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CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
F. G. JACOBS

apresentadas em 20 de Setembro de 20011

1. Quando uma pessoa é titular de uma
marca nacional que designa produtos que
possuem determinadas caracteristicas, a
directiva sobre as marcas? permite-lhe
proibir que um terceiro use esta designagio,
na vida comercial, para indicar caracteris-
ticas de outros produtos semelhantes pro-
postos para venda por esse terceiro, sendo
certo que estes produtos ndo foram produ-
zidos pelo titular da marca nem o vendedor
pretende que o tenham sido, de modo que
nio pode existir confusdo quanto a sua
origem? Esta é, em suma, a questdo colo-
cada pelo Oberlandesgericht Diisseldorf
(Alemanha) no presente processo.

A directiva sobre as marcas

2. Este orgdo jurisdicional pede que o
Tribunal de Justica se pronuncie sobre o
artigo 5.°, n.° 1, da directiva sobre as
marcas. Porém, foi feita referéncia a dife-
rentes outras disposicdes deste artigo, bem
como ao artigo 6.% n.° 1. O artigo 5.° tem

por epigrafe «Direitos conferidos pela

1 — Lingua original: inglés.

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

marca» e o artigo 6.° «Limitagdo dos
efeitos da marca».

3. O artigo 5.°% n.° 1, determina:

«A marca registada confere ao seu titular
um direito exclusivo. O titular fica habili-
tado a proibir que um terceiro, sem o seu
consentimento, faca uso na vida comercial:

~

a) De qualquer sinal idéntico a marca
para produtos ou servicos idénticos
aqueles para os quais a marca foi
registada;

b) De um sinal relativamente ao qual,
devido a sua identidade ou semelhanga
com a marca e devido a identidade ou
semelhanca dos produtos ou servigos a
que a marca e o sinal se destinam,
exista, no espirito do piiblico, um risco
de confusdo que compreenda o risco de
associagdo entre o sinal e a marca.»
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4, Nos termos do artigo 5.°, n.° 2:

«Qualquer Estado-Membro poderd tam-
bém estipular que o titular fique habilitado
a proibir que terceiros facam uso, na vida
comercial, sem o seu consentimento, de
qualquer sinal idéntico ou semelhante &
marca para produtos ou servicos que nao
sejam semelhantes dqueles para os quais a
marca foi registada, sempre que esta goze
de prestigio no Estado-Membro e que o uso
desse sinal, sem justo motivo, tire partido
indevido do caracter distintivo ou do
prestigio da marca ou os prejudique.»

5. O artigo 5.% n.° 3 da directiva contém
uma lista ndo exaustiva das utiliza¢des que
podem ser proibidas por for¢a dos n.”* 1 e
2; deste modo, pode ser proibido:

«a) Apor o sinal nos produtos ou na
respectiva embalagem;

b) Oferecer os produtos para venda ou
coloca-los no mercado ou armazend-
-los para esse fim, ou oferecer ou
fornecer servigos sob o sinal;
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c) Importar ou exportar produtos com
esse sinal;

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

6. O artigo 5.% n.° 5, da directiva estipula:

«0s n.° 1 a 4 ndo afectam as disposicdes
aplicaveis num Estado-Membro relativas a
protecgio contra o uso de um sinal feito
para fins diversos dos que consistem em
distingnir os produtos ou servigos, desde
que a utilizacio desse sinal, sem justo
motivo, tire partido indevido do caracter
distintivo ou do prestigio da marca ou os
prejudique.»

7. Por fim, o artigo 6.°, n.° 1, da directiva
estabelece: '

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

a) Do seu proprio nome e endereco;
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b) De indicacGes relativas & espécie, a
qualidade, a quantidade, ao destino, ao
valor, & proveniéncia geogréifica, a
época de produgdo do produto ou da
prestagdo do servico ou a outras carac-
terfsticas dos produtos ou servigos;

¢) Da marca, sempre que tal seja necessa-
rio para indicar o destino de um
produto ou servico, nomeadamente
sob a forma de acessdrios ou pegas
sobressalentes,

desde que esse uso seja feito em conformi-
dade com prdticas honestas em matéria
industrial ou comercial.»

8. Apesar de o presente processo nio
contender com uma marca comunitdria,
ha que salientar que os artigos 5.°,n.”° 1, 2
e 3, e 6° n° 1, da directiva sobre as
marcas sdo no essencial idénticos aos
artigos 9.°%, n.° 1 e 2, e 12.° do regula-
mento sobre a marca comunitdria3, pelo
que a sua interpretagio daqueles pode ser
também relevante para estes.

3 — Regulamento (CE) n.° 40/94 do Consetho, de 20 de
Dezembro de 1993 (JO 1994, L 11, p. 1).

As circunstdncias do litigio principal

9. U. Freiesleben produz e comercializa
diamantes e — através de um licen-
ciado — pedras preciosas de cor. E titular
das duas marcas registadas alemds que
estdo em causa no processo nacional.
Trata-se da «Spirit Sun», registada para
«diamantes para transformagdo em joias» e
da «Context Cut», para «pedras preciosas
para transformacgdo em jéias».

10. U. Freiesleben detém igualmente as
patentes de dois tipos especificos de lapi-
dacdo e limita a sua utiliza¢do das marcas
aos correspondentes tipos de lapidagdo. A
«Spirit Sun» é utilizada para uma lapidacio
redonda com facetas que irradiam a partir
do centro e a «Context Cut» para uma
lapidagdo quadrada com uma cruz esguia
em diagonal,

11. M. Hélterhoff produz pedras preciosas
com varias lapidag6es e vende nio s estas
pedras como também outras compradas a
terceiros. Em Julho de 1997, vendeu duas
granadas a M. Haverkamp, que explora
uma joalharia, Na nota de fornecimento e
na factura, estas pedras foram simples-
mente denominadas «rodolitas» 4, mas
parece consensual que M. Holterhoff utili-

4 — O termo «rodolita» designa uma gama de granadas cuja cor
vai do vermelho ao violeta,
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zou os nomes «Spirit Sun» e «Context Cut»
no decorrer das negociagBes orais relativas
a compra e venda e que a encomenda era
relativa a duas pedras com a lapidagio
«Spirit Sun»,

12. O que é discutido é a forma exacta
como estes termos foram utilizados a
propésito das pedras preciosas cuja venda
foi proposta e até que ponto essa utilizagdo
era licita, U, Freiesleben alegou no litigio
principal que as pedras nio foram produ-
zidas por ele nem pelo seu licenciado, mas
que M. Holterhoff afirmara fraudulenta-
mente que o tinham sido. Este alegou que
as pedras eram originais produzidos por
U. Freiesleben ou pelo seu licenciado e que
tinham sido adquiridas em Franca, pelo que
os direitos de marca de U. Freiesleben se
tinham esgotado.

