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I — Introducéio

1. O processo em apreco decorre de um pe-
dido de decisio prejudicial da Court of Appe-
al (England & Wales, Civil Division; a seguir:
6rgéo jurisdicional de reenvio) nos termos do
artigo 234.° CE?, que submete ao Tribunal de
Justica vérias questdes relativas a interpreta-
cdo dos artigos 4.°, n.° 1, alinea a) e 9., n.° 1 da
Primeira Directiva do Conselho, de 21 de De-
zembro de 1988, que harmoniza as legislagdes

2 — De acordo com o Tratado de Lisboa que altera o Tratado
da Unido Europeia e o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, assinado em Lisboa em 13 de Dezembro de 2007
(JO C 306, p. 1), o processo de decisio prejudicial encontra-
-se agora regulamentado no artigo 267.° do Tratado sobre o
Funcionamento da Uniéo Europeia.
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dos Estados-Membros em matéria de marcas
(89/104/CEE) 3.

2. O pedido de decisdo prejudicial tem a
sua origem num litigio entre a produtora de
cerveja Budéjovicky Budvar, nirodni pod-
nik (a seguir «BB»), com sede na cidade de
Ceske Budéjovice (antiga Bohmisch Budweis,
Republica Checa), e a produtora de cerveja
Anheuser-Busch (a seguir «AB»), com sede
na cidade de Saint Louis (Missouri, Estados
Unidos), porque esta requereu ao Patent
Office/Trade Marks Registry (a seguir «enti-
dade nacional competente para o registo de

3 — JOL40,p. 1.
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marcas») a declaracdo de nulidade do registo
da marca «Budweiser» da BB, de que a AB é
igualmente titular ha vérios anos. O requeri-
mento de declaracdo de nulidade pde termo a
uma situacdo em que, durante cerca de cinco
anos, as duas marcas homdnimas coexistiram
pacificamente no territério do Reino Unido.

3. A questdo juridica principal, formulada no
processo principal, consiste em saber se a BB
pode opor uma excepgdo ao requerimento de
declaracdo de nulidade apresentado pela AB,
alegando a precluséo dos direitos conferidos a
AB por uma marca anterior. Esta resposta de-
pende por sua vez do esclarecimento da ques-
tdo que consiste em saber se o prazo de cinco
anos imposto no artigo 9.°, n.° 1 da Directiva
89/104, apods o qual se verifica uma preclusio
por tolerancia, expirou de facto. Uma parti-
cularidade distingue o processo principal, ja
que, segundo informacdes prestadas pelo 6r-
gdo jurisdicional de reenvio, o requerimento
de declaracdo de nulidade foi apresentado
exactamente um dia antes de expirar o refe-
rido prazo de cinco anos. Este aspecto ainda
precisa de ser esclarecido. Como o pedido de
decisdo prejudicial pretende-se que o Tribu-
nal de Justica informe em que condigdes se
verifica a preclusdo, a partir de que data co-
meca a correr o prazo de cinco anos e se o di-
reito da Unido eventualmente reconhece um
principio que confira base juridica a possibi-
lidade de uma coexisténcia entre uma marca
anterior e uma marca posterior com o mesmo
nome, mas referentes a produtos distintos.

II — Quadro normativo

A — Direito da Unido*

4. Como indica nos seus primeiro e terceiro
considerandos, a Directiva 89/104 tem por
objectivo proceder a uma aproximacdo das
legislagdes dos Estados-Membros em maté-
ria de marcas. No entanto, a directiva limita
a aproximacdo as disposi¢des nacionais que
tenham uma incidéncia mais directa sobre o
funcionamento do mercado interno, na medi-
da em que possam entravar a livre circulagido
de mercadorias e servigos ou falsear as con-
di¢des de concorréncia no mercado comum.

5. O décimo primeiro considerando afirma
«que importa, por razoes de seguranca juridi-
ca e sem prejudicar de forma discriminatéria
os interesses do titular de uma marca ante-
rior, estipular que este ultimo deixe de poder
requerer a declaracdo de nulidade ou opor-se
ao uso de uma marca posterior a sua, de que
tiver conscientemente tolerado o uso durante
um longo periodo, salvo se o registo da marca
posterior tiver sido pedido com ma fé»;

4 — Por analogia com as designagdes utilizadas no TUE e no
TFUE, o conceito de «direito da Unido» ¢é utilizado para
designar o conjunto do direito comunitério e do direito
da Uniéo. Sempre que estiverem em causa disposi¢oes de
direito primario, serdo indicadas as disposi¢des aplicaveis
ratione temporis.
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6. O artigo 4.° («Outros motivos de recusa ou
de nulidade relativos a conflitos com direitos
anteriores») da Directiva 89/104 dispde que:

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

a) Se a marca for idéntica a uma marca an-
terior e se os produtos ou servicos para
os quais o registo da marca for pedido ou
a marca tiver sido registada forem idén-
ticos aos produtos ou servicos para os
quais a marca anterior estd protegida;

2. Na acepgdo do n.° 1, entende-se por “mar-
cas anteriores”:

a) As marcas cuja data de pedido de regis-
to seja anterior & do pedido de registo da
marca, tendo em conta, se for o caso, o
direito de prioridade invocado em apoio
dessas marcas, e que pertencam as se-
guintes categorias:

i) Marcas comunitarias;

ii) Marcas registadas no Estado-Mem-
bro ou, no que se refere a Bélgica, aos
Paises Baixos e ao Luxemburgo, no
Instituto de Marcas do Benelux;
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iii) Marcas que tenham sido objecto de
um registo internacional com efeitos
no Estado-Membro;

d) Marcas que, a data da apresentagdo do
pedido de registo ou, eventualmente, a
data da prioridade invocada em apoio do
pedido de registo, sejam notoriamente
conhecidas no Estado-Membro em causa
na acepg¢do em que a expressdo “notoria-

mente conhecida” é empregue no arti-
go 6.°A da Convengéo de Paris.

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

a) A marca seja idéntica ou semelhante a
uma marca nacional anterior na acepg¢do
do n.° 2 e se destine a ser ou tiver sido
registada para produtos ou servigos que
ndo sejam semelhantes aqueles para os
quais a marca anterior foi registada, sem-
pre que a marca comunitdria anterior
goze de prestigio no Estado-Membro em
questdo e sempre que o uso da marca
posterior procure, sem justo motivo, tirar
partido indevido do cardcter distintivo
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ou do prestigio da marca comunitdria
anterior ou possa prejudicé-los;

b) O direito a uma marca ndo registada ou
a um outro sinal usado na vida comer-
cial tenha sido adquirido antes da data
de apresentacdo do pedido de registo da
marca posterior, ou, se for caso disso,
antes da data da prioridade invocada em
apoio do pedido de registo da marca pos-
terior, e essa marca ndo registada ou esse
outro sinal confira ao seu titular o direi-
to de proibir a utilizagdo de uma marca
posterior;

¢) A utilizagdo da marca possa ser proibida
por for¢a de um direito anterior diferen-
te dos direitos mencionados no n.° 2 e na
alinea b) do presente niimero e, nomea-
damente, por forca de:

i)  Um direito ao nome;

ii) Um direito a imagem;

iii) Um direito de autor;

iv) Umdireito de propriedade industrial;

5. Os Estados-Membros podem permitir
que, em circunstincias adequadas, o pedido
de registo de uma marca ndo tenha de ser

recusado ou o registo de uma marca néo te-
nha de ser declarado nulo uma vez que o ti-
tular da marca anterior ou do direito anterior
consinta no registo da marca posterior.

6. Um Estado-Membro pode prever que, ndo
obstante o disposto nos n.” 1 a 5 do presente
artigo, os motivos de recusa ou de nulidade
aplicdveis no Estado-Membro em causa antes
da data de entrada em vigor das disposi¢des
necessdrias para dar cumprimento a presente
directiva se apliquem as marcas para as quais
tenha sido apresentado pedido de registo an-
tes dessa data.»

7. O artigo 5.° («Direitos conferidos pela
marca») da directiva dispoe que:

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

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

[...]»
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8. O artigo 9.° («Preclusdo por tolerancia»)
da directiva prevé que:

«1. Quando, num Estado-Membro, o titu-
lar de uma marca anterior referida no n.° 2
do artigo 4.°, embora tendo conhecimento
do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-
-Membro, de uma marca registada posterior
por um periodo de cinco anos consecutivos,
deixard de ter direito, com base nessa marca
anterior, quer a requerer a declaragdo de nu-
lidade do registo da marca posterior, quer a
opor-se ao seu uso, em relacdo aos produtos
ou servicos para os quais a marca posterior
tenha sido usada, salvo se o registo da marca
posterior tiver sido efectuado de ma-fé.

Qualquer Estado-Membro pode prever que
o n.° 1 se aplique ao titular de uma marca
anterior prevista no n.° 4, alinea a), do arti-
go 4.°, ou de um outro direito anterior previs-
to no n.° 4, alineas b) ou c), daquele mesmo
artigo 4.°

»[oo]

9. A Directiva 2008/95/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro
de 2008, que aproxima as legislagdes dos
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Estados-Membros em matéria de marcas
(Versdo codificada) ®, que entrou em vigor em
28 de Novembro de 2008, substituiu a Direc-
tiva 89/104. Considerando que os incidentes
que motivaram o litigio inicial ocorreram an-
tes da data de entrada em vigor da Directiva
2008/95/CE, a apreciacdo juridica do proces-
so em apreco apenas deve tomar por base a
Directiva 89/104.

B — Direito nacional

10. A Directiva 89/104 foi transposta para
a ordem juridica nacional pela Trade Marks
Act 1994 (Lei relativa as marcas, de 1994).
Os artigos 4.°, n.° 1, alinea a) e 9.° da directiva
tém correspondéncia, respectivamente, nos
artigos 6.°, n.° 1 e 48.° da Lei relativa as mar-
cas, de 1994.

11. O artigo 7.° da Lei relativa as marcas, de
1994, contém disposicdes que regulamen-
tam o processo de registo de uma marca e fa-
zem referéncia a teoria conhecida do direito
britAnico em matéria de marcas, da doutrina

5 — JOL299, p. 25.

6 — A disposicao que a antecede encontra-se no artigo 12.%, n.° 2
da Lei relativa as marcas, de 1938, essencialmente de conte-
ado idéntico.
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da utilizacdo concorrente de boa fé («honest
concurrent use») de duas marcas idénticas:

«Invocagdo de motivos de recusa relativos em
caso de utilizacdo concorrente de boa fé

1. Este artigo aplica-se quando, perante um
pedido de registo de uma marca, o responsa-
vel pelo registo suspeita

(a) da existéncia de uma marca anterior que
cumpre o disposto no artigo 5.°, n.* 1, 2
ou 3, ou

(b) da existéncia de uma marca anterior que
cumpre o disposto no artigo 5.°, n.° 4,

e o autor do pedido pode provar uma utiliza-
¢do concorrente de boa fé da marca que pre-
tende registar.

2. Neste caso, o responsavel pelo registo ndo
poderd recusar o pedido com base na existén-
cia de uma marca anterior ou de um direito
anterior se o titular dessa marca ou direito
anterior nio lhes tiver deduzido oposigéo.

3. Para efeitos deste numero, entende-se por
“honest concurrent use” a utilizagdo de uma
marca por parte do autor do pedido de regis-
to ou com o seu consentimento, originalmen-
te considerada utilizagdo concorrente de boa
fé na acepgdo do artigo 12.°, n.° 2 da Trade
Marks Act 1938 [Lei relativa as marcas, de
1938].

4. Este numero nao afecta

a) arecusa do registo pelos motivos indica-
dos no artigo 3.° (motivos de recusa abso-
lutos) ou

b) o pedido de uma declaracio de nulidade
na acepgdao do artigo 47.°, n.° 2 (requeri-
mento com base nos motivos de recusa
relativos se néo tiver sido dado consenti-
mento ao registo).»

