ACORDAO DE 20. 3, 2003 — PROCESSO C-291/00

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA
20 de Marco de 2003 *

No processo C-291/00,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justica, nos termos do
artigo 234.° CE, pelo tribunal de grande instance de Paris (Franca), destinado a
obter, no litigio pendente neste érgdo jurisdicional entre

LTJ Diffusion SA

Sadas Vertbaudet SA,

uma decisdo a titulo prejudicial sobre a interpretacio do artigo 5., n.° 1, alinea
a), da Primeira Directiva §9/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988,
que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas
(JO 1989, L 40, p. 1),

* Lingua do processo: francés.
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O TRIBUNAL DE JUSTICA,

composto por: G. C. Rodriguez Iglesias, presidente, M. Wathelet e R. Schintgen,
presidentes de sec¢do, C. Gulmann, P. Jann, F. Macken (relatora), N. Colneric,
S. von Bahr e J. N. Cunha Rodrigues, juizes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretdrio: D. Louterman-Hubeau, chefe de divisio,

vistas as observagdes escritas apresentadas:

— em representagdo da LT] Diffusion SA, por F. Fajgenbaum, avocat,

— em representagdo da Sadas Vertbaudet SA, por A. Bertrand, avocat,

— em representa¢do do Governo do Reino Unido, por G. Amodeo, na qualidade
de agente, assistida por D. Alexander, barrister,

— em representagdo da Comissdo das Comunidades Europeias, por K. Banks,
na qualidade de agente,
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visto o relatério para audiéncia,

ouvidas as alegagdes da LT] Diffusion SA, representada por F. Fajgenbaum, da
Sadas Vertbaudet SA, representada por A. Bertrand, do Governo francés,
representado por A. Maitrepierre, na qualidade de agente, do Governo do Reino
Unido, representado por M. Tappin, barrister, e da Comissdo, representada por
K. Banks, na audiéncia de 10 de Outubro de 2001,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 17 de
Janeiro de 2002,

profere o presente

Acérdao

Por decisdo de 23 de Junho de 2000, que deu entrada no Tribunal de Justica em
26 de Julho seguinte, o tribunal de grande instance de Paris submeteu, nos termos
do artigo 234.° CE, uma questdo prejudicial sobre a interpretagdo do artigo 5.°,
n.° 1, alinea a), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).
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Esta questdo foi suscitada no 4mbito de um litigio que opde a LT] Diffusion SA (a
seguir «LT] Diffusion») & Sadas Verbaudet SA (a seguir «Sadas»), a propésito de
uma acusagdo de contrafac¢do, por parte da segunda, de uma marca registada
pela primeira para artigos de vestudrio.

Enquadramento juridico

A legislacio comunitdria

A directiva refere, no seu primeiro considerando, que as legislacdes nacionais
sobre as marcas comportam disparidades susceptiveis de entravar a livre
circulagdo dos produtos e a livre prestagio de servigos e de distorcer as condicdes
de concorréncia no mercado comum. Segundo este considerando, daqui resulta
que é necessario aproximar as legislacdes dos Estados-Membros com vista ao
estabelecimento e ao funcionamento do mercado interno. O terceiro conside-
rando da directiva precisa que «actualmente nio se afigura necessirio proceder a
uma aproximacdo total das legislaces dos Estados-Membros em matéria de
marcas».

Nos termos do décimo considerando da directiva:

«[...] a proteccdo conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste
nomeadamente em garantir a fungio de origem da marca, é absoluta em caso
de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servicos; [...] a
protecgiio é igualmente vélida em caso de semelhanca entre a marca e o sinal e
entre os produtos ou servigos; [...] é indispensdvel interpretar a nocgdo de
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semelhanca em relagdo com o risco de confusdo; [...] o risco de confusdo, cuja
avaliacdo depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da
marca no mercado, da associagio que pode ser feita com o sinal utilizado ou
registado, do grau de semelhanca entre a marca e o sinal e entre os produtos ou
servicos designados, constitui a condig¢do especifica da protecgao; [...]»

