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ANTONIO TIZZANO
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1. O presente processo decorre do fildo
finlandés do ja longo contencioso que tem
vindo a opor, em vdrios paises, a fibrica de
cerveja checa Budgjovicky Budvar? (a seguir
«fdbrica de cerveja Budvar» ou simplesmente
«Budvar») com sede na cidade boémia de
Ceské Budéjovicky (Budweis checa) % (Rept-
blica Checa), e a sociedade americana
Anheuser-Busch, Inc. (a seguir «Anheuser-
-Busch»)?, no que se refere ao direito de
utilizar os termos «Bud», «Budweiser» e
semelhantes na comercializagdo das respec-
tivas cervejas.

1 — Lingua original: italiano.

2 — Cuja denominagio social completa é «Budgjovicky Budvar,
nérodny podnik, Budweiser Budvar, National Corporation,
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale» e significa: «Fabrica
de cerveja Bud de Budweis, empresa priblican. A actual fibrica
de cerveja resultou da fusio da «Budweiser Brauberechtigten
Biirgerliches Bravhaus», fundada em 1795 em Budweis com a
«Cesky akciovy pivovar v & Budgjovicich», também denomi-
nada «Budvar Tschechische Aktien-Brauerei» fundada em
1895, também em Budweis. Em 1948, apés terem sido
nacionalizadas, as duas empresas foram fundidas numa tnica
empresa publica, a «Jihoceské pivovary» que, em 1966, deu
origem & empresa actual.

3 — A seguir «Budweis». Desde o séc. XVI que existe na cidade de
Budweis uma florescente industria de produgiio de cerveja.

4 — Com sede em Saint Louis, Missouri (Estados Unidos da
América), Desde 1876, a fébrica de cerveja Bavarian Brewery,
posteriormente transformada em Anheuser-Busch, langou no
mercado local uma cerveja denominada «Budweiser», também
conhecida sob a denominagio abreviada «Bud», Em 1911, a
Anheuser-Busch obteve finalmente das fébricas de cerveja que
funcionavam em Budweis a autoriza¢do necessiria para
utilizar a denominagio nos mercados nio europeus. Final-
mente, em 1939, obteve das fibricas de cerveja checas o direito
exclusivo de utilizar a denominagio «Budweiser» no mercado
americano. No entanto, a seguir & Segunda Guerra Mundial, a
Anheuser-Busch comegou a exportar a sua cerveja também
para a Europa (c, relativamente a estes elementos, o despacho
do OGH austrfaco de 1 de Fevereiro de 2002, 4 Ob 13/00s,, e a
sentenca do tribunal federal suigo de 15 de Fevereiro de 1999,
BGE 125 111, p. 193).

2. O Tribunal de Justiga é agora solicitado a
pronunciar-se, no essencial, sobre a legisla-
¢do aplicivel a utilizacio de uma marca
registada e de uma firma potencialmente
conflituais, em especial &8 luz do Acordo
sobre os Aspectos dos Direitos de Proprie-
dade Intelectual Relacionados com o Comér-
cio (a seguir «acordo ADPIC»)?2.

I — Enquadramento juridico

A — Direito internacional

3. O artigo 8.° da Convengéo de Paris para a
Protecgdo da Propriedade Industrial (a seguir

5 — Este acordo constitui o anexo 1 C do Tratado que institui a
Organizagio Mundial do Comeércio e foi aprovado pela
Decisio 94/800/CE do Consclho, de 22 de Dezembro
de 1994, em nome da Comunidade Europeia (JO L 336, p. 1).
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«Convencio de Paris») ® prevé que «o nome
comercial” serd protegido em todos os paises
da Unidio sem obrigacdo de registo, quer faga
ou nio parte de uma marca de fibrica ou de
comércion.

4. O artigo 2° do acordo ADPIC remete
para algumas disposi¢bes substantivas da
Convengdo de Paris, designadamente para o
artigo 8.°, que incorpora, juntamente com as
suas proprias disposicdes substantivas, no
regisme da Organizacio Mundial do Comér-
cio®.

5. Para os presentes efeitos, entre as dispo-
sicdes do acordo ADPIC reveste especial
importancia o n.° 1 do artigo 16.°, que dispoe:

«O titular de uma marca registada dispord do
direito exclusivo de impedir que um qual-
quer terceiro, sem o seu consentimento,
utilize no &mbito de operagbes comerciais
sinais idéntico ou semelhantes aqueles para
os quais a marca foi registada, caso essa
utilizagdo possa dar origem a confusdo. No
caso de utilizacdo de um sinal idéntico para

6 — Convengio de Paris para a Protec¢do da Propriedade
Industrial assinada em 20 de Margo de 1883. Este instrumento
foi alterado vérias vezes, a iltima das quais pelo Acto de
Estocolmo, de 14 de Jultho de 1967. Todos os Estados-
-Membros da Comunidade Europeia sdo partes na Convengio,
com as alteragdes introduzidas, A Convengio de Paris foi
concluida apenas em francés. No entanto, nos termos da
alfnea b) do n° 1 do artigo 29.° «os textos oficiais sdo
estabelecidos pelo director-geral, depois de consultados os
Governos interessados, nas linguas alem3, inglesa, espanhola,
italiana, portuguesa e russa, ¢ nas outras linguas que a
Assembleia poderd indicar». O texto portugués estd publicado
no Dirio da Repiblica n.° 18/5, Série I — 1.° Suplemento, de
22 de Janeiro de 1975.

7 — Nota irrelevante para a versdo portuguesa,

8 — A disposigio estipula: «1. No que diz respeito 3s partes I[, Il e
IV do presente acordo, os membros devem observar o
disposto nos artigos 1.° a 12° e no artigo 19.° da Convengéo
de Paris (1967)».
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produtos ou servicos idénticos, presumir-se-
-4 da existéncia de um risco de confuséo. Os
direitos acima descritos ndo prejudicardo
quaisquer direitos anteriores existentes ?
nem afectardo a possibilidade de os membros
subordinarem a existéncia deles a utiliza-
¢ao.»

6. O artigo 70.° do acordo ADPIC define o
seu ambito de aplicacio temporal nos
seguintes termos:

«1. O presente acordo ndo cria obrigacges
relativamente a actos ocorridos antes da data
de aplicagio do acordo ao membro em
questdo.

2. Salvo disposi¢io em contrédrio do presente
acordo, o presente acordo estabelece obriga-
¢bes relativamente a todos os objectos
existentes 4 data de aplicagdo do acordo ao
membro em questdo, e que sejam protegidos
nesse membro na referida data ou que
satisfacam ou venham posteriormente a
satisfazer os critérios de protecgio definidos
no presente acordo [...].»

9 — Assim, nas trés verses linguisticas do acordo ADPIC que
fazem fé em francés «aucun droit antérieur existant»; em
inglés «any existing prior rights»; em espanhol «ninguno de
los derechos existentes com anterioridad». Noutras versdes
publicadas no JO, por exemplo na italiana, ndo consta o
adjectivo «existentes».
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7. Tal como o Acordo que institui a
Organizacdo Mundial do Comércio (a seguir
«OMC»), ao qual estd anexo, o acordo
ADPIC entrou em vigor em 1 de Janeiro
de 1995; o n.° 1 do seu artigo 65.° prevé, no
entanto, que as partes nio tém a obrigacgio
de o aplicar antes do termo de um periodo de
um ano apoés a data de entrada em vigor do
acordo OMC.

B — Direito comunitdrio

8. A Comunidade regulamentou a matéria
das marcas adoptando, no que ao presente
caso interessa, a Directiva 89/104/CEE (a
seguir «Directiva 89/104» ou «directiva») '°
que harmoniza as legislagbes dos Estados-
-Membros em matéria de marcas, «em
harmonia completa com a Convengio de
Paris» 1%, sem, todavia, proceder a uma
harmonizacio plena.

