ACORDAO DE 18. 6. 2009 — PROCESSO C-487/07
ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Primeira Seccio)
18 de Junho de 2009 *

No processo C-487/07,

que tem por objecto um pedido de decisdo prejudicial nos termos do artigo 234.° CE,
apresentado pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido),
por decisio de 22 de Outubro de 2007, entrado no Tribunal de Justica em
5 de Novembro de 2007, no processo

L’Oréal SA,

Lancome parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie

contra

Bellure NV,

* Lingua do processo: inglés.
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L’OREALE O.

Malaika Investments Ltd, agindo sob a denominagdo comercial «<Honey pot cosmetic
& Perfumery Sales»,

Starion International Ltd,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Primeira Seccéo),

composto por: P. Jann, presidente de sec¢do, M. Ilesi¢ (relator), A. Tizzano, A. Borg
Barthet e E. Levits, juizes,

advogado-geral: P. Mengozzi,
secretdrio: R. Seres, administradora,

vistos os autos e ap6s a audiéncia de 5 de Novembro de 2008,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacdo da L'Oréal SA, da Lancéme parfums et beauté & Cie SNC e da
Laboratoire Garnier & Cie, por H. Carr e D. Anderson, QC, bem como por J. Reid,
barrister, mandatados por Baker & McKenzie LLP,
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— em representacdo da Malaika Investments Ltd e da Starion International Ltd, por
R. Wyand, QC, H. Porter e T. Moody-Stuart, solicitors,

— em representacdo do Governo do Reino Unido, por T. Harris, e em seguida por
L. Seeboruth, na qualidade de agentes, assistidos por S. Malynciz, barrister,

— em representacio do Governo francés, por G. de Bergues, A.-L. During e
B. Beaupére-Manokha, na qualidade de agentes,

— em representacdo do Governo neerlandés, por C. Wissels, na qualidade de agente,

— emrepresentacdo do Governo polaco, por A. Rutkowska e K. Rokicka, na qualidade
de agentes,

— emrepresentacdo do Governo portugués, por L. Inez Fernandes e I. Vieira da Silva,
na qualidade de agentes,

— em representacdo da Comissio das Comunidades Europeias, por W. Wils e
H. Krdmer, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 10 de Fevereiro de 2009,
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profere o presente

Acérdao

O pedido de deciséo prejudicial tem por objecto a interpretagéo do artigo 5.°, n.* 1 e 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), bem como do artigo 3.°-A, n.° 1, da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de
10 de Setembro de 1984, em matéria de publicidade enganosa e de publicidade
comparativa (JO L 250, p. 17; EE 15 F5 p. 55), conforme alterada pela Directiva
97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997 (JO L 290,
p- 18, a seguir «Directiva 84/450»).

Este pedido foi apresentado no dmbito da accéo, proposta pela L'Oréal SA, pela
Lancome parfums et beauté & Cie SNC e pela Laboratoire Garnier & Cie (a seguir,
conjuntamente, «L’Oréal e 0.»), contra a Bellure NV (a seguir «Bellure»), a Malaika
Investments Ltd, agindo sob a denominacgdo comercial «Honey pot cosmetics &
Perfumery Sales» (a seguir «Malaika»), e a Starion International Ltd (a seguir
«Starion»), de condenacéo destas tltimas por contrafac¢do de marcas.

Quadro juridico

Regulamentagdo comunitdria

A Directiva 89/104 foi revogada pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislacdes dos Estados-
-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25), que entrou em vigor em
28 de Novembro de 2008. No entanto, atendendo a data dos factos, o litigio no processo
principal continua a ser regido pela Directiva 89/104.
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O décimo considerando da Directiva 89/104 tem a seguinte redacgio:

«Considerando que a proteccido conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste
nomeadamente em garantir a funcio de origem da marca, é absoluta em caso de
identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servicos; que a proteccido é
igualmente vdlida em caso de semelhanca entre a marca e o sinal e entre os produtos ou
servicos; que é indispensavel interpretar a no¢do de semelhanca em relagdo com o risco
de confusdo; que o risco de confusdo, cuja avaliacdo depende de numerosos factores e
nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associacdo que pode ser
feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhanca entre a marca e o sinal e
entre os produtos ou servigos designados, constitui a condicao especifica da proteccéo;
que é do dominio das regras nacionais de processo que a presente directiva nido
prejudica a questdo dos meios pelos quais o risco de confusdo pode ser constatado, em
especial o énus da prova».

O artigo 5.° da Directiva 89/104, sob a epigrafe «Direitos conferidos pela marca»,
dispoe:

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

b) De um sinal relativamente ao qual, devido a sua identidade ou semelhan¢a com a
marca e devido & identidade ou semelhancga dos produtos ou servigos a que a marca
e o sinal se destinam, exista, no espirito do publico, um risco de confusdo que
compreenda o risco de associagdo entre o sinal e a marca.
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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 a marca para produtos ou servigos que ndo sejam
semelhantes aqueles 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.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condi¢oes
enumeradas nos n.* 1 e 2:

b) Oferecer os produtos para venda ou colocd-los no mercado ou armazend-los para
esse fim, ou oferecer ou fornecer servicos sob o sinal;

d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.
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O artigo 6.° da referida directiva, intitulado «Limitacdo dos efeitos da marca», prevé, no
seun.’ 1:

«O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na
vida comercial:

b) De indicagdes relativas a espécie, a qualidade, & quantidade, ao destino, ao valor, a
proveniéncia geografica, a época de produgdo do produto ou da prestagdo do
servigo ou a outras caracteristicas dos produtos ou servigos;

As disposicoes relativas a publicidade enganosa foram introduzidas pela Directiva
97/55 na versdo original da Directiva 84/450.

