ACORDAO DE 23. 10, 2003 — PROCESSO C-408/01

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Secgdo)
23 de Outubro de 2003 *

No processo C-408/01,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justi¢a, nos termos do
artigo 234.° CE, pelo Hoge Raad der Nederlanden (Paises Baixos), destinado a
obter, no litigio pendente neste 6rgio jurisdicional entre

Adidas-Salomon AG, anteriormente Adidas AG,

Adidas Benelux BV

Fitnessworld Trading Ltd,

uma decisdo a titulo prejudicial sobre a interpretagdo do artigo 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: neerlandés.
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O TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Seccio),

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

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretdrio: M.-F. Contet, administradora principal,

vistas as observagdes escritas apresentadas:

— em representagdo da Adidas Salomon AG e da Adidas Benelux BV, por
C. Gielen, advocaat,

— em representagdo da Fitnessworld Trading Ltd, por J. J. Brinkhof e D. ]J. G.
Visser, advocaten,

— em representagdo do Governo neerlandés, por H. G. Sevenster, na qualidade
de agente,

— em representagdo do Governo do Reino Unido, por G. J. A. Amodeo, na
qualidade de agente, assistida por M. Tappin, barrister,

— em representacdo da Comissdo das Comunidades Europeias, por H. M. H.
Speyart e N. B. Rasmussen, na qualidade de agentes,
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visto o relatdrio para audiéncia,

ouvidas as alegaces da Adidas Salomon AG e da Adidas Benelux BV,
representadas por C. Gielen, da Fitnessworld Trading Ltd, representada por
D. ]J. G. Visser, do Governo do Reino Unido, representado por K. Manji, na
qualidade de agente, assistido por M. Tappin, e da Comissdo, representada por
N. B. Rasmussen, assistido por F. Tuytschaever, advocaat, na audiéncia de 3 de
Abril de 2003,

ouvidas as conclusées do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 10 de
Julho de 2003,

profere o presente

Acéordio

Por acérdio de 12 de Outubro de 2001, que deu entrada no Tribunal de Justica
em 15 de Outubro seguinte, o Hoge Raad der Nederlanden colocou, nos termos
do artigo 234.° CE, duas questdes prejudiciais relativas a interpretagio do
artigo 5.°, n.° 2, 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 (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

Estas questdes foram suscitadas no ambito de um litigio que opde a Adidas-
-Salomon AG e a Adidas Benelux BV a Fitnessworld Trading Ltd (a seguir
«Fitnessworld»), a propésito da comercializagdo pela Fitnessworld de vestudrio
de desporto.

I-12560




ADIDAS-SALOMON E ADIDAS BENELUX

Enquadramento juridico

O artigo 5.% n.”* 1 e 2, da directiva determina:

«1. 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 i sua identidade ou semelhanca
com a marca e devido & identidade ou semelhanga dos produtos ou servigos a
que a marca e o sinal se destinam, exista, no espirito do piblico, um risco de
confusdo que compreenda o risco de associagio 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 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 cardcter distintivo ou do
prestigio da marca ou os prejudique.»
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O artigo 13.°, A, n.° 1, alineas b) e c), da lei uniforme Benelux relativa as marcas,
que se destina a transpor para a legislagio Benelux o artigo 5.°% n.* 1 e 2, da
directiva, dispde:

«Sem prejuizo da eventual aplicagio do direito comum em matéria de
responsabilidade civil, o direito exclusivo & marca permite ao titular opor-se:

i

[...]

b) a qualquer utilizagio que, numa actividade econdmica, é feita da marca ou de
um sinal semelhante para os produtos em relagdo aos quais a marca foi
registada ou para produtos similares, quando existe no espirito do piiblico
um risco de associa¢do entre o sinal e a marca;

¢) a qualquer utilizagdio que, numa actividade econdémica e sem motivo
justificado, é feita da marca de prestigio, no interior do territério do
Benelux, ou de um sinal semelhante para produtos no similares aqueles em
relacio aos quais a marca foi registada, quando a utilizagdo desse sinal
beneficia indevidamente do caricter distintivo ou do prestigio da marca ou
lhe causa prejuizo.»

