrifica, na
acepgio que acima dei a este termo do artigo 3.9, n.° 1, alinea
c), deve ter-se presente o lugar onde sio efectuadas, todas ou
uma parte essencial das operagdes de produgio, de clabo-
ragio ou dc transformagio do produto [v. a definigio que
consta do artigo 2.° n.°2, alinca b), do Regulamento
n.° 2081/92].



WINDSURFING CHIEMSEE

63. E possivel que o érgio jurisdicional de
reenvio tente informar-se sobre a questio de
saber quais sio os limites impostos i pro-
tecgdo de uma marca legalmente constituida
por uma indicagiio geografica, relativamente
aos terceiros que tém interesse em utilizd-la
no quadro das operagbes comerciais que efec-
tuam.

64. Sc assim for, convém observar que os ter-
ceiros nio tém, em todo o caso, o direito de
utilizar a indicagio em questio tal qual como
marca, porque essa utilizagio seria contrdria
ao direito exclusivo do titular, Tém, no entanto,
o dircito de utilizar quer indicagdes indirectas
(por cxemplo, perifrases ou imagens) 2%, que
designem a mesma proveniéneia geogrifica,
quer, se necessirio for, a prépria indicagio
geogrifica, como enderego, em documentos
ou dados que nio scjam a marca, que digam
respeito as suas mercadorias ou A sua activi-
dade comercial em geral, conformando-sc com
as préiticas honestas no scctor de actividade
cconémica em causa. Assim, podem com toda
a razio utilizar a indicagiio supracitada como
termo geogrifico (isto & no sentido origi-
nério ¢ literal) na correspondéncia comercial,
nos anincios publicitirios inscrtos na
imprensa ou na rotulagem do produto, ctc 30,

29 — Por excmplo, uma fotoprafia ou um video do Chiemsce que
sirva de pano de fundo i publicidade de deter los pro-
dutos, mesmo que sejam anilogos aos da demandante,

30 — Por exemplo, nio vejo por que é que se deveria proibir a
venda, nas lojas de artigos turfsticos situadas i beira do lago,
camisas ou outras lembrangas com a mengio «Chicmsce»,
prdtica que estd muito divulgada nas regides turisticas, Dife-
rente desta & a questio de saber se esta venda deve satisfazer
determinados requisitos (poderia, por exemplo, exigir-sc que
o uso da indicagio se limite iquilo quc ¢ absolutamente
necessdrio, que os produtos vendidos tenham uma marca
fegal, de mancira a nio darcm a impressio que a sua marca
& «Chicmsces, que os produtos cm causa nio scjam colo-
cados perto dos que usam legalmente esta dltima marea, que
a mengio desse termo scja feita com caracteres tipogrificos
quc nio causem confusio, ctc.).

A cste respeito, deve mencionar-se o que
acontecccu com a denominagio «Baccarat»,
Bacarat é uma aldeia da Lorena, que era pouco
conhecida até a0 momento em que, hd vdrias
décadas, af se instalou uma cristalaria, que
utilizava o nome da aldecia como marca dos
scus produtos. Estes produtos adquiriram uma
reputagio mundial, de modo que, para o
grande piiblico, o termo «Baccarat» passou a
designar os produtos em causa ¢ nio a aldeia.
Nesta aldeia ¢ nos arredores, instalaram-se
outras cristalarias, das quais uma, que tinha a
sua sede social em Baccarat, utilizava cste
nome na sua correspondéncia. Os érgaos juris-
dicionais franceses consideraram, com razio,
que a protecgdo da marca da sociedade titular
nio podia chegar ao ponto de proibir que a
segunda empresa fizesse do termo em questio
o uso legitimo acima descrito 31,

B — Segunda questio

65. Com a sua segunda questio prejudicial, o
érgio jurisdicional de reenvio pergunta, em
suma, s¢ um termo geogrifico que nio &, em
si mesmo, susceptivel de ser registado como
marca pode, no entanto, ser registado por se
ter implantado nos meios comerciais em vir-
tude do seu uso ¢ também por que meios esta
implantagio pode ser comprovada.

