ACORDAO DE 9, 1. 2003 — PROCESSO C-292/00

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Secgio)
9 de Janeiro de 2003 *

No processo C-292/00,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justi¢a, nos termos do
artigo 234.° CE, pelo Bundesgerichtshof (Alemanha), destinado a obter, no litigio
pendente neste orgdo jurisdicional entre

Davidoff & Cie SA,

Zino Davidoff SA

Gofkid Ltd,

uma decisdo a titulo prejudicial sobre a interpretagio dos artigos 4.°, n.° 4, alinea
a), e 5.° n.° 2, 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),

* Lingua do processo: alemio.
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O TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Seccio),

composto por: J.-P. Puissochet, presidente de sec¢do, C. Gulmann
(relator), V. Skouris, F. Macken e N. Colneric, juizes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,

secretdrio: H. A. Riihl, administrador principal,

vistas as observacdes escritas apresentadas:

— em representagdo da Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff SA, por ]. Frisinger,
Rechtsanwalt,

— em representagdo da Gofkid Ltd, por M. Wirtz, Rechtsanwalt,

— em representacdo do Governo portugués, por L. Inez Fernandes e I. Vieira
Lopes, na qualidade de agentes,

— em representagio da Comissdo das Comunidades Europeias, por K. Banks,
na qualidade de agente, assistida por W. Berg, Rechtsanwalt,

visto o relatério para audiéncia,

ouvidas as alegacdes da Davidoff & Cie SA e da Zino Davidoff SA, representadas
por J. Frisinger, da Gofkid Ltd, representada por M. Wirtz, do Governo do Reino
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Unido, representado por J. E. Collins, na qualidade de agente, assistido por
M. Tappin, barrister, e da Comissdo, representada por W. Berg, na audiéncia de
13 de Dezembro de 2001,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 21 de
Marco de 2002,

profere o presente

Acérdio

Por despacho de 27 de Abril de 2000, que deu entrada no Tribunal de Justiga em
31 de Julho do mesmo ano, o Bundesgerichtshof submeteu, ao abrigo do
artigo 234.° CE, duas questdes prejudiciais sobre a interpretacdo dos artigos 4.°,
n.° 4, alinea a), e 5.°, n.° 2, 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»).

Estas questes foram suscitadas no quadro de um litigio entre a Davidoff & Cie
SA e a Zino Davidoff SA (a seguir, em conjunto, «Davidoff»), sociedades com
sede na Suica que distribuem artigos de luxo sob a marca Davidoff, e a Gofkid
Ltd (a seguir «Gofkid»), sociedade com sede em Hong-Kong, a propésito da
utilizacio por esta Gltima, na Alemanha, da marca Durffee.
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Enquadramento juridico

A directiva enuncia nos seus nono e décimo considerandos:

«[...] é fundamental, para facilitar a livre circulagio de produtos e servigos,
providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma protegido
de acordo com a legislacio de todos os Estados-Membros; [...] tal ndo priva os
Estados-Membros da faculdade de conceder uma prote¢do mais ampla as marcas
que gozem de prestigio;

[...] a proteccio conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste
nomeadamente em garantir a func¢io de origem da marca, é absoluta em caso
de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servigos; [...] a
protecdo é igualmente valida em caso de semelhanga entre a marca e o sinal e
entre os produtos ou servigos; [...] é indispensivel interpretar a nogdo de
semelhanca em relagio com o risco de confusio; [...] o risco de confusdo, cuja
avaliacdo depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da
marca no mercado, da associagdo que pode ser feita com o sinal utilizado ou
registado, do grau de semelhanga entre a marca e o sinal e entre os produtos ou
servicos designados, constitui a condigdo especifica da protecgdo; [...] é do
dominio das regras nacionais de processo que a presente directiva ndo prejudica a
questdo dos meios pelos quais o risco de confusdo pode ser constatado, em
especial o 6nus da prova.»

O artigo 4.°, n.” 1 e 4, da directiva estabelece:

«1. 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 estd
protegida;
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b) Se, devido & sua identidade ou semelhan¢a com a marca anterior e devido a
identidade ou semelhanca dos produtos ou servicos a que as duas marcas se
destinam, existir, no espirito do piblico, um risco de confusio que
compreenda o risco de associagdo com a marca anterior.