9. Para os presentes efeitos, importa recor-
dar que, nos termos do n.° 1 do artigo 4.° da
directiva,

«o pedido de registo de uma marca serd
recusado ou, tendo sido efectuado, o registo
de uma marca ficard passivel de ser decla-
rado nulo [..] se a marca for idéntica a uma
marca anterior».

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

11 — Ultimo considerando.

10. De acordo com o n.° 2 do mesmo artigo,

«na acepgio do n.° 1, entende-se por ‘marcas
anteriores’ [...]

d) As marcas que, & data da apresentacio do
pedido de registo ou, eventualmente, i data
da prioridade invocada em apoio do pedido
de registo, sejam notoriamente conhecidas
no Estado-Membro em causa na acepgdo em
que a expressio ‘notoriamente conhecida’ é
empregue no artigo 6.°A da Convengio de
Paris».

11. A alinea b) do n.° 4 do artigo 4.° dispoe
que os Estados-Membros podem prever que
o pedido de registo de uma marca possa ser
recusado ou, se tiver sido efectuado, possa
ser declarado nulo sempre que e na medida
em que «o direito a uma marca nfo registada
ou a um oufro sinal usado na vida comercial
tenha sido adquirido antes da data de
apresentacdo do pedido de registo da marca
posterior, ou, se for caso disso, antes da da
data da prioridade invocada em apoio do
pedido de registo da marca posterior, e essa
marca ndo registada ou esse outro sinal
confira ao seu titular o direito de proibir a
utilizacdo de uma marca posterior».
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12. Por sua vez, e no que ao caso interessa, o
n.° 1 do artigo 5.° 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, faca uso na vida comercial:

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

b) de um sinal relativamente ao qual,
devido 2 sua identidade ou semelhanca
com a marca e devido a identidade ou
semelhanca dos produtos ou servicos a
que a marca e o sinal se destinam,
exista, no espirito do publico, um risco
de confusdio que compreenda o risco de
associac@o entre o sinal e a marca.»

13. De acordo com o n.° 3 do mesmo artigo,
pode nomeadamente ser proijbido apor o
sinal nos produtos ou na respectiva embala-
gem.

I -109%6

14. O n.° 5 precisa que os ntimeros anterio-
res «ndo afectam as disposicoes apliciveis
num Estado-Membro relativas a protec¢éo
contra o uso de um sinal feito para fins
diversos dos que consistem em distinguir os
produtos ou servigos, desde que a utilizagio
desse sinal, sem justo motivo, tire partido
indevido do cardcter distintivo ou do presti-
gio da marca ou os prejudique».

C — Direito nacional

15. Com base no n.° 1 do artigo 2.° da
toiminimilaki (lei finlandesa relativa as fir-
mas, a seguir «lei sobre as firmas») 2.4
direito exclusivo de utilizar uma firma
adquire-se pelo registo ou «por forca do
uso», ou seja, quando a firma é do conheci-
mento geral no ramo de actividade do
operador que a utiliza.

16. Nos termos do n.° 2 do artigo 3.° dessa
lei, o direito exclusivo adquirido por forca do
uso confere ao seu titular o poder de impedir
que qualquer outro operador econémico
utilize uma firma susceptivel de confusio
com a sua.

12 — Lei n.° 128/179, de 2 de Fevereiro de 1979, relativa as firmas.



ANHEUSER-BUSCH

17. De acordo com o n.° 1 do artigo 3.° da
tavaramerkkilaki (lei finlandesa relativa as
marcas, a seguir «lei sobre as marcas») ', o
titular de uma firma pode utilizé-la como
sinal distintivo para os seus produtos, se essa
utilizacdo ndo for susceptivel de criar um
risco de confusdo com uma marca jd
protegida.

18. Por forca do n.* 1 do artigo 4.° da lei
sobre as marcas, o titular de um direito
exclusivo de apor um sinal distintivo num
seu produto pode impedir que terceiros
utilizem, no exercicio de uma actividade
comercial, dizeres susceptiveis de confusio
com o sinal protegido. Segundo o n° 1 do
artigo 6.° da mesma lei, s existe risco de
confusio quando dois sinais sejam utilizados
em produtos idénticos ou similares.

19. Se foram vérios a invocar o direito de
apor nos seus produtos sinais susceptiveis de
confusdo, o artigo 7.° da lei sobre as marcas
resolve o conflito entre os dois direitos
reconhecendo a primazia do titulo anterior,
se o direito reclamado nfo tiver deixado de
existic devido, por exemplo, ao seu nio
exercicio.

13 — Lei n.° 7/1964, de 10 de Janeiro de 1964, relativa &s marcas,

20. Do mesmo modo, o n.° 1 do artigo 6.° da
lei sobre as firmas dispée que, em caso de
conflito entre firmas susceptiveis de confu-
sdo, deve atribuir-se prioridade a que apre-
sentar um fundamento juridico anterior.

21. No que se refere ao risco de confusio
entre uma marca e uma firma, o ponto 6 do
n° 1 do artigo 14.° da lei sobre as marcas
prevé que seja recusada proteccio a uma
marca mais recente, susceptivel de confusio
com uma firma anterior.

22. Do mesmo modo, nos termos do ponto 4
do artigo 10.° da lei sobre as firmas, estas ndo
podem conter elementos susceptiveis de
confusiio com a marca de outro operador
economico.

23. Por dltimo, segundo decorre do despa-
cho de reenvio, a jurisprudéncia finlandesa
tornou extensiva a protecgdo da firma, por
forca do artigo 8.° da Convengdo de Paris,
também as firmas registadas noutro Estado
que tenha aderido & Convencéo de Paris, se a
parte caracteristica dessa firma for conhe-
cida, pelo menos em certa medida, nos meios
comerciais interessados, na Finlindia **,

14 — Decisdo prejudicial do Tribunal Supremo (Korkein oikeus)
KKO 1994:23.
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II — Matéria de facto e tramitacio pro-
cessual

24, Em 1 de Fevereiro de 1967 a fébrica de
cerveja Budvar registou a sua firma no
registo comercial checoslovaco, com uma
inscricdo complexa formada pela expressdo
«Budgjovicky Budvar» e «Budweiser Bud-
var», que significa «'fabrica de cerveja Bud’ 15
de Budweis», seguida da indicagio da forma
juridica da empresa, tanto na lingua checa
(«ndrodni podnik») como na francesa
(«Entreprise Nationale») e na inglesa («Nati-
onal Corporation») 6.

25. Além disso, a empresa era titular, na
Finl4ndia, das marcas de cerveja «Budvar» e
«Budweiser Budvar», registadas em 21 de
Maio de 1962 e em 13 de Novembro de 1972,
respectivamente. No entanto, por despacho
de 5 de Abril de 1982, confirmado por
acérdio de 28 de Dezembro de 1984, os
orgdos jurisdicionais finlandeses declararam
que o registo das referidas marcas tinha
caducado por falta de utilizacgo.

26. Posteriormente, entre 5 de Junho
de 1985 e 5 de Agosto de 1992, a fébrica de
cerveja concorrente Anheuser-Busch obteve
o registo, na Finlindia, das marcas de cerveja
«Budweiser», «Bud», «Bud Light» e «Bud-
weiser King of the Beers».

15 — «Budvar» em lingua checa.
16 — V., supra, nota 2.
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27. Em 11 de Outubro de 1996, a Anheuser-
-Busch propds no Kirgjdoikeus (tribunal de
primeira instincia) de Helsinquia uma acg¢do
para impedir a utilizagio, pela Budvar, das
marcas «Budéjovicky Budvar», «Budweiser
Budvar», «Budweiser», «Budweis», «Bud-
var», «Bud» e «Budweiser Budbriu», sinais
estes que a Budvar costumava apor na
cerveja que produzia e comercializava na
Finlandia, e pediu a condenagéo da fébrica de
cerveja checa no pagamento de uma indem-
niza¢io por prejuizos. Segundo a Anheuser-
-Busch, os referidos sinais utilizados pela
Budvar poderiam ser confundidos com as
suas marcas registadas na Finlandia.