31 — V. Cour d’appcl de Nancy, acérdio de 21 de Feverciro de
1980 (PIBD, 1980, I1I, 227), ¢ Cour dc cassation (chambre
commercialce), acérdio de 17 de Maio de 1982 (PIBD, 1982,
n.° 312, 111, 238). V., sobre esta questio, Bonnet, G., 0p. cit.
(nota 21 supra), p. 786, ¢ Rothschild, A., op. ct. (nota 23
supra), p. 33,
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66. Tendo em conta os antecedentes do litigio,
estamos, 1o caso vertente, em presenca de um
conflito entre as novas marcas das deman-
dadas, cujo reconhecimento estas solicitam, e
as marcas da demandante, que foram regis-
tadas anteriormente.

67. Convém, antes de mais, observar que o
disposto no n.° 3 do artigo 3.° constitui uma
excepgio ao que dispdem as alfneas b), c) e d),
n.°1, do mesmo artigo. Isto significa, em
Casos como o presente, que UmMa MArca CONs-
tituida por uma indicagio geogrifica, que ndo
era susceptivel de ser registada ou podia ser
invalidada com o fundamento de nio ter
caricter distintivo e, mais especificamente,
por cair sob a alcada da alinea ¢) do n.° 1, se
tornava susceptivel de registo e deixava de
correr o risco de ser invalidada se adquirisse
posteriormente um caracter distintivo em vir-
tude do uso. Por conseguinte, um requisito
de aplicagdo do n.°3 é o de que a marca em
causa caiba no 4mbito do n.° 1, alinea c).

68. Ja expus o meu ponto de vista, segundo
o qual as marcas da demandante tinham ori-
ginariamente um caricter distintivo e, por-
tanto, nio cabem no imbito da alinea ¢) do
n.° 1. Se esta concepgdo estiver correcta, nio
estamos, no caso vertente, perante uma hipé-
tese de aplicagdo do artigo 3.°, n.° 3, e, por
conseguinte, ndo h4 necessidade de responder
a segunda questio prejudicial. No entanto,
para ser exaustivo, tratarei também, com bre-
vidade, dos problemas que esta dltima questio
suscita.
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69. Tanto as marcas que possuem por elas
mesmas cardcter distintivo como as que o
adquiriram posteriormente pelo uso sdo sus-
ceptiveis de registo nos termos da directiva,
porque desempenham, ainda que por meios
diferentes, a fungio essencial da marca, que
consiste em individualizar os produtos de
uma empresa e em distingui-los dos produtos
similares de outras empresas.

70. A directiva nio explica qual ¢ o tipo de
«uso» da marca que é necessirio para que ela
adquira cardcter distintivo. Como, porém, este
uso conduz A aquisi¢io de um direito comu-
nitdrio, ou seja, de um direito & marca cujo
conteddo e extensio sdo inteiramente defi-
nidos pela directiva, esta nogio tem conteiido
comunitirio e deve ser objecto de interpre-
tacio uniforme nos Estados-Membros. E
essencialmente por este motivo que nio se
podem ter em conta as disposigdes pertinentes
dos direitos nacionais dos Estados-Membros.
Assim, como a demandante ¢ a Comissio
afirmam com razi3o nas suas observagbes
escritas, ndo se pode tomar em consideragio
a tese dominante na jurisprudéncia alemi,
segundo a qual é necessirio que as indicagdes
geogrificas continuem 2 disposi¢io de todos
e que, alids, como j4 indiquei, nio é conforme
3 directiva. Do mesmo modo, nio podem ser
tomadas em consideragdo as distingdes subtis
feitas pelo direito alemdo entre «notoriedade»
e «implanta¢io» nos meios comerciais.

71. Em meu entender, o uso deve, em pri-
meiro Ingar, ter tido uma duragiio razodvel, a
qual é deixada 3 apreciacio do érgio jurisdi-
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cional nacional. Isto permite verificar a solidez
da marca ¢ evitar a multiplicagio das marcas
de uso ocasional ou conjuntural ¢ desprovidas
de qualquer perspectiva séria de duragio. Do
mesmo modo, dd-se a quem tenha interesse
legitimo para tal o tempo necessirio para
aprescntar as suas cventuais reclamagdes ¢
para se opor ao registo da marca.