O artigo 4.%, n.° 1, da directiva, que enumera os motivos suplementares de recusa
ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores, enuncia:

«O pedido de registo de uma marca serd recusado ou, tendo sido efectuado, o
registo de uma marca ficard passivel de ser declarado nulo:

a) Se a marca for idéntica a uma marca anterior e se os produtos ou servigos
para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada
forem idénticos aos produtos ou servicos para os quais a marca anterior esta
protegida;

b) Se, devido a sua identidade ou semelhanca com a marca anterior, e devido a
identidade ou semelhanca dos produtos ou servigos a que as duas marcas se
destinam, existir, no espirito do publico, um risco de confusio que
compreenda o risco de associa¢gdo com a marca anterior.»
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O artigo 5.°, n.° 1, da directiva, relativo aos direitos conferidos pela marca,
dispde:

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

a) De qualquer sinal idéntico 4 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 semelhanca
com a marca e devido a identidade ou semelhanga dos produtos ou servicos a
que a marca e o sinal se destinam, exista, no espirito do ptblico, um risco de
confusdo que compreenda o risco de associagiio entre o sinal e a marca.»

A regulamentacio nacional

Em Franga, o direito das marcas é regulado pelas disposicdes da Lei de 4 de
Janeiro de 1991, codificada desde 1992, e, mais concretamente, pelo livro VII do
Cédigo da Propriedade Intelectual (JORF de 3 de Julho de 1992, p. 8801, a seguir
«cHdigo»).
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O artigo L. 713-2 do cédigo proibe:

«[a] reproducio, a utilizagdo ou a aposi¢do de uma marca, mesmo com a adigdo
de palavras como: ‘férmula, maneira, sistema, imitacdo, género, método’, bem
como a utilizacdo de uma marca reproduzida, para produtos ou servigos idénticos
aos designados no registo».

O artigo L. 713-3 do mesmo cddigo prevé:

«E proibida, salvo autorizagdo do proprietario, se dai puder resultar um risco de
confusio no espirito do piblico:

a) a reproducdo, a utilizagio ou a aposi¢io de uma marca, bem como a
utilizacio de uma marca reproduzida, para produtos ou servigos idénticos
aos designados no registo;

b) aimitacio de uma marca e a utilizagio de uma marca imitada, para produtos
ou servicos idénticos ou similares aos designados no registo.»

O litigio no processo principal e a questdo prejudicial

A LT] Diffusion tem por actividade a concepgdo, o fabrico, a comercializagio e a
difusdo de vestuario e de artigos de calcar, designadamente de lingerie de noite,
roupa interior, meias e pantufas para adultos e criancas.
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Esta sociedade € titular da marca registada no Institut national de la propriéte
industrielle (a seguir «<INPI») com o n.° 17731, apresentada em 16 de Junho
de 1983 e renovada em 14 de Junho de 1993 (a seguir «marca LT] Diffusion»). O
registo é referente aos produtos da classe 25 do Acordo de Nice relativo a
classificagdo internacional de produtos e servigos para o registo de marcas, de
15 de Junho de 1957, revisto e modificado (a seguir «acordo de Nice»), a saber,
artigos téxteis, de pronto-a-vestir e por medida, incluindo botas, sapatos e
pantufas. Esta marca é formada por um tinico termo, apresentado sob a forma de
uma assinatura manuscrita, cujas letras estdo ligadas, e em que aparece um ponto
entre as duas pernas da letra A. A marca apresenta-se desta maneira:

A Sadas é uma sociedade que exerce uma actividade de venda por correspon-
déncia, que difunde um catilogo intitulado «Vertbaudet». Comercializa,
designadamente, vestudrio e acessorios para criangas.

A Sadas é titular de uma marca registada no INPI com o n.° 93.487.413 e
apresentada em 29 de Setembro de 1993 (a seguir «marca da Sadas»). O registo,
publicado em 25 de Margo de 1994, refere-se, designadamente, a produtos da
classe 25 do acordo de Nice.

Esta marca, que foi apresentada sob a forma de letras de imprensa maisculas e
direitas, é a seguinte:

ARTHUR ET FELICIE
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Como resulta dos autos, a marca da Sadas é utilizada na forma seguinte:

Considerando que a reproducio e a utilizagio da marca da Sadas para vestuario e
acessorios destinados a criangas constituem uma contrafac¢do da sua marca, a
LT]J Diffusion intentou contra a Sadas uma ac¢do no tribunal de grande instance
de Paris. Requer a este drgio jurisdicional que decrete as medidas de proibigéo,

de apreensdo e de publicacio de utiliza¢io, bem como a nulidade da marca da
Sadas.