28. A Anheuser-Busch requereu ainda que a
Budvar fosse proibida, sob pena de sancédo
pecuniaria nos termos da lei sobre as firmas,
de utilizar na Finlindia as seguintes deno-
minagdes: «Budéjovicky Budvar, narodni
podnik», «Budweiser Budvar», «Budweiser
Budvar, national enterprise», «Budweiser
Budvar, Entreprise Nationale», «Budweiser
Budvar, National Corporation» e outros
dizeres semelhantes, susceptiveis de confu-
s30 com as suas marcas registadas.

29. Contestando, a Budvar alegou que os
sinais por ela utilizados na Finldndia néo sio
susceptiveis de confusio com as marcas de
que a Anheuser-Busch ¢ titular. Além disso,
o registo da sua firma no pafs de origem
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conferir-lhe-ia, na Finlandia, um direito
anterior relativamente ao sinal «Budweiser
Budvar», que devia ser protegido nos termos
do artigo 8.° da Convencio de Paris.

30. No seu acérdio de 1 de Outubro
de 1998, o Kirijioikeus de Helsinquia
concluiu que o sinal «Budéjovicky Budvar»,
utilizado de modo predominante nos rétulos
da sociedade como marca comercial, se
distingue das marcas registadas de que é
titular a Anheuser-Busch, identificando os
sinais e marcas em questfio tipos de cerveja
que nao sdo susceptiveis de serem confundi-
dos uns com os outros.

31. O Kairijdoikens declarou ainda que o
sinal «<BREWED AND BOTTLED BY BRE-
WERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL
ENTERPRISE», que existe nos referidos
rétulos junto do sinal predominante ante-
riormente referido, em letras notoriamente
mais pequenas, é utilizado como marca
comercial, mas apenas como referéncia a
firma do produtor da cerveja checa.

32. Consequentemente, o Kérdjioikeus
reconheceu que a Budvar tem o direito de
utilizar a versdo inglesa da sua firma,
também registada sob essa forma, por forca
do artigo 8.° da Convengio de Paris e que,
conforme resulta de alguns depoimentos,
essa firma, pelo menos nos circulos comer-
ciais em que a Anheuser-Busch desenvolvia a
sua actividade, era em certa medida conhe-
cida quando esta pediu o registo das suas
marcas.

33. No seu acérdio de 27 de Junho de 2000,
o Hovioikeus (tribunal de recurso) de
Helsinquia declarou que os referidos depoi-
mentos ndo eram suficientes para fazer prova
do grau de conhecimento exigido na Finlan-
dia da versdo inglesa da firma da Budvar, ndo
confirmando, por isso, a decisio do Kari-
jdoikeus na parte relativa & protec¢io a
conceder & Budvar ao abrigo do artigo 8.°
da Convengdo de Paris.

34. A Anheuser-Busch e a Budvar recorre-
ram da decisio do Hovioikeus para o
Korkein oikeus (Supremo Tribunal), invo-
cando argumentos em boa parte andlogos
aos apresentados em primeira instincia.

35. O Korkein oikeus decidiu suspender a
instincia e submeter ao Tribunal de Justiga
das Comunidades Europeias as seguintes
questdes prejudiciais:

«1) Se a colisdio entre uma marca e um sinal
que se considera violar a referida marca
ocorrer em momento anterior & entrada
em vigor do Acordo ADPIC, as dispo-
sicoes deste acordo sio apliciveis a
questdo da prioridade do fundamento
juridico de um dos dois direitos, quando
seja alegado que a indicada violagio do
direito de marca se prolonga para além
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da data em que entrou em vigor o
Acordo ADPIC na Comunidade e nos
seus Estados-Membros?

Caso seja dada resposta afirmativa a
primeira questdo:

a)

b)

Pode também o nome comercial de
uma empresa ser considerado um
sinal distintivo de bens ou servicos
na acepgido do artigo 16.°, n.e° 1,
primeiro periodo, do Acordo
ADPIC?

Em caso de resposta afirmativa 2
segunda questio, alinea a): Em que
condicbes o nome comercial pode
ser considerado um sinal distintivo
de bens ou de servicos na acep¢io
do artigo 16.°, n.° 1, primeiro
periodo, do Acordo ADPIC?

3) Em caso de resposta afirmativa a
segunda questio, alinea a):

a)

Como deve ser interpretada a refe-
réncia aos direitos anteriores exis-
tentes feita no artigo 16.°, ne 1,
terceiro periodo, do Acordo
ADPIC? Pode também o direito
relativo ao nome comercial ser

I-11000

b)

considerado um direito anterior
existente na acep¢io do artigo 16.°,
n° 1, terceiro periodo, do mesmo
artigo?

Em caso de resposta afirmativa a
terceira questio, alinea a): Como
deve ser interpretada a referéncia a
um direito anterior existente feita
no artigo 16.°, n.° 1, terceiro
periodo, do Acordo ADPIC, quando
se trata de um nome comercial, ndo
registado nem tradicionalmente uti-
lizado no Estado em que a marca foi
registada e em que é pedida a
proteccio da marca contra o nome
comercial em questio, tendo pre-
sente a obrigacio, resultante do
artigo 8.° da Convengdo de Paris,
de proporcionar protecgdo a deno-
minagio, sem obrigagio de registo,
e o facto de a comissdo permanente
de recurso da OMC ter considerado
que a referéncia ao artigo 8.° da
Convengdo de Paris contida no
artigo 2.°, n.° 1, do Acordo ADPIC,
significa que os membros da OMC
tém, na acepcio do referido artigo
do Acordo ADPIC, o correspon-
dente dever de proteger o nome
comercial? Ao apreciar, num caso
deste tipo, se 0 nome comercial tem
fundamento legal prioritirio em
relacio a uma marca, na acepcio
do artigo 16.°, n.° 1, terceiro
periodo, do Acordo ADPIC, devers,
consequentemente, ser determi-
nante:

(i) se 0 nome comercial era conhe-
cido, pelo menos em certa
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medida, no &mbito do sector
comercial respectivo do pafs em
que foi registada a marca e no
qual é requerida a respectiva
tutela, antes do momento em
que no referido Estado foi apre-
sentado o pedido de registo da
marca?, ou

(ii) se 0 nome comercial foi utilizado
em operacdes comerciais dirigi-
das a um Estado no qual a marca
foi registada e no qual é reque-
rida a respectiva protecgo, antes
do momento em que, no referido
Estado, foi pedido o registo da
marca?, ou

(iii) quais as outras possiveis cir-
cunstancias que determinam
que o nome comercial deva
ser considerado um direito
prioritdrio j& existente na
acepgdo do artigo 16.°, n.° 1,
terceiro perfodo, do Acordo
ADPIC?»

36. No processo assim instaurado no Tribu-
nal de Justica foram apresentadas observa-

¢des escritas e orais pelas partes no processo
principal, pelo Governo finlandés e pela
Comissdo.

I — Anadlise juridica

A — Introdugdo

37. A titulo preliminar, saliente-se que a
Anheuser-Busch suscitou a questéo prévia da
inadmissibilidade de todo o pedido de
decisio prejudicial, alegando que nem o
acordo ADPIC nem o direito comunitdrio
sdo apliciveis ao caso em apreco, j4 que a
origem do litigio é anterior & entrada em
vigor daquele acordo e da adesio da
Finldndia & Comunidade; além disso, seja
como for, nio é abrangido no &mbito de
aplicacdo material das disposi¢ées harmoni-
zadas, tanto em sede da OMC como no
ambito comunitério.

38. Ora, a questio prévia suscitada pela
Anheuser-Busch nio pode ser resolvida
sem se analisarem simultaneamente as ques-
tdes do mérito da primeira questio — no que
se refere a questdo da aplicabilidade, ratione
temporis, da legislagio pertinente — e da
terceira questio — no que diz respeito a
aplicabilidade ratione materiae. Por conse-
guinte, ndo considero oportuno apreciar
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separadamente a questdo da admissibilidade,
que deve ser abordada conjuntamente com o
mérito das questdes prejudiciais.