III — Matéria de facto, processo principal e
questio prejudicial

12. Depreende-se da decisdo de reenvio que a
BB e a AB entraram activamente no mercado
britdnico em 1973 e 1974, respectivamente.
Ambas vendem cerveja da marca «Budwei-
ser» ou que inclui o elemento «Budweiser».
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13. Depreende-se igualmente da deciséo de
reenvio que, embora as designagdes sejam
idénticas, as cervejas ndo o sdo. Os respecti-
vos sabores, precos e apresentacdes sempre
foram diferentes. Nos mercados em que co-
existiram, os consumidores apreenderam a
diferenca em toda a sua extensdo, apesar de
haver sempre algum risco de confusio.

14. Em Novembro de 1976, a BB requereu
o registo da marca «Bud». A AB deduziu
oposicdo.

15. Em 1979, a AB processou a BB por uso
indevido da marca, tendo requerido que a BB
fosse proibida de usar a marca «Budweiser».
A BB, por sua vez, deduziu um pedido recon-
vencional no sentido de que fosse ordenado
que a AB fosse proibida de usar indevida-
mente a marca «Budweiser». Enquanto de-
corria este processo, o processo de oposicdo
ao registo da marca foi suspenso. No entanto,
quer o pedido, quer o pedido reconvencional
improcederam porque os tribunais decidiram
que nenhuma das partes estava a fazer uma
utilizacdo indevida e que a marca e o nome
Budweiser tinham uma dupla reputacgdo.

16. Em 11 de Dezembro de 1979, a AB pe-
diu o registo da marca «Budweiser» para a
sua «cerveja, cerveja inglesa e cerveja preta».
A BB deduziu oposi¢do. Em 28 de Junho de
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1989, a BB apresentou também ela um pedido
de registo da Budweiser. A AB opos-se.

17. Em Fevereiro de 2000, a Court of Appeal
indeferiu ambas as oposic¢oes, pelo que ambas
as partes puderam registar a marca «Budwei-
ser». A decisdo foi tomada ao abrigo da antiga
Trade Marks Act britanica de 1938, que au-
torizava expressamente o registo concorrente
de marcas idénticas ou de uma semelhancga
susceptivel de gerar risco de confuséo nos ca-
sos em que houvesse utilizagdo concorrente
de boa fé ou outras circunstincias excepcio-
nais. Na sequéncia da decisio, em 19 de Maio
de 2000, ambas as partes foram inscritas no
registo como titulares da marca registada
nominativa «Budweiser»). A BB passou a ter
dois registos, um da marca «Bud» (reque-
rimento de Novembro de 1976) e outro da
marca «Budweiser» (requerimento de Junho
de 1989). A AB tinha um registo da marca
«Budweiser» (requerimento de Dezembro de
1979).

18. Em 18 de Maio de 2005, ou seja, quatro
anos e 364 dias depois de as partes terem am-
bas registado a marca «Budweiser», a AB re-
quereu a entidade nacional competente para
o registo de marcas a declaracdo de nulidade
do registo da marca «Budweiser» da BB. Ale-
gou que:

— Embora as marcas de ambas as partes
tivessem sido registadas no mesmo dia,
a da AB era «anterior», nos termos do
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artigo 4.°, n.° 2 — a data do seu requeri-
mento era anterior e era isso que contava.

— Ambas as marcas e os bens correspon-
dentes eram iguais, e portanto, por forca
do artigo 4.°, n.° 1, alinea a), a marca da
BB devia ser declarada nula.

— Nao se punha a questdo da tolerancia
porque o prazo de cinco anos previsto no
artigo 9.° ndo tinha ainda expirado.

19. A entidade competente para o registo
de marcas considerou que a AB nio estava
impedida de requerer a declaracdo de nuli-
dade, porque o prazo de tolerancia de cinco
anos previsto no artigo 9.°, n.° 1 da Directiva
89/104 tinha comecado a correr a partir da
data de registo da marca posterior. Por conse-
guinte, a entidade competente para o registo
de marcas deferiu o requerimento de declara-
¢do de nulidade.

20. A BB recorreu desta decisdo para a High
Court of Justice (England & Wales). Este 6r-
gdo jurisdicional decidiu que, nos termos do
artigo 48.° da Trade Marks Act 1994, o titular
da marca anterior, a AB, teria sido obrigada
a tolerar a utilizagdo de uma marca regista-
da mas ndo a utilizacdo de uma marca nao
registada, cujo registo embora tivesse sido

requerido, ainda néo fora efectuado. Como a
AB nio tolerou a utilizacdo da marca, o 6rgdo
jurisdicional deferiu o requerimento de de-
claracido de nulidade.

21. A BB reagiu interpondo recurso junto
do Court of Appeal. Este 6rgdo jurisdicional
questionou o significado do conceito de «to-
lerancia» na acepgao do artigo 9.°, sobretudo
no que diz respeito a data a partir da qual se
considera que o titular de uma marca anterior
comeca a tolerar a utilizacdo de uma marca
posterior. No entanto, como também tem
duavidas sobre a interpretacdo do artigo 4.° da
Directiva 89/104, decidiu suspender o pro-
cesso e submeter ao Tribunal de Justica as
seguintes questdes prejudiciais:

1. Qual o significado do termo «tolera-
do» previsto no artigo 9.°, n.° 1, da Di-
rectiva do Conselho 89/104/CEE, e em
particular:

a) «tolerado» é um conceito de di-
reito comunitdrio ou os tribunais
nacionais devem aplicar a legisla-
¢do nacional na interpretacdo deste
conceito (incluindo a duragdo ou a
utilizagdo concorrente de boa fé por
um longo periodo)?

b) se o conceito de «tolerado» for um
conceito de direito comunitdrio,
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pode considerar-se que o titular de
uma marca tolerou uma utilizacdo
de boa fé por um longo periodo e
solidamente estabelecida da mesma
marca por um terceiro quando hd
muito tivesse conhecimento dessa
utilizacdo mas ndo tivesse consegui-
do impedi-la?

¢) em todo o caso, é necessirio que o
titular de uma marca tenha registado
essa marca para ser possivel «tole-
rar» a utilizacdo por um terceiro i)
da mesma marca ou ii) de uma mar-
ca semelhante ao ponto de criar um
risco de confusdo?

2. A partir de quando comeca a correr o pe-
riodo de «cinco anos consecutivos» €, em
particular, esse periodo pode comecar
a correr (e, na afirmativa, pode expirar)
antes de o titular da marca anterior ob-
ter o registo efectivo da sua marca? Na
afirmativa, que requisitos devem estar
preenchidos para que o prazo comece a
contar?

3. O artigo 4.° n.° 1, alinea a), da Directiva
do Conselho 89/104/CEE deve ser inter-
pretado no sentido de que uma marca
anterior deve prevalecer mesmo que te-
nha havido uma utilizacdo concorrente
de boa fé por um longo periodo de duas
marcas iguais para os mesmos produtos,

I - 8714

de modo que a garantia de origem da
marca anterior ndo significa que a marca
identifique os produtos do titular da mar-
ca anterior e nenhum outro, mas, pelo
contrério, identifique os seus produtos
ou os produtos de outro utilizador?

IV — Tramitacdo no Tribunal de Justica

22. A decisio de reenvio, com data de
20 de Outubro de 2008, deu entrada na Se-
cretaria do Tribunal de Justica em 30 de No-
vembro de 2008.

23. A AB, a BB, o Governo do Reino Unido,
os Governos checo, italiano, eslovaco, por-
tugués e a Comissao Europeia apresentaram
observacgdes escritas dentro do prazo indica-
do no artigo 23.° do Estatuto do Tribunal de
Justica.

24. Naaudiéncia de 24 de Novembro de 2010
compareceram, para apresentarem as suas
alegacdes, os representantes da AB, da BB, do
Governo checo e da Comisséo.
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V — Argumentacio essencial das partes

A — Quanto a primeira questdo prejudicial

25. A BB defende que o conceito de «tole-
rancia» na acepc¢éo do artigo 9.° da Directiva
89/104 é um conceito auténomo do direito da
Unido. Considera ainda que o conceito abran-
ge a abstencdo de impedimento da utilizagao
de uma marca por um terceiro, se tiver existi-
do essa possibilidade.

26. A AB também considera que o conceito
de «tolerancia» é um conceito auténomo do
direito da Unido e que as instincias nacionais
ndo tém competéncia para aplicar regras na-
cionais na defini¢do deste conceito.

27. Esta defini¢do implica que o titular de
uma marca anterior s6 pode tolerar a utili-
zagdo de uma marca posterior se na pratica
estiver em condic¢oes de impedir a sua utiliza-
¢do. Nao se pode considerar que o titular da
marca anterior tolerou uma utilizagdo de boa
fé de uma marca posterior ao longo de varios
anos quando, embora tivesse tido conheci-
mento dessa marca, ndo tivesse estado em
condigdes de impedir a sua utilizacdo. A AB
alega ainda que, para se considerar que se esta
em presenca de uma «tolerancia» na acepgao
do artigo 9.° da Directiva 89/104, é necessario
que o titular de uma marca ja esteja na posse

do respectivo registo na data em que se inicia
a tolerancia de uma marca idéntica ou seme-
lhante susceptivel de criar confusio.

28. O Governo do Reino Unido alega que o
conceito de «tolerancia» é um conceito autd-
nomo do direito da Unido. Néo se pode con-
siderar que o titular de uma marca tolerou a
utilizacdo de boa fé de uma marca idéntica
por um terceiro ao longo de vérios anos quan-
do, embora tivesse tido conhecimento dessa
marca, nio tinha tido qualquer possibilidade
de impedir a sua utilizacdo. Considera ainda
ndo ser necessdrio que o titular de uma marca
ja esteja na posse do seu registo na data de
inicio a tolerancia de utilizagdo de uma marca
idéntica ou semelhante.

29. O Governo italiano sustenta que o con-
ceito de tolerdncia na acepgdo do artigo 9.°
da Directiva 89/104 é um conceito harmoni-
zado do direito da Unido, que implica que o
titular de uma marca tenha meios legais para
se opor a utilizagdo por um terceiro de uma
marca posterior idéntica ou enganadoramen-
te semelhante.

30. Como o conceito de marca anterior, tal
como definido no artigo 4.°, n.° 2 da Directi-
va 89/04, ndo pressupde o seu registo, nao é
necessério que o titular da marca anterior te-
nha feito o seu registo para poder comecar a
«tolerar» a utilizagdo por um terceiro de uma
marca idéntica ou semelhante. O artigo 9.°,
n.° 2 da Directiva 89/104 ndo se opde a que
os Estados-Membros prevejam a existéncia
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de uma situacgio de toleréncia, na acepcao do
seu artigo 9.°, n.° 1, mesmo antes da data de
registo da marca anterior, inclusive nas situ-
acoes descritas no seu artigo 4.°, n.° 4, aline-
asa),b) ec).

31. O Governo portugués considera que, no
caso de uma coexisténcia de duas marcas no
mercado ao longo de vérios anos, no interesse
da boa fé e da seguranga juridica, o prazo de
preclusdo previsto no artigo 9.° da Directiva
89/104 deve coincidir com o momento em
que se tiver iniciado a utilizacdo efectiva das
marcas e com o momento em que os titula-
res das designacgdes prioritdrias ji disponham
dos meios, por exemplo, dos meios previstos
no disposto em matéria de concorréncia des-
leal, para proibir uma eventual utilizacdo que
prejudique os interesses do titular da marca.

32. A Comissdo alega que o conceito de
«tolerancia» é um conceito auténomo do
direito da Unido, que deve ser interpretado
uniformemente.

33. Em seu entender, nio se pode conside-
rar que o titular de uma marca anterior to-
lera uma marca registada posterior quando
esta ainda nem sequer estd registada, mesmo
que ele tenha tido conhecimento da utiliza-
¢do desta marca e nada pudesse fazer para
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a contrariar. Considera ainda que a marca
anterior ndo tem necessariamente que estar
registada nos termos do artigo 4.°, n.° 2 para
que o seu titular tolere a utilizagdo da marca
posterior registada neste Estado-Membro.