[..]

4. Os Estados-Membros podem igualmente prever que o pedido de registo de
uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca
fique passivel de ser declarado nulo sempre que e na medida em que:

a) A marca seja idéntica ou semelhante a uma marca nacional anterior [...] e se
destine a ser ou tiver sido registada para produtos ou servigos que nio sejam
semelhantes aqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que
a marca comunitdria anterior goze de prestigio no Estado-Membro em
questdo e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo,
tirar partido indevido do cardcter distintivo ou do prestigio da marca
comunitdria anterior ou possa prejudici-los;

[...]»
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O artigo 5.°, n.°° 1 e 2, da directiva dispde:

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

a) De qualquer sinal idéntico 3 marca para produtos ou servigos idénticos
aqueles para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido & sua identidade ou semelhanga
com a marca e devido 3 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 compreenda o risco de associagdo entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderd também estipular que o titular fique
habilitado a proibir que terceiros fagam uso, na sua vida comercial, sem o seu
consentimento, de qualquer sinal idéntico ou semelhante & marca para produtos
ou servicos que ndo 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 caricter distintivo ou do
prestigio da marca ou os prejudique.»

Litigio no processo principal ¢ questdes prejudiciais

A Davidoff distribui sob a marca Davidoff, registada a nivel internacional com
uma extensdo para a Alemanha, produtos cosméticos para homem, conhaque,
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gravatas, armagdes de Oculos, charutos, cigarrilhas e cigarros, respectivos
acessorios, cachimbos, tabaco para cachimbo, respectivos acessérios e artigos
de pele.

A Gofkid é titular da marca nominativa e figurativa Durffee, registada na
Alemanha depois da marca Davidoff.

A" Gofkid distribui sob esta marca, designadamente, metais preciosos e
respectivas ligas e produtos fabricados ou placados com esses metais ou ligas,
ou seja, objectos de artesanato artistico ou ornamental, servi¢os de mesa (excepto
talheres), centros de mesa, cinzeiros, charuteiras e cigarreiras, boquilhas para
cigarros e cigarrilhas, bijuteria, ourivesaria, pedras preciosas, relojoaria e
instrumentos de cronometragem.

4

A Davidoff intentou nos tribunais alemies uma acgio contra a Gofkid, pedindo,
por um lado, que esta dltima fosse condenada, sob pena de multa, a abandonar a
utilizagdo no comércio da marca Durffee e, por outro, a anulagdo desta marca.
Alegou que havia risco de confusdo entre a referida marca e a marca Davidoff. A
Gofkid utilizaria 0 mesmo tipo de letra e, designadamente, as letras «D» e «ff»
com a forma caracteristica da marca Davidoff. A Gofkid ter-se-ia inspirado de
modo intencional nesta para beneficiar do seu prestigio e do seu impacto
publicitirio em proveito dos produtos por ela comercializados. A utilizagdo da
marca Durffee poria em causa a boa reputagdo da marca Davidoff, dado que o
publico ndo associa o territério chinés a produtos exclusivos de qualidade.
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A Gofkid contestou pedindo que a acgio fosse julgada improcedente, sustentando
que ndo havia nem risco de confusdo entre as duas marcas em causa no processo
principal nem possibilidade de transmissio da reputagdo. Segundo a Gofkid, o
tipo de letra inglés utilizado na marca Davidoff é frequentemente utilizado para
designar produtos para fumadores, mas igualmente relégios, artigos de joalharia
e acessorios.

O 6rgdo jurisdicional de primeira instdncia julgou improcedente a acgdo. O
recurso interposto pela Davidoff contra a decisdo deste 6rgdo jurisdicional
também nio obteve provimento. A Davidoff interpds entdo um recurso de revista
para o Bundesgerichtshof.