13. O Oberlandesgericht, por seu lado, ndo
aceitou, no essencial, nenhuma destas duas
versbes, tendo chegado as suas préprias
conclusdes, aparentemente muito diferen-
tes, com base no depoimento de
M. Haverkamp. Declaron que M. Hélter-
hoff tinha apresentado as pedras vendidas
nio como provenientes de U. Freiesleben
ou do seu licenciado, mas como produzidas
pelo seu préprio lapidador segundo o
processo «Spirit Sun»; M. Holterhoff afir-
mou que se tratava de um processo antigo
em uso desde tempos imemoriais e sobre o
qual U. Freiesleben ndo tinha direitos
exclusivos. Aludiu igualmente & «Context
Cut»; apesar de M. Haverkamp ndo ter
podido dizer com certeza de que forma
estes termos tinham sido utilizados, o
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tribunal de reenvio declarou que M. Hél-
terhoff tinha proposto a venda de pedras
preciosas de estilo «Context Cut». O
Oberlandesgericht considera assim que ele
utilizava os nomes «Spirit Sun» e «Context
Cut» para designar ndo a origem das
pedras mas as formas como elas tinham
sido lapidadas.

14, Além disso, declarou que M. Holter-
hoff utilizava estas designagdes de forma
tal que ndo fornecia qualquer indicagdo de
que as pedras em venda provinham da
empresa de U. Freiesleben ou do seu
licenciado; era claro — e M. Haverkamp
assim o entendera — que elas provinham
do préprio M. Hélterhoff. Os termos
«Spirit Sun» também nio foram utilizados
em nenhuma embalagem, factura ou outro
documento relacionado com as pedras
vendidas, de modo a poder enganar tercei-
ros neste aspecto. De facto, parece que estes
termos foram utilizados por escrito, no
contexto das negociacdes ou da venda, por
uma Unica vez, quando M. Haverkamp
encomendou, por fax, duas granadas «na
lapidagdo Spirit Sun».

15. O Oberlandesgericht decidiu suspender
a instdncia — na qual U. Freiesleben
requer a adopcdo de varias medidas contra
M. Hoélterhoff, incluindo uma decisdo de
proibicdo e de condenac¢do no pagamento
de uma indemnizacio — e colocar ao
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Tribunal de Justica, a titulo prejudicial, a
seguinte questdo:

«Existe violagio da marca, na acep¢io do
artigo 5.% n.° 1, segunda frase, alineas a) e
b), da Directiva 89/104/CEE, também no
caso de o demandado tornar piiblico que o
produto provém da sua prépria produgio,
utilizando a marca relativamente 3 qual o
demandante goza de protecgio unicamente
para descrever as propriedades especificas
do produto que propde para venda, de
modo que estd garantidamente excluido
que a marca utilizada possa ser entendida,
na vida comercial, como sinal indicador da
empresa de proveniéncia?»

16. O Oberlandesgericht refere que a ques-
tdo em litigio é objecto de controvérsia nos
meios juridicos da Alemanha.

17. Segundo uma tese, hd violagdo da
marca apenas quando um sinal capaz de
ser confundido com a marca é utilizado
como meio de distingdo. No que respeita a
origem, a questdo apenas se coloca se a
utilizagdo da marca puder levar uma parte
ndo negligencidvel do publico relevante a
acreditar que ela indica a empresa de
origem do produto. Se (e apenas se) o sinal
nio puder manifestamente ser entendido
como indicador da empresa de origem do
produto se poderd considerar que ele ndo é
utilizado para fins de distingdo. Segundo
esta tese, ndo existe violagio no presente
processo, ji que M. Holterhoff utilizou as
marcas para indicar um processo de lapi-
dacgdo especifico e ndo uma origem especi-
fica.

18. A outra tese defende uma nocdo de
utilizagdo da marca independente do uso
enquanto sinal, j& que nem o texto, nem a
génese, nem a economia do artigo 5.° da
directiva sobre as marcas permitem con-
cluir pela necessidade do seu uso enquanto
sinal. Segundo a forma mais radical desta
tese, toda a utilizagdo do sinal protegido no
comércio é suficiente para constituir uma
violagdo. Apenas ndo haverd violagdo se o
sinal for utilizado para fins cientificos e
lexicais, em prescricbes médicas ou em
produtos que se destinam apenas a fins
pessoais S, Segundo esta tese existe violagio
no presente processo, porque nio se aplica
nenhuma destas excepgdes.

Observagdes apresentadas ao Tribunal de
Justica

19. Apresentaram observagGes escritas as
partes no litigio principal, os Governos
francés e britdnico e a Comissio.
U. Freiesleben, o Governo francés e a
Comissdo apresentaram observacdes orais
na audiéncia.

20. M. Holterhoff conclui do texto da
directiva sobre as marcas que sé pode
haver violagdio se a marca for usada

5 — Hé que salientar que, em qualquer caso, estas utilizagGes
normalmente ndo gcorrem «na vida comercial» pelo que
2.

niio podem ser proibidas por for¢a do artigo 5.%, n.%* 1 ¢
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enquanto tal — ou seja, com o objectivo
de distinguir produtos ou servigos em
funcdo da sua origem — e ndo quando,
como no presente processo, a marca é
simplesmente mencionada para indicar
caracterfsticas especificas dos produtos,
nio podendo em caso algum ser entendida
como designando a sua origem.

21. Baseia-se em particular no décimo
considerando da directiva, segundo o qual
o fim da proteccdo conferida por uma
marca registada consiste «nomeadamente
em garantir a fungio de origem da marca»,
no texto dos n.* 1 e 2 do artigo 5.°, que,
segundo ele, indica claramente que a utili-
zagdo visada é uma utilizacio que serve
para distinguir os produtos ou os servigos,
e, por fim, no artigo 5.° n.° 5, que, ao
determinar que os ndmeros precedentes
ndo afectam as disposicbes nacionais que
conferem uma protec¢do contra o uso de
um sinal feito «para fins diversos dos que
consistem em distinguir os produtos ou
servicos», demonstra que aqueles niimeros
visam apenas a utilizagio para fins de
distin¢do (como o Tribunal confirmou no
seu acérdio BMW ¢).

22. U. Freiesleben considera que o tribunal
nacional coloca na realidade duas questdes.
Para que exista violagdo: a) o sinal deve ser
utilizado especificamente como marca
{(como era o caso do direito alemdo antes

6 — Acérdio de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97,
Colect., p. I-905, n.° 38).
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da transposi¢do da directiva sobre as mar-
cas) ou actualmente qualquer utilizagdo é
suficiente?; e b) deve ser provével que o
sinal seja considerado uma garantia de
origem?

23, Concorda que os termos do artigo 5.,
n.° 5, da directiva mostram que o artigo 5.°,
n.>° 1 e 2, se refere a utilizagio destinada a
«distinguir produtos ou servicos», ou seja,
a utilizagdo a titulo de marca. Ora, segundo
ele, isto é precisamente o que M. Holter-
hoff fez no decurso das negociagbes de
venda: utilizou as designacdes «Spirit Sun»
e «Context Cut» na vida comercial com o
objectivo de distinguir as pedras que pro-
punha para venda das outras pedras que
tinham lapidacdes e qualidades diferentes,
e de indicar a sua semelhanca com as
produzidas por U. Freiesleben. Trata-se de
algo diferente do que limitar-se a «indicar
as caracteristicas» das pedras.