B — Quanto a segunda questdo prejudicial

34. A BB considera que o prazo de tolerin-
cia previsto no artigo 9.°, n.° 1 da Directiva
89/104 comecga a contar a partir do momento
em que o interessado tem conhecimento da
utilizacdo por um terceiro. E irrelevante, no
seu entender, que o inicio deste prazo tenha
lugar antes ou apds a data de registo da marca
anterior.

35. Em contrapartida, a AB defende que o
periodo de «cinco anos consecutivos» co-
mega a correr assim que estdo cumpridas as
trés condicdes seguintes: a marca anterior
estd registada, o titular da marca anterior tem
conhecimento da utilizacio de uma marca
idéntica ou semelhante; a marca posterior
também estd registada, e que este periodo
ndo pode ter inicio nem terminar antes do re-
gisto efectivo da marca anterior.

36. O Governo do Reino Unido recorda que o
periodo de «cinco anos consecutivos» come-
¢a a correr assim que a marca posterior seja
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registada e utilizada e que o titular tome co-
nhecimento da sua utilizacéo.

37. O Governo eslovaco comega por analisar
a segunda questdo prejudicial antes de abor-
dar a primeira. Considera que o prazo de cin-
co anos comeca a correr a partir da data de
registo da marca posterior, desde que o titular
da marca posterior tenha conhecimento da
utilizacdo da marca anterior e que o registo
desta tenha sido requerido de boa fé, inde-
pendentemente do facto de a marca anterior
ja ter sido objecto de um registo ou de um pe-
dido de registo junto da entidade competente
para o registo de marcas.

38. O Governo italiano propde que se res-
ponda a questdo prejudicial no sentido de que
o prazo de tolerancia previsto no artigo 9.°,
n.° 1 da Directiva 89/104 pode ter o seu inicio
e também o seu termo antes de o titular da
marca anterior obter o registo da sua marca,
mas ndo pode comecar antes do registo da
marca posterior nem antes que o titular da
marca anterior tenha conhecimento efectivo
da marca registada posterior.

39. A Comissdo defende que o periodo de
tolerdncia comeca a correr a partir da data
em que o titular da marca anterior toma co-
nhecimento da utilizagdo da marca registada

posterior. Assim sendo, o prazo pode ter ini-
cio, no minimo, a partir da data de registo da
marca posterior, se esta tiver sido utilizada a
partir dessa data e se o titular da marca an-
terior tiver tomado conhecimento desta uti-
lizagdo. A data de registo da marca posterior
¢ determinada com base nas disposicdes re-
gulamentares aplicdveis ao processo de re-
gisto de cada Estado-Membro. O prazo de
tolerdncia também pode ter inicio antes de
o titular da marca anterior obter o registo da
sua marca.

C — Quanto a terceira questdo prejudicial

40. A BB alega que, no caso de uma utiliza-
¢do concorrente de boa fé, ao longo de vérios
anos, de duas marcas idénticas que se referem
a dois produtos idénticos, em que a marca de-
signa ndo s6 os produtos do titular da marca
anterior mas também os produtos do titular
da marca posterior, e quando néo existe um
risco de confusio significativo, ndo existe vio-
lagdo da funcdo principal da marca anterior
por parte da marca posterior, pressuposta no
artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da Directiva 89/104.

41. A AB considera que o artigo 4.°, n.° 1,
alinea a) da Directiva 89/104 confere uma
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proteccdo absoluta e permite ao titular de
uma marca anterior exercer os seus direitos,
mesmo no caso de uma utilizagdo concor-
rente de boa fé, ao longo de varios anos, de
duas marcas referentes a produtos idénticos,
0 que tem por consequéncia que a garantia de
origem da marca anterior ndo significa que
a marca caracteriza apenas estes produtos
do titular da marca anterior e nenhum outro
mas, pelo contrério, que identifica de forma
igual os produtos deste e do outro utilizador.

42. O Governo do Reino Unido propde que
se responda a esta questdo afirmando que,
sem prejuizo do disposto no artigo 6.°, n.° 2,
e no artigo 9.°, o disposto no artigo 4.°, n.° 1,
alinea a) da Directiva 89/104 é aplicavel na
medida em que permite ao titular da marca
anterior exercer os seus direitos, mesmo no
caso de uma utilizacido concorrente de boa fé,
ao longo de vérios anos, de duas marcas refe-
rentes a produtos idénticos.

43. No entender do Governo checo, o arti-
go 4.° da Directiva 89/104 ndo ¢é aplicavel a
matéria de facto objecto do processo princi-
pal, porque esta directiva pressupde que, no
caso de duas marcas idénticas ou, no mini-
mo, semelhantes, notoriamente conhecidas,
nenhuma delas podera obter uma protec¢do
juridica formal, ou seja, tanto uma como a
outra marca beneficiario de proteccéo e, con-
sequentemente, poderdo ser utilizadas em
paralelo em conformidade com o disposto no
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direito nacional e internacional em matéria
de marcas ndo registadas.

44. A titulo cautelar, o Governo checo alega
que o artigo 9.°, n.° 1 da Directiva 89/104 deve
ser interpretado no sentido de que o prazo
nele previsto para a preclusio por tolerancia
ndo comega a correr antes da data de registo
da marca impugnada.

45. O Governo checo considera que, em caso
de abuso de direito, estd excluida uma invo-
cacdo do artigo 4.° da Directiva 89/104. Por
abuso de direito deve entender-se a tentativa
de, contrariando o objectivo da norma juridi-
ca, obter para si préprio vantagens a custa de
um terceiro. Compete ao juiz nacional avaliar
se existe ou ndo abuso de direito.

46. O Governo eslovaco considera que a
Directiva 89/104 ndo permite ao titular da
marca anterior exercer os seus direitos nos
termos do seu artigo 4.° se o exercicio desse
direito for abusivo.

47. Provar esse abuso de direito pressupo-
ria, por um lado, que o exercicio do direito
a uma declaracdo de nulidade, apesar da ve-
rificacdo formal dos pressupostos factuais
da directiva, e do correspondente direito de
transposicdo nacional, resultaria numa van-
tagem tactica, cuja concessdo contrariaria os
objectivos da directiva. Por outro lado, seria
necessdrio provar por uma avaliacdo de todas
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as circunstancias que o objectivo principal do
pedido de declaracdo de nulidade era a ob-
tencdo de uma vantagem tactica. Caberia ao
juiz nacional verificar se existe um abuso de
direito no caso concreto.

48. O Governo italiano salienta que o arti-
go 4.°, n.° 1, alinea a) da Directiva 89/104 nao
confere ao titular de uma marca manifesta-
mente anterior o direito de impedir a utili-
zagdo ou declarar a nulidade de uma marca
manifestamente posterior. Numa situagdo
de utilizagdo concorrente de boa fé, ao longo
de varios anos, de marcas idénticas ou enga-
nadoramente semelhantes, deve concluir-se
que a Directiva 89/104 ndo se opde a que um
Estado-Membro decida recusar aos titulares
das duas marcas o direito a declaragdo de nu-
lidade da outra marca ou a proibicdo de uti-
lizacdo, independentemente da prioridade do
registo ou até de uma eventual tolerancia.

49. A Comissdo recorda que o artigo 4.°,n.° 1,
alinea a) da Directiva 89/104 néo exclui a coe-
xisténcia de duas marcas idénticas referentes
a dois produtos idénticos, mas comerciali-
zados por diferentes fabricantes, na sequén-
cia de uma utilizagdo de boa fé ao longo de
vérios anos, desde que a fung¢do principal da
marca anterior, que consiste em caracterizar
a origem dos respectivos produtos, ndo seja
prejudicada.

VI — Apreciacéio juridica

A — Observagoes preliminares

50. O desenvolvimento no direito da Unido
Europeia de normas de protec¢do da proprie-
dade intelectual regista os seus maiores pro-
gressos no direito de marcas. A uniformiza-
¢do juridica neste dominio do direito apoia-se
em duas abordagens regulamentares diferen-
tes, aplicadas em paralelo, que revelam mul-
tiplas correlagdes e se complementam entre
si’. Por um lado, existe o sistema introduzido
pelo Regulamento (CE) n.° 40/94® da marca
comunitdria como direito de protec¢do co-
mercial supranacional que, com a entrada
em vigor do regulamento em 15 de Marco de
1994, criou um direito de marcas uniforme
aplicavel a todo o territério da Unido Euro-
peia que ultrapassa as fronteiras nacionais.
Por outro lado, existe a aproximacdo das
ordens juridicas nacionais promovida pela
transposicdo de um instrumento juridico, a
directiva. Este método da aproximacdo das
legislagdes, embora ndo anule o principio da

7 — V. aeste respeito, Knaak, R., Gemeinschaftsmarke und Recht
der EU-Mitgliedstaaten (editado por Eva-Marina Bastian/
Roland Knaak/Gerhard Schricker), Munique 2006, p. 71;
cf. Miihlendahl, A., «Territorialitit und Einheitlichkeit im
europdischen Markenrecht», Perspektiven des geistigen
Eigentums und Wettbewerbsrechts — Festschrift fiir Gerhard
Schricker zum 70. Geburtstag, Munique 2005, p. 853.

8 — Regulamento (CE) n.” 3288/94 do Conselho de 22 de Dezem-
bro de 1994 sobre a marca comunitéria (JO L 349, p. 83).
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territorialidade ®, ou seja, o vinculo dos efeitos
juridicos de uma marca ao territério do res-
pectivo Estado-Membro, que desde sempre
caracteriza o direito de marcas, contribui no
entanto para eliminar as diferencas existentes
entre as disposi¢des nacionais e os obstacu-
los dai resultantes para a livre circulagdo de
mercadorias e a livre prestacido de servigos no
mercado interno '°.

51. Foi esse também o objectivo do legisla-
dor da Unido, com a publica¢do da Directi-
va 89/104, como decorre do seu primeiro
considerando. De acordo com o seu terceiro
considerando, a directiva ndo pretendia uma
aproximacéo total das legislacdes dos direitos
nacionais em matéria de marcas, entendendo
que basta limitar a aproximacdo as disposi-
¢Oes nacionais que tenham uma incidéncia
mais directa sobre o funcionamento do mer-
cado interno. Nelas se incluem, como refere
o sétimo considerando da directiva, em par-
ticular as disposi¢des que visam «a aquisi¢do
e a conservacgdo do direito sobre a marca re-
gistada». E o caso especificamente dos mo-
tivos de recusa ou de nulidade, que devem
ser enumerados de modo exaustivo. Consi-
dera-se expressamente que a realizagdo dos

9 — De acordo com o principio da territorialidade do direito de
marcas, os efeitos juridicos de uma marca estdo limitados
ao territério do respectivo Estado de protecgdo. A protec-
¢do das marcas rege-se em cada Estado pela sua ordem juri-
dica interna (cf. Fezer, K.-H., Markenrecht, 4.* ed., Munique
2009, primeira parte, F. I 1, n.° 1; Kaiser, G., Strafrechtliche
Nebengesetze (editado por Georg Erbs/Max Kohlhaas/Frie-
drich Ambs), 178. Erganzungslieferung, Munique 2010,
direito de marcas, notas prévias, n.’ 18).

10 — V., a este respeito, Novak, M., «Rechtsprechung der Euro-
péischen Gerichtshéfe zum Markenrecht», Europdische
Zeitschrift fiir Wirtschaftsrecht, 2001, p. 613.
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objectivos prosseguidos pressupoe a subordi-
nacdo aos mesmos requisitos nesta matéria.
Em contrapartida, de acordo com o quinto
considerando da directiva fixa que a com-
peténcia dos Estados-Membros para regula-
mentar os aspectos processuais relacionados
com o registo, a caducidade ou a declaragdo
de nulidade das marcas adquiridas por regis-
to deve manter-se inalterada.