Litigio no processo principal

A Adidas-Salomon, sociedade com sede na Alemanha, é titular de uma marca
figurativa registada no instituto Benelux das marcas para determinados tipos de
vestudrio. Esta marca é constituida por um distintivo de trés tiras verticais
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paralelas, extremamente visiveis e de igual largura, que se estendem por todo o
comprimento lateral do vestudrio. O distintivo pode ser reproduzido em
diferentes tamanhos e combinagdes de cores, mas contrastando sempre com a
cor de base da pega de vestudrio.

A marca é objecto de uma licenga exclusiva concedida para o Benelux a Adidas
Benelux BV, sociedade com sede nos Pafses Baixos.

A Fitnessworld, sociedade com sede no Reino Unido, comercializa vestuario de
desporto sob o nome Perfetto. Algumas pegas de vestudrio exibem um distintivo
constituido por duas tiras paralelas e de igual largura, que contrastam com a cor
dominante e sdo aplicadas nas costuras laterais da peca de vestuério.

Estd pendente no Hoge Raad der Nederlanden um litigio que opde a Adidas-
-Salomon AG e a Adidas Benelux BV (a seguir conjuntamente designadas
«Adidas») a Fitnessworld, a propésito da comercializagio por esta de vestudrio
Perfetto nos Paises Baixos.

A Adidas alega que esta comercializagio de vestudrio que exibe duas tiras cria
risco de confusdo no piiblico, uma vez que este pode associar o referido vestudrio
ao vestudrio de desporto e de tempos livres da marca Adidas, que ostenta trés
tiras, pelo que a Fitnessworld tira partido do prestigio da marca Adidas. A
exclusividade desta marca poderia vir a ser prejudicada.

O Hoge Raad der Nederlanden considera que hd que determinar se a referéncia a
produtos ou a servigos que ndo sdo similares, que figura no artigo 5.°, n.° 2, da
directiva, bem como no artigo 13.°, A, n.° 1, alinea c), da lei uniforme Benelux
relativa as marcas, deve ser interpretada como uma restricéo, isto &, no sentido de
que as normas em causa néo se aplicam em caso de uso de um sinal para produtos
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ou servigos semelhantes, ou se tal referéncia tem por tnico objectivo sublinhar
que estas regras se aplicam igualmente quando os produtos ou os servigos ndo sdo
semelhantes, de tal forma que essas regras nio estdo limitadas aos casos de uso do
sinal para produtos semelhantes.

Em caso de aplicagio do artigo 5.° n.° 2, da directiva ao uso de um sinal para
produtos semelhantes, aquele 6rgio jurisdicional pergunta, por um lado, se o
critério a aplicar é um critério diferente do da confusdo quanto & origem e, por
outro, se a circunstancia de o sinal ser exclusivamente percebido pelo piiblico
relevante como uma decoragdo tem incidéncia na apreciagdo da situagio.

Neste contexto, o Hoge Raad der Nederlanden suspendeu a instincia e colocou
ao Tribunal de Justiga as seguintes questdes prejudiciais:

«1) a) O artigo 5.° n.° 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE [...] deve ser
interpretado no sentido de permitir que, em aplicagdo de uma legislagdo
nacional que transpds a referida disposi¢do, o titular de uma marca de
prestigio nesse Estado-Membro se oponha também 3 utilizagdo dessa
marca ou de um sinal semelhante, da forma e nas circunstincias ai
referidas, para produtos ou servigos idénticos ou semelhantes dqueles em

relagdo aos quais a marca foi registada?