B — Quanto a primeira questdo

39. Com a primeira questdo, o érgdo jurisdi-
cional de reenvio pergunta, essencialmente,
se o acordo ADPIC é aplicdvel a um litigio
relativo & colisdo entre uma marca e um sinal
(no caso vertente, uma firma) susceptivel de
a prejudicar, se essa colisdo tiver ocorrido em
momento anterior 3 data de entrada em
vigor do referido acordo mas se prolongar
para além dessa data,

40. A este propésito, devo salientar que, ao
invés do que sustenta a Anheuser-Busch, o
acordo ADPIC ¢ indubitavelmente aplicével,
ratione temporis, aos factos em questio.

41. Com efeito, como justamente salientam
a Budvar e a Comissio, no caso vertente o
6rgio jurisdicional nacional é solicitado a
pronunciar-se sobre violagdes do direito das
marcas que, tendo tido inicio em finais de
1995, continuam a verificar-se. Trata-se,
portanto, de comportamentos que se pro-
longam e subsistem mesmo no perfodo
posterior A entrada em vigor do acordo
ADPIC.
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42. Além disso, no caso em aprego, a acgéo
judicial foi proposta em 11 de Outubro
de 1996, ou seja, numa altura em que aquele
acordo era ji plenamente aplicivel na
Finlandia e no resto dos Estados-Membros
da Comunidade.

43. Como o Tribunal de Justica ja teve
oportunidade de esclarecer no acérdio
Schieving-Nijstad '/, o0 acordo ADPIC tam-
bém se aplica a litigios com origem em factos
anteriores a4 sua entrada em vigor, «na
medida em que a infracgio aos direitos de
propriedade intelectual continue para além
da data em que as disposi¢des do ADPIC
passararh a ser aplicdveis 4 Comunidade e
aos Estados-Membros» '8

44. Ora, se isto é verdade quando — como
no processo Schieving-Nijstad — o acordo
ADPIC passou a ser aplicivel no Estado-
-Membro interessado «apds o primeiro 6rgédo
jurisdicional ter conduzido o processo até a
fase da decisdo, mas ainda ndo ter deci-
dido» *°, & fortiori, aquele acordo é aplicivel
numa accio proposta no érgdo jurisdicional
nacional apés a data da sua entrada em vigor,
como sucede no caso em apreco.

45. De resto, esta conclusdo é inteiramente
compativel com a jurisprudéncia da comis-

17 — Acérd)io de 13 de Setembro de 2001 (C-89/99, Colect,, p. I-
-5851).

18 — Ibidem, n.° 50.
19 — Ibidem.
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sdo de recurso da OMC relativa ao artigo 70.°
do ADPIC, nos termos da qual o acordo nio
cria obrigaces relativamente a actos ocorri-
dos antes da sua data de aplicagio.

46. Com efeito, a comissdo de recurso
esclarecen que o n° 1 do artigo 70.° do
ADPIC «tem exclusivamente como efeito
excluir quaisquer obrigacdes relativamente a
"actos ocorridos’ antes da data de aplicacdo
do acordo nos ADPIC mas néo exclui os
direitos e obrigagbes relativamente a situa-
¢oes que subsistam. Pelo contririo, os
‘objectos existentes [..] protegidos’ consti-
tuem manifestamente uma situagio que
subsiste» 2%, & qual o Acordo ADPIC ¢,
portanto, plenamente aplicivel em virtude
do disposto no n.° 2 do seu artigo 70.°

47. Nestas circunstincias, proponho que se
responda 4 primeira questio do dérgéo
jurisdicional nacional que, no caso de colisio
entre uma marca e um sinal que se afigura
violar a referida marca, as disposi¢des do
acordo ADPIC sdo apliciveis & questdo da
prioridade do fundamento juridico de um
dos dois direitos, mesmo que a colisdo tenha
ocorrido antes da entrada em vigor desse
acordo, na condi¢io de a referida violagdo do

20 — Relatério da comissdo de recurso de 18 de Setembro de 2000,
processo Canadd — Duragdo da protecgdo conferida por uma
patente, doc. n® WT/DS170/AB/R, disponivel na pigina
Internet www.wto,org, ne 69.

direito de marca continuar para além da data
em que entrou em vigor o acordo na
Comunidade e nos seus Estados-Membros.

C — Quanto 4 segunda questdo

48. Com a segunda questdo, o érgio jurisdi-
cional g quo pergunta, essencialmente, se —
e em que condigées — a firma de uma
empresa pode ser considerada, na acepgio
do artigo 16.5 n.e° 1, primeiro periodo, do
acordo ADPIC, um sinal que colide com
uma marca registada e se, nesse caso, é
possivel impedir a sua utilizag&o por parte do
titular desta dltima.

49. Os autores das observages apresentadas
concordam em que — se, de um ponto de
vista abstracto, a protec¢io da marca e da
firma operam em planos diferentes e nfo
conflituais — um sinal protegido como firma
pode no entanto, em certas condigdes, colidir
com uma marca registada, para os efeitos do
referido artigo.

50. O problema reside em determinar quais
sdo essas condigdes.
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51. A este propésito, a Anheuser-Busch
defende que, com base no n.° 1, primeiro
periodo, do artigo 16.° do acordo ADPIC, o
titular de uma marca tem sempre o direito de
impedir que qualquer terceiro utilize «no
ambito de operacdes comerciais» uma firma
constituida por um sinal idéntico ou seme-
lhante a sua marca.

52. Todavia, segundo a Budvar e o0 Governo
finlandés, é necessdrio verificar se a firma é
utilizada em concreto para fins diversos dos
da sua fun¢fio principal, em especial para
distinguir os produtos do seu titular dos de
outro operador econémico, gerando concre-
tamente confusdo com uma marca registada
por esse operador para produtos idénticos.
Essa verificacfo, segundo sublinha em espe-
cial o Governo finlandés, cabe essencial-
mente ao drgdo jurisdicional nacional.

53. Por dltimo, segundo a Comissdo, o
conflito resolver-se-ia aplicando as normas
que regulam os conflitos entre marcas.

54, Por meu lado, ndo posso obviamente
deixar de concordar com os intervenientes
quando sustentam que, de um ponto de vista
geral, a firma tem a fungio principal de
identificar uma empresa, ao passo que a
marca distingue determinados produtos de
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outros da mesma natureza. Por isso, em
principio, ndo se pode determinar um risco
de confusdo entre um sinal utilizado como
marca e um sinal utilizado como firma.

55. No entanto, isto ndo impede que o
mesmo sinal, embora utilizado sobretudo
para identificar uma empresa, seja também
utilizado com a funcio tipica da marca, que é
a de estabelecer um nexo entre o produto e a
empresa que o produz (ou distribui) «garan-
tindo aos consumidores a proveniéncia do
produto» 22,

56. De facto, é bem possivel que sinais
distintivos que, em principio, tém fungdes
diferentes sejam concretamente utilizados
com o mesmo fim e tendam por isso a
confundir-se na percepgio do piblico.

57. Nessas hipéteses, como se viu, o n.° 1,
primeiro periodo, do artigo 16.° confere ao
titular de uma marca registada «o direito
exclusivo de impedir que qualquer terceiro
[...] utilize no Ambito de opera¢Ges comerci-
ais sinais idénticos ou semelhantes para

21 — Acérdio de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club
(C-206/01, Colect,, p. I-10273, n.° 51).
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produtos ou servigos idénticos ou semelhan-
tes aqueles relativamente aos quais a marca
foi registada» (primeiro periodo do artigo 16.°
do acordo ADPIC).

58. A utilizacdo de um sinal como marca
constitui, por conseguinte, a condicio sine
qua non da existéncia de colisdo entre esse
sinal e uma marca registada e, consequente-
mente, do exercicio, pelo titular da marca
registada, do ius excluendi dessa utilizaggo.