52. No contexto de uma harmonizag¢do me-
ramente parcial dos direitos nacionais de
marcas coloca-se a questédo relevante para o
processo em apreco de saber em que medida
o conceito de «tolerancia» na acep¢do do arti-
g0 9.° da directiva estd subordinado ao direito
da Unido. A questdo 1a) do 6rgdo jurisdicio-
nal de reenvio prende-se com a ordenacgio
juridica deste conceito nas categorias do di-
reito da Unido, enquanto as questoes 1b) a 2)
tém por objecto o seu conteido, bem como
com a configuragdo exacta da disposicdo re-
lativa & preclusdo por tolerincia dos direitos
conferidos por uma marca anterior. Delas se
distingue, por sua vez, a terceira questdo, que
diz respeito em primeira linha a interpretacio
do artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da directiva e a
compatibilidade da figura juridica da «honest
concurrent use» («utilizacdo concorrente de
boa fé»), conhecida no direito de marcas bri-
tanico, com o direito da Unido. No interesse
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da transparéncia, as questdes apresentadas
serdo reordenadas de acordo com os trés
complexos temadticos referidos e respondidas
por esta ordem. Por ultimo serd abordado o
aspecto da aplicagdo no tempo do artigo 4.°,
n.° 1, alinea a) da directiva ao processo princi-
pal, bem como a acusacio de exercicio abusi-
vo de um direito por parte da AB, apresentada
ao Tribunal de Justica pelos governos checo e
eslovaco no &mbito do processo.

B — Apreciagdo das questies prejudiciais

1. O conceito de «tolerancia» no direito da
Uniao

53. E necessario apreciar em primeiro lugar
se o conceito de «tolerancia» na acepgdo do
artigo 9.° da directiva constitui um conceito
do direito da Unido que deva ter uma inter-
pretacdo auténoma e uniforme. A directiva
ndo contém uma definigéo juridica do concei-
to. Coloca-se a questdo de saber se este facto

se opOe a uma qualificagdo como conceito de
direito da Unido.

a) Ndo existe remissdo expressa para o direito
dos Estados-Membros

54. Em favor dessa qualificacio pode men-
cionar-se a jurisprudéncia entretanto consi-
derada assente do Tribunal de Justica'’, se-
gundo a qual a aplicagdo uniforme do direito
da Unido e o principio da igualdade exigem
que os termos de uma disposi¢do do direito
da Unido que nido remete expressamente para
o direito dos Estados-Membros para a iden-
tificacdo do seu sentido e significado devem
normalmente ser interpretados de modo au-
ténomo e uniforme em toda a Unido Euro-
peia, devendo esta interpretacdo ter lugar sob
observancia do contexto regulamentar e do
objectivo pretendido pela regulamentacéo.
Porém, se o legislador da Unido, num acto da
Unido, remete tacitamente para as praticas

11 — V. entre outros os acérdios de 21 de Outubro de 2010,
SGAE (C-467/08, Colect., p. I-10055, n.° 32), de 16 de Julho
de 2009, Hadadi (C-168/08, Colect., 1-6871, n. 38), de
2 de Abril de 2009, A (C-523/07, Colect., I-2805, n.° 34),
de 18 de Dezembro de 2007, Société Pipeline Méditer-
ranée et Rhone (C-314/06, Colect., 1-12273, n.° 21), de
27 de Janeiro de 2005, Junk (C-188/03, Colect., 1-885,
n.° 29), de 12 de Outubro de 2004 Comissao/Portugal
(C-55/02, Colect., 1-9387, n.° 45), de 22 de Maio de 2003,
Comissido/Alemanha (C-103/01, Colect., I-5369, n.° 33), de
19 de Setembro de 2000, Linster (C-287/98, Colect., I-6917,
n.° 43), de 2 de Abril de 1998, EMU Tabac e o. (C-296/95,
Colect., I-1605, n.° 30) e de 18 de Janeiro de 1984, Ekro
(C-327/82, Colect., 107, n.° 14).
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nacionais %, ndo compete ao Tribunal de Jus-
tica dar ao conceito utilizado uma definicéo
uniforme de direito da Unido.

55. Registe-se a este propdsito que a direc-
tiva ndo contém uma remissao expressa para
o direito dos Estados-Membros de onde se
possa inferir que pretende reservar para estes
a competéncia de execucdo deste conceito ju-
ridico indeterminado *.

12 — Como exemplo de uma remissdo para a terminologia
do direito nacional pode referir-se a Primeira Directiva
68/151/CEE do Conselho, de 9 de Margo de 1968, tendente
a coordenar as garantias que, para protec¢ao dos interesses
dos sécios e de terceiros, sdo exigidas nos Estados-Mem-
bros as sociedades, na acep¢do do segundo paragrafo do
artigo 58.° do Tratado, a fim de tornar equivalentes essas
garantias em toda a Comunidade (JO L 65, p. 8). Esta direc-
tiva ndo prevé um conceito uniforme das sociedades anéni-
mas nem das sociedades por quotas. Nao estabelece o que
deve ser cada sociedade, limitando-se a prever regras que
podem ser aplicadas a certos tipos de sociedades identifi-
cadas como sociedades anénimas ou como sociedades por
quotas pelo legislador da Unio (v. acérddo de 21 de Outu-
bro de 2010, Idryma Typou, C-81/09, Colect., p. I-10161,
n.° 40 e 41, bem como as minhas Conclusées de 2 de Junho
de 2010 no mesmo processo, n.”* 42 e 43). Outro exemplo
susceptivel de ser referido é o conceito de «trabalhador
assalariado» na acepg¢do do artigo 2.°, n.° 2 da Directiva
do Conselho, de 20 de Outubro de 1980, relativa & apro-
ximagdo das legislagdes dos Estados-Membros respeitan-
tes a protecgdo dos trabalhadores assalariados em caso de
insolvéncia do empregador (JO L 283, p. 23). E ao direito
nacional que compete precisar o termo e definir o seu con-
teudo (v. acérdao de 12 de Dezembro de 2002, Rodriguez
Caballero, C-442/00, Colect., I-11915, n.° 27, bem como
as minhas conclusdes de 2 de Abril de 2009 no processo
Visciano, C-69/08, acérdio de 16 de Julho de 2009, Colect.,
p. 1-6741, n.° 23).

13 — Cf. Meyer, A., «Das deutsche und franzésische Marken-
recht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie
(Directiva 89/104/CEE)», Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, Internationaler Teil, 1996, p. 592, onde se
recorda que as legislagdes dos Estados-Membros em maté-
ria de marcas devem ser interpretadas em conformidade
com a directiva; a directiva «Marcas» utiliza uma termi-
nologia auténoma sem remeter para as ordens juridicas
nacionais existentes; e que os conceitos juridicos que até
entdo podiam ser interpretados de modo auténomo pelas
entidades nacionais de aplicacdo do direito sdo de cariz
comunitério e possuem um contetido juridico especifica-
mente europeu.
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b) Harmonizacio dos direitos conferidos pela
marca e respectivas excepgoes

56. Também ndo se pode concluir implicita-
mente que existe uma competéncia nacional
pelo facto de a Directiva 89/104, por forga
do seu terceiro considerando, apenas pre-
ver uma harmonizacéo parcial. Conforme ja
foi esclarecido pelo Tribunal de Justica, este
facto nido exclui que, em particular a har-
monizagdo de regras relativas as disposi¢oes
nacionais com incidéncia mais directa sobre
o funcionamento do mercado interno, seja
completa ', Isto aplica-se a preclusio de di-
reitos conferidos por uma marca anterior,
aqui em discussdo, que é regulamentada pelo
artigo 9.° da directiva. Como referi no ini-
cio ', o sétimo considerando esclarece que a
harmonizacédo do direito de marcas desejada
pela directiva abrange os aspectos que con-
cernem a «aquisicdo» e a «conservagdo» do
direito sobre a marca registada. Decorre do
exposto que a harmonizagdo tem por objecto
especificamente os aspectos que concernem
tanto a «existéncia» ' como o «exercicio» do
direito conferido pela marca registada.

57. Os artigos 4.°, n.° 1, e 5., n.° 1 da direc-
tiva visam o «exercicio» do direito conferido

14 — Acoérdiaos de 16 de Julho de 1998, Sihouette Interna-
tional Schmied (C-355/96, Colect., 1-4799, n.° 23) e de
11 de Margo de 2003, Ansul (C-40/01, Colect., 1-2439,
n.°27).

15 — V.n.° 51 das presentes conclusdes.

16 — E também o entendimento de Novak, M., como anterior-
mente citado, (nota 10), p. 613.
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por uma marca. Ambas as disposi¢des dao
corpo ao «principio da prioridade», vigente
no direito de marcas, onde se afirma que um
direito anterior confere a possibilidade de de-
duzir oposi¢do contra todos os sinais poste-
riores em conflito 7. O artigo 4.°, n.° 1 confere
ao titular de uma marca o direito de requerer
a declaragio de nulidade da marca posterior
relativamente a qual, devido a sua identidade
ou semelhanga com a marca, exista um risco
de confusdo. O artigo 5.° n.° 1, por sua vez,
confere ao seu titular o direito exclusivo sobre
a marca, bem como o direito de proibir que
terceiros dela fagam uso na vida comercial **.

58. Relativamente aos aspectos subjacentes a
uma harmonizagéo, no entanto, as eventuais
excepgdes de direito material deverdo per-
tencer necessariamente ao titular da marca
posterior, acusado de violar os direitos con-
feridos por uma marca anterior. A preclusdo
regulamentada no artigo 9.° da directiva con-
figura nomeadamente uma excepcdo desta
natureza que permite deduzir oposi¢cdo con-
tra o requerimento de declaracdo de nulidade
da outra marca apresentado pelo respectivo
titular com base nos direitos que lhe séo con-
feridos pelo artigo 4.°, n.° 1, alinea a).

59. Esta abordagem ¢é confirmada pela juris-
prudéncia do Tribunal de Justica relativa ao

17 — Cf. Neu, C.,, «Die Verwirkung im Wettbewerbs- und
Warenzeichenrecht», Gewerblicher Rechtsschutz und Urhe-
berrecht, 1987, p. 683.

18 — Cf. oacérdiao de 7 de Janeiro de 2004, Gerolsteiner Brunnen
(C-100/02, Colect., [-691, n.° 17).

artigo 7.° da directiva, que regulamenta o es-
gotamento dos direitos conferidos pela marca
e como tal representa também uma excepg¢do
contra os direitos conferidos pelo artigo 5.°
O Tribunal de Justiga considerou por conse-
guinte, e com razio, que a directiva efectua
uma harmonizacdo completa desta drea do
direito de marca . Néo existe motivo aparen-
te, em caso de preclusdo, para chegar a uma
concluséo diferente *.

60. Do ponto de vista da metodologia do
direito, a figura juridica da preclusdo repre-
senta uma concretiza¢éo do principio da boa
fé, mais precisamente, do conceito juridico
expresso na mdaxima «venuire contra factum
propium», segundo o qual, em caso de um
comportamento contraditério do titular do
direito ele deve ser proibido de exercer este
direito contra o obrigado®. No direito dos
Estados-Membros, um direito é considerado

19 — Acérdios de 16 de Julho de 1998, Silhouette Internatio-
nal Schmied (como anteriormente referido na nota 14,
n.” 25 e 29), de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff
e Levi Strauss (C-414/99, C-415/99 e C-416/99, Colect.,
1-8691, n.° 39) e de 30 de Novembro de 2004, Peak Holding
(C-16/03, Colect., I-11313, n.” 30), de 23 de Abril de 2009,
Copad (C-59/08, Colect., I-3421, n.° 40) e de 15 de Outubro
de 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e o. (C-324/08,
Colect., [-10019, n.** 20 e 21).

20 — Igualmente Stuckel, M., Kommentar zum Markenrecht, 2.
ed., Frankfurt am Main 2007, § 21, p. 468, n.” 14, que lembra
que o artigo 9.° n.° 1 da Directiva 89/104 tem por objectivo
uma harmonizagdo completa da precluséo dos direitos con-
feridos por uma marca anterior relativamente a tolerancia
da utiliza¢do de uma marca posterior, quando sdo afectados
direitos conferidos pelo artigo 4.% n.’ 1. Segundo o autor,
ndo se compreende por que razio se devem invocar outras
disposi¢oes para além do artigo 5.° da directiva, que regu-
lamenta os «direitos conferidos pela marca» e do artigo 7.°
da directiva, que regulamenta o «esgotamento dos direitos
conferidos pela marca».