O segundo, sétimo, nono, décimo primeiro, décimo terceiro a décimo quinto e décimo
nono considerandos da Directiva 97/55 tém a seguinte redacgio:

«(2) Considerando que, com a realizacdo do mercado interno, aumentara cada vez
mais a variedade da oferta; que os consumidores podem e devem tirar o maximo
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partido do mercado interno, e que a publicidade constitui um meio muito
importante de criar em toda a Comunidade oportunidades reais de mercado
para todos os bens e servicos; que as disposi¢des essenciais que regem a forma e
o conteddo da publicidade comparativa nos Estados-Membros devem ser
uniformes e que as condicoes da utilizagdo da publicidade comparativa nos
Estados-Membros devem ser harmonizadas; que, se essas condicdes forem
respeitadas, tal contribuird para demonstrar objectivamente as vantagens dos
diferentes produtos comparéveis; que a publicidade comparativa pode estimular
a concorréncia entre fornecedores de bens e servicos no interesse dos
consumidores;

Considerando que, no que se refere exclusivamente a comparacéo, as condi¢oes
de autorizacio da publicidade comparativa devem ser estabelecidas de forma a
determinar as praticas relativas a publicidade comparativa que poderio
distorcer a concorréncia, causar prejuizo aos concorrentes e influenciar
negativamente a escolha dos consumidores; que as condi¢des que permitem a
publicidade comparativa devem incluir critérios objectivos de comparacéo das
caracteristicas dos bens e dos servicos;

Considerando que, para impedir que a publicidade comparativa seja usada de
uma forma anticoncorrencial e desleal, se devem autorizar apenas comparagoes
entre bens e servicos de natureza idéntica;
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(11) Considerando que as condi¢des para a publicidade comparativa devem ser
cumulativas e integralmente respeitadas; [...]

(13) Considerando que o artigo 5.° da Directiva 89/104(...] confere ao titular de uma
marca registada direitos exclusivos, incluindo, nomeadamente, o direito de
proibir, na vida comercial, a utilizagdo, por terceiros, de sinais idénticos ou
semelhantes & marca para produtos ou servicos idénticos ou mesmo, se for caso
disso, para outros produtos;

(14) Considerando, todavia, que pode ser indispensavel, para uma efectiva
publicidade comparativa, identificar os produtos ou servicos de um concor-
rente, através de referéncias a sua designacéo comercial ou a uma marca de que
seja titular;

(15) Considerando que a utilizagdo da marca, da designacdo comercial ou de
qualquer outra marca distintiva de outrem néo infringe o direito exclusivo do
titular, na medida em que cumpra as condi¢des estabelecidas na presente
directiva, j4 que o objectivo consiste unicamente em acentuar objectivamente as
respectivas diferencas;
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(19) Considerando que a comparacdo que apresenta um bem ou servico como uma
imitacdo ou réplica de bens ou servicos portadores de uma marca de fabrico ou
designacdo comercial protegida ndo preenche as condigdes a observar pela
publicidade comparativa».

Segundo o seu artigo 1.°, a Directiva 84/450 tem por objectivo, nomeadamente,
estabelecer as condi¢cdes em que a publicidade comparativa é considerada licita.

O artigo 2.°, n.° 1, desta directiva define como publicidade «qualquer forma de
comunicacio feita no Ambito duma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal
tendo por fim promover o fornecimento de bens ou de servigos, incluindo os bens
imdveis, os direitos e as obrigagdes». Segundo o n.° 2 A desse mesmo artigo, entende-se
por publicidade comparativa «a publicidade que identifica, explicita ou implicitamente,
um concorrente ou os bens ou servicos oferecidos por um concorrente».

O artigo 3.°-A, n.° 1, da referida directiva dispde:

«A publicidade comparativa é autorizada, no que se refere exclusivamente a
comparacdo, quando se retinam as seguintes condigoes:

a) Naio ser enganosa nos termos do n.° 2 do artigo 2.°, do artigo 3.° e do n.° 1 do
artigo 7.%
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d) Nao gerar confusdo no mercado entre o anunciante e um concorrente ou entre as
marcas, designacdes comerciais, outros sinais distintivos, bens ou servicos do
anunciante e do concorrente;

e) Nio desacreditar ou depreciar marcas, designacdes comerciais, outros sinais
distintivos, bens, servicos, actividades ou situacdo de um concorrente;

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

h) Nao apresentar um bem ou servico como sendo imitacdo ou reproducio de um
bem ou servi¢o cuja marca ou designacido comercial seja protegida.»

Legislagdo nacional

As disposicoes da Directiva 89/104 foram transpostas para o direito nacional pela Lei
de 1994 sobre as marcas (Trade Marks Act 1994). A transposicdo do artigo 5.°, n.** 1,
alinea a), e 2, da Directiva 89/104 foi assegurada pela section 10(1) e (3) desta lei.
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As disposi¢des do artigo 3.°-A da Directiva 84/450 foram transpostas para o direito
nacional pelos Regulamentos de 2000 sobre o controlo da publicidade enganosa
[Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000
(SI 2000/914)], que introduziram uma nova regulation 4A nos Regulamentos
de 1988 sobre o controlo da publicidade enganosa [Control of Misleading
Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)].

Litigio no processo principal e questdes prejudiciais

A L'Oréal e o. sio membros do grupo L'Oréal, que fabrica e comercializa perfumes
finos. No Reino Unido, sdo titulares das seguintes marcas de prestigio, registadas para
perfumes e outros produtos perfumados:

— marcas relacionadas com o perfume Trésor:

— a marca nominativa Trésor (a seguir «marca nominativa Trésor»);

— amarca nominativa e figurativa constituida pela representacdo de um frasco de
perfume Trésor, visto de frente e de lado, frasco esse em que figura,
nomeadamente, o termo «Trésor» (a seguir «marca frasco de Trésor»);

— a marca nominativa e figurativa constituida pela representacéo da embalagem
em que esse frasco é comercializado, visto de frente, embalagem essa em que
figura, nomeadamente, o termo Trésor (a seguir «marca embalagem de
Trésor»);
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— marcas relacionadas com o perfume Miracle:

— a marca nominativa Miracle (a seguir «marca nominativa Miracle»);

— amarca nominativa e figurativa constituida pela representacdo de um frasco de
perfume Miracle, visto de frente, frasco esse em que figura, nomeadamente, o
termo «Miracle» (a seguir «marca frasco de Miracle»);

— a marca nominativa e figurativa constituida pela representacido da embalagem
em que esse frasco é comercializado, visto de frente, embalagem essa em que
figura, nomeadamente, o termo «Miracle» (a seguir «marca embalagem de
Miracle»);

— a marca nominativa Anais-Anais;

— marcas relacionadas com o perfume Noa:

— a marca nominativa Noa Noa, bem como

— as marcas nominativas e figurativas compostas pelo termo «Noa», escrito de
forma estilizada.
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A Malaika e a Starion comercializam, no Reino Unido, imitacoes de perfumes finos da
gama «Creation Lamis». A Starion comercializa igualmente imitacdes de perfumes
finos das gamas «Dorall» e «Stitch».

As gamas «Creation Lamis» e «Dorall» sdo produzidas pela Bellure.