24. A questio de saber se M. Holterhoff
afirmou ou ndo que as pedras eram fabri-
cadas por U. Freiesleben ou pelo seu
licenciado é desprovida de relevéncia, ja
que, como o Tribunal de Justica decidiu”, o
objectivo especifico do direito de marca é,
particularmente, o de proteger o titular dos
concorrentes que queiram abusar da posi-
cdo e da reputagdo da marca. Se ndo fosse
assim, ndo seria possivel proibir uma
pirataria flagrante e notéria. Ndo é por
isso necessario que exista um engano
efectivo acerca da origem dos produtos

7 — Acérdios BMW {ja referido, n.° 52) e de 17 de Outubro
de 1990, HAF GF (C-10/89, Colect., p. 1-3711, n.° 14, a
seguir «acérddo HAG II»).
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para que se verifique a violagdo da marca.
No presente caso, encontramo-nos na pre-
senca de uma utilizagdo de um sinal
idéntico para produtos que sdo quer idén-
ticos aos protegidos pela marca quer sufi-
cientemente semelhantes a estes para criar
um risco de confusdo no espirito do
ptblico. U. Freiesleben deveria, pelo
menos, ter a oportunidade de demonstrar
que, a luz da disposicdo alema que transpde
o artigo 5.° n.° 5, da directiva, as suas
marcas beneficiam de reputagdo na Alema-
nha e que a sua utilizagio por M. Hélter-
hoff tirou proveito indevido do seu caricter
distintivo ou do seu renome, ou lhes foi
prejudicial.

25. 0 Governo francés considera que,
atendendo aos factos, a questdo do tribunal
nacional se deveria ter limitado ao
artigo 5.°, n.° 1, alinea a) (relativa a
situagio em que o sinal e a marca sdo
idénticos, tal como os produtos a que
respectivamente se referem), excluindo o
artigo 5.% n.° 1, alinea b) (relativa aos
casos em que existe o risco de confusio
devido A semelbanga entre eles).

26. Como confirma o décimo conside-
rando, o artigo 5.% n.° 1, alinea a), confere
uma protecgdo absoluta contra o uso nido
autorizado da marca no trifego comercial;
qualquer utilizacdo deste tipo pode, por
conseguinte, constituir uma violagdo,

mesmo se o risco de confusio pode ser
evitado por meio de termos como «tipo» ou
«género», As utilizagbes enumeradas no
artigo 6.° a titulo de excepgbes ao direito
exclusivo conferido pelo artigo 5.° devem
ser consideradas como taxativas. As cir-
cunstincias descritas pelo tribunal de reen-
vio parecem revelar ndo um uso necessario
de certos termos para designar uma lapi-
dagio especifica mas a utiliza¢io, manifes-
tamente proibida pelo artigo 5.°% n.° 1,
alinea a), de uma marca idéntica para
designar produtos idénticos. Qualquer
outra interpretagdo desta disposi¢do priva-
-la-ia do seu efeito e seria mesmo susceptivel
de conduzir a uma situagio em que poderia
haver caducidade da marca, por for¢a do
artigo 12.% n.° 2, alinea a), da directiva,
por, «como consequéncia da actividade ou
inactividade do titular, a marca se [ter]
transformado na designa¢do usual no
comércio do produto ou servico para que
foi registada».

27. O Governo do Reino Unido considera
que este processo constitui um exemplo da
situacdo, muito frequente, em que um
concorrente deseja indicar que os seus
produtos tém as mesmas caracteristicas
que os do titular de uma marca, precisando
que eles ndo provém deste titular. Segundo
ele, o artigo 6.° n.° 1, alinea b), pode
permitir a uma pessoa afirmar que os seus
produtos sdo do mesmo tipo ou — como
neste caso — possuem a mesma lapidagdo
que os de uma marca particular, mas ndo
utilizar esta marca sem qualquer outra
especificagdo, a ndo ser que ela se tenha
tornado de uso comum a esse respeito.
Assim, para que exista violagio, deve haver
um uso a titulo de marca. Chega-se not-
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malmente a esta conclusdo por via da
interpretacio do artigo 6.°, mas a ela
também se pode chegar por via do
artigo 5.°, segundo a interpretagdo do
acérdio BMW, De qualquer forma, o
resultado preciso em cada caso dependerd
da apreciagio, feita pelo tribunal nacional,
da questdo de saber se existe uma utilizagdo
descritiva honesta e/ou um risco de confu-
sdo no espirito do consumidor normal-
mente informado e razoavelmente atento e
avisado.

28. Nas suas observagdes escritas, a Comis-
sdo salienta que, no décimo considerando
da directiva sobre as marcas, a referéncia a
finalidade de garantir a funcdo de origem
da marca surge associada ao termo «no-
meadamente». Desde logo, a protecgdo
pode ter outras funcdes e o artigo 5.°
n.° 1, alineas a) e b), pode ser interpretado
como proibindo uma utilizacdo diferente
da utilizagdo a titulo de marca. Da mesma
forma, ndo é necessdrio interpretar essas
disposices como limitadas 4 funcdo de
distinguir os produtos, por oposi¢do aos
termos do artigo 5.° n.° 5. E desde logo
possivel ao titular de uma marca proibir,
por for¢a do artigo 5.°, qualquer utilizagdo
e ndo apenas a que é feita a titulo de marca.
Porém, o artigo 6.° permite a terceiros o
uso da marca com fins descritivos, desde
que feito de acordo com as préticas comer-
ciais honestas. Assim, o titular de uma
marca, por forca do artigo 5.°% n.° 1, pode
proibir qualquer utilizagdo da sua marca,
excepto quando a utilizagio é feita nas
circunstancias enumeradas no artigo 6.°
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29. Porém, a Comissdo declarou na audién-
cia que tinha modificado o seu ponto de
vista quanto ao alcance do artigo 5.°, n.° 1.
Citou o caso do registo, como marca de
revistas, de um sinal que consiste apenas
num ponto de interrogagdo®. Na sua
opinido é evidente que o titular de seme-
lhante marca ndo pode estar habilitado a
proibir a utilizacdo de pontos de interro-
gacdo, até para fins puramente gramaticais,
nas capas de outras revistas. Ora, nem o
artigo 6.°, n.° 1, nem qualquer outra
disposi¢do contém uma limitagdo que seja
susceptivel de impedir semelhante acto se o
artigo 5.°, n.° 1, for interpretado no sentido
de lhe conferir o direito absoluto de proibir
qualquer utilizacgdo da sua marca. O
artigo 5.°, n.° 1, deve por isso ser inter-
pretado no sentido de conferir apenas o
direito de proibir uma utilizagio que indica
ou visa indicar a origem comercial e o
artigo 6.°, n.° 1, no sentido de especificar
certas consequéncias desta limitagfo intrin-
seca.