A LT] Diffusion invoca essencialmente os artigos L. 713-2 e L. 713-3 do cddigo.
Sustenta que a jurisprudéncia e a doutrina francesas interpretam especialmente a
proibicao constante do artigo L. 713-2 do cédigo como aplicando-se também aos
casos em que um elemento distintivo de uma marca complexa é reproduzido, ou
seja, a «contrafac¢do parcial», bem como aos casos em que ou esse elemento ou a
totalidade da marca sio reproduzidos com elementos que se considera que ndo
afectam a identidade da marca, circunstincia qualificada de «adi¢do inoperante».

Invocou também que, mesmo que a apresentagdo e a utilizagdo da marca da
Sadas ndo constituissem actos de contrafacgdo por reproducdo da sua marca na
acep¢do do artigo L. 713-2 do cédigo, constituiriam, em qualquer caso, uma
contrafac¢do por imitagdo na acepgao do artigo L. 713-3 do c6digo. Com efeito,
existe um risco de confusio entre as duas marcas, porque o termo «Arthur»
mantinha, no conjunto da marca da Sadas, o seu préprio poder distintivo.
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Por outro lado, a LTJ Diffusion sustentou que a sua marca tinha um cardcter
notorio devido a intensidade da exploragio da mesma e aos investimentos
publicitdrios feitos para a promover.

Por seu lado, a Sadas invoca que ndo se pode ter em consideraciio, isoladamente,
os diversos elementos constitutivos de um sinal distintivo, para apreciar a
existéncia de uma contrafac¢do na acep¢io do artigo L. 713-2 do cédigo.
Segundo a Sadas, a reprodugdo de um dos elementos de uma marca complexa ou
a adi¢do de elementos aos que constituem uma marca nio estio abrangidas pela
aplicagdo do artigo 5.° n.° 1, alinea a), da directiva, uma vez que este apenas
prevé a utilizagdo de um sinal idéntico, sem modificacio.

O tribunal de grande instance de Paris considera que a resolugdo do litigio no
processo principal depende da interpretacio do conceito de reproducio de uma
marca na acepgio do artigo L. 713-2 do cédigo e, especialmente, da questio de
saber se este conceito, através do recurso aos conceitos de contrafacgio parcial e
de adi¢do inoperante, vai além da reproduciio igual de um sinal apresentado a
titulo de uma marca.

Considerando que a interpretagio do conceito de reproducio de uma marca na
acepgdo do artigo L. 713-2 do c6digo deve ser concordante com a interpretagio
do conceito de «sinal idéntico & marca» que consta do artigo 5.°, n.° 1, alfnea a),
da directiva, o tribunal de grande instance de Paris decidiu suspender a instincia e
submeter ao Tribunal de Justi¢a a seguinte questio prejudicial:

«A proibi¢do imposta pelo artigo 5.°, n.° 1, alinea a), 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, é respeitante apenas 2
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reprodugio idéntica, tal e qual, do ou dos sinais que compdem uma marca, ou
pode abranger:

1) a reproducido do elemento distintivo de uma marca composta de varios
sinais?

2) a reproducido integral dos sinais que constituem a marca quando lhe sdo
acrescentados outros sinais?»

Quanto a questao prejudicial

Com a questdo prejudicial, o 6rgio jurisdicional de reenvio pergunta como deve
ser interpretado o conceito de sinal idéntico & marca na acepgdo do artigo 5.°,
n.° 1, alinea a), da directiva.

E pacifico que, no caso em aprego no processo principal, a utilizagdo da marca da
Sadas teve lugar no dmbito de negécios relativos a produtos idénticos aqueles
para os quais a marca LTJ Diffusion tinha sido registada.

Observagdes apresentadas ao Tribunal de Justi¢a

A LT] Diffusion alega que a interpretagdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da
directiva deve permitir uma articulagio efectiva desta disposi¢do com o artigo 5.°,
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n.° 1, alinea b), da directiva. Em caso de identidade dos produtos em causa, como
no caso em aprego no processo principal, hd que distinguir a contrafacgio parcial
e a contrafac¢do com adi¢do inoperante, que é abrangida pelo artigo 5.°, n.° 1,
alinea a), da directiva, da contrafacgdo por simples imitacdo, prevista no
artigo 5.%, n.° 1, alinea b), da directiva.

Segundo a LT] Diffusion, é frequente que os contrafactores, no intuito de se
aproveitarem de uma marca que beneficia de um certo renome, reproduzam essa
marca, associando-lhe um sinal que ndo afecta a identidade desta.