21 — Haft, K./Jonas, K.-U./Nack, R./Schulte, C./Schweyer, S.,
«Duldung (Tolerierung) der Verletzung von Rechten des
geistigen Eigentums», Gewerblicher Rechtsschutz und Urhe-
berrecht, Internationaler Teil, 2006, p. 793.
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precludido em regra quando o seu titular ndo
o exerce durante um determinado periodo
(tempo) (inércia do titular do direito) e a par-
te obrigada se convenceu e podia convencer-
-se, em resultado de uma avaliacdo objectiva
do comportamento do titular do direito (con-
fianca legitima), que ele também nio o exer-
ceria no futuro. A violagdo da boa fé reside
neste caso no atraso desleal do exercicio do
direito. A ordem juridica protege esta situa-
¢do, devidamente ponderadas as circunstan-
cias especificas de cada caso, como confianga,
considerada legitima, da parte obrigada numa
determinada situagéo juridica.

61. Este raciocinio juridico passou a integrar
a drea especifica do direito das marcas. Como
o Tribunal de Justica constatou no acérdao
Levi Strauss *, a Directiva 89/104 destina-se a
contrabalangar, por um lado, os interesses do
titular de uma marca em salvaguardar a fun-
¢do principal desta e, por outro, os interesses
dos outros operadores econdémicos em dis-
por de sinais susceptiveis de designar os seus
produtos e servicos. Isto é manifestamente
expresso no décimo primeiro considerando
da directiva, onde se afirma que importa,
por razdes de seguranca juridica e sem pre-
judicar de forma discriminatdria os interesses
do titular de uma marca anterior, estipular
que este ultimo deixe de poder requerer a

22 — Acoérdao de 27 de Abril de 2006, Levi Strauss, (C-145/05,
Colect., I-3703, n.* 29).
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declaragdo de nulidade ou opor-se ao uso de
uma marca posterior a sua, de que tiver cons-
cientemente tolerado o uso durante um longo
periodo, salvo se o registo da marca posterior
tiver sido pedido com ma fé;

¢) Necessidade de uma regulamentacio
uniforme

62. Por causa da fungdo essencial cometida
a figura juridica da preclusio na criagdo de
seguranca juridica®, o legislador da Unido
criou uma regulamentacéo uniforme no arti-
go 9.° da directiva. O grau de pormenor desta
regulamentacdo, em particular que condi-
¢oes devem existir concretamente para que
se verifique o efeito juridico da preclusao —
tema que aprofundarei na andlise do segundo
complexo tematico® — permite concluir que
o legislador da Uniéo pretendia introduzir re-
gulamentagdes tanto quanto possivel unifor-
mes em todos os Estados-Membros. Néo se
faria jus ao objectivo da harmonizagdo nem
ao objectivo de criacdo de seguranca juridi-
ca no mercado interno se os Estados-Mem-
bros fossem autorizados a criar disposicdes,

23 — Stuckel, M., como anteriormente referido (nota 20), p. 464,
n.° 1, sublinha a importancia da excep¢do de preclusio na
criagdo de seguranga juridica.

24 — V.n.” 65 a 84 das presentes Conclusdes.
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eventualmente até dispares entre si, definindo
o comportamento de tolerancia do titular da
marca anterior.

63. Quanto ao requisito da «tolerdncia» em
concreto, e a sua associagdo a um determi-
nado comportamento do titular da marca,
considero que deve ponderar-se o seu sig-
nificado no contexto global do direito das
marcas. Uma marca tem por fungéo principal
permitir que os clientes possam distinguir,
sem confusdo possivel, as empresas e as suas
marcas ou servi¢os no mercado . Simultane-
amente, porém, cumpre inimeras outras im-
portantes fun¢des econdémicas e juridicas®

25 — V. acérdios de 5 de Setembro de 2005, BiolD/IHMI
(C-37/03 P, Colect., I-7975, n.* 27), de 20 de Margo de
2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Colect., I-2799, n.° 44) e de
29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., I-5507,
n.° 28).

26 — Sao multiplas as fungdes caracteristicas, inerentes ou
imputadas a uma marca. Entre elas contam-se, consoante
a jurisprudéncia em matéria de marcas, as fungoes de codi-
ficagdo, garantia, origem, identificagdo e individualizagao,
informagdo e comunicagdo, monopolizagio, denomina-
¢do, qualidade, diferenciagdo, confianga, comercializagio
e publicidade, sem que alguma vez tenha sido atribuida
relevéncia juridica a uma delas isoladamente (cf. Marx, C.,
Deutsches, europdisches und internationales Markenrecht,
2.2 ed., Colénia 2007, p. 23, n.° 64; Fezer, K.-H., Marken-
recht, 2.* ed., Introdugdo, p. 68, n.° 30; Phillips, J., Trade
Mark Law — A Practical Anatomy, Oxford 2003, p. 23 s.;
Torremans, P./Holyoak, J., Intellectual Property Law, 2.
ed., Londres 1998, p. 347; Kucsko, G., Geistiges Eigentum,
Viena 2003, n.° 37; Novak, M., como anteriormente citado,
nota 10, p. 614). O Tribunal de Justica considera que, para
além da funcio essencial da marca, que é garantir aos con-
sumidores a proveniéncia do produto ou do servigo, exis-
tem outras fung()es como, nomeadamente, a que consiste
em garantir a qualidade desse produto ou servigo, ou as de
comunicacio, de investimento ou de publicidade (Cf. acér-
dao de 18 de Junho de 2009, L'Oréal e o. (C-487/07, Colect.,
1-5185, n.° 58).

no 4mbito da concorréncia entre operadores
econdémicos, que sdo reconhecidas na juris-
prudéncia do Tribunal de Justi¢a. O Tribunal
afirmou que o direito de marca * constitui um
elemento essencial do sistema de concorrén-
cia leal que o Tratado pretende criar. Num
sistema desta natureza, o Tribunal de Justica
considera que as empresas devem poder con-
servar a clientela pela qualidade dos respecti-
vos produtos ou servicos, o que s6 € possivel
gragas a existéncia de sinais distintivos que
permitem identificd-los. Para que a marca
possa desempenhar este papel, terd que ofe-
recer a garantia de que todos os produtos que
a ostentam foram fabricados sob controlo de
uma Unica empresa a qual possa ser atribuida
a responsabilidade pela sua qualidade.

64. Tal como o Tribunal de Justica tem rei-
terado®, o objecto especifico do direito de

27 — V., entre outros, acérdios de 17 de Outubro de 1990, HAG
I (C-10/89, Colect., 1-3711, n.° 13), de 22 de Junho de
1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danziger (C-9/93,
Colect., I-2789, n.”* 37 e 45), de 11 de Julho de 1996, Bris-
tol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93,
Colect., 1-3457, n.° 43), de 11 de Julho de 1996, MPA
Pharma (C-232/94, Colect., 1-3671, n.° 16), de 11 de Julho
de 1996, Eurim-Pharm Arzneimittel (C-71/94 a C-73/94,
Colect., I-3603, n.° 30), de 11 de Novembro de 1997, Siizen
(C-349/95, Colect., 1-6227, n.° e de 29 de Setembro de 1998,
Canon (como anteriormente referido na nota 25, n.° 28),
de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, Colect., I-905,
n.° 52), de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell (C-517/99,
Colect., 1-6959, n.° 21), de 12 de Novembro de 2002, Arse-
nal Football Club (C-206/01, Colect., I-10273, n.° 47), de
7 de Janeiro de 2004, Gerolsteiner Brunnen (como anterior-
mente referido na nota 18, n.° 17), de 17 de Margo de 2005,
Gillette Company (C-228/03, Colect., I-2337, n.* 25).

28 — V. acérdaos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche
(102/77, Colect.1978, 1139, n.° 7), de 17 de Outubro de
1990, HAG (ja referido na nota 27, n.° 14), de 11 de Julho
de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (ja referido na nota 27,
n.° 44) e de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot (jé refe-
rido na nota 27, n.° 22).
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marca consiste, nomeadamente, em assegu-
rar ao seu titular o direito exclusivo de usar a
marca para a primeira colocag¢do do produto
no mercado, protegendo-a, assim, contra os
concorrentes que pretendessem abusar da
posicéo e da credibilidade da marca, venden-
do produtos que a utilizassem indevidamente.
No entanto, do ponto de vista juridico, uma
marca também é uma expressdo do direito a
propriedade intelectual do titular® que o re-
conhecimento juridico de uma possibilidade
de preclusio acaba por limitar consideravel-
mente. O décimo primeiro considerando da
directiva alude expressamente a um prejuizo
dos interesses do titular da marca anterior.
Consequentemente, afigura-se justificado
exigir que o direito exclusivo conferido pela
marca possa ser objecto de preclusdo apenas
em casos excepcionais e em condigdes rigo-
rosamente definidas pela lei. Seria estranho
considerar que o legislador da Unido, perante
as graves consequéncias para a posicdo juri-
dica do titular da marca, cujos direitos sdo
objecto de preclusio, tivesse decidido definir
na directiva todas as condi¢des de precluséo,
excepto o conceito de «tolerancia». Uma in-
terpretacdo nesse sentido seria incompativel
com os objectivos da directiva.

29 — Segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, o direito
de propriedade, em que se integram os direitos de proprie-
dade intelectual, é um direito fundamental que se encontra
protegido na ordem juridica da Comunidade como princi-
pio geral do direito comunitério (cf., a este respeito, os acér-
daos de 12 de Setembro de 2006, Laserdisken, C-479/04,
Colect., I-8089, n.° 65, e de 29 de Janeiro de 2008, Promu-
sicae, C-275/06, Colect., I-271, n.° 62). Adicionalmente, o
artigo 17.°, n.° 2. da Carta dos Direitos Fundamentais, que
traduz o compromisso da Unido em garantir os direitos
fundamentais e adquiriu estatuto de direito primario com a
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, decreta a protecgao
da propriedade intelectual. V. igualmente as minhas con-
clusoes de 11 de Maio de 2010, SGAE (C-467-08/, Colect.,
p. 1-10055, n.° 80).
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d) Conclusao

65. Esta interpretacdo sistemdtica e teleolo-
gica da Directiva 89/104 permite-me concluir
que a «tolerancia», na acep¢do do seu arti-
g0 9.°, n.° 1, configura um conceito do direito
da Unido que deve ser interpretado de forma
auténoma e uniforme *.

2. A regra de precluséo do artigo 9.°, n.° 1 da
Directiva 89/104

66. Como foi referido no inicio, as questoes
1b) a 2) tém por objecto o conteido normati-
vo deste conceito, bem como a configuragdo
exacta da disposicdo relativa a preclusdo por
tolerancia dos direitos conferidos por uma
marca anterior.

a) Definicao do conceito «tolerancia»

67. De acordo com a sequéncia légica das
questdes, importa comegar por averiguar o
que se entende juridicamente por «tolerancia»

30 — Igualmente Stuckel, M., como anteriormente referido (nota
20), p. 466, n.° 9.
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na acepcéo desta disposicédo. Pela forma como
estd formulada a questdo 1b), pode depreen-
der-se que o 6rgdo jurisdicional de reenvio
duvida que a impoténcia do titular de uma
marca anterior para impedir a utilizagdo por
um terceiro de uma marca posterior idéntica
altere seja o que for no que toca a apreciar se
o caso concreto configura uma situagdo de
«tolerancia». O érgao jurisdicional de reenvio
distingue na decisdo de reenvio® entre uma
acepgdo «estrita» do conceito, segundo a qual
uma pessoa apenas pode tolerar o compor-
tamento de outra se tiver possibilidade de o
impedir, e uma interpretagao «lata», segundo
a qual existe tolerancia mesmo que seja im-
possivel alterar uma determinada situagdo. O
o6rgao jurisdicional de reenvio explica que, se
o contexto do artigo 9.° exigisse uma interpre-
tacdo lata do conceito, teria necessariamente
de se considerar que a AB e a BB toleraram
reciprocamente a utilizagdo da marca Bu-
dweiser pela outra parte por mais de 30 anos.