Analise

30. Nio cabe ao Tribunal de Justica, num
processo em que foi chamado a pronun-
ciar-se sobre uma questdo a titulo prejudi-
cial, formular uma opinido sobre os factos

8 — Este exemplo, bem como a mudanga de opinido da
Comissdo, parecem resultar das observagGes feitas no
Tribunal de Justica no processo C-299/99, Philips Elec-
tronics, cuja audiéncia teve lugar em 29 de Novembro
de 2000, posteriormente & apresentagdo das observagdes
escritas no presente processo (acérdio de 18 de Junho de
2002, ainda ndo publicado na Colectdnea).
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de um caso, muito menos numa hipétese
em que os factos apurados pelo tribunal
nacional divergem das versdes avancadas
por cada uma das partes no litigio que lhe
compete apreciar. Em particular nestas
circunstincias, é preferivel limitar o exame
ao quadro fixado pela prépria questio
colocada pelo tribunal nacional.

31. A situagdo de facto a que esta questdo
se reporta apresenta trés caracteristicas:

— A, ao propor para venda os seus
préprios produtos, utiliza um sinal
relativamente ao qual B beneficia de
uma protec¢do de marca; todavia,

— A especifica que produziu estes produ-
tos ndo sendo possivel que o sinal seja
interpretado como indicador da sua
origem; e

— A usa o sinal apenas para descrever
certas caracterfsticas dos seus produ-
tos.

32. Neste contexto, o tribunal nacional
deseja saber em que medida tem B o direito
de proibir a utilizagio da sua marca ao
abrigo do artigo 5.°% n.° 1, da directiva
sobre as marcas,

O artigo 5.°, n.° 1, da directiva sobre as
marcas

33. A primeira frase desta disposicdo
afirma que uma marca registada confere
um direito exclusivo ao seu titular. A parte
restante do mesmo nimero, a que a questio
prejudicial se refere expressamente, estd no
essencial redigida em termos negativos, na
medida em que especifica o que pode o
titular da marca proibir a terceiros. Em
nossa opinido, porém, estes direitos nega-
tivos de proibicdo devem ser examinados a
luz dos direitos positivos inerentes d pro-
priedade de uma marca, de que sdo inse-
paraveis.

34. Um comerciante regista ou adquire
uma marca com o objectivo de a poder
utilizar, ndo para impedir outros de a
utilizar (apesar de a exclusividade deste
uso ser um coroldrio necessario). A utiliza-
¢io pelo proprietirio é sem divida um
elemento central e essencial da propriedade
da marca, tal como resulta dos artigos 10.°
a 12.° da directiva sobre as marcas, por
for¢a dos quais os direitos podem caducar
ou ser privados de efeitos em caso de ndo
utilizagio.

35. A utilizagdo de uma marca implica que
os produtos ou servicos do titular sejam
identificados como sendo seus. Mesmo que
se trate talvez de uma evidéncia tal que
pode ndo ter sido expressamente prevista
na regulamentagio sobre as marcas, é essa
a razdo de ser de uma marca — e, de facto,
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o décimo considerando da directiva sobre
as marcas? fala na garantia da funcio de
origem da marca. A mesma ideia é inerente
a definicdo do artigo 2.° 19, que afirma que,
para poderem constituir uma marca, 0s
sinais devem ser «adequados a distinguir os
produtos ou servicos de uma empresa dos
de outras empresas». Além disso, o Tribu-
nal de Justica declarou em jurisprudéncia
constante, tanto anterior como posterior a
adopgio da directiva sobre as marcas, que
a funcio essencial da marca era a de
garantir ao consumidor ou ao utilizador
final a identidade de origem do produto,
permitindo-lhe distinguir este produto de
produtos com origem diferente, sem risco
de confusio 1.

36. E evidente que o caracter exclusivo do
direito conferido por uma marca ao seu
titular implica a possibilidade de proibir a
sua utilizacdo por parte de terceiros para
identificar os seus proprios produtos e
servicos, ja que tal utilizacdo da marca
negaria a sua fun¢do essencial.

37. Todavia, quando um sinal idéntico ou
semelhante a uma marca registada é utili-
zado por um concorrente com outra fina-

9 — E o sétimo considerando do regulamento sobre as marcas.
10 — Assim como do artigo 4.° do regulamento.

11 — V., por exemplo, os acérddos de 23 de Maio de 1978,
Hoftmann-La Roche (102/77, Colect., p. 1139, n.° 7);
HAG II (ja referido, n.° 14); de 11 de Julho de 1996,
Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 ¢
C-436/93, Colect., p. I-3457, n.° 47); de 11 de Novembro
de 1997, Loendersloot (C-349/95, Colect., p. 16227,
n.° 24); ¢ o acérddo muito recente de 12 de Outubro
de 1999, Upjohn (C-379/97, Colect., p. 1-6927, n.° 16).
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lidade, que ndo esta funcdo essencial, é
muito mais dificil de ver por que razio deve
o titular da marca estar habilitado a proibir
essa utilizacdo. Além disso, tal como foi
sublinhado nas observagdes apresentadas
ao Tribunal de Justica, tanto o texto do
artigo 5.° n.° 5, da directiva sobre as
marcas como o acérdio BMW 12 sustentam
a tese segundo a qual a utilizacdo que pode
ser proibida ao abrigo do artigo 5.°,n.* 1 e
2, se limita a utilizagio com o fim de
distingAdo dos produtos ou servicos. De
forma talvez ainda mais elucidativa, a
Comissdo chamou a atengio, na audiéncia,
para a existéncia de situacbes em que seria
manifestamente injusto permitir ao titular
de uma marca proibir a sua utilizagdo por
terceiros, mesmo quando a directiva sobre
as marcas nio contém nenhuma disposicdo
que o impeca de agir dessa forma, o que
sucederia no caso de se considerar que o
seu direito abrange todas as formas de
utilizacdo, incluindo uma utilizagdo que
nio pode nem pretende indicar a origem
dos fornecimentos ou prestacdes.

38. Podemos novamente sublinhar a este
respeito que, na questio que coloca, o
tribunal nacional pressupde que «o deman-
dado torna piblico que as mercadorias
provém da sua produgio» e que «ndo
existem didvidas de que a marca utilizada
nio pode ser entendida como referindo-se a
empresa de origem do produto». Além
disso, parece ndo ter havido qualquer
utilizacdo do tipo das que sdo enumeradas
no artigo 5.° n.° 3, da directiva sobre as
marcas, ainda que tal ndo seja determi-
nante, ji que esta disposi¢do ndo é taxa-

12 — No n.° 38.



HOLTERHOFF

tiva,. O tribunal nacional considera como
factos provados no processo principal que
os termos «Spirit Sun» e «Context Cut»
foram utilizados exclusivamente durante as
negociagdes orais entre os dois comercian-
tes, 0S quais estavam, um e outro, per-
feitamente ao corrente de que esses termos
ndo visavam indicar a origem dos produtos
propostos para venda, e que tais termos
nunca figuraram por escrito nesses produ-
tos, o que excluia qualquer risco de um
comprador subsequente poder ser enga-
nado.