Esta sociedade alega que, para determinar se um sinal é idéntico 4 marca na
acep¢do do artigo 5.%, n.° 1, alinea a), da directiva, importa averiguar se este sinal
forma um conjunto conceptual no qual a marca perde a sua individualidade e,
portanto, todo o poder distintivo, para se fundir no referido conjunto. A este
respeito, é necessario ter em conta a utilizagio e a posi¢io da marca no mercado
em causa bem como a sua notoriedade, sem averiguar se existe um risco de
confusdo.

A Sadas, o Governo do Reino Unido, bem como a Comissdo consideram que é
necessario atribuir um significado estrito a expressio «sinal idéntico a marca»
constante do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva.

A Sadas sustenta que um sinal idéntico & marca, na acepgio do artigo 5.°, n.° 1,
alinea a), da directiva, deve comportar os mesmos elementos que a marca com a
mesma configuragdo e a mesma ordem, que dizer, constituir uma contrafaccio
stricto sensy e uma reprodugdo servil da marca.
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A Sadas alega igualmente que aceitar o conceito de «contrafacgdo parcial» ou de
«contrafacgio por adi¢do inoperante» nio é conforme com o direito comunitario,
que proibe o fraccionamento de uma marca para apreciar a existéncia de um risco
de confusdo na acep¢io do artigo 5.°, n.° 1, alinea b), da directiva e exige que a
marca seja apreciada na sua globalidade. Quando uma marca nao é reproduzida
de uma maneira idéntica, prevista na artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva, mas
é objecto de uma reprodugdo parcial ou de uma adigdo, hid que aplicar o
artigo 5.°,n.° 1, alinea b), da directiva, que apenas permite ao titular da marca a
proibi¢io da sua utilizagio se existir um risco de confusio no espirito do piblico.

O Governo do Reino Unido e a Comissdo referem que o artigo 5.°, n.° 1, alinea
a), da directiva atribui uma protecgdo absoluta a uma marca em relagdo a um
sinal idéntico. Recordam o segundo considerando da directiva, que prevé que o
risco de confusdo constitui a condi¢do especifica da protecgdo conferida pela
marca registada. Esta protec¢do absoluta nio estd dependente da prova de um
risco de confusio, de modo que é necessario dar um sentido bastante estrito ao
termo «idéntico» utilizado no artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva.

Referindo-se ao artigo 16.° do Acordo sobre os aspectos dos direitos de
propriedade intelectual relacionados com o comércio, que consta do anexo 1 C
do acordo que institui a Organiza¢do Mundial do Comércio, aprovado em nome
da Comunidade, no que diz respeito as matérias que sdo da sua competéncia, pela
Decisdo 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994 (JO L 336, p. 1)
(«TRIPS»), a Comissdo sublinha o facto de o risco de confusdo apenas poder ser
presumido em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos
abrangidos, como prevé o artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva. Ao utilizar a
expressdo «sinal idéntico 4 marca», o legislador comunitario entendeu limitar a
aplicagdo desta presungido aos casos em que o sinal e a marca sdo exactamente
parecidos.
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Segundo a Comissdo, se se aceitar com demasiada facilidade considerar que um
sinal é idéntico a uma marca registada, a possibilidade de proibir um sinal seria
alargada, sem prova de um risco de confusio, para além das circunstincias em
que tal risco de confusio possa presumivelmente existir.

O Governo do Reino Unido sustenta que a andlise relativa 4 apreciacdo global da
semelhanga entre um sinal e uma marca tal como est4 registada vale também para
a apreciagdo da identidade entre um sinal e uma marca para os fins de aplicacio
do artigo 5.% n.° 1, alinea a), da directiva.

Este governo expde que o 6rgido jurisdicional de reenvio devia examinar o sinal
utilizado pela Sadas, colocando-se no ponto de vista do consumidor médio e
devia considerar este sinal na sua globalidade. Apenas no caso de o sinal,
considerado globalmente, ser idéntico a uma marca é que haveria lugar 3
aplicagdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva. Segundo este governo, se o
sinal utilizado difere da marca registada porque comporta elementos distintos
suplementares, o sinal e a marca nio devem, em principio, ser considerados
idénticos.

Na audiéncia, o Governo francés alegou que seria dificil afastar-se de uma
interpretacdo restritiva do conceito de identidade utilizado no artigo 5.°, n.° 1,
alinea a), da directiva. Somente esta interpretacio permite dar um efeito til ao
regime de protecgdo previsto na directiva em caso de simples semelhanca na
acep¢do do artigo 5.°, n.° 1, alinea b), da directiva.