A gama «Creation Lamis» inclui, nomeadamente, o perfume La Valeur, que é uma
imitacdo do perfume Trésor, e cujos frasco e embalagem apresentam uma semelhancga
geral com os deste ultimo. Inclui também o perfume Pink Wonder, que é uma imitagio
do perfume Miracle, e cujos frasco e embalagem apresentam uma semelhanca geral
com os deste tltimo.

Num e noutro caso, é pacifico que a semelhanca nio é susceptivel de enganar os
profissionais ou o publico.

A gama «Dorall» inclui, nomeadamente, o perfume Coffret d’'Or, que € uma imita¢do do
perfume Trésor, e cujos frasco e embalagem apresentam uma semelhanca ligeira com
os deste ultimo.

As embalagens dos perfumes da gama «Stitch», de aparéncia bésica, ndo apresentam
nenhuma semelhanca com os frascos e embalagens dos perfumes comercializados pela
L'Oréal e o.

No ambito da comercializagdo dos perfumes das gamas «Creation Lamis», «Dorall» e
«Stitch», a Malaika e a Starion utilizam listas comparativas, transmitidas aos retalhistas,
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que indicam a marca nominativa do perfume fino de que o perfume comercializado é
uma imitacdo (a seguir «listas comparativas»).

A L'Oréal e o. propuseram, na High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division, uma ac¢do por contrafaccio contra a Bellure, a Malaika e a Starion.

A L'Oréal e 0. alegaram, por um lado, que a utilizagdo das listas comparativas constituia
uma violacdo dos direitos que lhes sdo conferidos pelas suas marcas nominativas
Trésor, Miracle, Anais-Anais e Noa, bem como pelas suas marcas nominativas e
figurativas Noa, violagdo essa proibida pela section 10(1) da Lei de 1994 sobre as
marcas.

Por outro lado, sustentaram que a imita¢do dos frascos e das embalagens dos seus
produtos e a venda de perfumes nessas embalagens constitufam uma violacdo dos
direitos decorrentes das suas marcas nominativas Trésor e Miracle e das suas marcas
nominativas e figurativas frasco de Trésor, embalagem de Trésor, frasco de Miracle e
embalagem de Miracle, violagao essa proibida pela section 10(3) da Lei de 1994 sobre as
marcas.

Por sentenga de 4 de Outubro de 2006, a High Court julgou procedente a ac¢éo na parte
em que tinha como fundamento a section 10(1) da Lei de 1994 sobre as marcas. Em
contrapartida, s6 julgou procedente a ac¢do, na parte em que tinha como fundamento a
section 10(3) dessa lei, no respeitante as marcas embalagem de Trésor e frasco de
Miracle.

Tanto a Malaika e a Starion como a L'Oréal e o. recorreram dessa sentenca para a Court
of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
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No tocante a utilizacdo das listas comparativas que referem as marcas de que a L’Oréal
e o. sdo titulares, listas que estas dltimas consideram constituir publicidade
comparativa na acepgdo da Directiva 84/450, o 6rgdo jurisdicional de reenvio
interroga-se sobre a questdo de saber se a utilizacdo da marca de um concorrente, no
ambito dessas listas, é susceptivel de ser proibida nos termos do artigo 5.°, n.° 1,
alinea a), da Directiva 89/104.

Se for esse o caso, o referido 6rgdo jurisdicional pergunta-se se essa utilizagéo pode, ndo
obstante, ser autorizada nos termos do artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da Directiva 89/104.
Por considerar, a este respeito, que a utilizagio da marca de um concorrente em
publicidade comparativa cumpre o disposto no artigo 6.° da Directiva 89/104 se a
referida publicidade respeitar o artigo 3.°-A da Directiva 84/450, entende que é
necessdria a interpretacdo desta dltima disposicdo para proferir uma decisio no
processo principal.

Quanto a utilizacdo de embalagens e frascos semelhantes aos dos perfumes finos
comercializados pela L'Oréal e o., 0 6rgéo jurisdicional de reenvio interroga-se sobre o
conceito de «partido indevido» na acepgdo do artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104.

Foi nestas condigdes que a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) decidiu
suspender a instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questdes:

«1) Se um operador comercial, na publicidade dos seus préprios produtos ou servigos,
usar uma marca registada que pertence a um concorrente com o objectivo de
comparar as caracteristicas (em especial o odor) dos produtos que comercializa
com as caracteristicas (em especial o odor) dos produtos comercializados pelo seu
concorrente ao abrigo daquela marca, fazendo-o de uma forma que néo cria
confusio nem, de qualquer outro modo, prejudica a func¢do essencial da marca
enquanto indicacdo da origem, cai esse uso no &mbito de aplicacdo das alineas a) ou
b) do n.° 1 do artigo 5.° da Directiva 89/104?
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2) Se um operador comercial usar, no exercicio da sua actividade comercial (em
especial numa lista comparativa), uma marca registada muito conhecida com o
objectivo de indicar uma caracteristica do seu préprio produto (em especial o seu
odor), fazendo-o de uma forma que:

a) ndo cria nenhuma probabilidade de confusio;

b) ndo afecta a venda dos produtos protegidos pela marca registada muito
conhecida; e

¢) ndo lesa a fungéo essencial da marca registada enquanto garantia da origem, e
ndo prejudica o renome dessa marca, seja por depreciacio ou diluicdo da sua
imagem, seja de qualquer outro modo;

d) desempenha um importante papel na promocio do produto desse operador
comercial;

cai esse uso no ambito de aplica¢do da alinea a) do n.° 1 do artigo 5.° da Directiva
89/104?

3) No contexto do artigo 3.°-A, alinea g), da Directiva 84/450]...], que significado se
deve atribuir a expressio ‘retirar partido indevido’ e, em especial, se um operador
comercial numa lista comparativa comparar o seu produto com um produto
protegido por uma marca muito conhecida, retira com isso partido indevido do
renome dessa marca muito conhecida?
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No contexto do artigo 3.°-A, alinea h), da referida directiva, que significado se deve
atribuir a expressio ‘apresentar um bem ou servico como sendo imitacdo ou
reproducdo’ e, em especial, abrange esta expressdo a situacdo na qual uma parte,
sem de modo algum criar confusdo ou engano, se limita a afirmar com sinceridade
que o seu produto tem uma caracteristica principal (o odor) semelhante a de um

produto muito conhecido e que esté protegido por uma marca?