39. Uma utilizacdo deste tipo estd, em
nossa opinido, demasiado afastada da fun-
¢do essencial da marca registada para, ao
abrigo do artigo 5.° n.° 1, da directiva
sobre as marcas, permitir ao titular desta
proibir o seu uso.

40. Além disso, podemos salientar que tal
utilizagio ndo poderia ser em caso algum
proibida por for¢a do artigo 5.° n.° 1,
alinea b) — ou seja, nos casos em que
existe apenas uma semelhanga e nfio uma
identidade entre o sinal e a marca efou
entre produtos ou servigos relacionados —,
ja que essa disposi¢do se aplica apenas nos
casos em que existe risco de confusio,
hipétese expressamente excluida pela ques-
tdo colocada pelo tribunal nacional. Assim,
se a «Spirit Sun» estd apenas registada para
os diamantes e se M. Holterhoff se referiu a
esta marca apenas a respeito de outras
pedras preciosas, meramente semelhantes,
resulta dos termos da directiva que a
utilizagdo descrita pelo tribunal nacional
nio pode ser proibida pelo titular da
marca.

41, Em nossa opinido, é igualmente des-
provido de importdncia o facto de o
artigo 5.% n.° 1, alinea a) (que poderia ser
relevante se M. Holterhoff tivesse feito
referéncia a uma das marcas para designar
o tipo de pedras preciosas para as quais ela
estava registada) ndo conter qualquer refe-
réncia ao risco de confusio. Pelo contrario,
a auséncia a essa referéncia estd de acordo
com a tese segundo a qual esta disposi¢do
diz unicamente respeito a utilizagdo para
fins de indicagio da origem. Quando um
sinal utilizado para indicar a origem de
determinados produtos é idéntico a uma
marca registada e os produtos sdo idénticos
aqueles para os quais a marca foi registada,
a confusdo quanto a origem constitui, por
defini¢do, ndo apenas um risco, mas prati-
camente uma certeza. Todavia, quando
existe apenas uma semelhanca, pode ndo
haver sempre um perigo de confusdo —
todas as circunstancias devem ser tidas em
consideragio — pelo que era necessario
incluir esta condi¢do no artigo 5.°, n.° 1,
alinea b).

42. Por outro lado, quando a utilizacio de
um sinal ndo indica a origem, ndo pode
existir, por defini¢io, confusic quanto 2
origem de duas séries de produtos, inde-
pendentemente de se saber se sdo idénticos
ou meramente semelhantes ou se o sinal é
idéntico ou simplesmente semelhante a
marca protegida. Em nossa opinio, intro-
duzir-se-ia um desequilibrio initil na eco-
nomia desta disposicdo caso o direito de
proibir uma utilizagdo com outros fins, que
nio o da indicacio da origem, devesse
depender do risco de confusdo em determi-
nados casos e nio noutros.
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43, Contudo, antes de completar a nossa
aprecia¢do do artigo 5.°, h4 algumas ques-
tdes menores que requerem um breve
comentario.

44, Em primeiro lugar, U. Freiesleben afir-
mou que, ao abrigo da legislacdo alemd que
transpds o artigo 5.°, n.° 2, da directiva,
deveria ter o direito de impedir a utilizagdo
controvertida. Nenhuma das outras partes
apresentou quaisquer observagdes sobre
este ponto, relativamente ao qual o tribunal
nacional ndo pediu qualquer esclareci-
mento. Nestas condi¢Bes, e porque a ques-
tdo foi suscitada no processo C-292/00,
Davidoff — relativo a um pedido de deci-
sdo prejudicial proveniente do Bundesge-
richtshof e no qual ainda ndo se realizou a
audiéncia —, abster-nos-emos de nos pro-
nunciar no presente processo sobre a ques-
tdo de saber se o artigo 5.°, n.° 2, se aplica
apenas {de acordo com a sua letra) quando
os produtos em causa ndo sio semelhantes
aqueles para os quais a marca estd regis-
tada.

45. Em segundo lugar, o Governo francés
exprimiu a preocupagio de que, se o titular
de uma marca nido pudesse proibir a
utilizacdo nas circunstincias referidas na
questio colocada pelo tribunal nacional,
poderia ver-se na situa¢do de ndo poder
impedir a caducidade da sua marca, por
forca do artigo 12.° n.° 2, alinea a), da
directiva sobre as marcas, se uma utilizacdo
repetida deste tipo provocasse o risco de ela
se tornar numa designagio habitual no
comércio para os produtos e servicos em
questdo. Todavia, esta caducidade apenas é
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possivel quando o emprego como designa-
¢do habitual é o resultado da «actividade
ou inactividade» do titular. Nédo acredita-
mos que, neste contexto, se pudesse consi-
derar que a «inactividade» inclui o facto de
ndo proibir um comportamento que ndo
pode ser legalmente proibido.

46, Por fim, gostarfamos de sublinhar que a
conclusdo a que chegdmos neste processo
ndo deve prejudicar a solugdo a encontrar
noutras circunstincias de facto. O racioci-
nio poderia aplicar-se de modo diferente se,
por exemplo, o sinal revestisse uma forma
mais permanente ou figurasse de uma
forma ou doutra nos produtos. Nesse caso,
o facto de numa fase na cadeia comercial se
esclarecer que o sinal de forma alguma
indica a origem poderia ndo ser suficiente
para impedir uma utilizagio semelhante
numa fase posterior. Contudo, circunstin-
cias aparentemente semelhantes serdo exa-
minadas pelo Tribunal de Justi¢a no dmbito
de um pedido de decisdo prejudicial prove-
niente da High Court of Justice (England
and Wales), no processo C-206/01, Arsenal
Football Club, e, mais uma vez, cremos nao
ser apropriado pronunciarmo-nos neste
processo.

Artigo 6.°, n.° 1, da directiva sobre as
marcas

47. Se o Tribunal de Justica partilhar do
nosso ponto de vista de que a utilizagdo de
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um sinal, na forma descrita pelo tribunal
nacional, ndo constitui em caso algum uma
utilizagdo semelhante aquelas que um titu-
lar de uma marca estd habilitado a impedir
por for¢a do artigo 5.%, n.° 1, ndo precisara
de examinar, & luz do artigo 6.% n.° 1, a
relevincia da circunstincia de a utilizagdo
feita se ter limitado a salientar as caracte-
risticas dos produtos propostos para venda.

48. Todavia, caso decida que a utilizagdo
em causa pode, em principio, ser proibida
por forca do artigo 5.° n.° 1, este aspecto
deverd ser analisado.

— Os limites do direito de proibir a
utilizagdo

49, Para este efeito, partiremos do princi-
pio de que o artigo 5.° n.° 1, é aplicavel
neste processo. Nesta hipétese, o titular da
marca estaria habilitado a proibir a sua
utilizagdo, a ndo ser que o seu direito se
esgotasse por forca do artigo 7.° da direc-
tiva sobre as marcas ou fosse sujeito a
limitagdo prevista no artigo 6.° Todavia,
neste processo, a questdo do esgotamento
do direito é irrelevante para a questdio
colocada pelo tribunal nacional, e a da
limitagdo diz unicamente respeito ao

artigo 6.% n.° 1, alinea b}, para indicacgdes
relativas as caracteristicas dos produtos ou
servicos.