68. A determinagdo do significado norma-
tivo contido neste conceito pressupde uma

31 — V.n.°41 do despacho de reenvio.

interpretacdo que tome em consideragdo o
texto, a posicéo sistematica do artigo 9.°, n.° 1
da directiva e a finalidade desta norma. De
acordo com os principios convencionais da
interpretacdo, o texto de uma norma é sem-
pre o ponto de partida e, simultaneamente, o
limite de qualquer interpretagdo®>. A inter-
pretacdo do texto escrutina e questiona o uso
comum da linguagem. O uso comum da lin-
guagem permite determinar o possivel senti-
do e a finalidade de uma norma *. Entretanto,
no caso especifico do direito da Unido, a mul-
tiplicidade de linguas** pode produzir peque-
nos desvios de uma versio para outra*. Nio
obstante, as normas juridicas sdo vinculativas
em todas as linguas oficiais da Unifo, pelo
que a sua interpretacdo deve tomar em con-
sideracdo, sem distin¢do, todas as restantes

32 — V., neste sentido, Ehlers, D., Allgemeines Verwaltungs-
recht (Editado por Hans-Uwe Erichsen e 0.) § 216, p. 59,
n.° 14. O advogado-geral P. Léger, nas suas conclusdes de
28 de Setembro de 2004, Schulte 8 C-350/03, ac6rdio de
25 de Outubro de 2005, Colect., I-9215, n.** 84 e s.) partiu
de certo modo de uma prioridade da interpretacio literal,
quando explicou que a interpretagio teleoldgica s6 deve ser
utilizada quando sao possiveis vdrias interpretagoes da dis-
posi¢do em apreco ou quando esta é dificil de interpretar
com base apenas no seu teor literal devido, por exemplo, &
sua ambiguidade.

33 — V. neste sentido, M./Drechsler, C., «Die Auslegung und
Fortbildung des Primédrrechts», em: Europdische Metho-
denlehre (edigdo de Karl Riesenhuber), Berlim 2006, p. 167,
n.°18.

34 — O namero de linguas oficiais passou de quatro em 1952
para seis em 1973, sete em 1981, nove em 1986 e onze em
1995. Em 2004 esse nimero passou para vinte, em 2005
para vinte e uma e em 2007 finalmente para vinte e trés (cf.
Gaudissart, M.-A., «Le régime et la pratique linguistiques
de la Cour de Justice des Communautés européennes»,
Langues et construction européenne, Bruxelas 2010, p. 146).

35 — Baldus, C./Vogel, F, «Gedanken zu einer europiischen
Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches
Element», Fiat iustitia — Recht als Aufgabe der Vernunft,
Festschrift fiir Peter Krause zum 70. Geburtstag, Berlim
2006, p. 247 e s. ndo discutem que a interpretagdo do texto
¢é o ponto de partida de qualquer norma comunitéria. Lem-
bram, no entanto, a dificuldade em encontrar uma inter-
pretagdo linguistica por causa da multiplicidade linguistica
existente no seio da Comunidade, o que obriga a recorrer
a outros métodos de interpretacio como a interpretagio
teleolégica e a interpretacéo histérica.
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versdes *. Por conseguinte, em caso de duvi-
da, a exegese de uma norma juridica da Unido
exige uma abordagem complexa que implica
submeter as vdrias versodes linguisticas a uma
analise comparativa¥.

69. No que se refere ao conceito «tolerincia»,
em litigio no presente caso, verifica-se que a
versdo inglesa da directiva utiliza duas ex-
pressoes diferentes para descrever o compor-
tamento do titular da marca anterior, como
alids o 6rgao jurisdicional de reenvio faz no-
tar. Enquanto o titulo e o n.° 1 do artigo 9.° da
directiva utilizam o termo «acquiescence» e
a expressdo «to acquiesce», o preAmbulo da
directiva, determinante para compreender a
disposicdo, utiliza «to tolerate». Esta expres-
sdo, que deriva do verbo latino «tolerare», é
utilizada consistente e uniformemente em
todas as linguas roménicas. Tanto quanto

36 — Acérdio de 9 de Setembro de 2003, Kik (C-361/01 P,
Colect., I-8283, n.° 87). V., a proposito da regulamentaciao
linguistica na Unido Europeia, com A.-L./De Sadeleer N.,
«La traduction en droit positif: les régimes linguistiques
en droit communautaire», Traduction et droits européens:
hommage au recteur Michel Van de Kerchove, 2009, p. 78.

37 — Segundo a jurisprudéncia assente do Tribunal de Justica,
a necessidade de uma interpretacio uniforme do direito
comunitdrio exclui que, em caso de duvida, o texto de uma
disposicdo seja considerado isoladamente. Pelo contrério, o
Tribunal de Justiga obriga a interpreté-la tomando em con-
sideragdo as suas versdes nas outras linguas oficiais (cf., em
particular, o acérdao de 12 de Julho de 1979, no processo
9/79, Koschniske, Colect. 1979, 2717, n.° 6). O Tribunal
de Justica afirma ainda que a todas as versdes linguisticas
deve, por principio, ser reconhecido o mesmo valor, que
néio pode variar em fungdo da dimenséo da populagdo dos
Estados-Membros que se exprime na lingua em causa (v.
acérdao UEM Tabaco e o. ja referido na nota 11, n.° 36).
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me é dado perceber, ndo existe um desvio
comparavel na escolha da terminologia nas
restantes versdes linguisticas*. Estes desvios
acabam por ndo se repercutir no resultado da
interpretacdo, até porque uma anélise semén-
tica das varias expressoes permite reconhecer
com suficiente clareza o significado exacto
previsto pelo legislador da directiva.

70. As expressodes utilizadas nas diferentes
versoes linguisticas descrevem um compor-
tamento individual, caracterizado pela com-
placéncia e pela falta de oposicdo face a um
estado ndo necessariamente desejado. Este
comportamento pode ser tipicamente carac-
terizado por uma certa passividade, na medi-
da em que a parte tolerante, embora tenha co-
nhecimento da situacéo, prescinde de tomar
contra-medidas®. Este aspecto é especial-
mente salientado nos textos em dinamarqués

38 — A excepgio do esloveno, que utiliza o termo
«dopus¢al» no predmbulo e «privolitve» ou «pri-
volil> no artigo 9.° Cfr. as versbes em alemao
(«geduldet»/«Duldung»), francés («toléré»/«tolérance»),
castelhano («tolerado»/«tolerancia»), por-
tugués («tolerado»/«tolerancia»), ita-
liano («tollerato»/«tolleranza») e neerlandés

(«gedoogt»/«gedogen»).

39 — Segundo Stuckel, M., ja referido (nota 20), p. 464, n.° 6,
assume-se que existe «tolerncia» na acep¢iao da Directiva
89/104 quando o titular do sinal prioritério anterior nao
actua nem toma medidas contra a parte violadora.
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e em sueco ®. Esta passividade é confrontada
com a actuacgdo activa de um terceiro, cujo
comportamento é praticamente incentivado
pela inactividade da parte tolerante*. Por
conseguinte, a tolerancia s6 cessa quando a
parte lesada se defende publicamente.

71. O exposto ndo exclui que, em determi-
nadas circunstancias, se possa mesmo inferir
deste comportamento passivo uma autoriza-
¢do implicita da parte tolerante. Isso explica
também por que razdo a ordem juridica asso-
cia a esta passividade o efeito juridico da pre-
clusdo dos direitos que cabem formalmente
a parte tolerante. Deve contudo separar-se
claramente a mera «tolerincia» do «consen-
timento» que, como o Tribunal de Justica
explicou na sua jurisprudéncia®, deve ser
expresso de uma forma que traduza inequi-
vocamente uma vontade de renunciar a esse
direito. Essa vontade decorre em regra de
uma concessdo expressa do consentimento.
Nio se pode excluir, no entanto, a existéncia
em determinados casos de indicios e circuns-
tancias que, no entender do 6rgao jurisdicio-
nal traduzam também inequivocamente uma
rendncia do titular ao seu direito.

40 — V. o titulo do artigo 9.° nas versdes dinamarquesa («Retti-
ghedsfortabelse pa grund af passivitet») e («Begransningar
till foljd av passivitet») sueca.

41 — V., neste sentido, Ferndndez-Névoa, C., «Die Verwirkung
durch Duldung im System der Gemeinschaftsmarke»,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationa-
ler Teil, 1996, p. 443.

42 — Acoérdio de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi
Strauss (ja referido na nota 19, n.° 45).

b) Exclusio da situacdo de «passividade
forcadanr.

72. Seria, no entanto, incompativel com o en-
tendimento deste conceito que uma situagio
forcada do exterior, por exemplo, a impotén-
cia juridica ou factual de adoptar contra-me-
didas, fosse caracterizada como «tolerancia».
De facto, o conceito «tolerancia» implica que
a parte tolerante estivesse teoricamente em
condi¢coes de actuar contra um estado ndo
desejado, apesar de conscientemente ndo o
fazer. A meu ver, a passividade forcada nédo
corresponde ao significado natural deste
conceito nem ao conceito da preclusdo, ja
descrito®. Importa ainda considerar que, no
décimo primeiro considerando da directiva,
o legislador da Unido permitiu a limitagao
dos interesses do titular da marca anterior
por via da precluséo expressamente «sem [0s]
prejudicar de forma discriminatéria». Dado
que ninguém pode ser legalmente obrigado
ao impossivel («impossibilium nulla obligatio
est»)*, seria considerado prejudicar de for-
ma discriminatéria os interesses do titular da
marca anterior se os seus direitos fossem ex-
cluidos por via da preclusdo com o argumen-
to de que ndo se defendeu contra a utilizacdo

43 — V. n.’ 57 das presentes conclusdes. Cf. Palandt/Heinrichs,
H., Biirgerliches Gesetzbuch, 64.* ed., Munique 2005, §242
do Cédigo Civil alemdo, p. 257, n.° 93), que também parte
do principio que o titular do direito deve ter a possibilidade
de o exercer. Analogamente Ingerl/Rohnke, Markengesetz,
3. ed., Munique 2010, n.° 11, para quem s6 pode existir
tolerdncia quando o titular do direito teve a possibilidade
de interpor uma acgéo judicial contra o autor da ofensa.

44 — Esta mdxima do direito romano é transcrita no Digesto 50,
17,185.
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ilegal da sua marca por um terceiro, quando
ele simplesmente ndo podia defender-se.

¢) Configuracéo da regra da preclusio

73. As questdes 1c) e 2) referem-se a configu-
racdo do disposto no artigo 9.°, n.° 1 da Direc-
tiva 89/014 e visam essencialmente pedir ao
Tribunal de Justica que defina a data a partir
da qual comega a correr o prazo de cinco anos
referido nessa disposicéo e que condi¢oes de-
vem existir concretamente.

i) Condigdes para o inicio do prazo de tole-
rancia de cinco anos

74. O texto do artigo 9.°, n.° 1 da directiva,
bem como o sentido e a finalidade destas dis-
posicdes, apontam claramente, em meu en-
tender, para que o inicio do prazo de toleran-
cia de cinco anos dependa do preenchimento
das seguintes trés condi¢des: em primeiro lu-
gar, € necessario que a marca posterior tenha
sido registada; em segundo lugar, esta marca
deve ter sido utilizada; em terceiro lugar, o
titular da marca anterior deve ter tido conkhe-
cimento do registo e da utilizagdo desta marca
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posterior. Esta disposicio foi concebida para
exigir o cumprimento cumulativo das trés
condigdes.

ii) O conhecimento do titular da marca ante-
rior como caracteristica subjectiva

75. Esta condigdo é particularmente rele-
vante face aos problemas juridicos em deba-
te, pelo que carece de uma discussio mais
aprofundada.