b) Em caso de resposta negativa a pergunta 1, a), tendo o artigo 5.%,n.° 2, da
Directiva 89/104 sido transposto para o direito nacional, o conceito de
‘risco de confusdo’, a que se refere o n.° 1, alinea b), do artigo 5.° da
mesma, deve ser interpretado no sentido de que esse risco existe sempre
que um terceiro utilize uma marca de prestigio ou um sinal semelhante a
essa marca, da forma e nas circunstincias a que se refere o artigo 5.°,n.° 2,
da directiva, para produtos ou servigos idénticos ou semelhantes aqueles
em relagio aos quais a marca foi registada?
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2) Se a resposta a pergunta 1, a), for afirmativa:

a) O grau de semelhanga entre a marca e o sinal dever4 ser apreciado 4 luz de
um critério diferente do da confusfo (directa ou indirecta) quanto a
origem e, em caso afirmativo, qual?

b) Se o sinal impugnado por alegadamente violar a marca for percebido pelo
ptiblico visado como um mero adorno, que importincia tera isso para a
questdo da semelhanga entre a marca e o sinal?»

Quanto a primeira questdo

Quanto a primeira questdo, alinea a)

A primeira questéo, alinea a), contém a questdo de saber se, ndo obstante o facto
de o artigo 5.° n.° 2, da directiva s visar expressamente o uso de um sinal por
um terceiro para produtos ou servicos nio semelhantes, esta disposicdo deve ser
interpretada no sentido de que deixa aos Estados-Membros o poder de preverem
uma protecgdo especifica a favor de uma marca registada que goza de prestigio
quando a marca ou o sinal posterior, idéntico ou semelhante 4 marca registada, se
destina a ser utilizado ou € utilizado para produtos ou servicos idénticos ou
semelhantes aos abrangidos por esta.
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Posteriormente ao registo da decisdo de reenvio, o Tribunal de Justiga, no seu
acérddo de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff (C-292/00, Colect., p. I-389),
respondeu afirmativamente a esta questio.

Tendo em conta esta interpretagio e a fim de dar uma resposta itil a resolucdo do
litigio no processo principal, a primeira questdo, alinea a), deve ser entendida no
sentido de que visa igualmente que se determine se um Estado-Membro, ao
exercer a opgdo oferecida pelo artigo 5.° n.° 2, da directiva, deve conceder a
proteccio especifica em causa em caso de utilizagdo, por um terceiro, de uma
marca ou de um sinal posterior, idéntico ou semelhante 4 marca de prestigio
registada, tanto para produtos ou servigos nio semelhantes como para produtos
ou servicos idénticos ou semelhantes aos protegidos por esta.

A Adidas e a Comissdo sustentam que, quanto a este ponto, a resposta deve ser
afirmativa. A Comissdo considera que uma resposta neste sentido se deduz
necessariamente do n.° 25 do acérdio Davidoff, ja referido.

O Governo do Reino Unido, em contrapartida, propde uma resposta negativa.
Um Estado-Membro é livre de adoptar disposicdes limitadas a redacgdo expressa
do artigo 5.°, n.° 2, da directiva, isto é, aos produtos ou aos servicos néo
similares. Ndo é obrigado a facultar a mesma protecgdo igualmente a produtos ou
servicos idénticos ou semelhantes. O Governo do Reino Unido alega que, de
qualquer forma, a interpretagio de uma disposi¢do que transpde o artigo 5.°,
n.° 2, da directiva, quanto a questio de saber qual a proteccio que um
Estado-Membro quis conferir aos titulares das marcas de prestigio, é da
competéncia dos 6rgdos jurisdicionais nacionais.

Ha que sublinhar, a este respeito, que um Estado-Membro, quando exerce a
faculdade que lhe é conferida pelo artigo 5.% n.° 2, da directiva, deve conceder
aos titulares das marcas de prestigio uma protec¢io conforme com esta
disposi¢io. :
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No acérddo Davidoff, ji referido (n.%® 24 e 25), o Tribunal de Justica observou,
em apoio da sua interpretacdo, que, atendendo 4 economia geral e aos objectivos
do sistema no qual o artigo 5.° n.° 2, da directiva se insere, nio pode ser dada ao
referido artigo uma interpretaciio que, em caso de utilizagdo de um sinal para
produtos ou servigos idénticos ou semelhantes, tenha por consequéncia uma
protecgdo das marcas de prestigio inferior 4 que é dada em caso de utilizacdo de
um sinal para produtos ou servicos nio similares. Seguidamente, declarou, por
outras palavras, que a marca de prestigio deve beneficiar, em caso de uso de um
sinal para produtos ou servigos idénticos ou semelhantes, de uma protecgio pelo
menos tdo lata quanto a que existe em caso de uso de um sinal para produtos ou
servigos que nio sejam semelhantes (n.° 26 do mesmo acérddo).