50. Esta disposigdo poderia ser considerada
como visando em primeira linha uma
situagdo diferente, a saber, a hipétese em
que o titular de uma marca procura proibir
os concorrentes de utilizar um ou mais
termos descritivos que fazem parte da sua
marca com a finalidade de indicar certas
caracteristicas dos seus produtos 13, Toda-
via, o texto da disposicio de forma alguma
se refere especificamente a semelhante
situagdo e, segundo uma leitura normal,
visa igualmente uma utilizagio semelhante
4 que estd em causa no presente processo,
na qual uma marca que ndo possui um
elemento descritivo directo é utilizada por
um concotrente para indicar as caracterfs-
ticas comuns aos produtos do concorrente e
aos vendidos sob a marca pelo seu titular,
quando tais caracteristicas sdo comum-
mente associadas & marca.

51. Como sublinhou o Reino Unido, seme-
lhantes circunstincias sioc comuns no
comércio. Um comerciante A propds para
venda um produto sob a sua marca, a qual,
no espirito do piblico, se torna associada
as caracteristicas desse produto. OQutros

13 — V., por exemplo, o acérdio de 4 de Maio de 1999,
Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ¢ C-109/97, Colect.,
p. 12779, nomeadamente o n.” 28),
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comerciantes desenvolverdo produtos
semelhantes e devem poder comercializa-
-los livremente, com a condi¢do de ndo
causarem prejuizo aos direitos de proprie-
dade industrial de A. Este serd normal-
mente o caso desde que possam produzir
caracteristicas comparaveis sem infringir a
patente que A pode possuit e desde que nédo
tentem comercializar os seus produtos sob
a marca de A ou de uma forma que possa
criar confusdo entre os seus produtos e os
de A. O simples facto de assinalarem as
semelhancas entre os seus produtos e os de
A ndo cai dentro dessa hipbtese, em
particular quando assinalam que os seus
produtos nio provém de A.

52. Neste contexto, nio vemos nenhum
elemento no artigo 6.°, n.° 1, alinea b), que
sirva de base ao argumento do Governo
francés segundo o qual a utilizagdo deve ser
necessdria para descrever as caracteristicas
para que possa ser abrangida por esta
disposicdo. Pelo contrdrio, da presenca de
uma condigdo expressa de necessidade no
artigo 6.°, n.° 1, alinea c), poderfamos
deduzir que a auséncia de uma tal condigdo
no artigo 6.%, n.° 1, alinea b), é deliberada.
De qualquer forma, o argumento invocado
pelo Governo francés na audiéncia,
segundo o qual M. Holterhoff teria podido
descrever as lapidacdes em questdo sem
utilizar as marcas de U. Freiesleben, parece
um tanto exigente. Estas lapida¢bes sdo
complexas e as reivindicagBes da patente
produzidas por U. Freiesleben demonstram
a que ponto é delicado descrevé-las em
linguagem corrente. Ndo parece razoavel
impor as regras de jogos de sociedade a
negociagdes de venda quando é possivel
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utilizar uma forma de comunicacfio mais
simples, sempre com a condi¢do de que a
utilizacio das marcas ndo envolva nem
possa envolver confusio entre a origem dos
produtos postos 4 venda e a dos produtos
citados para ilustrar as caracteristicas em
questao.

§3. Em nossa opinido é importante lembrar
que os termos em litigio s6 foram utilizados
oralmente e apenas nas negociagdes de
venda entre dois profissionais, que esta-
vam, um e outro, perfeitamente conscientes
de que em caso algum se pretendia que as
marcas em causa estivessem ligadas aos
produtos propostos para venda enquanto
indicagdo da sua origem. E, pois, irrele-
vante a impressdo que os termos utilizados
por M. Hélterhoff poderiam ter exercido
sobre o grande publico comprador de
granadas. Todavia, se ele tivesse facturado
as suas granadas sob a denominagéo «Spirit
Sun» ou se tivesse de outra forma aposto,
por escrito, esta denominagdo aos produ-
tos, de modo que um comprador subse-
quente tivesse sido levado a crer que elas
estavam abrangidas pela marca, ou se a
proépria M. Haverkamp tivesse podido ser
enganada, a situagio teria sido diferente.
Em semelhantes circunstancias, seria dificil
a M. Holterhoff fazer prova de que, ao
fazer referéncia aos produtos abrangidos
pela marca, estava apenas a indicar as
caracteristicas dos seus produtos.

54. Assim, consideramos que, mesmo que
se considerasse aplicdvel o artigo 5.°, n.° 1,
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e tendo em conta os factos averiguados, M.
Hélterhoff estaria em principio habilitado,
por forga do artigo 6.% n.° 1, alinea b), a
utilizar os termos «Spirit Sun» e «Context
Cut» para indicar a lapidacdo das suas
préprias pedras preciosas, que constitui
uma das suas caracteristicas.

— A condi¢do que rege os limites do direito
de proibir a utilizagdo

55. O artigo 6.% n.° 1, contém todavia uma
condigdo importante. A utilizacdo em
causa apenas escapa a faculdade de proibi-
¢do do titular da marca se for feita em
conformidade com as préticas honestas em
matéria industrial ou comercial.

56. Em nossa opinido, esta condigiio tem
um papel importante na resposta ao receio
de U. Freiesleben consistente em, de outro
modo, poder ser impossivel impedir a
pirataria mais flagrante. As préticas comer-
ciais honestas ndo incluem a pilhagem de
desenhos e marcas comerciais de um ter-
ceiro 14, A regra em questdo pode também
responder d preocupagio do Governo fran-
cés, segundo o qual a utilizagdo de marcas

14 — V. também o artigo 3.°-A, n.° 1, alinca h), da Dircctiva
84/450/CEE do Consclho, de 10 de Sctembro de 1984,
relativa A aproximagdo das disposicdes legislativas, regu-
lamentares ¢ administrativas dos Estados-Membros em
matéria de publicidade enganosa (JO L 250, p. 17;
EE 15 FS p. 35).

para fins descritivos s6 deve ser permitida
quando for necessdria para indicar as
caracteristicas relevantes. Ndo encontra-
mos justificacdo para uma regra tdo abso-
luta; porém, os casos em que um comet-
ciante escolhe fazer uso da marca de um
concorrente em vez de utilizar um termo
genérico familiar podem frequentemente
possuir caracteristicas nio conformes as
praticas honestas.