59. No entanto, isso ndo basta para que se
verifique uma coliso entre os dois sinais,
pelo menos nos casos em que haja uma mera
semelhanca e ndo uma identidade total.

60. De facto, como também decorre da
disposicdo em questfo, existindo uma cor-
respondéncia de fun¢ées entre os dois sinais,
deverd verificar-se se, em concreto, a utili-
zagdo do sinal por parte de um terceiro pode
«dar origem a confusfio» com a marca
registada.

61. S6 se a resposta a esta questio for
afirmativa é que se poder4 afirmar que existe
um «sinal» distintivo de bens ou servicos que
colide com uma marca registada e cuja
utiliza¢do pode ser impedida nos termos do
primeiro periodo do artigo 16.° do acordo
ADPIC.

62. Nestes termos, deduzo que, na acepgio
do n° 1 do artigo 16.° do acordo ADPIC,
uma firma pode integrar elementos essenci-
ais de um «sinal» que colida com uma marca
registada, se a referida firma for utilizada
com a fungio prépria da marca, ou seja, para
estabelecer um nexo entre o produto e a
empresa que o produz (ou o distribui) e for
susceptivel de gerar confusio entre os
consumidores, impedindo-os de distinguir
sem hesitagio os produtos do titular da firma
dos do titular da marca registada,

63. Isto no que respeita a interpretagio do
artigo 16.° do acordo ADPIC. Contudo, para
dar uma resposta 1til ao érgéo jurisdicional
nacional, é ainda necessdrio apurar se a
solugio perspectivada é compativel com o
direito comunitdrio pertinente no caso em
apreco.

64. De facto, como acontece noutros domi-
nios, também no que diz respeito & protec-
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¢do das marcas os ordenamentos juridicos
nacionais tém de se conformar néo s6 com as
obrigacdes que decorrem, no plano interna-
cional, da participacdo dos Estados-Mem-
bros e da Comunidade no acordo ADPIC,
mas também, e em primeiro lugar, com as
obrigacdes que lhes incumbem por for¢a do
direito comunitdrio. Isto tanto mais que,
como se viu, existe nesta matéria uma
legislacdo especifica de harmonizacgio, desig-
nadamente a Directiva 89/104, j& referida
(supra, n.° 8).

65. Por conseguinte, sem entrar numa ana-
lise dos problemas jurfdicos decorrentes da
participagiio da Comunidade na Organizacio
Mundial do Comércio, bastara, para os
efeitos pertinentes, recordar que, segundo
esclareceu a comissdo de recurso da OMC, o
artigo 16.° do acordo ADPIC confere ao
titular de uma marca registada um «niveau
minimal de ’droits exclusifs’ convenu 2
I'échelle internationale», que todos os Esta-
dos-Membros da OMC devem garantir nas
suas legislacdes nacionais 2,

66. Por conseguinte, para determinar em
definitivo o principio de direito aplicivel &
colisio entre uma firma, utilizada como
marca, € uma marca registada, é necessério

22 — Relatério da comissio de recurso de 2 de Janeiro de 2002,
processo Estados Unidos — artigo 211.° do Omnibus
Appropriations Act 1998, doc. n.° WT/DS176/AB/R, dispo-
nivel na pagina Internet www.wto.org, n.° 186,

1-11006

ainda apurar se e em que medida o nivel
«minimo» de proteccio previsto no ADPIC
tem correspondéncia no direito comunitario.

67. Para tanto, considerando que a utilizagdo
de um sinal como marca constitui o primeiro
requisito da colisio entre esse sinal e uma
marca registada (supra, n.° 58), é necessério
antes de mais recordar o modo como o
Tribunal de Justica definiu a funcio da
marca no dmbito do ordenamento comuni-
tario.

68. A propésito, recordo que, segundo
jurisprudéncia constante «a funcéo essencial
da marca consiste em garantir ao consumi-
dor ou ao utilizador final a origem do
produto ou do servico assinalado pela marca,
permitindo-lhe distinguir sem hesitacdo esse
produto ou esse servico dos de proveniéncia
diferente» 2. O Tribunal de Justiga declarou
que a marca «deve constituir a garantia de
que todos os produtos ou servicos que a
ostentam foram fabricados ou prestados sob
o controlo de uma unica empresa a qual
possa ser atribuida a responsabilidade pela
qualidade daqueles» 2,

23 — Acérdio Arsenal Football Club, j4 referido (n.° 48).

24 — Ibidem. V., também, acérdios de 23 de Maio de 1978,
Hoffmann-La Roche (102/77, Colect,, p. 402, n° 7), e de
18 de)]unho de 2002, Philips (C-299/99, Colect., p. 1-5475,
n.° 30).
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69. Voltando ao caso em apreco, o 6rgio
jurisdicional nacional terd que apurar qual a
funcdo com que é utilizada a firma da
Budvar.

70. Se o érgio jurisdicional concluir que a
referida firma é utilizada para as fungdes
préprias de uma marca, isto é, para distinguir
o0s produtos que a ostentam, identificando-os
com o produtor de cerveja checo, deve
apurar se existe ou ndo um risco de confusio
entre esse sinal e a marca registada pela
fibrica de cerveja americana concorrente,
aplicando o direito nacional a luz dos
critérios fixados na matéria pela Directiva
89/104.

71. A este respeito, recordo antes de mais
que, nos termos da alinea a) do n° 1 do
artigo 5.° a marca confere ao seu titular o
direito de impedir tout court a utilizagio de
um sinal idéntico para produtos idénticos. Se
tal ocorrer, o préprio legislador presume a
existéncia do risco de confusio.

72. Pelo contririo, mesmo que, nio exis-
tindo identidade, o sinal e a marca forem
semelhantes, a alinea b) do referido artigo
subordina o exercicio do direito em questéo
3 existéncia, «no espirito do publico, {de} um
risco de confusfio que compreende o risco de
associagdo entre o sinal e a marca».

73. Compete obviamente ao érgdo jurisdi-
cional nacional apreciar qual das duas
hipéteses se verifica no caso vertente.
Todavia, para tanto, ndo poderd prescindir
das indicages que a jurisprudéncia comu-
nitdria j4 permite extrair a este respeito.

74. Em especial, o Tribunal de Justica j4
decidiu que «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» 2°, Contudo,
«a percep¢do da sua 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. Com
efeito, este consumidor médio raramente
tem a possibilidade de proceder a uma
comparagdo directa entre os sinais e as
marcas, devendo confiar na imagem nio
perfeita que conservou na memoria. Além
disso, o nivel de atencio é susceptivel de
variar em fungfo da categoria de produtos ou
servicos em causa» .

25 — Acérdio de 20 de Margo de 2003, LTJ Diffusion (C-291/00,
Colect,, p. 1-2799, n° 50).

26 — Ibidens, n° 52, V., também, acérdios de 10 de Outubro
de 1978, Centrafarm (3/78, Colect., p. 621, n.°* 11 e 12); de
22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97,
Colect., p. 1-3819, ne 26); e de 12 de Outubro de 1999,
Upjohn (C-379/97, Colect., p. 1-6927, n.° 21).
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75. Por conseguinte, com base no que
antecede, se o 6rgdo jurisdicional nacional
constatar que existe identidade entre os
sinais, o titular da marca pode exercer fout
court o direito de impedir a utilizagio do
mesmo sinal. Caso contrdrio, deverd apurar
se existe, em concreto, um risco de confuséo.

76. Ao proceder a essa verificacdo, o érgio
jurisdicional deve proceder a uma «aprecia-
¢do global» do risco de confusdo, tendo em
conta todos os factores pertinentes, entre os
quais a notoriedade da marca. No entanto
esta ndo é por si s6 decisiva®” pois, se uma
marca for notéria, «ndo pode ser presumido
um risco de confusio»?®, nem sequer
quando a notoriedade. da marca (anterior)
determine um risco de associa¢io em sentido
estrito.