No despacho de reenvio, este tltimo 6rgdo jurisdicional refere designadamente
que:

— no processo principal, a Davidoff pede a protec¢io de uma marca prestigiada
contra o uso de outra marca, em parte para produtos idénticos e em parte
para produtos semelhantes;

— os 6rgos jurisdicionais de primeira instincia e de recurso indeferiram o
pedido da Davidoff com fundamento no facto de que ndo existiria risco de
confusio;

— as duas marcas em causa no processo principal sdo semelhantes;
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— ¢é necessdrio, porém, proceder a uma anélise complementar dos factos antes
de poder concluir pela existéncia ou ndo de um risco de confusdo;

— importa, pois, apurar se os artigos 4.°, n.° 4, alinea a), e 5.°, n.° 2, da
directiva conferem protecgio as marcas prestigiadas mesmo em caso de
utilizagio de um sinal para produtos idénticos ou semelhantes;

— segundo a sua letra, estas duas disposi¢des s6 sdo aplicdveis quando ndo ha
semelhanca entre os produtos em causa;

— porém, uma interpretagio lata dessas disposi¢es, por for¢a da qual sdo
igualmente aplicdveis em caso de utilizacgio de um sinal para produtos
idénticos ou semelhantes, poderia basear-se na consideragdo de que a
proteccdo das marcas prestigiadas parece ainda mais justificada em caso de
utiliza¢io para produtos dissemelhantes.

— se as disposi¢des em causa vierem, porém, a ser objecto de uma interpretacdo
literal, a questdio que se colocari entio serd a de saber se limitam
definitivamente o dmbito da protecgio que pode ser conferida as marcas
prestigiadas em direito nacional ou se permitem a adopgdo de disposi¢oes
nacionais complementares especialmente destinadas a conceder a essas
marcas proteccdo contra a concorréncia desleal em caso de uso posterior de
um sinal para produtos idénticos ou semelhantes.
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Entendendo, assim, que a solucdo do caso no processo principal depende da
interpretacio dos artigos 4.°, n.° 4, alinea a), e 5.°% n.° 2, da directiva, o
Bundesgerichtshof decidiu suspender a instincia e submeter ao Tribunal de
Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) O disposto nos artigos 4.°, n.° 4, alinea a), e 5.°, n.° 2, da Primeira Directiva
89/104/CEE [...] deve ser interpretado (e, se for caso disso, aplicado) no
sentido de que autoriza igualmente os Estados-Membros a conceder uma
proteccio mais ampla ds marcas que gozam de prestigio quando a marca
posterior é ou ird ser usada para produtos ou servicos idénticos ou
semelhantes Aqueles para os quais a marca anterior foi registada?

2) Os artigos 4.% n.° 4, alinea a), e 5.° n.° 2, da directiva sobre as marcas
autorizam o direito nacional a conceder uma protec¢io mais ampla as
marcas que gozam de prestigio apenas nas hipdteses neles previstas (uso da
marca que, sem justo motivo, tira partido indevido do carécter distintivo ou
do prestigio da marca anterior ou possa prejudica-los) ou autorizam a
adopcio de disposi¢es nacionais complementares de protecgdo de marcas de
prestigio contra sinais posteriores que sejam ou venham a ser utilizados para
produtos ou servicos idénticos ou semelhantes?»

Quanto a primeira questdo

Com a primeira questio, o 6rgio jurisdicional de reenvio pretende saber, no
fundo, se os artigos 4.°, n.° 4, alinea a), e 5.% n.° 2, da directiva devem ser
interpretados no sentido de que deixam aos Estados-Membros a faculdade de
preverem uma protecgio especifica a favor de uma marca registada que goza de
prestigio quando a marca ou o sinal posterior, idéntico ou semelhante a essa
marca registada, se destina a ser utilizado ou é utilizado para produtos ou
servicos idénticos ou semelhantes aos abrangidos por esta.
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Observagoes apresentadas no Tribunal de Justica

A Davidoff, o Governo portugués e a Comissio consideram que se deve
responder afirmativamente a esta questdo, porque a proteccdo especifica
concedida 3s marcas prestigiadas pelos artigos 4.°, n.° 4, alinea a), e 5.°, n.° 2,
da directiva em relagio a produtos ndo semelhantes deve, por maioria de razio,
aplicar-se a produtos idénticos ou semelhantes.