Segundo este governo, apés ter sido submetida a questio prejudicial, a
jurisprudéncia francesa evoluiu no sentido de que os litigios relativos a
reprodugdo parcial de marcas ou & sua reprodugio integral com adicio de
elementos seriam exclusivamente examinados com o fundamento da contrafac-
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¢do por imitagdo, na acepgio do artigo 5.% n.° 1, alinea b), da directiva, e ndo da
contrafacgio, stricto sensu, na acepgao do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva.
A proibi¢io prevista por esta ultima disposi¢io é relativa, em principio,
unicamente a reproducdo idéntica e ndo pode aplicar-se & reproducdo do
elemento distintivo de uma marca composta por varios sinais, nem a reprodugio
integral dos sinais que constituem uma marca quando lhe sdo acrescentados
outros sinais.

Resposta do Tribunal de Justica

A titulo liminar, importa recordar que, com vista a fornecer uma resposta ttil ao
érgdo jurisdicional que submeteu a questio prejudicial, o Tribunal pode ser
levado a tomar em consideragio normas de direito comunitario as quais o juiz
nacional nio fez referéncia na sua questio (v. acérddos de 20 de Marco de 1986,
Tissier, 35/85, Colect., p. 1207, n.° 9, e de 18 de Novembro de 1999, Teckal,
C-107/98, Colect., p. I-8121, n.° 39).

Como resulta dos n.°® 11, 13 e 16 do presente acérddo, a marca da LTJ Diffusion
foi registada anteriormente a da Sadas e a LTJ Diffusion solicita ao érgao
jurisdicional de reenvio que decrete nio apenas as medidas de proibi¢do, de
apreensio e de publicagdo de utilizagdio mas também a nulidade da marca da
Sadas.

Ora, importa recordar que é o artigo 4.° da directiva que define os motivos
suplementares que justificam a recusa ou a nulidade em caso de conflitos relativos
a direitos anteriores. O n.° 1, alinea a), deste artigo prevé, assim, que uma marca
registada ficard passivel de ser declarada nula se for idéntica a uma marca
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anterior e se os produtos ou servicos para os quais a marca tiver sido registada
forem idénticos aos produtos ou servicos para os quais a marca anterior estd
protegida.

As condi¢des de aplicagio do artigo 4.°, n.° 1, alinea a), da directiva
correspondem no essencial as condigdes do artigo 5.°, n.° 1, alfnea a), da
directiva, que determina os casos em que o titular de uma marca pode proibir a
terceiros a utilizagio de sinais idénticos 4 sua marca. Existe uma correspondéncia
similar entre os artigos 8.°, n.° 1, alinea a), e 9.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento
(CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca
comunitaria (JO 1994, L 11, p. 1).

Uma vez que tanto o artigo 4.°, n.° 1, alinea a), como o artigo 5.%, n.° 1, alinea a),
da directiva sdo pertinentes para a resolugdo do litigio no processo principal, ha
que dar ao érgdo jurisdicional de reenvio uma interpretacio sobre estas duas
disposi¢oes.

Nestas circunstancias, importa precisar que a questio submetida serd aqui
examinada a luz unicamente do artigo 5.%, n.° 1, alinea a), da directiva, mas que a
interpretagdo resultante no final deste exame se aplicard igualmente ao artigo 4.°,
n.° 1, alinea a), da directiva, uma vez que a referida interpretagdo é transponivel,
mutatis mutandis, para esta Gltima disposigdo.

Quanto a questdo de fundo, segundo jurisprudéncia constante, a fungdo essencial
da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem
do produto ou do servigo designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem

confusdo possivel, este produto ou servico de outros que tenham proveniéncia
diversa (v. acérddos de 10 de Outubro de 1978, Centrafarm, 3/78, Colect., p. 621,
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n.” 11 e 12; de 12 de Outubro de 1999, Upjohn, C-379/97, Colect., p. 16927,
n.° 21; e de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect.,
p. -10273, n.° 48).

O legislador comunitdrio consagrou esta fungio essencial da marca ao dispor, no
artigo 2.° da directiva, que os sinais susceptiveis de representacio grafica apenas
podem constituir uma marca na condicdo de que eles sejam adequados a
distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas (v.,
nomeadamente, acérdios de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C-517/99,
Colect., p. 1-6959, n.° 23, e Arsenal Football Club, ja referido, n.° 49).