77. Com efeito, mesmo nesse caso, o 0rgio
jurisdicional nacional é obrigado a efectuar a
«necessaria verificaciio positiva da existéncia
de um risco de confusdo, que constitui o
objecto da prova a fazer» »,

27 — Acérdio de 22 de Junho de 2000, Marca Mode (C-425/98,
Colect, p. I-4861, n.”* 40 e 41).

28 — Ibidem, n° 33.
29 — Ibidem, n° 39.
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78. Dito isto, pode entdo verificar-se se o
sistema previsto pelo artigo 5.° da Directiva
89/104 e pelas normas finlandesas que o
executam é compativel com o enquadra-
mento juridico «minimo» previsto no n.° 1
do artigo 16.° do acordo ADPIC.

79. Para esse efeito, deve ter-se presente que,
segundo a jurisprudéncia do Tribunal de
Justica, embora o acordo ADPIC ndo tenha
efeito directo no ordenamento comunitério,
«as autoridades judiciais dos Estados-Mem-
bros estio obrigadas, por forca do direito
comunitério, quando sdo chamadas a aplicar
as suas normas nacionais [.] destinadas a
protecgio dos direitos que se englobam [no
dominio das marcas], a fazé-lo, na medida do
possivel, 4 luz da letra e da finalidade» ** do
acordo ADPIC.

80. Em minha opinifio, este principio, rea-
firmado no que se refere s normas proces-
suais nacionais que o legislador comunitério
ndo harmonizou, impde-se, a4 fortiori, num
caso em que, COMO acontece no Processo
principal, se destacam normas substantivas
harmonizadas a nivel comunitdrio por forga
da Directiva 89/104 que, nos seus artigos 4.°
e 5° aborda também a possibilidade de
colisdo entre marcas e outros sinais.

30 — Acérdio de 14 de Dezembro de 2000, Parfums Christian Dior
(C-300/98 e C-392/98, Colect,, p. 1-11307, ne° 47).
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81. Tendo em conta estas consideracdes,
entendo que ndo pode haver dividas quanto
ao facto de a legislagio comunitiria em
questdo ser inteiramente compativel com o
acordo ADPIC.

82. Para j4, ndo existe qualquer problema de
dupla identidade dos produtos e dos sinais
pois, nesse caso, a aplicagiio do artigo 5.° da
directiva permite que o titular da marca
pode, sem mais, exercer o ius excluendi
previsto pelo acordo ADPIC.

83. Quanto & hipétese de a marca e o sinal
potencialmente conflituais serem apenas
semelhantes, a directiva determina, como se
afirmou, que se apure se existe um risco de
confusdo, em concreto. Mas essa verificagio
também estd prevista no acordo ADPIC, em
termos consentineos com o direito comuni-
tério (supra, n.° 60).

84. A luz das consideracdes que antecedem,
proponho, por isso, que se responda 2
segunda questdo prejudicial no sentido de
que uma firma pode integrar elementos
essenciais de um «sinal» que colida com
uma marca registada, cuja utilizagio é
passivel de ser impedida pelo titular desta
ultima nos termosdo n.° 1 do artigo 16.° do

acordo ADPIC e do n.° 1 do artigo 5° da
Directiva 89/104, se for utilizada com a
fungio, prépria da marca, de estabelecer um
nexo entre o produto e a empresa que o
produz (ou distribui), susceptivel de gerar
confusdo entre os consumidores, nio lhes
permitindo distinguir sem hesitacio os
produtos do titular da firma dos do titular
da marca registada. Presume-se que hd risco
de confusio no caso de identidade de sinais e
de produtos; a ndo ser assim, o orgdo
jurisdicional nacional deve proceder a uma
apreciacio global da situagdo especifica.

D — Quanto a primeira parte da terceira
questio

85. Com a primeira parte da terceira ques-
tdo, o drgio jurisdicional de reenvio per-
gunta, essencialmente, se os direitos ineren-
tes a uma firma constituem «direitos ante-
riores existentes» que ndo podem ser preju-
dicados pelo ius excluendi do titular da
marca registada, nos termos da terceiro
periodo do n.° 1 do artigo 16.° do acordo
ADPIC.

86. A Budvar, o Governo finlandés e a
Comissdo propdem que a resposta seja
afirmativa.
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87. Por meu lado, prefiro, pelo menos em
principio, a interpretacio proposta pela
Anheuser-Busch, pois entendo que os «direi-
tos anteriores existentes» salvaguardados ex
artigo 16.° do acordo ADPIC sdo apenas os
direitos sobre um sinal utilizado como
marca, abstraindo do facto de esse sinal
poder desempenhar também outras funges,
entre as quais a de firma.

88. Com efeito, como se viu, por forca do
primeiro periodo do n.° 1 do artigo 16.° do
acordo ADPIC, o titular de uma marca
registada pode, nas condicdes anteriormente
indicadas, impedir que qualquer terceiro
utilize um sinal idéntico ou semelhante a
marca para produtos idénticos ou semelthan-
tes aqueles relativamente aos quais a marca
foi registada, mas apenas se o sinal em
questdo for utilizado «como marca», ou seja,
com a fungdo de distinguir determinados
produtos de oufros da mesma natureza.

89. Nestes termos, parece-me inteiramente
légico considerar que a referéncia, nessa
disposicio, aos «direitos» que a proteccéo da
marca nio deve prejudicar, seja entendida no
mesmo sentido.
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90. A ratio da previsio em causa € precisa-
mente evitar que o ius excluendi do titular de
uma marca atinja quem adquiriu o direito &
utilizacio de um sinal que pode colidir com a
marca, por for¢a de um uso anterior ao
registo da prépria marca.

91. Alids, vendo bem, a interpreta¢do con-
tréria ndo teria qualquer utilidade.

92. De facto, na auséncia de colisdo entre os
dois sinais, o titular da marca nfo pode
exercer um ius excluendi contra o titular da
firma, e nem sequer hd necessidade, na
aplicagdo do artigo 16.° do acordo ADPIC,
de salvaguardar a protecgio especifica da
firma, garantida no sistema ADPIC por
outras disposi¢cbes auténomas (infra,
n.e 108).

93. Dito isto, passo a expor algumas refle-
xbes sobre o caricter «anterior» e «exis-
tente» daquele direito, j4 no que no decurso
do processo surgiram nitidas divergéncias
quanto A interpretacio destes adjectivos.
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94. No que se refere ao termo «anterior», a
Comissdo sustentou que a disposicio em
causa é uma norma de direito intertemporal,
que salvaguarda os direitos adquiridos antes
da entrada em vigor do acordo ADPIC: s6
em relagio a esses se poderia falar de
«direitos anteriores existentes».

95. Diferente é a interpreta¢io do terceiro
periodo do n.° 1 do artigo 16.° do acordo
ADPIC proposta pela Anheuser-Busch, pelo
Governo finlandés e pela Budvar. Segundo
essa interpretacdo, que também me parece a
mais convincente, a «anterioridade» do
direito que a disposicdo em causa pretende
salvaguardar deve ser estabelecida em rela-
¢do ao registo da marca com a qual se
verifica a colisdo. Trata-se da manifestacdo
do principio da primazia do tftulo exclusivo
anterior, que constitui um dos fundamentos
do direito das marcas e, mais em geral, de
todo o direito da propriedade industrial.

96. Quanto ao adjectivo «existente», penso
que se destina a significar que o titular do
direito anterior, para se opor eficazmente as
pretensdes do titular da marca que colide
com esse direito, deve té-lo exercido sem
solugdes de continuidade, atendendo a que,
caso contrdrio, ndo seria atribuida protecgio
a um direito «existente», antes se permitindo
a repristinagdo de um direito caducado.