A Gofkid e o0 Governo do Reino Unido entendem que deve ser dada uma resposta
negativa A primeira questdo. Tal seria ditado pela letra dos artigos em causa e
seria conforme a intenc¢io do legislador comunitario. Por outro lado, uma
protecgio suficiente das marcas prestigiadas ja seria garantida pelos artigos 4.°,
n.° 1, alinea b), e 5.°, n.° 1, alinea b), da directiva, dado que, por forca da
jurisprudéncia resultante designadamente dos acérddos de 11 de Novembro
de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191), e de 29 de Setembro de 1998,
Canon (C-39/97, Colect., p. [-5507), o risco de confusio seria mais amplamente
admitido a favor das marcas prestigiadas.

Resposta do Tribunal

Importa precisar liminarmente que a questdo submetida serd examinada, a seguir,
apenas 2 luz do artigo 5.°, n.° 2, da directiva, mas que a interpretagdo a que se
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chegar no termo desse exame serd transponivel, mutatis mutandis, para o
artigo 4.°, n.° 4, alinea a), da directiva.

Recorde-se que, ao contrario do n.° 1 do artigo 5.° da directiva, o artigo 5.°, n.° 2,
da mesma ndo impde aos Estados-Membros que introduzam nos seus direitos
nacionais a proteccio nele definida. Limita-se a conceder-lhes a faculdade de
conferirem essa protecgdo. Quando esta faculdade tiver sido exercida, as marcas
que gozam de prestigio beneficiam portanto tanto da protec¢ido conferida pelo
n.° 1 do artigo 5.° da directiva como da concedida pelo artigo 5.°, n.° 2, desta.

O n.° 2 do artigo 5.° da directiva permite conceder s marcas prestigiadas uma
protecgio acrescida em relagdo & prevista no artigo 5.°, n.° 1.

A protecgio é acrescida em relagio aos produtos e aos servicos aos quais se
aplica, no sentido de que o titular pode ser habilitado a proibir o uso de um sinal
idéntico ou semelhante a sua marca para produtos ou servigos que ndo sejam
semelhantes aqueles para os quais a marca foi registada, quer dizer, em situacdes
em que esta excluida a protecgdo conferida pelo artigo 5.° n.° 1, que s6 se aplica
a produtos ou servicos idénticos ou semelhantes.

Esta protecgdo acrescida é concedida quando o uso de um sinal sem justa causa
retira indevidamente vantagem do cardcter distintivo ou do prestigio da marca ou
lhe causa prejuizo. Trata-se, pois, de uma protec¢do especifica contra actos
lesivos do caracter distintivo ou do prestigio das marcas em causa.

1-421



22

23

24

25

ACORDAO DE 9. 1. 2003 — PROCESSO C-292/00

No processo principal, o Bundesgerichtshof ndo exclui que a prova de um risco de
confusdo pode ser um problema, eventualidade esta em que o titular da marca
prestigiada poderia ter um interesse legitimo em proteger o cardcter distintivo e o
prestigio da sua marca nos termos do artigo 5.° n.° 2, da directiva.

A questdo que se pde é, assim, a de saber se a letra do artigo 5.°, n.° 2, da
directiva, por s6 se referir expressamente ao uso de um sinal para produtos ou
servicos ndo semelhantes, obsta a aplicagdo desta disposi¢do igualmente em caso
de uso do sinal para produtos ou servicos idénticos ou semelhantes.

Quanto a este aspecto, importa, antes de mais, observar que o artigo 5.°,n.° 2, da
directiva nfo deve ser interpretado exclusivamente 3 luz da sua letra, mas
atendendo igualmente 4 economia geral e aos objectivos do sistema em que se
insere.

Ora, atendendo a estes ltimos elementos, ndo se pode adoptar uma inter-
pretagdo do artigo em questdo que tenha como consequéncia, em caso de uso de
um sinal para produtos ou servigos idénticos ou semelhantes, uma protecgio das
marcas prestigiadas inferior 4 que teriam em caso de uso de um sinal para
produtos ou servigos dissemelhantes.