Se um operador comercial usar um sinal semelhante a uma marca registada [que
goze de prestigio] e esse sinal ndo for de tal modo semelhante a uma marca que crie
confusdo, fazendo-o de uma forma que:

a) ndo prejudica nem pde em risco a funcdo essencial da marca registada
enquanto garantia da origem;

b) ndo se verifica uma diminuicdo ou uma diluicdo da marca registada ou do seu
prestigio nem o risco de qualquer destas situagdes ocorrer;

¢) as vendas do titular da marca ndo sdo prejudicadas;

d) o titular da marca nido é de modo algum privado da remuneracdo pela
promocéo, manutencdo ou valorizacdo da sua marca;

e) porém, o operador comercial obtém uma vantagem comercial com o uso do
seu sinal em razdo da sua semelhanca com a marca registada;
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esse uso corresponde a tirar ‘partido indevido’ do prestigio da marca registada, na
acepgdo do artigo 5.° n.° 2, da Directiva 89/104 [...]?»

Quanto as questoes prejudiciais

Como o 6rgdo jurisdicional de reenvio esclareceu, a primeira a quarta questdes, cujo
objecto é a interpretacdo do artigo 5.°, n.° 1, da Directiva 89/104 e do artigo 3.°-A, n.° 1,
da Directiva 84/450, dizem respeito a utilizacdo em listas comparativas, pelas
demandadas no processo principal, de marcas nominativas de que a L'Oréal e o. sdo
titulares, ao passo que a quinta questdo, relativa a interpretacdo do artigo 5.°, n.° 2, da
Directiva 89/104, diz respeito a utilizacdo de embalagens e frascos semelhantes aos dos
perfumes finos comercializados pela L'Oréal e o., que estdo protegidos por marcas
nominativas e figurativas. Uma vez que, no entanto, esta tltima disposicéo é susceptivel
de se aplicar também a utilizacdo das referidas marcas nas listas comparativas em
questdo, importa comegcar por responder a quinta questéo.

Quanto a quinta questdo

Com a quinta questdo, o érgio jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o
artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que se pode
considerar que um terceiro que utiliza um sinal semelhante a uma marca de prestigio
tira partido indevido da marca, na acepg¢io dessa disposicio, quando essa utilizacio lhe
proporciona um beneficio na comercializagdo dos seus produtos ou servigos, sem
contudo gerar um risco de confusio no publico ou causar ou ameagar causar um
prejuizo a marca ou ao seu titular.

A titulo preliminar, importa recordar que o quadro juridico e fictico é determinado
pelo 6rgao jurisdicional de reenvio, pelo que ndo compete ao Tribunal pér em causa
apreciagdes de natureza fictica (v., neste sentido, acérdios de 13 de Novembro de 2003,
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Neri, C-153/02, Colect., p. I-13555, n.” 34 e 35, e de 17 de Julho de 2008, ASM Brescia,
C-347/06, Colect., p. 1-5641, n.° 28). Por isso, ainda que, como alegaram os Governos do
Reino Unido e francés, possa parecer, prima facie, pouco provavel que a utilizagdo, por
um terceiro, de um sinal semelhante a uma marca para comercializar produtos que
imitam aqueles para os quais essa marca foi registada beneficie a comercializacdo dos
produtos do terceiro sem, simultaneamente, prejudicar a imagem ou a comercializacéo
dos produtos que ostentam a referida marca, o Tribunal estd vinculado por essa
hipétese, apresentada pelo 6rgao jurisdicional de reenvio.

O artigo 5.°% n.° 2, da Directiva 89/104 institui, a favor das marcas de prestigio, uma
proteccdo mais ampla do que a prevista no n.° 1 do mesmo artigo 5.° A condicdo
especifica dessa proteccédo é constituida por uma utilizagdo sem motivo justificado de
um sinal idéntico ou semelhante a uma marca registada que tira ou é susceptivel de tirar
indevidamente partido do caracter distintivo ou do prestigio da marca anterior ou lhes
causa ou é susceptivel de lhes causar prejuizo (v., neste sentido, acérdios de 22 de Junho
de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.° 36; de 23 de Outubro de 2003,
Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colect., p.1-12537,n.° 27; e de 10 de Abril
de 2008, adidas e adidas Benelux, C-102/07, Colect., p.1-2439, n.° 40; bem como, quanto
ao artigo 4.°, n.° 4, alinea a), da Directiva 89/104, ac6rddo de 27 de Novembro de 2008,
Intel Corporation, C-252/07, Colect., p. [-8823, n.° 26).

De resto, o Tribunal especificou que o artigo 5.° n.° 2, da Directiva 89/104 se aplica
igualmente em relagdo aos produtos e servicos que sejam idénticos ou semelhantes
aqueles para os quais a marca esta registada (v., neste sentido, acérddos de 9 de Janeiro
de 2003, Davidoff, C-292/00, Colect., p. 1-389, n.° 30; Adidas-Salomon e Adidas
Benelux, ja referido, n.”* 18 a 22; e adidas e adidas Benelux, ja referido, n.® 37).

Os prejuizos a que se refere o artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104, quando ocorrem, sdo
a consequéncia de um certo grau de semelhanca entre a marca e o sinal, em razdo do
qual o publico em causa efectua uma aproximacédo entre o sinal e a marca, isto §é,
estabelece uma ligacdo entre estes, embora ndo os confunda. Néo se exige, portanto,
que o grau de semelhanca entre a marca de prestigio e o sinal utilizado pelo terceiro seja
tal que exista, no espirito do publico em causa, um risco de confusdo. Basta que o grau
de semelhanca entre a marca de prestigio e o sinal conduza a que o ptblico em causa
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estabeleca uma ligacdo entre o sinal e a marca (v. acérddos, ja referidos, Adidas-
-Salomon e Adidas Benelux, n.” 29 e 31, e adidas e adidas Benelux, n.° 41).

A existéncia dessa ligagdo no espirito do publico constitui uma condicdo necessaria,
mas, por si s6, insuficiente para se concluir pela existéncia de um dos prejuizos contra
os quais o artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104 garante a proteccio a favor das marcas de
prestigio (v., neste sentido, acérdio Intel Corporation, ja referido, n.” 31 e 32).

Esses prejuizos sdo, em primeiro lugar, o prejuizo causado ao cardcter distintivo da
marca, em segundo, o prejuizo causado ao prestigio dessa marca e, em terceiro, o
partido indevidamente tirado do cardcter distintivo ou do prestigio da referida marca
(v., neste sentido, acérddo Intel Corporation, ja referido, n.° 27).