97. Por outro lado, a interpretacio defendida
pela Comissio, que reduz o referido terceiro
periodo a uma norma transitéria, parece-me
criticivel de um ponto de vista sistemdtico,
atendendo a que as normas transitérias do
acordo ADPIC se encontram enunciadas no
artigo 70.°

98. Mas hd mais: na interpretagio proposta
pela Comiss#o, o terceiro perfodo do n.° 1 do
artigo 16.° do acordo ADPIC seria, vendo
bem, uma duplicacéo indtil do que dispde o
artigo 70.° do acordo ADPIC,

«direitos
refere o

99. De facto, a proteccdo dos
anteriores existentes» a que se
artigo 16.° do acordo ADPIC repetiria
inutilmente a obrigagdio, que ji incumbe
aos Estados partes na OMC por forca do
artigo 70.° do acordo, de proteger de «todos
os objectos existentes & data da aplicagio do
acordo ao membro em questio, e que sejam
protegidos nesse membro na referida data».

100. Além disso, a adoptar a interpretagdo
defendida pela Comissdo, haveria que expli-
car de que modo o acordo ADPIC se propde
regulamentar a hipétese de colisdo entre dois
direitos relativos a uma marca ou a sinais
utilizados como marca.
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101. Na verdade, se a referéncia aos «direi-
tos anteriores existentes» constante do
artigo 16.° nio fosse entendida no sentido
aqui aceite, haveria que reconhecer que a
regulamentacfio internacional dos aspectos
comerciais do direito das marcas é manifes-
tamente incompleta e incapaz de alcancar o
objectivo que ela prépria define, ou seja, o de
eliminar os obsticulos & circulacdo das
mercadorias, resultantes de diferencas entre
os regimes de protecgio da propriedade
industrial.

102. A luz das consideracbes que antece-
dem, proponho que se responda & primeira
parte da terceira questdo no sentido de que
uma firma s6 pode constituir um direito
anterior «existente» na acepcio do terceiro
periodo do n.° 1 do artigo 16.° do acordo
ADPIC se tiver sido utilizada como marca.

E — Quanto & segunda parte da terceira
questdo

103. Com a segunda parte da terceira
questdo, o rgio jurisdicional a quo pretende
saber em que condicbes uma firma, nédo
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registada nem tradicionalmente utilizada no
Estado em que foi registada uma marca
potencialmente conflitual, pode beneficiar da
protecgio conferida pelo terceiro perfodo do
n° 1 do artigo 16.° do acordo ADPIC aos
«direitos anteriores existentes», tendo pre-
sente que, pela remissio do artigo 2.° do
acordo ADPIC para o artigo 8.° da Conven-
¢do de Paris, os membros da OMC tém o
dever de proteger as denominacdes estran-
geiras, sem obrigacio de registo.

104. O 6rgdo jurisdicional nacional per-
gunta, em especial, se, para efeitos da
referida proteccio, é determinante que a
firma seja utilizada nas operag¢ées comerciais
ou basta que seja conhecida, pelo menos em
certa medida, no Estado no qual é requerida
a respectiva tutela.

105. Segundo a Anheuser-Busch, a remissdo
do artigo 2.° do acordo ADPIC para a
Convencéo de Paris limita-se as matérias
explicitamente regulamentadas pelas II, IIl e
IV partes do acordo ADPIC, entre as quais
ndo figura a tutela da firma. Por conseguinte,
se se defender que a remissdo abrange essa
tutela, haverd que constatar que o artigo 8.°
da Convencio de Paris nio regulamenta a
questdo da existéncia de uma firma e da sua
consagragio pelo uso, e ainda menos as
relacées de anterioridade entre uma firma e
um direito que com ela colide, as quais
obedecem ao disposto nas legislacbes nacio-
nais.
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106. Assim sendo, o Tribunal de Justica nio
teria competéncia para se pronunciar sobre
as questdes suscitadas pelo 6rgio jurisdicio-
nal finlandés nesta parte da terceira questéo.

107. Em todo o caso, e a titulo subsididrio,
sustenta que, com base no principio da
territorialidade geralmente reconhecido no
dominio dos direitos de propriedade intelec-
tual, incluindo os relativos s firmas, as
condi¢cdes para a tutela de uma firma
estrangeira na Finlindia devem ser determi-
nadas com base no direito finlandés. Por-
tanto, até por esta razio, o Tribunal de
Justica ndo seria competente para interpretar
as disposi¢des pertinentes do ordenamento
jurfdico nacional.

108. Ndo compartilho destas teses porque,
em minha opinido, a remissio do artigo 2.°
do acordo ADPIC para a Convengdo de Paris
permite concluir que a matéria da protec¢io
da firma se inclui no &mbito de aplicagéo do
acordo ADPIC,

109. Recorde-se que a prépria comissio de
recurso da OMC reconheceu explicitamente
que o acordo ADPIC impde aos Estados-
-Membros da OMC a obrigagdo de protege-
rem as firmas, porque a remissdo do artigo 2.°
do referido acordo determina a incorporagio
no regime ADPIC do artigo 8.° da Conven-
¢io de Paris>?,

110. Dito isto, reconheco, que a objecgio
suscitada pela Anheuser-Busch tem o mérito
de chamar a atengdo para o problema dos
limites da competéncia do Tribunal de
Justica em matéria de interpretacio de
acordos internacionais, como é o caso do
acordo ADPIC.

111. Sem me largar demasiado em aspectos
gerais da questfio, recordo, muito esquema-
ticamente, que o Tribunal de Justica se
considerou, em principio, incompetente para
se pronunciar sobre a interpretagdo de
normas de direito internacional que extrava-
sam do 4mbito do direito comunitério 2,
Também declarou que, no caso de acordos
celebrados de forma mista pela Comunidade

31 — No seu relatério de 2 de Janeiro de 2002 no processo Estados
Unidos — Section 211 Omnibus Appropriations Act 1998
(doc. ne WT/DS176/AB/R) a comissio de recurso da OMC
declarou o seguinte: «[...] nous infirmons la constatation du
Groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport
selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts
par F'Accord sur les ADPIC et constatons que les Membres
de 'OMC ont I'obligation en vertu de 'Accord sur les ADPIC
d'assurer la protection des noms commerciaux» (v. n.° 341 do
relatério, disponivel no site www.wto.org).

32 — Acérdio de 27 de Novembro de 1973, Vandeweghe (130/73,
Recueil, p. 1329, n° 2; Colect., p. 515), nos termos do qual «o
Tribunal nio tem competéncia para se pronunciar sobre a
interpretagio de disposi¢des de direito internacional que
vinculam os Estados-Membros fora do quadro do direito
comunitdrion. No mesmo sentido, v. acérdio de 14 de Julho
de 1994, Peralta (C-379/92, Colect,, p. I-3453, n.°* 16 e 17).
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e os seus Estados-Membros, como o acordo
ora em causa, a competéncia do Tribunal de
Justica para proceder a sua interpretagdo
subsiste pelo menos relativamente as normas
acordadas que incidem, ainda que indirecta-
mente, sobre matérias que o direito comu-

nitrio regula >,

112. Ora, como a Comunidade nio adoptou
legislacio de protecgio da firma3?, é de
concluir que a interpretagio das disposi¢oes
incorporadas no acordo ADPIC por forca do
seu artigo 2.° e relativas a proteccio da firma
— designadamente, portanto, o artigo 8.° da
Convencéo de Paris — ndo é da competéncia
do Tribunal de Justica.

113. Contudo, observo que, como demons-
trado pelos factos do presente processo, a
extensfo da tutela reconhecida ao titular da
firma pode influenciar indirectamente a
extensfio da tutela conferida ao titular da
marca e, portanto, incidir sobre numa
matéria que € da competéncia comunitaria.