I-422



26

DAVIDOFF

Quanto a este aspecto, nio foi verdadeiramente contestado no Tribunal de
Justica que a marca prestigiada deve beneficiar, em caso de uso de um sinal para
produtos ou servigos idénticos ou semelhantes, de uma protec¢do pelo menos tdo
lata quanto a que existe em caso de uso de um sinal para produtos ou servigos que
nio sejam semelhantes.

A questdo discutida no Tribunal de Justica foi essencialmente a de saber se a

proteccio de uma marca prestigiada contra o uso de um sinal destinado a

produtos ou servicos idénticos ou semelhantes e que lesa o cardcter distintivo ou o

prestigio dessa marca néo se obtém desde logo com base no n.° 1 do artigo 5.° da

directiva, de modo que deixaria de ser necessirio procurd-la no disposto no
N bl

artigo 5.%, n.° 2.

Quanto a este aspecto, se, a luz do décimo considerando da directiva, a protecgio
conferida pelo artigo 5.°, n.° 1, alinea a), desta é absoluta quando o uso afecta ou
é susceptivel de afectar uma das fungdes da marca (v. ac6érddo de 12 de
Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect., p. -10273, n.°* 50
e 51), ja a aplicagdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea b), depende da existéncia de um
risco de confusdo (v. acérdio de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98,
Colect., p. 1-4861, n.° 34). Observe-se que, nos n.°° 20 e 21 do acérddo SABEL, ja
referido, o Tribunal de Justica ji excluiu uma interpretagio extensiva do
artigo 4.°, n.° 1, alinea b), da directiva, que &, no essencial, idéntico ao artigo 5.°,
n.° 1, alinea b), desta, interpretagio que lhe tinha sido sugerida com o argumento
de que, nomeadamente, o artigo 5.°, n.° 2, da directiva sé se aplica, segundo a sua
letra, em caso de uso de um sinal para produtos ou servigos dissemelhantes.
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Portanto, em circunstincias em que esteja excluido um risco de confusdo, o
artigo 5.°, n.° 1, alinea b), da directiva ndo poderia ser invocado pelo titular de
uma marca prestigiada para se proteger contra um acto lesivo do caracter
distintivo ou do prestigio da marca.

Nestas condicdes, hd que responder 4 primeira questdo que os artigos 4.°, n.° 4,
alinea a), e 5.°, n.° 2, da directiva devem ser interpretados no sentido de que
deixam aos Estados-Membros a faculdade de preverem uma proteccio especifica
a favor de uma marca registada que goze de prestigio quando a marca ou o sinal
posterior, idéntico ou semelhante a essa marca registada, se destinar a ser
utilizado ou for utilizado para produtos ou servigos idénticos ou semelhantes aos
abrangidos por esta.

Quanto a segunda questdo

Tendo em conta a resposta dada a primeira questdo, ndo é necessario examinar a
segunda, s6 tendo esta sido colocada pelo 6rgéo jurisdicional de reenvio para o
caso de uma resposta negativa a primeira questdo.

Quanto as despesas

As despesas efectuadas pelos Governos portugués e do Reino Unido e pela
Comissdo, que apresentaram observagdes ao Tribunal, ndo sdo reembolsdveis.
Revestindo o processo, quanto s partes na causa principal, a natureza de
incidente suscitado perante o 6rgio jurisdicional nacional, compete a este decidir
quanto as despesas.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Seccdo),

pronunciando-se sobre as questdes submetidas pelo Bundesgerichtshof, por
despacho de 27 de Abril de 2000, declara:

Os artigos 4.° n.° 4, alinea a), e 5.% n.° 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do
Consclho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas, devem ser interpretados no sentido de
que deixam aos Estados-Membros a faculdade de preverem uma proteccdo
especifica a favor de uma marca registada que goze de prestigio quando a marca
ou o sinal posterior, idéntico ou semelhante a essa marca registada, se destinar a
ser utilizado ou for utilizado para produtos ou servigos idénticos ou semelhantes
aos abrangidos por esta.

Puissochet Gulmann Skouris

Macken Colneric

Proferido em audiéncia pablica no Luxemburgo, em 9 de Janeiro de 2003.

O secretdrio O presidente da Sexta Secgdo

R. Grass J.-P. Puissochet
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