72. Em segundo Ingar, é necessirio que, no
publico comercial interessado, tenha nascido
a convicgio de que a marca caracteriza 0s
produtos de uma empresa determinada. Este
ptiblico é constituido essencialmente pelos
consumidores do ramo em causa. Compre-
ende também, em principio, os comerciantes
¢ os estabclecimentos que vendem produtos
similares, bem como os produtores que
fabricam esscs produtos. Todavia, essas cate-
gorias, ¢ principalmente a dltima, devem ser
tratadas com circunspecgio. A razdo reside
no facto de, sobretudo por razdes de concor-
réncia, cssas categorias serem susceptiveis de
ter um interesse especifico no registo ou na
recusa do registo da marca, casos em que a
posigio que adoptam nio & destituida de
segundas intengdes 32,

No que diz respeito, em cspecial, is percen-
tagens mencionadas pelo drgio jurisdicional
de reenvio, a questdo deve ser deixada, em
principio, i apreciagiio do érgio jurisdicional

32 — Por cxemplo, uma socicdade que comercialize produtos
similares tem cventualmente interesse em que a marca nio
scja registada, na csperanga de que, enquanto a sociedade
concorrente nio impuser os scus produtos no mercado sob
outra marca, cla prépria venha a aproveitar uma parte da
clientela. ‘Também ¢ provivel que uma socicdade que scja
parcialmente afectada pela nova marca favorcga, apesar disso,
o scu registo, por isso causar um prejuizo comparativamente
maior a uma concorrente mais importante,

nacional, que julgard caso a caso, em fungio
das circunstincias. Todavia, dado que o artigo
3.°, n.° 3, é uma disposi¢io derrogatéria, deve
ser objecto de interpretagio estrita. Visto que
o problema incide mais na extensio ¢ na
importincia da receptividade da marca junto
do piblico a que se destina do que na ava-
liagio do scu valor, da sua qualidade ¢, de
uma mancira geral, da sua substincia, devem
também ter-se scriamente em conta critérios
quantitativos. A cste respeito, considero que
uma percentagem de 50%, pelo menos, ¢ um
limite razodvel, aquém do qual sc nio pode
falar de implantagio da marca no mercado.

73. Finalmente, no que diz respeito & impor-
tincia da receptividade da marca, deve
admitir-sc que nio basta quc o piiblico sc
tenha apercebido da existéncia de uma nova
marca no mercado, sendo ainda necessirio
que sc tenha instalado a convicgio de que os
produtos com a marca em causa estio ligados
a uma cmpresa determinada 33,

74. Os mcios de prova especificos utilizdveis
para demonstrar o cardcter distintivo de uma
marca sio globalmente definidos pelas dispo-
sigdes processuais relativas & prova em vigor
nos Estados-Membros, cabendo a avaliagio
desses mecios aos érgios jurisdicionais nacio-
nais 3%, £ nccessério, no entanto, admitir que
a autonomia processual dos sistemas juridicos

33 — Isto nio significa, cvidentemente, que esta convicgio se tenha
obrigatoriamente instalado apenas através da compra dos
produtos.

34 — V. o acérdio dec 22 de Junho de 1994, IIT1' Internationate
Heiztechnik ¢ Danzinger (C-9/93, Colcct., p. 1-2789, n.** 18
a 20).
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nacionais ndo € ilimitada, quando o objecto
da prova for a verificagio de um requisito de
facto a que estd subordinada a aplicagio de
uma regra de direito comunitirio. Por consc-
guinte, convém admitir que certas regras gerais,
pelo menos, se deduzem da economia global
da directiva.