Atendendo a estas conclusdes, o Estado-Membro, se proceder a transposi¢do do
artigo 5.% n.° 2, da directiva, deve, portanto, conceder aos produtos ou servigos
idénticos ou semelhantes uma protecgfio, no minimo, tdo alargada quanto aos
produtos ou servigos nio semelhantes. A opgiio do Estado-Membro incide, assim,
sobre o préprio principio da concessdo de uma protecgio reforgada em proveito
das marcas de prestigio, mas ndo sobre as situagdes abrangidas por esta
proteccdo, quando ele a concede.

Recorde-se que, segundo jurisprudéncia assente, ao aplicar o direito nacional,
nomeadamente as disposi¢des de uma lei nacional especialmente adoptada para
transpor uma directiva, o 6rgdo jurisdicional nacional deve interpretar o seu
direito nacional em toda a medida do possivel 4 luz do texto e da finalidade da
directiva (v., designadamente, acérddos de 10 de Abril de 1984, Von Colson e
Kamann, 14/83, Recueil, p. 1891, n.° 26, e Harz, 79/83, Recueil, p. 1921, n.° 26,
bem como de 22 de Setembro de 1998, Coote, C-185/97, Colect., p. I-5199,
n.° 18).

A primeira questdo, alinea a), deve, portanto, responder-se que um Estado-
-Membro, ao exercer a opgio conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva, é
obrigado a conceder a protecgdo especifica em causa em caso de utilizagdo, por
um terceiro, de uma marca ou de um sinal posterior, idéntica ou semelhante &
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marca de prestigio registada, tanto para produtos ou servigos ndo semelhantes
como para produtos ou servicos idénticos ou semelhantes aos abrangidos por
esta.

Quanto a primeira questio, alinea b)

A primeira questio, alinea b), ndo ha que dar resposta, uma vez que apenas foi
colocada para o caso de a alinea a) da mesma questdo obter resposta negativa.

Quanto a segunda questdo

'

Quanto a segunda questdo, alinea a)

Através da segunda questdo, alinea a), o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta,
no essencial, se a proteccio conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva depende
do facto de se verificar um grau de semelhanga tal entre a marca de prestigio e o
sinal que existe, no espirito do ptblico visado, um risco de confusio entre estes.

A Adidas considera que no é necessirio que se verifique um risco de confusio.
Basta que o juiz nacional declare que existe um risco de associagio com base
numa semelhanca visual, auditiva ou conceptual entre a marca de prestigio e o
sinal. A Comissdo também é de opinido de que basta um risco de associagio.
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A Fitnessworld defende, pelo contririo, que deve existir entre a marca e o sinal
uma semelhanga tal que possa criar no espirito do piiblico em causa um risco de
confusdo, tendo em conta as semelhangas visuais, auditivas e conceptuais.

A este respeito, recorde-se de imediato que, contrariamente ao artigo 5.°, n.° 1,
alinea b), da directiva, que apenas é aplicavel se existir no espirito do ptblico um
risco de confusdo, o artigo 5.° n.° 2, da directiva institui a favor das marcas de
prestigio uma protecgdo cuja aplicagdo ndo exige a existéncia de tal risco. Com
efeito, esta iltima disposi¢do aplica-se a situagdes em que a condigido especifica
da protecgdo é constituida por uma utilizagdo sem motivo justificativo do sinal
contestado que tira partido indevido do caricter distintivo ou do prestigio da
marca ou lhes causa prejuizo (v. acérdio de 22 de Junho de 2000, Marca Mode,
C-425/98, Colect., p. 1-4896, n.> 34 e 36).