76. Constata-se em primeiro lugar que o
legislador da directiva decidiu formular o
artigo 9.°, n.° 1 optando conscientemente
por uma preclusdo por tolerdncia em detri-
mento da figura juridica da prescri¢do. As
duas figuras juridicas apresentam diferencas
fundamentais. A prescricdo, enquanto figu-
ra juridica, caracteriza-se por visar apenas a
inactividade do titular do direito durante um
determinado periodo (caracteristica objecti-
va), ao passo que a preclusio por tolerancia
recorre a uma caracteristica subjectiva. E
esta caracteristica subjectiva que interessa
no caso presente. Para que seja aplicavel, o
titular do direito deve ter conhecimento do
facto que um terceiro pratica actos em viola-
¢do desse direito e ficar inactivo durante um
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determinado periodo*. A importancia desta
caracteristica ndo pode ser menosprezada na
interpretacdo do artigo 9.° da directiva, em
particular no esclarecimento da data a par-
tir da qual o prazo de cinco anos comeca a
correr. Deve exigir-se, por conseguinte, uma
coincidéncia temporal entre o momento da
tomada de conhecimento e o inicio do prazo
de preclusio.

77. Por outro lado, este facto nada diz sobre
se o prazo de cinco anos s6 pode comegar a
ser contado a partir da data em que o titular
da marca anterior tem conhecimento efectivo
do registo e da utilizacdo da marca posterior
(«conhecimento efectivo»). Também é possi-
vel tomar por base a data a partir da qual fos-
se expectavel que o titular da marca anterior
tivesse podido tomar conhecimento («conhe-
cimento potencial»).

78. Verifica-se neste contexto, porém, que
o legislador da directiva manifestamente
tomou por base a data de registo da marca

45 — Por outro lado, e ao contrario do caso da prescrigdo, a pre-
clusdo por tolerancia pressupde um determinado compor-
tamento da parte favorecida. E necessério que o titular da
marca posterior utilize genuinamente a marca durante o
periodo exacto em que o titular da marca anterior perma-
neceu conscientemente inactivo. A esta diferenca acresce
um outro aspecto particularmente significativo; a prescri-
¢do provoca a exclusdo definitiva dos direitos, com a con-
sequéncia de que a posi¢do do titular da marca posterior
se torna inatacdvel com efeito erga omnes. A precluséo por
tolerancia, em contrapartida, ndo cria a inatacabilidade
erga omnes mas apenas a exclusio das pretensdes contra
o titular da marca anterior que tolerou conscientemente a
utilizagdo da marca posterior (v., a esse respeito, Fernan-
dez-Ferndndez-N6voa, C., ja referido na nota 41, p. 443).

posterior («o uso [...] de uma marca poste-
rior registada) como data determinante, pois
caso contrario teria considerado o pedido de
registo da marca posterior suficiente para
conferir protecgdo contra os direitos do titu-
lar da marca anterior. Note-se, contudo, que a
prépria directiva apenas tem por finalidade a
protecgdo das marcas registadas*, reservan-
do aos Estados-Membros a faculdade de con-
tinuar a proteger as marcas adquiridas pelo
uso, como se depreende inequivocamente do
quarto considerando. Por conseguinte, o re-
gisto da marca posterior representa um im-
portante corte temporal. O registo em si, de
acordo com o quinto considerando da direc-
tiva, obedece as disposi¢des processuais dos
Estados-Membros.

79. Tomar em consideracéo a data do registo
para dar inicio ao prazo de cinco anos tam-
bém se afigura correcto no interesse da segu-
ranga juridica. O registo da marca posterior
configura um acto puablico e consequente-
mente publicitado, a que o titular da marca
posterior pode sempre recorrer para excep-
cionar a preclusdo nos termos do artigo 9.°,

46 — E também o entendimento de Knaak, R., ja referido (nota
7), p- 72. O autor lembra que a directiva «Marcas» ape-
nas harmonizou uma parte do direito material de marcas,
designadamente a protec¢do das marcas registadas.
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n.° 1 da directiva relativamente a um requeri-
mento de declaracio de nulidade apresentado
pelo titular da marca anterior nos termos do
seu artigo 4.°, n.° 1, alinea a).

80. A confianca do titular da marca poste-
rior em que, cinco anos apds o registo da sua
marca, ndo serd requerida uma declaragdo de
nulidade, também parece ser digna de protec-
¢do, até porque se pode assumir logicamente
que durante um periodo tdo longo o titular da
marca anterior terd inevitavelmente tomado
conhecimento da utilizacio de uma marca
idéntica e mesmo assim optado por ndo actu-
ar. No fim de contas, e bem vistas as coisas, o
prazo de cinco anos contado a partir da data
do registo da marca posterior acaba por ser
uma espécie de presuncdo legal. Assume-se
a presuncdo legal de que o titular da marca
anterior tinha pelo menos a possibilidade de
tomar conhecimento do facto a partir da data
do registo da marca posterior. Isto permite as
autoridades e aos 6rgdos jurisdicionais, bem
como aos operadores econémicos, inferir o
correspondente conhecimento do titular da
marca a partir de um facto objectivo.

81. Este tipo de presunc¢do ndo é invulgar
no direito de marcas, como se observa com

I - 8732

pertinéncia no acérddo Lindt & Spriingli®.
O Tribunal de Justica afirmou nesse acérdao
que «uma presunc¢do de conhecimento, por
parte do requerente, da utilizagdo por um
terceiro de um sinal idéntico ou semelhante
para um produto idéntico ou semelhante sus-
ceptivel de confusdo com o sinal cujo registo
¢é pedido pode resultar designadamente de
um conhecimento geral, no sector econémico
em causa, dessa utilizacdo, podendo este co-
nhecimento ser deduzido, nomeadamente, da
duracdo dessa utilizagdo». Segundo afirmou
com justeza o Tribunal de Justica, «com efei-
to, quanto mais antiga é esta utilizagdo, mais
verosimil é que o requerente dela tenha tido
conhecimento no momento do depdsito do
pedido de registo.»

82. Uma presuncdo legal nesse sentido nio
exclui porém que o titular da marca anterior
a possa ilidir («praesumptio juris tantum»).
Para ndo eliminar a fronteira entre as figu-
ras juridicas da preclusdo e da prescricdo e
permitir que o tempo decorrido seja o Gnico
factor decisivo para que a preclusdo se pro-
duza, deve interpretar-se o artigo 9.°, n.° 1 da
directiva no sentido de que é determinante o

47 — Acérdao de 11 de Junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli (C-529/07, Colect, p. [-4893, n.° 39).
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conhecimento efectivo®, desde que o titular
da marca anterior possa comprovar que to-
mou conhecimento numa data diferente. A
exigéncia de um conhecimento real tem cor-
respondéncia no peso especial da seguranca
juridica que, na disposi¢do da preclusdo, é ex-
presso pelo limite temporal fixo.

83. Para efeitos do processo em apreco nio
é necessario tomar posi¢do conclusiva sobre
a questdo de saber se estd em causa o conhe-
cimento efectivo ou o conhecimento poten-
cial, porque esta questdo apenas devera ser
relevante num contexto em que o titular da
marca anterior tenha tomado conhecimento
numa data posterior ao registo da marca pos-
terior. Esta situacdo ndo se verifica no pro-
cesso principal, até porque se pode assumir
com seguranca que a AB tinha conhecimento
do registo da marca «Budweiser» pela BB em
19 de Maio de 2000. Nesta data, ap6s um li-
tigio prolongado, ambas as partes foram ins-
critas no registo como titulares desta marca
registada nominativa. Por outro lado, a AB ti-
nha conhecimento que a utilizagdo da marca
«Budweiser» pela BB remontava aos anos 70.
Por conseguinte, o registo da marca posterior

48 — Cf. Ingerl/Rohnke, ja referido (nota 43) n.° 10, que tam-
bém consideram que o conhecimento real do titular do
direito deve ser o factor decisivo. Os autores consideram
que a obrigacdo de ter conhecimento ou um mero desco-
nhecimento por negligéncia (mesmo grave) nio sao motivo
suficiente. V. a este respeito, também Nordemann, W.,
Wettbewerbs- und Markenrecht, 9. ed., Baden-Baden 2003,
p. 400, n.° 2413.

e o conhecimento do seu registo e utilizacido
coincidem no tempo.

7

ili) O registo da marca anterior ndo é
necessario

84. Em meu entender, face a remissdo para o
artigo 4.°, n.° 2, da directiva, constante do seu
artigo 9.° n.° 1, deve responder-se afirmati-
vamente, sem qualquer duvida, a questio de
saber se o prazo de cinco anos pode comegar
a correr antes de o titular da marca anterior
obter o registo efectivo da sua marca, como
o 6rgdo jurisdicional de reenvio supde e da a
entender nas suas questdes 1c) e 2).

85. Depreende-se do texto e da interligagao
sistemdtica das duas disposigdes («marcas
anteriores» na acep¢io do n.° 1) que o arti-
go 4.°, n.° 2 contém uma definicdo do que se
entende por uma «marca anterior» na acep-
¢do da directiva. Esta disposi¢do permite re-
conhecer claramente que a distingdo entre a
marca anterior e a marca posterior deve de-
pender da data do respectivo pedido de registo
e ndo da data do registo em si. O conceito de
«marca anterior» ndo se limita por conse-
guinte a marcas que foram registadas antes
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do registo de uma marca idéntica ou seme-
lhante ao ponto de criar um risco de confu-
sdo. Decorre do exposto que, desde que este-
jam cumpridas as trés condi¢des enunciadas,
uma eventual pendéncia de registo da marca
anterior ndo obsta a que se comece a contar o
periodo dos cinco anos.

86. Como tal, deve responder-se a questdo
1c) no sentido de que nédo é necessirio que o
titular de uma marca a registe para que tenha
inicio a sua «tolerancia» de utilizagdo por um
terceiro de uma marca idéntica ou semelhan-
te ao ponto de criar um risco de confusio.
Consequentemente, também deve respon-
der-se a questdo 2) no sentido de que o prazo
de tolerdncia de cinco anos pode comecar, e
teoricamente também terminar, antes de o
titular da marca anterior ter obtido o registo
efectivo da sua marca.

iv) Conclusiao

87. Os considerandos apresentados permi-
tem retirar as seguintes conclusoes:

— O prazo de tolerancia de cinco anos pre-
visto no artigo 9.°, n.° 1, da directiva co-
meca a correr a partir da data em que o

I - 8734

titular da marca anterior toma conheci-
mento do registo e da utilizacdo da mar-
ca posterior no Estado-Membro em que
esta também foi registada. O prazo de
tolerancia pode ter inicio, no minimo, a
partir da data do registo da marca pos-
terior, se esta tiver sido utilizada a partir
dessa data e se o titular da marca anterior
tiver tomado conhecimento desta utiliza-
¢do nessa data.

— A data de registo é determinada por sua
vez de acordo com as disposi¢oes proces-
suais pertinentes dos Estados-Membros.

— O prazo de tolerincia de cinco anos pode
comecar a correr ainda antes de o titular
da marca anterior obter o registo efectivo
da sua marca.

3. Compatibilidade do principio da utilizagao
concorrente de boa fé com o direito da Unido

88. Com a sua questio 3), o 6rgio jurisdicio-
nal de reenvio pretende basicamente saber se
uma situa¢do como a do processo principal
permite requerer a declaracdo de nulidade da
marca posterior invocando o artigo 4.°, n.° 1,
alinea a) da directiva. O 6rgdo jurisdicional de



BUDEJOVICKY BUDVAR

reenvio pergunta concretamente se o direito
da Unido prevé uma excepg¢do para o caso de
uma utilizacdo concorrente de boa fé de duas
marcas idénticas existentes ha muito tempo,
que confira protec¢do ao titular da marca
posterior. Em termos dogmadticos, estd em
causa o alcance do principio da prioridade do
direito de marcas no direito da Unido, bem
como a admissibilidade juridica de uma coe-
xisténcia de duas marcas idénticas.