57. E claro que a delimitagio precisa de
«préticas honestas» ndo estd indicada na
directiva sobre as marcas. Pela sua prépria
natureza, tal nogdo deve permitir uma certa
flexibilidade. Os seus contornos pormeno-
rizados podem variar de uma época para
outra e em funcio das circunstincias, e
serdo em parte determinados por diferentes
regras de direito, elas proprias susceptiveis
de mudar, e pela evolugdo da consciéncia
do que é aceitdvel. Contudo, existe uma
no¢do largamente partilhada, cujo con-
tetido essencial estd claramente definido,
do que constitui conduta honesta no
comércio, a qual pode ser aplicada pelos
tribunais sem grande dificuldade e sem
perigo excessivo de interpretagdes larga-
mente divergentes,

58. No acérdio BMW 15, o Tribunal de
Justica descreveu esta nogdo como expri-

15 — Nos n.”* 61 ¢ 62.
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mindo um dever de actuar com lealdade em
relagdo aos legitimos interesses do titular
da marca, tendo por fim procurar «conci-
liar os interesses fundamentais da protec-
¢do dos direitos de marca e os da livre
circulagio de mercadorias e da livre pres-
tacdo de servicos no mercado comum, de
forma a que o direito de marca possa
desempenhar o seu papel de elemento
essencial do sistema de concorréncia ndo
falseado que o Tratado pretende estabele-
cer e manter».

59. Além disso, pode encontrar-se uma
certa orientacdo no artigo 10.° bis da
Convengdo de Paris para a Protecc¢do da
Propriedade Industrial 16, para a qual reen-
via o décimo segundo considerando da
directiva sobre as marcas, ja que tal artigo
é sem diivida a disposicio da qual foi tirada
a expressdo «préticas honestas em matéria
industrial ou comercial». Este artigo define
um acto de concorréncia desleal como um
acto contrdrio a estes usos ou praticas. O
artigo 10.° bis, n.® 3, determina:

«Deverfo proibir-se especialmente:

1. Todos os actos susceptiveis de, por
qualquer meio, estabelecer confusdo
com o estabelecimento, os produtos

16 — De 20 de Margo de 1883, revista em Bruxelas a 14 de
Dezembro de 1900, em Washington a 2 de Junho de 1911,
em Haia a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2 de
Junho de 1934, em Lisboa a 31 de Outubro de 1958 e em
Estocolmo a 14 de Julho de 1967 (Colectdnea dos
Tr;léeé(;!os das Nagdes Unidas n.® 11851, vol. 828, pp. 305
a .
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ou a actividade industrial ou comercial
de um concorrente;

2. As falsas afirmagdes no exercicio do
comércio, susceptiveis de desacreditar
o estabelecimento, os produtos ou a
actividade industrial ou comercial de
um concorrente;

3. As indicacBes ou afirmagdes cuja utili-
zagdo no exercicio do comércio seja
susceptivel de induzir o piblico em
erro sobre a natureza, modo de fabrico,
caracteristicas, possibilidades de utili-
zacdo ou quantidade das mercadorias.»

60. Naturalmente, é i jurisdi¢do nacional
que compete determinar se foi preenchida a
condicio do artigo 6.°, n.° 1, da directiva
sobre as marcas. Para esse efeito, pode ter
necessidade de proceder a averiguacdes da
matéria de facto mais extensivas do que as
relatadas no despacho de reenvio. Porém,
ha dois aspectos a que af se faz alusdo que
podem ser relevantes.

61. Em primeiro lugar, se M. Holterhoff
violou as patentes de U. Freiesleben ao
produzir as pedras preciosas que propunha
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para vendal?, a utilizacio que fez das
marcas nesse contexto nao pode, em nossa
opinido, ser qualificada como «em confor-
midade com praticas honestas». Em
segundo lugar, se M. Holterhoff alegou
efectivamente que a lapidacdo «Spirit Sun»
era utilizada desde tempos imemoriais e
que os direitos a ela relativos ndo eram
detidos exclusivamente por U. Freiesleben,
e se essas declaragdes ndo sio verdadeiras,
mais uma vez consideramos que nido se
pode afirmar que ele actuou em conformi-
dade com préticas honestas. Em nenhum
dos casos poderia ele prevalecer-se do
artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da directiva
sobre as marcas.

Conclusio sobre a directiva sobre as mar-
cas

62. A conclusio a que assim chegamos
sobre a interpretagdio da directiva sobre as
marcas é a de que o artigo 5.° n.° 1, ndo
habilita o titular da marca a proibir tercei-
ros de mencionar oralmente a marca dele
quando propdem os seus produtos para
venda, desde que esclarecam que ele ndo
fabricou estes produtos e ndo se possa
colocar a questdo de a marca ser inter-
pretada no comércio, tanto nesta fase como

17 — A questio da violagio de Fntcntcs ndo parcce estar em
causa no processo nacional que originou o despacho de
reenvio, ¢ podemos considerar pouco provivel que
U. Freiesleben tenha iniciado um processo em matéria de
marcas se pudcssc fazer prova de tal violagdo. Alids, é dito
que o numero de facetas das pedras vendidas a
M. Haverkamp era maior que o nimero especificado na

atente detida por U, Freiesleben, Contudo, nenhum desses
actos exclui completamente a possibilidade de uma
violagdo de patente.

posteriormente, como indicando a origem
dos produtos oferecidos para venda.

63. Todavia, noutras circunstincias em que
o artigo 5.% n.° 1, dé ao titular da marca o
direito de proibir a utilizagdo, este direito
ndo pode ser exercido se a utilizagdo for
feita com o fim de indicar as caracteristicas
dos produtos em questio, a ndo ser que
essa utilizacAo ndo esteja em conformidade
com praticas honestas em matéria indus-
trial ou comercial.

Publicidade comparativa

64. Esta conclusdo pode eventualmente ser
corroborada através de uma abordagem
um pouco diferente.

65. A situacio de que se queixa
U. Freiesleben no processo principal apre-
senta varias caracteristicas comuns com a
publicidade comparativa, mesmo se nio
sdo do tipo que geralmente se tem em
mente, A publicidade comparativa é regu-
lada ao nivel comunitirio pela Directiva
84/450/CEE 18, tal como modificada pela
Directiva 97/55/CE1? (a directiva tal como

18 — Ja referida na nota 14.

19 — Directiva do Parlamento Europeu ¢ do Conselho, de 6 de
Outubro de 1997, que altera a Directiva 84/450/CEE
relativa i publicidade enganosa para incluir a publicidade
comparativa (JO L 290, p. 18).
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modificada serd a seguir designada «direc-
tiva sobre a publicidade»), que, no seu
preAmbulo, reenvia para a directiva sobre
as marcas.

66. Contudo, antes de nos debrucarmos
sobre estas disposicbes, gostarfamos de
sublinhar, em primeiro lugar, que nédo
sugerimos que a directiva sobre as marcas
deva ser interpretada por referéncia a
directiva sobre a publicidade e, em segundo
lugar, que as disposicbes relevantes desta
ultima ndo estavam em vigor no momento
da utiliza¢do em litigio no processo princi-
pal.

67. Segundo o artigo 2.°, ponto 1, da
directiva sobre a publicidade, entende-se
por publicidade «qualquer forma de comu-
nicacdo feita no Ambito duma actividade
comercial, industrial, artesanal ou liberal
tendo por fim promover o fornecimento de
bens ou de servicos [...]». Segundo o
artigo 2.% ponto 2 A, publicidade compa-
rativa é «a publicidade que identifica,
explicita ou implicitamente, um concot-
rente ou os bens ou servigos oferecidos por
um concorrente».