A condigdo de semelhanga entre a marca e o sinal, a que se refere o artigo 5.°,
n.° 2, da directiva, pressupde a existéncia, em particular, de elementos de
semelhanca visual, auditiva ou conceptual [v., a propésito do artigo 5.°, n.° 1,
alinea b), da directiva, acérdos de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95,
Colect., p. I-6191, n.° 23, in fine, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, Colect., p. 1-3819, n.°® 25 e 27, in fine].

As infracgGes visadas no artigo 5.°, n.° 2, da directiva, quando se produzem, sdo
consequéncia de um certo grau de semelhanga entre a marca e o sinal, devido ao
qual o piblico em causa faz uma aproximagio entre o sinal e a marca, isto &,
estabelece uma ligagdo entre eles, mesmo ndo os confundindo (v., neste sentido,
acérddo de 14 de Setembro de 1999, C-375/97, General Motors, Colect.,
p. -5421, n.° 23).
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A existéncia dessa ligacdo deve, tal como o risco de confusio no dmbito do
artigo 5.°, n.° 1, alinea b), da directiva, ser apreciada globalmente, atentos todos
os factores relevantes do caso concreto (v., quanto ao risco de confusio,
acordios, ja referidos, SABEL, n.° 22, e Marca Mode, n.° 40).

A segunda questdo, alinea a), deve, portanto, responder-se que a protecgio
conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva ndo depende da verificagdo de um
grau de semelhanga tal entre a marca de prestigio e o sinal que exista, no espirito
do publico em causa, um risco de confusdo entre estes. Basta que o grau de
semelhanca entre a marca de prestigio e o sinal leve o publico em causa a
estabelecer uma ligagdo entre o sinal e a marca.

Quanto & segunda questdo, alinea b)

Na segunda questdio, alinea b), o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, no
essencial, que importincia tem, para a questdo da semelhanga entre a marca de
prestigio e o sinal, a apreciagdo de facto do juiz nacional de que o sinal
contestado é exclusivamente percebido pelo piblico visado como uma decoragio.

Observacdes apresentadas ao Tribunal de Justiga

A Adidas considera que o facto de um sinal ser utilizado ou percebido como uma
decoragdo é irrelevante para efeitos da aplicabilidade do artigo 5.° n.° 2, da
directiva a situagbes como as descritas pelo 6rgdo jurisdicional de reenvio. Na
medida em que esta disposigio autoriza o titular de uma marca de prestigio a
opor-se ao uso de qualquer sinal anilogo 4 sua marca, ndo se exige que se trate de
um sinal distintivo. Pode tratar-se de outro sinal qualquer, como uma decoragéo.
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3+ A Titnessworld propde que A questdo se responda que se um sinal é
exclusivamente percebido pelo publico visado como uma decoragdo, dai nio
pode resultar, em caso nenhum, uma violagdo da marca.

35 O Governo neerlandés considera que mesmo uma utilizacio decorativa de um
sinal pode diluir uma marca de prestigio, particularmente quando se trate de uma
marca figurativa.

36 O Governo do Reino Unido limita-se a alegar que o facto de um sinal ser
percebido como uma mera decoragdo ndo é pertinente para a questdo de saber se
este sinal é ou ndo semelhante & marca de prestigio.

37 Segundo a Comissdo, o artigo 5.° n.° 2, da directiva diz respeito & proteccio
contra a utilizagdo de um sinal a tal ponto semelhante & marca de prestigio que a
utilizagdo em questdo provoca um risco de diluigio ou de violagdo da reputacio
desta. Na realidade, seria dificil conceber que um sinal que expressasse essa
semelhanca com uma marca de prestigio pudesse ser considerado uma mera
decoragdo. Inversamente, por defini¢io, uma mera decoragio nio pode ser
semelhante, na acepc¢do do artigo 5.°, n.° 2, da directiva, a uma marca de
prestigio.
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Resposta do Tribunal de Justica

Resulta da resposta dada a segunda questdo, alinea a), que uma das condi¢oes da
proteccio conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva é a de que o grau de
semelhanca entre a marca de prestigio e o sinal leve o piiblico visado a estabelecer
uma ligacdo entre o sinal e a marca.