Para que esta garantia de proveniéncia possa ser assegurada, o titular da marca
deve ser protegido contra os concorrentes que pretendam abusar da posi¢io e da
reputagio da marca, vendendo produtos que a utilizem indevidamente (v.
acérddos de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot, C-349/95, Colect.,
p. 1-6227, n.° 22, e Arsenal Football Club, ja referido, n.® 50).

A protec¢do de um titular da marca estd garantida pelo artigo 5.° da directiva,
que especifica os direitos conferidos por uma marca registada e que dispoe, no seu
n.° 1, que a referida marca confere ao seu titular um direito exclusivo e que o
titular fica habilitado, dentro de certos limites, a proibir que um terceiro faca uso
da sua marca na vida comercial (v., neste sentido, acérdio de 4 de Novembro
de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Colect., p. I-6013, n.° 34).

Quanto ao artigo 5.° n.° 1, alinea b), da directiva, o Tribunal de Justica ja
declarou que esta disposi¢io sé tem vocagdo para se aplicar se, em razdo da
identidade ou da semelhanga entre sinais e marcas dos produtos ou servigos
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designados, existir, no espirito do piblico, um risco de confusio (v., neste
sentido, acérddo de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect.,
p. 4861, n.° 34).

Em contrapartida, importa referir que o artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva
ndo exige a prova de tal risco para atribuir uma proteccio absoluta em caso de
identidade do sinal e da marca assim como dos produtos ou dos servicos.

O critério de identidade do sinal e da marca deve ser objecto de uma
interpretagdo restritiva. Com efeito, mesmo a defini¢do do conceito de identidade
implica que os dois elementos comparados sejam em todos os aspectos os
mesmos. Alids, a protecciio absoluta, no caso de um sinal idéntico 4 marca, para
produtos ou servigos idénticos aos produtos e servigos para os quais a marca foi
registada, garantida pelo artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva, ndo pode ir além
das situagdes para as quais foi prevista, em concreto, as referidas situacdes que
sdo mais especificamente protegidas pelo artigo 5.°, n.° 1, alinea b), da directiva.

Daqui resulta que existe uma identidade entre o sinal e a marca quando o
primeiro, sem alterar nem acrescentar, reproduz todos os elementos que
constituem a segunda.

Contudo, a percep¢io de uma identidade entre o sinal e a marca deve ser
apreciada globalmente na perspectiva de um consumidor médio que é suposto
estar normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Ora, em
relagdo a este consumidor, o sinal suscita uma impressdo geral. Com efeito, este
consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparacio
directa entre os sinais e as marcas, devendo confiar na imagem nio perfeita que
conservou na memoria. Além disso, o nivel de atengio é susceptivel de variar em
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funcdo da categoria de produtos ou servigos em causa (v., neste sentido, acérddo
de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. 1-3819,
n.° 26).

Uma vez que a percep¢do de uma identidade entre o sinal ¢ a marca nio é o
resultado de uma comparagido directa de todas as caracteristicas dos elementos
comparados, as diferengas insignificantes entre o sinal e a marca podem passar
despercebidas aos olhos de um consumidor médio.

Nestas condig¢des, hd que responder a questdo submetida que o artigo 5.°, n.° 1,
alinea a), da directiva deve ser interpretado no sentido de que um sinal é idéntico
a marca quando reproduz, sem alterar nem acrescentar, todos os elementos que
constituem a marca ou quando, considerado no seu conjunto, contém diferencas
tdo insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor
médio.

Quanto as despesas

As despesas efectuadas pelos Governos francés e do Reino Unido e pela Comissdo
das Comunidades Europeias, que apresentaram observagdes ao Tribunal, nio sio
reembolsdveis. Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a
natureza de incidente suscitado perante o 6rgéo jurisdicional nacional, compete a
este decidir quanto as despesas.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

pronunciando-se sobre a questdo submetida pelo tribunal de grande instance de
Paris, por decisdo de 23 de Junho de 2000, declara:

O artigo 5.° n.° 1, alinea a), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de
21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que um sinal é idéntico a
marca quando reproduz, sem alterar nem acrescentar, todos os elementos que
constituem a marca ou quando, considerado no seu conjunto, contém diferencas
tdo insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor
médio.

Rodriguez Iglesias Wathelet Schintgen
Gulmann Jann Macken
Colneric von Bahr Cunha Rodrigues

Proferido em audiéncia piblica no Luxemburgo, em 20 de Marco de 2003.

O secretirio O presidente

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias
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