33 — V. acérddo Parfums Christian Dior, ja referido, n.”® 33-35: no
ne 33, apbs ter recordado que o acordo ADPIC «foi
celebrado pela Comunidade e pelos seus Estados-Membros
a0 abrigo de uma competéncia partilhada» o Tribunal de
Justiga reconheceu ter «competéncia para definir as obriga-
¢des que a Comunidade assim iu e para interpretar,
com esta finalidade, as disposigdes do ADPIC». Esta
competéncia, continua o Tribunal, existe sobretudo quando
esteja em causa a «protecgio de direitos que decorrem de
uma legislagio comunitéria que se engloba no ambito de
aplicagio do ADPIC» (n° 34) ou quando se trate de
interpretar uma disposi¢do que «pode ser aplicada tanto a
situagdes que sdo abrangidas pelo direito nacional como a
?ituacé)es que sdo abrangidas pelo direito comunitério»
n.° 35).

34 — V. acérdio de 21 de Novembro de 2002, Robelco (C-23/01,
Colect, p. I-10913, n.° 34).
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114. Com efeito, como supra se indicou em
resposta & segunda questio e a primeira
parte da terceira, o uso de uma firma pode
colidir — e em certas condigdes, em especial
quando seja utilizada como marca — com o
direito de exclusividade que o direito comu-
nitdrio confere ao titular de uma marca
registada.

115. No caso vertente, precisamente, como
nilo é possivel excluir, a priori, a existéncia de
tal conflito, também, em principio, nio ¢é
possivel excluir a competéncia do Tribunal
de Justica.

116. Para afastar quaisquer davidas sobre a
subsisténcia e limites dessa competéncia,
penso que é necessario reformular a questio
nos seguintes termos:

A proteccio assegurada i marca no ordena-
mento comunitdrio impde limites a protec-
¢do que os Estados-Membros sio obrigados
a garantir 4 firma por forca das disposi¢des
relevantes da Convengio de Paris, como
prevé o artigo 2.° do acordo ADPIC, quando
a firma for utilizada como marca e em que
condicées tal sinal pode beneficiar da
protecciio prevista no n.° 1, terceiro perfodo,
do artigo 16.°, do acordo ADPIC para os
«direitos anteriores existentes».
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117. Ora, parece-me que a protec¢io da
firma, garantida pelo artigo 8.° da Convengio
de Paris, nio pode ter como efeito restringir
a protecgio que o acordo ADPIC e o direito
comunitario concedem aos titulares de uma
marca registada, quando a firma for utilizada
como marca.

118. Seja como for, 0o que se pretende ver
protegido ndo é tanto o direito & utilizaciio
de uma firma, como instrumento destinado a
identificar a empresa, mas sim o direito &
utilizagfio dessa firma como sinal distintivo
de produtos, ou seja, precisamente como
marca,

119. Assim sendo, o critério para determinar
a prioridade entre os dois direitos conflituais
deve ser inferido das regras vigentes em
matéria de marcas e, em especial, da regra de
anterioridade enunciada no artigo 16.° do
acordo ADPIC (supra, n.° 95) que é o critério
fundamental para a resolucio de conflitos
entre direitos de propriedade intelectual que
tém a mesma funcio.

120. Ora, as modalidades especificas de
aplicacio desse critério nio podem, em
minha opinido, ser inferidas apenas do
artigo 16.° do acordo ADPIC, que se limita
a invocar esse critério geral sem fornecer
mais esclarecimentos; devem necessaria-
mente ser também deduzidas da andlise das

disposi¢cdes comunitdrias de harmonizaggo e,
em especial, do artigo 4.° da Directiva
89/104.

121. Aquela disposi¢do, ao regulamentar os
«motivos de recusa ou de nulidade relativos
a conflitos com direitos anteriores» confi-
gura, no que ao presente caso interessa, as
circunstancias em que o direito anterior de
um terceiro deve primar sobre a protec¢do
da marca registada.

122. Em especial, nos termos do artigo 4.° da
directiva, a anterioridade entre os dois
direitos conflituais é determinada em relagdo
ao momento em que, no Estado em que foi
pedida a protecgfio, o sinal em que a firma se
consubstancia pode ser considerado «noto-
riamente conhecido» [argumento ex alinea
d) do n.° 2 do artigo 4.°] ou em relagio ao
momento em que, por forca do uso do sinal
em questdo, «o direito a uma marca ndo
registada ou a um outro sinal usado na vida
comercial tenha sido adquirido antes da data
de apresentacio do pedido de registo da
marca posterior» [alinea b) do ne° 4 do
artigo 4.°].

123. Ora, segundo decorre dos autos, nio
me parece que a firma Budvar seja notoria-
mente conhecida na Finlandia. Mas cabe ao
6rgdo jurisdicional nacional apuré-lo de
forma definitiva.
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by .

124. J4 no que se refere 4 aquisicio de
direitos relativos a uma marca nfo registada,
incluindo o direito a utiliza¢io de uma firma
como marca, fica ao critério do ordenamento
juridico nacional pois, como resulta clara-
mente do seu quarto «considerando», a
directiva ndo visa harmonizar as condic¢des
de proteccio das marcas adquiridas na
sequéncia do uso. Também as condi¢des as
quais este direito estd subordinado e o
momento em que é adquirido sdo determi-
nados pelos ordenamentos nacionais dos
Estados-Membros.

125. Com base nas considera¢des expostas,
proponho que se responda & segunda parte

IV — Conclusoes

da terceira questdio, tal como reformulada,
no sentido de que, quando uma firma é
utilizada como marca, a colisio com uma
marca registada deve ser resolvida com base
no critério da anterioridade; essa anteriori-
dade ¢ estabelecida em relacio ao momento
em que, no Estado onde é pedida a
protecgdo, o sinal em que a firma se
consubstancia pode ser considerado «noto-
riamente conhecido» ou em relacio ao
momento em que, por for¢a do uso do sinal
em questio e segundo as modalidades
previstas pelo ordenamento juridico nacio-
nal, tiver sido adquirido o direito a um sinal
utilizado como marca.

126. A luz das consideracdes que antecedem, proponho que o Tribunal de Justica
dé a seguinte resposta as questdes prejudiciais submetidas pelo Korkein oikeus:

«1) Em caso de colisdo entre uma marca e um sinal que se afigura violar a referida
marca, as disposicdes do acordo ADPIC s#o aplicéveis & questdo da prioridade
do fundamento juridico de um dos dois direitos, mesmo que a colisdo tenha
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ocorrido antes da entrada em vigor do acordo ADPIC, na condicéo de a referida
violagéo do direito de marca continuar para além da data em que entrou em
vigor o acordo na Comunidade e nos seus Estados-Membros.

Uma firma pode integrar elementos essenciais de um ’sinal’ que colida com uma
marca registada, cuja utilizagdo é possivel de ser impedida pelo titular desta
tltima, nos termos do n.° 1 do artigo 16.° do acordo ADPIC e do n° 1 do
artigo 5.° da Directiva 89/104, se for utilizada com a fungéo, prépria da marca,
de estabelecer um nexo entre o produto e a empresa que o produz (ou distribui),
susceptivel de gerar confusdo entre os consumidores, nfo lhes permitindo
distinguir sem hesitacéo os produtos do titular da firma dos do titular da marca
registada. Presume-se que hé risco de confusio no caso de identidade de sinais e
de produtos; a ndo ser assim, o 6rgdo jurisdicional nacional deve proceder a
uma apreciacdo global da situagdo especifica.

Uma firma s6 pode constituir um direito anterior ’existente’ na acepcio do
terceiro perfodo do n.° 1 do artigo 16.° do acordo ADPIC se tiver sido utilizada
como marca.

Nesse caso, a colisdo entre a firma e uma marca registada deve ser resolvida com
base no critério da anterioridade; essa anterioridade ¢ estabelecida em relagio
ao momento em que, no Estado onde é pedida a protecgio, o sinal em que a
firma se consubstancia pode ser considerado 'notoriamente conhecido’ ou em
relagio a0 momento em que, por for¢a do uso do sinal em questdo e segundo as
modalidades previstas pelo ordenamento juridico nacional, tiver sido adquirido
o direito a um sinal utilizado como marca.»
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