O facto de um sinal ser percebido pelo piiblico visado como uma decoragdo ndo
constitui, por si, um obsticulo & protecgio conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da
directiva, quando o grau de semelhanga é, porém, tal que o piblico visado
estabelece uma liga¢do entre o sinal e a marca.

Em contrapartida, quando, segundo uma apreciagio de facto do juiz nacional, o
piiblico visado apreende o sinal exclusivamente como uma decoragio, ele ndo
estabelece, por hipétese, nenhuma ligagdo com uma marca registada. Isso implica
entdo que o grau de semelhanga entre o sinal e a marca néo ¢ suficiente para que
tal ligacdo seja estabelecida.

A segunda questio, alinea b), deve, por isso, responder-se que o facto de um sinal
ser percebido pelo ptiblico visado como uma decoragdo néo constitui, por si, um
obstaculo & protecgio conferida pelo artigo 5.% n.° 2, da directiva, quando o grau
de semelhanca é, porém, tal que o publico visado estabelece uma ligagio entre o
sinal e a marca. Em contrapartida, quando, segundo uma apreciagdo de facto do
juiz nacional, o referido publico percebe o sinal exclusivamente como uma
decoracio, ele ndo estabelece, por hipbtese, nenhuma ligagdo com uma marca
registada, pelo que ndo estd preenchida uma das condi¢des da protecgdo
conferida pelo artigo 5.°, n.° 2, da directiva.
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Quanto as despesas

As despesas efectuadas pelos Governos neerlandés e do Reino Unido, bem como
pela Comissdo, que apresentaram observagdes ao Tribunal, ndo sio reembolsa-
veis. Revestindo o processo, quanto ds partes na causa principal, a natureza de
incidente suscitado perante o érgdo jurisdicional nacional, compete a este decidir
quanto s despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Secgdo),

pronunciando-se sobre as questdes submetidas pelo Hoge Raad der Nederlanden,
por acérddo de 12 de Outubro de 2001, declara:

1) Um Estado-Membro, ao exercer a op¢io conferida pelo artigo 5.° n.° 2, da
Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988,
que harmoniza as legislaces dos Estados-Membros em matéria de marcas, é
obrigado conceder a protecgio especifica em causa em caso de utilizacdo, por
um terceiro, de uma marca ou de um sinal posterior, idéntica ou semelhante a
marca de prestigio registada, tanto para produtos ou servicos ndo seme-
lhantes como para produtos ou servicos idénticos ou semelhantes aos
abrangidos por esta.
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2)

3)

ACORDAO DE 23, 10, 2003 — PROCESSO C-408/01

A proteccio conferida pelo artigo 5.° n.° 2, da Directiva 89/104 ndo
depende da verificagio de um grau de semelhanca tal entre a marca de
prestigio e o sinal que exista, no espirito do piiblico em causa, um risco de
confusdo entre estes. Basta que o grau de semelhanca entre a marca de
prestigio ¢ o sinal leve o piiblico em causa a estabelecer uma ligacdo entre o
sinal e a marca.

O facto de um sinal ser percebido pelo piblico visado como uma decoracio
nd3o constitui, por si, um obsticulo a protec¢do conferida pelo artigo 5.°,
n.° 2, da Directiva 89/104, quando o grau de semelhanca &, porém, tal que o
piblico visado estabelece uma ligagdo entre o sinal e a marca. Em
contrapartida, quando, segundo uma apreciacdo de facto do juiz nacional,
o referido pablico percebe o sinal exclusivamente como uma decoracdo, cle
nio estabelece, por hipétese, nenhuma ligacio com uma marca registada,
pelo que n3o esta preenchida uma das condigdes da protec¢do conferida pelo
artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104.

Puissochet Gulmann Macken

Colneric Cunha Rodrigues

Proferido em audiéncia piiblica no Luxemburgo, em 23 de Outubro de 2003.

O secretirio O presidente

R. Grass V. Skouris
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