75. Antes de mais, os meios de prova devem
ser adequados, ou seja, devem corresponder
ao objecto da prova. No caso vertente, se o
elemento a provar nio for o sucesso comer-
cial do produto no mercado, mas a receptivi-
dade da marca pelo publico, isto é, a per-
cepgio da relagio entre a marca e uma dada
empresa, os meios de prova devem permitir a
avaliagio da amplitude e da intensidade desta
receptividade. Por conseguinte, nio se podem
considerar adequados meios de prova como
aqueles que sio propostos pela demandante,
por exemplo, o volume de negécios da marca,
as despesas de publicidade ou os resumos
publicados na imprensa, pois tais elementos
respeitam mais 4 evolugio financeira da
empresa do que ao problema aqui em causa.
Pelo contrério, devem considerar-se adequados
meios como aqueles que sdo propostos pela
Comissio, como, por exemplo, o parecer da
cdmara de comércio competente, das organi-
zagdes profissionais ou das associagdes de
petitos.

76. Alémdisso, deve admitir-se que, se existem
diversos meios de prova que sio em principio
adequados, nio é permitido limiti-los a priori
na pritica nem, por maioria de razdo, através
de disposigoes regulamentares. Assim, nio se
pode considerar conforme i directiva a ten-
déncia que transparece nas decisdes dos 6rgios
jurisdicionais alemies e que consiste em tomar
por base tinica ou principalmente as sonda-
gens. Em conclusdo, as partes devem ter a
faculdade de apresentar todos os elementos
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aptos a fornecer a prova ou a contraprova de
que dispdem. Cabe ao 6rgio jurisdicional
nacional avaliar, quanto ao mérito, os ele-
mentos de prova que tenham sido apresen-
tados e atribuir eventualmente maior peso a
alguns deles.

77. No que respeita, em especial, s sonda-
gens, elas nio podem ser consideradas inade-
quadas 35, antes se deve recorrer a elas com
alguma parciménia e prudéncia, sobretudo no
que se refere 3 sua representatividade e objec-
tividade.

Para este efeito, o organismo que efectuar a
sondagem deve dar garantias de seriedade e
de exactiddo, quer por forca do enquadra-
mento institucional em que opere (por
exemplo, um instituto universitirio), quer em
virtude das suas competéncias profissionais
especializadas (por exemplo, uma empresa de
sondagens séria), quer pelo facto de ser, na
realidade, o organismo mais apropriado nas
circunstincias concretas {por exemplo, um
perito cuja designagio todas as partes estejam
de acordo).

Além disso, tanto a amostra representativa da
populacio que for interrogada como as
questdes colocadas devem satisfazer os crité-
rios acima definidos; sendo, a sondagem nio
pode ser tomada em consideragio nem total
nem parcialmente.

35 — Acérdios de 9 de Dezembro de 1965, Laminoirs de la Pro-
vidence ¢ o. (29/63, 31/63, 36/63, 39/63 a 47/63, 50/63 ¢
51/63, Recueil, p. 1123, Colect. 1965-1968, p. 247), de 29 de
Feverciro de 1984, Rewe-Zentral (37/83, Recucil, p. 1229),
ctc.
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VI — Conclusio

78. Tendo em contas as consideragdes precedentes, proponho que se responda do
seguinte modo s questdes prejudiciais:

«1) Uma marca constituida exclusivamente por um termo geogrifico nio é con-

2)

triria ao artigo 3.°, n.° 1, alinea c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Con-
selho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-
-Membros em matéria de marcas, sc esse termo for imaginirio ou desconhecido
do grande piiblico ou se ndo houver qualquer relagdo de proveniéncia directa ¢
necessiria entre o produto que visa a marca c a regido geogrifica a que o termo
se refere, relagdo resultante essencialmente do facto de essa regido ser ou poder
ser conhecida por af se terem j4 fabricado produtos similares, que sejam apre-
ciados pelos consumidores pela sua especificidade ou pela sua qualidade.

Uma marca pode adquirir um caricter distintivo, na acepgio do artigo 3.°, n.° 3,
primeira frase, da Directiva 89/104, sc, na opinido do érgio Juusdlcmnal naci-
onal, resultar dos dados apropriados que o scu uso, durante um periodo razoével
antes da sua apresentagio, tiver criado nos consumidores em causa a convicgio
de que o produto designado pela marca provém de uma empresa determinada.»
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