No que se refere ao prejuizo causado ao caricter distintivo da marca, igualmente
designado pelos termos «dilui¢do», «diminuicdo» ou «ofuscamento», considera-se que
esse prejuizo existe quando a aptiddo dessa marca em identificar os produtos e os
servicos para os quais foi registada esteja enfraquecida, dado o uso do sinal idéntico ou
semelhante pelo terceiro implicar uma dispersido da identidade da marca e da sua
influéncia no espirito do ptiblico. E o que acontece quando a marca anterior, que
suscitava uma associacdo imediata com os produtos ou os servicos para os quais foi
registada, ja ndo esteja em situacio de o fazer (v., neste sentido, acérddo Intel
Corporation, ja referido, n.° 29).

No que respeita ao prejuizo causado ao prestigio da marca, igualmente designado pelos
termos «obscurecimento» ou «degradacdo», este prejuizo verifica-se quando os
produtos ou servicos para os quais o sinal idéntico ou semelhante é utilizado pelo
terceiro suscitam no publico uma impressio tal que a forca de atrac¢io da marca sofre
uma reducéo. O risco deste prejuizo pode resultar, nomeadamente, de os produtos ou
servicos oferecidos pelo terceiro possuirem uma caracteristica ou uma qualidade
susceptiveis de exercer uma influéncia negativa na imagem da marca.
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Quanto ao conceito de «partido indevidamente tirado do caricter distintivo ou do
prestigio da marca», igualmente designado pelos termos «parasitismo» e «free-riding»,
este conceito ndo estd conexionado com o prejuizo sofrido pela marca, mas com o
beneficio que o terceiro tira da utilizagdo do sinal idéntico ou semelhante. Esse conceito
engloba, nomeadamente, os casos em que, gracas a transferéncia da imagem da marca
ou das caracteristicas projectadas por esta para produtos designados pelo sinal idéntico
ou semelhante, hd uma exploracdo manifesta na esteira da marca de prestigio.

Basta um destes trés tipos de prejuizo para que o artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104
seja aplicavel (v., neste sentido, acérdéo Intel Corporation, ja referido, n.° 28).

Dagqui resulta que o partido tirado por um terceiro do caracter distintivo ou do prestigio
da marca se pode revelar indevido, mesmo que a utilizacdo do sinal idéntico ou
semelhante ndo cause prejuizo ao caricter distintivo nem ao prestigio da marca ou,
mais geralmente, ao titular desta.

Para determinar se a utilizagdo do sinal tira partido indevido do carécter distintivo ou
do prestigio da marca, hd que proceder a uma apreciacdo global que leve em conta todos
os factores relevantes do caso concreto, entre os quais se contam, nomeadamente, a
intensidade do prestigio e o grau do cardacter distintivo da marca, o grau de semelhancga
entre as marcas em conflito e a natureza e grau de proximidade dos produtos ou do
servicos em causa. No que diz respeito a intensidade do prestigio e ao grau do cardcter
distintivo da marca anterior, o Tribunal de Justica ji decidiu que, quanto mais
significativas forem a natureza distintiva e o prestigio dessa marca, mais facilmente sera
de admitir a existéncia de violagdo. Resulta também da jurisprudéncia que, quanto mais
imediata e forte for a evocagdo da marca pelo sinal, mais significativo é o risco de o uso
actual ou futuro do sinal tirar indevidamente partido do cardcter distintivo ou do
prestigio da marca ou de lhes causar prejuizo (v., neste sentido, acérddo Intel
Corporation, ja referido, n.” 67 a 69).
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Por outro lado, cumpre salientar que, no ambito dessa apreciacdo global, também se
pode tomar em consideracio, se for caso disso, o risco de dilui¢do ou obscurecimento
da marca.

No caso vertente, é pacifico que a Malaika e a Starion utilizam embalagens e frascos
semelhantes as marcas de prestigio registadas pela L'Oréal e o., para comercializar
perfumes que sdo imitacoes de «gama baixa» dos perfumes de luxo para os quais as
referidas marcas estdo registadas e sdo utilizadas.

A este propdsito, o 6rgéo jurisdicional de reenvio verificou a existéncia de um nexo
entre, por um lado, determinados acondicionamentos utilizados pela Malaika e pela
Starion e, por outro, determinadas marcas relacionadas com embalagens e frascos de
que a L'Oréal e o. sdo titulares. Além disso, resulta da decisdo de reenvio que esse nexo
proporciona um beneficio comercial as demandadas no processo principal. Resulta
também da decisdo de reenvio que a semelhanca entre as referidas marcas e os produtos
comercializados pela Malaika e pela Starion foi procurada deliberadamente, para gerar,
no espirito do publico, uma associacdo entre os perfumes finos e as respectivas
imitacoes, com a finalidade de facilitar a comercializacdo destas tltimas.

Na apreciacdo geral a que o 6rgéo jurisdicional de reenvio deverd proceder para
determinar se, nestas condicdes, se pode concluir que foi indevidamente tirado partido
do caracter distintivo ou do prestigio da marca, hd que levar em conta, nomeadamente,
que a utilizagdo das embalagens e frascos semelhantes aos dos perfumes imitados tem a
finalidade de aproveitar, para efeitos publicitarios, o cardcter distintivo e o prestigio das
marcas sob as quais esses perfumes sdo comercializados.

A este respeito, importa precisar que, quando um terceiro procura, através do uso de
um sinal semelhante a um marca de prestigio, colocar-se na esteira desta para beneficiar
do seu poder de atracgdo, da sua reputacdo e do seu prestigio, e para explorar, sem
nenhuma compensacio financeira e sem ter de despender esfor¢os préprios para tanto,
o esfor¢o comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem
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dessa marca, considera-se que o partido obtido com o referido uso é indevidamente
tirado do cardcter distintivo ou do prestigio da referida marca.

Em face do exposto, hd que responder a quinta questdo que o artigo 5.°, n.° 2, da
Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o partido indevidamente
tirado do caracter distintivo ou do prestigio da marca, na acepg¢ao desta disposicio, ndo
pressupde a existéncia do risco de confusdo nem a do risco de ser causado prejuizo a
esse caracter distintivo ou a esse prestigio, ou, mais geralmente, ao titular daquela. O
partido que um terceiro obtém com o uso de um sinal semelhante a uma marca de
prestigio é por ele indevidamente tirado do referido caracter distintivo ou do referido
prestigio quando procura, através desse uso, colocar-se na esteira da marca de prestigio
para beneficiar do poder de atrac¢io, da reputagio e do prestigio desta tltima, e para
explorar, sem nenhuma compensacéo financeira, o esfor¢co comercial despendido pelo
titular da marca para gerar e manter a imagem desta.