68. Estas defini¢des parecem abranger a
situacio de facto apurada pelo tribunal
nacional no presente caso. No dmbito da
sua actividade comercial e com o fim de
promover o fornecimento dos seus préprios
bens, M. Hblterhoff identificou bens pro-
postos por U. Freiesleben.
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69. Segundo o artigo 3.%-A, n.° 1, é auto-
rizada semelhante publicidade, no que se
refere exclusivamente a comparagéo,
quando se reiinam as seguintes condigoes:

«a) Néo ser enganosa [...};

b) Comparar bens ou servicos que res-
pondem s mesmas necessidades ou
tém os mesmos objectivos;

c) Comparar objectivamente uma ou mais
caracteristicas essenciais, pertinentes,
comprovaveis e representativas desses
bens e servigos, entre as quais se pode
incluir o prego;

d) Ndo gerar confusio no mercado entre
0 anunciante € um concorrente ou entre
as marcas, designacbes comerciais,
outros sinais distintivos, bens ou servi-
cos do anunciante e do concorrente;

e) Nio desacreditar ou depreciar marcas,
designagbes comerciais, outros sinais
distintivos, bens, servicos, actividades
ou situag¢io de um concorrente;
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f) Referir-se, em todos os casos de pro-
dutos com denominacio de origem, a
produtos com a mesma denominacdo;

g) Nio retirar partido indevido do
renome de uma marca, designagdo
comercial ou outro sinal distintivo de
um concorrente ou da denominagio de
origem de produtos concorrentes;

h) Nio apresentar um bem ou servigo
como sendo imitagio ou reprodugio de
um bem ou servico cuja marca ou
designacao comercial seja protegida.»

70. Nos termos do artigo 7.°, n.° 2, os
Estados-Membros nio podem assegurar
uma protec¢do mais ampla contra a publi-
cidade comparativa, no que se refere exclu-
sivamente & comparagéo.

71. Estas modificacdes introduzidas pela
directiva sobre a publicidade foram publi-
cadas em 6 de Outubro de 1997 e deviam
ter sido transpostas para o direito nacional
até 23 de Abril de 2000, Assim, ndo

estavam em vigor no momento da ocorrén-
cia dos factos.

72. Se tivessem estado em vigor nessa
altura, o tribunal nacional poderia ter sido
chamado a examinar se as formas de
comunicagdo utilizadas por M. Holterhoff
respeitavam as condigdes do artigo 3.°-A,
n.° 1, Também neste contexto, poderia
eventualmente ser necessirio proceder a
averiguagdes de facto mais pormenorizadas
a este respeito; porém, os factos averigua-
dos pelo tribunal de reenvio, tal como
foram transmitidos ao Tribunal de Justica,
ndo parecem estar nem mais nem menos
abrangidos pelo artigo 3.°-A da directiva
sobre a publicidade do que pela condigio
do artigo 6.° n.° 1, da directiva sobre as
marcas. A eventual violagio concomitante
das patentes ou a negagdo falaciosa do
direito exclusivo de U. Freiesleben sobre as
marcas bem poderia ser considerada um
descrédito ou um denegrimento destas
marcas, um aproveitamento indevido do
seu renome ou uma apresentagio dos bens
enquanto imitagdes ou reproducdes, tal
como cairia fora do conceito de «prdticas
honestas em matéria industrial ou cometr-
cial»,

73. Ainda que essas regras ndo estivessem
em vigor a data dos factos, a sua posterior
adopg¢io situa-se exactamente na mesma
linha de interpretagdo que propusemos
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para os artigos 5., n.° 1, e/ou 6.°,n.° 1, da
directiva sobre as marcas.

74. Quando modificou a directiva sobre a
publicidade, com o objectivo de incluir a
publicidade comparativa, foi manifesto que
o legislador comunitdrio considerou que a
directiva sobre as marcas em nada se
opunha a semelhante publicidade.

75. Os considerandos relevantes da Direc-
tiva 97/55 sdo os décimo terceiro a décimo
quinto:

«[...] o artigo 5.° da [directiva sobre as
marcas] confere ao titular de uma marca
registada direitos exclusivos, incluindo,
nomeadamente, o direito de proibir, na
vida comercial, a utilizagdo, por terceiros,
de sinais idénticos ou semelhantes 4 marca
para produtos ou setvicos idénticos ou
mesmo, se for caso disso, para outros
produtos;

[...] todavia, [...] pode ser indispensavel,
para uma efectiva publicidade compara-
tiva, identificar os produtos ou servicos de
um concorrente, através de referéncias 3
sua designacdo comercial ou a uma marca
de que seja titular;
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[...] a utilizacdo da marca, da designagio
comercial ou de qualquer outra marca
distintiva de outrem nio infringe o direito
exclusivo do titular, na medida em que
cumpra as condigOes estabelecidas na pre-
sente directiva, j4 que o objectivo consiste
unicamente em acentuar objectivamente as
respectivas diferengas.»

76. Além disso, convém sublinhar que, nas
suas declaracBes comuns inscritas nas actas
da reunido do Conselho em que foi adop-
tado o regulamento sobre a marca comu-
nitaria, em 20 de Dezembro de 1993, o
Conselho e a Comissdo consideraram que a
referéncia a publicidade feita no artigo 9.°,
n.° 2, alinea d) (o artigo 9.° n.° 2 do
regulamento sobre a marca é no essencial
idéntico ao artigo 5.°, n.° 3, da directiva
sobre as marcas) ndo abrangia a utilizacdo
de uma marca comunitdria no dmbito da
publicidade comparativa. Dito de outra
forma, consideraram que a utilizacdo da
marca de um concorrente no dmbito da
publicidade comparativa ndo constituia
uma acto susceptivel de ser proibido pelo
titular da marca.

77. De facto, j& que a Directiva 97/55 ndo
modificou a directiva sobre as marcas, hd
que concluir que esta tltima autorizava tal
publicidade comparativa na data conside-
rada, a menos que as duas directivas sejam
incompativeis; em nossa opinido, porém,
ndo existe qualquer razdo para considerar
que seja esse O caso.
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Conclusio

78. Propomos ao Tribunal de Justi¢ca que responda da seguinte forma & questdo
formulada pelo Oberlandesgericht Diisseldorf:

«1) O artigo 5.° n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de

Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas, ndo habilita o titular de uma marca a proibir terceiros de
mencionar oralmente a sua marca quando propdem os seus produtos para
venda, desde que esclaregcam que ele ndo produziu estes produtos e desde que
se exclua a hipdtese de a marca ser interpretada no comércio, quer nessa fase
quer posteriormente, no sentido de indicar a origem dos produtos propostos
para venda.

Contudo, mesmo nas outras circunstincias em que o artigo 5.°, n.° 1, d4 ao
titular da marca o direito de proibir a sua utilizacdo, o artigo 6.° n.° 1,
impede o exercicio desse direito se a utilizagfo for feita para indicar as
caracteristicas dos produtos em causa, a menos que ndo esteja em
conformidade com praiticas honestas em matéria industrial ou comercial.»
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