Quanto a primeira e segunda questoes

Através da primeira questo, o 6rgéo jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 5.°,
n.° 1, alineas a) ou b), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o
titular de uma marca registada estd habilitado a proibir a utilizagdo por um terceiro, em
publicidade comparativa, de um sinal idéntico a essa marca para produtos ou servicos
idénticos aqueles para os quais a referida marca foi registada, quando essa utilizacdo
ndo é susceptivel de prejudicar a fungio essencial da marca, que é indicar a proveniéncia
dos produtos ou dos servicos. Com a sua segunda questdo, que importa apreciar
conjuntamente com a primeira, o referido 6rgéo jurisdicional pergunta, no essencial, se
o titular de uma marca muito conhecida pode opor-se a essa utilizagio, ao abrigo do
n.° 1, alinea a), desse artigo, quando essa utilizacdo nio é susceptivel de prejudicar a
marca ou uma das suas fung¢des, mas desempenha, ndo obstante, um papel significativo
na promocao dos produtos ou dos servicos do terceiro.
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A titulo preliminar, refira-se que listas comparativas como as em causa no processo
principal sdo susceptiveis de ser qualificadas de publicidade comparativa. Com efeito,
constitui publicidade na acepg¢do do artigo 2.°, n.° 1, da Directiva 84/450 qualquer forma
de comunicacgio feita no &mbito duma actividade comercial, industrial, artesanal ou
liberal tendo por fim promover o fornecimento de bens ou de servigos. Nos termos do
referido artigo 2.°, n.° 2 A, essa publicidade deve ser qualificada de comparativa se
identificar, explicita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou servicos
oferecidos por um concorrente. Tendo em conta estas defini¢des particularmente
amplas, a publicidade comparativa pode apresentar-se sob formas muito variadas [v.,
neste sentido, acérdaos de 25 de Outubro de 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Colect.,
p- [-7945, n.** 28 e 31; de 8 de Abril de 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Colect.,
p- 1-3095, n.° 35; de 19 de Abril de 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Colect.,
p-1-3115, n.° 16; e de 12 de Junho de 2008, O2 Holdings e O2 (UK), C-533/06, Colect.,
p. [-4231, n.° 42].

De resto, o Tribunal ja decidiu que a utilizagdo por um anunciante, em publicidade
comparativa, de um sinal idéntico ou semelhante & marca de um concorrente para
efeitos de identificar os produtos ou os servicos oferecidos por este é considerada uso
relativamente aos produtos ou aos proprios servicos do anunciante, na acepgio do
artigo 5.°, n.® 1 e 2, da Directiva 89/104. Esse uso é, portanto, susceptivel de ser

proibido, se for caso disso, ao abrigo das referidas disposi¢des [v. acédrddo O2 Holdings e
02 (UK), ja referido, n.”* 36 e 37].

Porém, o Tribunal esclareceu que o titular de uma marca registada ndo estd habilitado a
proibir o uso, por um terceiro, numa publicidade comparativa que preencha todas as
condicdes de licitude previstas no artigo 3.>-A, n.° 1, da Directiva 84/450, de um sinal
idéntico ou semelhante & sua marca [v. acérdio O2 Holdings e O2 (UK), ja referido,
n.% 45 e 51].

Importa salientar também que é pacifico que a Malaika e a Starion usaram, nas listas
comparativas de perfumes, as marcas nominativas Trésor, Miracle, Anais-Anais e Noa,
como registadas pela L'Oréal e 0., e ndo sinais apenas semelhantes a essas marcas. Por
outro lado, esse uso foi feito para produtos idénticos aqueles para os quais as referidas
marcas foram registadas, nomeadamente, para perfumes.
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Esse uso entra no &mbito de aplicacdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104, e
ndo no do mesmo artigo 5.°, n.° 1, alinea b).

Segundo o artigo 5.°, n.° 1, primeiro periodo, da Directiva 89/104, 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, de qualquer sinal
idéntico a marca para produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais a marca foi
registada.

O Tribunal ja teve ocasido de declarar que o direito exclusivo previsto no artigo 5.°,
n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 foi concedido com o objectivo de permitir ao titular
da marca proteger os seus interesses especificos como titular dessa marca, ou seja,
assegurar que esta possa cumprir as suas fungodes proprias, e que, assim, o exercicio
deste direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro
prejudica ou é susceptivel de prejudicar as fungdes da marca (acérdios de
12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect., p. 1-10273,
n.° 51; de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Colect., p. [-10989,
n.° 59; e de 25 de Janeiro de 2007, Adam Opel, C-48/05, Colect., p. -1017, n.° 21). Entre
essas fungdes incluem-se ndo sé a funcdo essencial da marca, que é garantir aos
consumidores a proveniéncia do produto ou do servigo, mas também as suas outras
fungdes, como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto
ou desse servico, ou as de comunicac¢io, de investimento ou de publicidade.

Deste modo, a proteccido conferida no artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 é
mais ampla do que a prevista no mesmo artigo 5.°, n.° 1, alinea b), cuja concretizagio
exige a existéncia de um risco de confusdo e, portanto, a possibilidade de prejuizo da
funcgéo essencial da marca [v., neste sentido, acérdaos, ja referidos, Davidoff, n.° 28, e O2
Holdings e O2 (UK), n.° 57]. Com efeito, nos termos do décimo considerando da
Directiva 89/104, a proteccdo conferida pela marca registada é absoluta em caso de
identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou servi¢os, ao passo que, em caso
de semelhanca entre a marca e o sinal, bem como entre os produtos ou servicos, o risco
de confusdo constitui a condi¢io especifica da proteccéo.
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Resulta da jurisprudéncia referida no n.° 58 do presente acérdéao que o titular da marca
ndo pode, com base no artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104, opor-se ao uso de
um sinal idéntico a marca se esse uso ndo for susceptivel de prejudicar nenhuma das
fungdes daquela (v., também, acérddos, ja referidos, Arsenal Football Club, n.° 54, e
Adam Opel, n.* 22).

Assim, o Tribunal ja decidiu que determinados usos com finalidades puramente
descritivas estdo excluidos do &mbito de aplicagdo do artigo 5.°, n.° 1, da Directiva
89/104, pois ndo ofendem nenhum dos interesses que essa disposi¢do visa proteger,
pelo que ndo estdo abrangidos pelo conceito de uso na acepcéo dessa disposicio (v.,
neste sentido, acérddo de 14 de Maio de 2002, Holterhoff, C-2/00, Colect., p. 1-4187,
n.° 16).

A este respeito, importa esclarecer, contudo, que a situagdo descrita no processo
principal é fundamentalmente diferente da que deu origem ao acérddo Holterhoff, ja
referido, na medida em que o uso das marcas nominativas de que a L'Oréal e o. sdo
titulares nas listas comparativas divulgadas pela Malaika e pela Starion ndo prosseguem
fins puramente descritivos, mas um objectivo publicitirio.

Compete ao 6rgdo jurisdicional de reenvio apreciar se, numa situagdo como a do
processo principal, o uso que é dado as marcas de que a L'Oréal e o. sdo titulares é
susceptivel de prejudicar uma das fun¢oes dessas marcas, tal como, nomeadamente, as
suas fun¢oes de comunicacéo, de investimento ou de publicidade.

Por outro lado, uma vez que esse 6rgao jurisdicional verificou que as referidas marcas
gozam de prestigio, o respectivo uso nas listas comparativas é também susceptivel de
ser proibido ao abrigo do artigo 5.°, n.° 2, da Directiva 89/104, cuja aplicabilidade nao
pressupde necessariamente, como se decidiu no n.° 50 do presente acérdéo, a existéncia
do risco de prejuizo para a marca ou para o seu titular, desde que o terceiro tire partido
indevido do uso desta ultima.
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Atendendo ao acima exposto, hd que responder a primeira e segunda questdes que o
artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o
titular de uma marca registada estd habilitado a proibir o uso por um terceiro, em
publicidade comparativa que ndo cumpre todas as condi¢des de licitude previstas no
artigo 3.°-A, n.° 1, da Directiva 84/450, de um sinal idéntico a essa marca para produtos
ou servicos idénticos aqueles para os quais a referida marca foi registada, mesmo
quando esse uso ndo é susceptivel de prejudicar a fungdo essencial da marca, que é
indicar a proveniéncia dos produtos ou dos servicos, desde que o referido uso
prejudique ou seja susceptivel de prejudicar uma das outras fungdes da marca.

Quanto a terceira e quarta questoes

Com a terceira e quarta questdes, que importa apreciar conjuntamente, o 6rgao
jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 3.>-A, n.° 1, da Directiva
84/450 deve ser interpretado no sentido de que, quando um anunciante indica, com o
auxilio de uma lista comparativa e sem provocar confusdo ou engano, que o seu produto
tem uma caracteristica principal semelhante a de um produto comercializado sob uma
marca muito conhecida e de que o produto do anunciante é uma imitacéo, esse
anunciante tira partido indevido do renome da referida marca, na acep¢io do
artigo 3.°-A, n.° 1, alinea g), ou apresenta «um bem ou servico como sendo imitagdo ou
reproducéo», na acepgio do referido artigo 3.°-A, n.° 1, alinea h).

O artigo 3.°-A da Directiva 84/450 enumera, no seu n.° 1, alineas a) a h), as condi¢oes
cumulativas que a publicidade comparativa deve cumprir para ser considerada licita.

Estas condigdes destinam-se a estabelecer um equilibrio entre vérios interesses,
susceptiveis de serem afectados pela permissdo da publicidade comparativa. Assim,
decorre da leitura combinada do segundo, sétimo e nono considerandos da Directiva
97/55 que esse artigo 3.°-A tem o objectivo de estimular a concorréncia entre
fornecedores de bens e servicos, no interesse dos consumidores, ao permitir aos
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concorrentes que ponham em destaque, de forma objectiva, as vantagens dos varios
produtos compardveis e ao proibir, simultaneamente, praticas que podem distorcer a
concorréncia, causar prejuizo aos concorrentes e influenciar negativamente a escolha
dos consumidores.

Daqui resulta que as condi¢cdes enumeradas no referido artigo 3.°-A, n.° 1, devem ser
interpretadas no sentido mais favoravel, de forma a permitir as publicidades que
comparam objectivamente as caracteristicas de bens ou servigos (v., neste sentido,
acérddo De Landtsheer Emmanuel, ji referido, n.° 35 e jurisprudéncia referida),
devendo-se, a0 mesmo tempo, garantir que a publicidade comparativa nédo é usada de
uma forma anticoncorrencial e desleal ou de forma a prejudicar os interesses dos
consumidores.

No que respeita, mais concretamente, a utilizacdo da marca de um concorrente em
publicidade comparativa, o artigo 3.>-A, n.° 1, da Directiva 84/450 sujeita essa
utilizacdo, nomeadamente, a quatro condicdes especificas, enumeradas respectiva-
mente nesse artigo 3.°-A, n.° 1, alineas d), e), g) e h). Assim, é exigido que a utilizagdo da
marca nio gere um risco de confusdo, nem desacredite ou deprecie a marca, nem tire
partido indevido do renome desta, nem apresente um produto ou servico como
imitacdo ou reproducdo do produto ou servico que ostenta a marca.

Como resulta do décimo terceiro a décimo quinto considerandos da Directiva 97/55,
essas condicOes tém como objectivo conciliar, por um lado, o interesse do titular da
marca em beneficiar da proteccdo do seu direito exclusivo e, por outro, o interesse dos
concorrentes desse titular e dos consumidores em dispor de publicidade comparativa
efectiva que acentue objectivamente as diferencas existentes entre os bens ou servicos
propostos.

Daqui decorre que a utilizacio da marca de um concorrente em publicidade

comparativa é admitida pelo direito comunitirio quando a comparacgio constitui
essa acentuagdo objectiva das diferencas, que ndo tem por objecto ou efeito criar
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situacbes de concorréncia desleal, tais como as descritas, nomeadamente, no
artigo 3.°-A, n.° 1, alineas d), e), g) e h), da Directiva 84/450 (v., neste sentido, acérdao
Pippig Augenoptik, ja referido, n.° 49).

Quanto, em primeiro lugar, ao artigo 3.°-A, n.° 1, alinea h), da Directiva 84/450, por
forca do qual a publicidade comparativa ndo deve apresentar um bem ou servigo como
sendo imitacdo ou reproducdo de um bem ou servico cuja marca ou designacio
comercial seja protegida, verifica-se que resulta claramente da letra dessa disposicéo,
bem como do décimo nono considerando da Directiva 97/55, que essa condicio se
aplica ndo sé aos produtos contrafeitos mas também a qualquer imitacdo ou
reproducio.

Além disso, resulta de uma interpretacéo sistematica do artigo 3.>-A, n.° 1, alinea h), da
Directiva 84/450 que esta ndo pressupde a existéncia do caricter enganoso da
publicidade comparativa nem a de um risco de confusdo. Com efeito, a inexisténcia
desse caracter e a inexisténcia desse risco constituem condi¢des independentes de
licitude da publicidade comparativa, enumeradas no referido artigo 3.°-A, n.° 1,
alineas a) e d).

O objecto especifico da condicdo estabelecida no artigo 3.°-A, n.° 1, alinea h), da
Directiva 84/450 consiste na proibicio de o anunciante destacar, na publicidade
comparativa, que o produto ou servico que comercializa é uma imitacéo ou reproducio
do produto ou servigo de marca. A este respeito, como salientou o advogado-geral no
n.° 84 das suas conclusdes, sdo proibidas ndo s6 as mensagens publicitirias que
remetam expressamente para a ideia de imitagdo ou de reproducéo mas também as que,
atendendo a apresentacdo global e ao contexto econémico do caso concreto, sdo
idéneas a transmitir implicitamente essa ideia ao piblico destinatario.

E pacifico que as listas comparativas em causa no processo principal tém por objectivo e
por efeito indicar ao publico em causa o perfume original de que, supostamente, sdo
imitacoes os perfumes comercializados pela Malaika e pela Starion. Essas listas
comprovam, assim, que estes tltimos perfumes constituem imita¢oes dos perfumes
comercializados sob determinadas marcas de que a L'Oréal e o. sdo titulares e,
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consequentemente, apresentam os produtos comercializados pelo anunciante como
imitagdes de produtos cuja marca é protegida, na acepcdo do artigo 3.°-A, n.° 1,
alinea h), da Directiva 84/450. Como observou o advogado-geral no n.° 88 das suas
conclusodes, é irrelevante a questdo de saber se a mensagem publicitaria assinala que se
trata de uma imitacéo global do produto que ostenta uma marca protegida ou apenas da
imitacdo de uma caracteristica essencial daquele, tal como, no caso vertente, o odor dos
produtos em causa.

No que respeita, em segundo lugar, ao artigo 3.°-A, n.° 1, alinea g), da Directiva 84/450,
nos termos do qual a publicidade comparativa ndo deve tirar partido indevido do
renome de uma marca, observe-se que o conceito de «partido indevidamente tirado»
desse renome, utilizado tanto na referida disposi¢do como no artigo 5.°, n.° 2, da
Directiva 89/104, deve, a luz do décimo terceiro a décimo quinto considerandos da
Directiva 97/55, receber, em principio, a mesma interpretacdo [v., por analogia, acérdao
02 Holdings e O2 (UK), ja referido, n.® 49].

Uma vez que se concluiu, no n.° 76 do presente acérddo, que as listas comparativas
utilizadas pelas demandadas no processo principal apresentam os produtos por elas
comercializados como imitagdes de produtos cuja marca é protegida, na acepgéo do
artigo 3.°-A, n.° 1, alinea h), da Directiva 84/450, cumpre entender a terceira questdo no
sentido de que com ela se pretende saber se, nessas condi¢des, o partido obtido com
utilizacdo das referidas listas foi indevidamente tirado do renome dessa marca
protegida, na acepgdo do referido artigo 3.>-A, n.° 1, alinea g).

A este propdsito, importa notar que, uma vez que a Directiva 84/450 qualifica de
contrdria a uma concorréncia leal e, portanto, de ilicita a publicidade comparativa que
apresenta os produtos do anunciante como imitacido de um produto que ostenta uma
marca, o partido que o anunciante obtém com essa publicidade é fruto de uma
concorréncia desleal, pelo que se deve considerar que foi indevidamente tirado do
renome dessa marca.
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Por conseguinte, hd que responder a terceira e quarta questdes que o artigo 3.°-A, n.° 1,
da Directiva 84/450 deve ser interpretado no sentido de que um anunciante que refere,
expressa ou implicitamente, em publicidade comparativa, que o produto que
comercializa constitui uma imitacdo de um produto que ostenta uma marca muito
conhecida apresenta «um bem ou servico como sendo imita¢do ou reprodugdo», na
acepcdo desse artigo 3.°-A, n.° 1, alinea h). H4 que considerar que o partido que o
anunciante obtém com essa publicidade comparativa ilicita é «indevidamente tirado»
do renome dessa marca, na acep¢io do referido artigo 3.>-A, n.° 1, alinea g).

Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente
suscitado perante o 6rgdo jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto as
despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentacdo de
observacdes ao Tribunal de Justica ndo sdo reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Primeira Seccéo) declara:

1) O 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, deve ser interpretado no sentido de que o partido
indevidamente tirado do caracter distintivo ou do prestigio da marca, na
acepcao desta disposicdo, ndo pressupoe a existéncia do risco de confusio nem
a dorisco de ser causado prejuizo a esse caracter distintivo ou a esse prestigio,
ou, mais geralmente, ao titular daquela. O partido que um terceiro obtém com
o uso de um sinal semelhante a uma marca de prestigio é por ele
indevidamente tirado do referido caracter distintivo ou do referido prestigio
quando procura, através desse uso, colocar-se na esteira da marca de prestigio
para beneficiar do poder de atraccio, da reputacio e do prestigio desta ultima,
e para explorar, sem nenhuma compensacio financeira, o esforco comercial
despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem desta.
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O artigo 5.% n.° 1, alinea a), da Directiva 89/104 deve ser interpretado no
sentido de que o titular de uma marca registada esta habilitado a proibir o uso
por um terceiro, em publicidade comparativa que nao cumpre todas as
condic¢des de licitude previstas no artigo 3.°-A, n.° 1, da Directiva 84/450/CEE
do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, em matéria de publicidade enganosa
e de publicidade comparativa, conforme alterada pela Directiva 97/55/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Outubro de 1997, de um sinal
idéntico a essa marca para produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais
a referida marca foi registada, mesmo quando esse uso nio é susceptivel de
prejudicar a funcido essencial da marca, que é indicar a proveniéncia dos
produtos ou dos servicos, desde que o referido uso prejudique ou seja
susceptivel de prejudicar uma das outras funcoes da marca.

O artigo 3.°-A, n.° 1, da Directiva 84/450, conforme alterada pela Directiva
97/55, deve ser interpretado no sentido de que um anunciante que refere,
expressa ou implicitamente, em publicidade comparativa, que o produto que
comercializa constitui uma imitacdo de um produto que ostenta uma marca
muito conhecida apresenta «um bem ou servico como sendo imitacdo ou
reproducio», na acepcao desse artigo 3.°-A, n.° 1, alinea h). H4 que considerar
que o partido que o anunciante obtém com essa publicidade comparativa
ilicita é «indevidamente tirado» do renome dessa marca, na acepc¢io do
referido artigo 3.°-A, n.° 1, alinea g).

Assinaturas
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