89. Depreende-se do historial do processo
principal, reproduzido na decisdo de reenvio,
que a decisdo da Court of Appeal, de Feve-
reiro de 2000, de autorizar a AB e a BB a re-
gistarem a marca nominativa «Budweiser», se
baseou na figura juridica, hd muito reconhe-
cida quer na jurisprudéncia (Common Law)
quer no direito codificado do Reino Unido,
da utilizag¢do concorrente de boa fé («honest
concurrent use») que, em determinadas cir-
cunstancias, permite essa coexisténcia. Esta
figura juridica estd codificada em termos da
sua aplicacdo processual no artigo 7.° da Lei
relativa as marcas, de 1994 . Esta disposi¢ao
nacional ndo refere, no entanto, os respectivos

49 — Morcom, C./Roughton, A./Graham, J./Malynicz, S., The
Modern Law of Trade Marks, 2.* ed., Suffolk 2005, p. 221,
n.° 6.87, lembram que o artigo 7.° da Lei relativa as mar-
cas, de 1994, tem um cardcter meramente processual e nio
afecta o direito material.

pressupostos materiais, que sdo definidos
fundamentalmente pela jurisprudéncia*.

90. Por isso, coloca-se a questdo de saber se o
artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da directiva se opoe a
um recurso a esta figura juridica. Em termos
juridicos, essa oposicdo deveria ter a forma
de uma excepc¢io ao principio da prioridade
consagrado nesta disposicdo da directiva. A
directiva, no entanto, ndo contém uma nor-
ma de excepgdo correspondente que possa
servir de base juridica.

91. Essa omissdo ndo significa necessaria-
mente que o direito da Unido se opde a essa
figura juridica do direito nacional, porque a
Directiva 89/104 apenas prevé uma harmoni-
zacdo relativa®. Seria perfeitamente possivel
considerar que esta figura juridica se insere
numa area da competéncia regulamentar dos
Estados-Membros. No entanto, esta figura
juridica, a semelhan¢a da regra da preclu-
sdo do artigo 9.° da directiva, é configurada

50 — Em regra a jurisprudéncia faz referéncia ao processo Ham-
merhill Paper Co’s Opposition to Application for Registra-
tion by Alex Pirie (1933) 50 RPC 147. Nesse processo, Lord
Tomlin fixou os critérios para avaliar a utilizagdo concor-
rente de boa fé de duas marcas idénticas. Esses critérios
sdo: 1) a duragdo e o alcance da utilizagdo, bem como a drea
de negécio em questio, 2) o grau de confusdo susceptivel
de ser criado pela semelhanga das marcas, 3) a boa fé da
utilizagdo concorrente, 4) o comprovativo de um caso de
confusdo, 5) a confusdo que poderia ser criada se a marca
tivesse sido registada.

51 — V.n.° 50 das presentes conclusdes.
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como excepgdo. O artigo 7.° da Lei relativa
as marcas, de 1994 > permite designadamen-
te que o requerente de uma marca posterior
invoque no processo de requerimento junto
do responsavel pelo registo a utilizagéo con-
corrente de boa fé da marca em oposicdo a
direitos anteriores®. Consequentemente,
esta regra também diz respeito ao «exercicio»
dos direitos conferidos pela marca. Como tal,
diz respeito a um objecto de regulamentacio
que, como ja ficou determinado *, est4 sujeito
a harmonizacao.

92. Como a Directiva 89/104 nao permite
essa excepgdo consagrada no direito nacional,
deve ser considerada incompativel com a di-
rectiva, até porque o texto do artigo 4.°,n.°1 é
inequivoco, ndo deixando margem para qual-
quer interpretacdo. Nele se afirma expres-
samente que «o pedido de uma marca serd
recusado ou, tendo sido efectuado, o registo
de uma marca ficard passivel de ser declarado

52 — Cf. a disposi¢do anterior, essencialmente igual, no
artigo 12.° n.° 2 da Lei relativa as marcas, de 1938.

53 — V. os comentérios de Pfeiffer, T., «Markenanmeldung in
Grof$britannien — Ein praktischer Leitfaden», Wettbewerb
in Recht und Praxis, 2000, p. 1386 e Mountstephens, A./
Ohly, A., Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitglie-
dstaaten (editado por von Eva-Marina Bastian/Roland
Knaak/Gerhard Schricker), Munique 2006, p. 634); Schu-
mann, H.-J., Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und
Wortmarken in England und Deutschland, 2000, p. 195.

54 — V.n.’ 55 das presentes conclusdes.
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nulo», se a marca entrar em conflito com uma
marca ou direito anterior.

93. Uma interpretacio sistemdtica da direc-
tiva fornece indicios ponderosos contra uma
compatibilidade desta figura juridica com a
directiva. Pode aduzir-se como argumento
que as excep¢oes ao artigo 4.°, n.° 1 estdo re-
guladas de forma taxativa e que nenhuma de-
las abrange a situagdo subjacente ao processo
principal.

94. O artigo 4.°, n.° 5 da directiva prevé, por
exemplo que, em circunstancias adequadas, o
registo de uma marca nio deve de ser recu-
sado ou declarado nulo se o titular da marca
ou do direito anterior consentir no registo da
marca posterior. Ndo obstante, a situacdo do
processo principal manifestamente ndo cor-
responde a situacdo tipificada. O consenti-
mento da coexisténcia de duas marcas idén-
ticas com base na figura juridica mencionada
resulta apenas de uma decisdo soberana e ndo
de um «consentimento» enquanto declaracio
de vontade do titular da marca anterior, como
o exige o texto desta disposicdo da directiva.
Por conseguinte, uma decisdo soberana nesse
sentido, como a que foi proferida pela Court
of Appeal em Fevereiro de 2000, ndo pode ser
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entendida como transposicdo desta regra de
excep¢ao.

7.

95. O artigo 4.°, n.° 6 da directiva é igual-
mente pouco pertinente®, visto que a dis-
posicéo apenas autoriza um Estado-Membro
a manter durante um periodo transitério os
motivos de recusa ou de nulidade previstos
no direito nacional aplicdveis antes da data
de entrada em vigor das disposi¢des neces-
sdrias para dar cumprimento a directiva. A
figura juridica controversa da «utilizagdo
concorrente de boa fé», («honest concurrent
use») codificada no artigo 7.° da Lei relativa
as marcas, de 1994, ndo representa um moti-
vo de recusa nem um motivo de nulidade na
acepcdo do artigo 4.°, n.° 6 da directiva, mas
uma excep¢do que o titular da marca poste-
rior pode invocar junto da entidade nacional
competente para o registo de marcas se, no
ambito da andlise oficiosa do pedido de regis-
to, esta entidade aludir a eventuais motivos
para recusar a protec¢do como, por exemplo,
a existéncia de uma marca idéntica anterior
na acepgdo do artigo 5.° n.° 2 da Lei relativa
as marcas, de 1994 ou da disposicdo de trans-
posicio do artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da direc-
tiva. O ambito de aplicacio material desta
excepgdo nem sequer se verifica, pelo que o
facto de os pedidos de registo da marca «Bu-
dweiser» terem sido apresentados pela AB e
pela BB no periodo de vigéncia da Lei relativa
as marcas de 1938, ou seja, antes da trans-
posicdo da Directiva 89/104 para o direito

55 — V. a este respeito Annand, R./Norman, H., Blackstone’s
Guide to the Trade Marks Act 1994, Londres 1994, p. 110.

britanico, deve ser considerado irrelevante

para o processo em apreco.

96. Por ultimo, pode invocar-se ainda um
outro argumento sistematico: a ja menciona-
da regra da preclusdo constante do artigo 9.°,
que o legislador da directiva introduziu para
garantia da segurancga juridica, tem a mesma
finalidade que a referida figura juridica do
direito nacional. Perante esta regulamenta-
cdo perfeitamente clara da directiva afigura-
-se desnecessario procurar uma outra regra
de excepgéo para legitimar a coexisténcia de
duas marcas idénticas.

97. Nesse sentido, a Directiva 89/104 nao
prevé uma regra de excepg¢do susceptivel de
consentir a coexisténcia de duas marcas idén-
ticas com base na figura juridica controversa
da utilizacdo concorrente de boa fé («honest
concurrent use») em situagdes como a que se
verifica no processo principal. Deve por con-
seguinte considerar-se que esta figura juridica

I - 8737



CONCLUSOES DE V. TRSTENJAK — PROCESSO C-482/09

é incompativel com o direito da Uni&o . As-
sim sendo, a luz do direito da Unido em vigor,
a coexisténcia de duas marcas idénticas ndo
pode ser fundamentada com o argumento de
uma eventual utilizacdo concorrente de boa
fé ao longo de um determinado periodo.

56 — E também este o entendimento de grande parte da juris-
prudéncia em lingua inglesa. Torremans, P./Holyoak,
J., ja referido (nota 26), p. 367, assinalam que a Directiva
89/104 ndo prevé uma excepgio dessa natureza. Os autores
vdo mesmo ao ponto de constatar uma contradigdo entre
as regras comunitdrias e as regras nacionais. Perante este
resultado, consideram que «ndo ha motivo para o titular de
uma marca anterior, cujos interesses fossem prejudicados
pelo registo da marca posterior, ndo se meter no primeiro
avido para o Luxemburgo e exigir do Tribunal de Justia [da
Unido Europeia] a supressdo do artigo 7.° da Lei relativa as
marcas, de 1994, com base na sua total incompatibilidade
com a directiva, quando esta disposi¢do nacional tem ale-
gadamente por finalidade transpor essa mesma directiva.
Morcom, C./Roughton, A./Graham, J./Malynicz, S., como
anteriormente referido (nota 49), p. 174, n.° 6.79 e Smith, E.,
«The approach of the UK-IPO to co-ownership of registe-
red trade marks: nanny leaves the Registry, but not comple-
tely», Trade Mark Law and Sharing Names — Exploring Use
of the Same Mark by Multiple Undertakings (editado por
Llana Simon Fhina), Cheltenham 2009, p. 74, limitam-se
a observar que a directiva ndo refere uma excepgao dessa
natureza. Kitchin, D., Kerly’s law of trade marks and trade
names, 14.* ed., Londres 2005, p. 275, n.”* 9-150 e 9-153,
afirma que o artigo 7.° da Lei relativa as marcas, que codifica
a figura juridica da «utiliza¢do concorrente de boa fé», nao
dispoe de qualquer base na Directiva 89/104. Observa ainda
que, inicialmente, o0 Governo do Reino Unido se op6s a sua
adopgdo no texto da lei por ter duvidas sobre a compatibi-
lidade desta figura juridica com as disposi¢des vinculativas
do artigo 4.° da directiva. Os autores, por seu lado, consi-
deram o artigo 7.° da Lei relativa as marcas dificilmente
compativel com o disposto imperativamente no artigo 4.°
da Directiva 89/104. Annand, R./Norman, H., Blackstone’s
Guide to the Trade Marks Act 1994, Londres 1994, p. 110
e s., consideram que o artigo 7.° da Lei relativa as marcas,
de 1994, é contrario ao texto imperativo do artigo 4.° da
directiva, onde se afirma expressamente que o «pedido de
uma marca sera recusado» se a mesma entrar em conflito
com uma marca ou com um direito anteriores. V. também
Schumann, H.-J., Der Schutz von Unternehmenskennzei-
chen und Wortmarken in England und Deutschland, 2000,
pp. 46, 47, 195, que também considera o conceito da uti-
lizagdo concorrente de boa fé («honest concurrent use»)
incompativel com a directiva, porque esta ndo prevé uma
excepgdo desse teor. O autor considera, além disso, que o
artigo 4.°, que prevé os mesmos motivos de recusa relativos
que o artigo 5.°, ndo deixa aos Estados-Membros margem
de manobra para a institui¢iao de uma tal regra. Nesse sen-
tido, a Lei relativa as marcas de 1994 estard em contradi¢do
com a directiva, pelo que poderia ser iniciado um processo
de infrac¢do contra o Reino Unido por violagido do Tratado.
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98. Resumindo, a Directiva 89/104 néo prevé
uma regra de excepgdo que, numa situagdo
como a do processo inicial, permita a coexis-
téncia de duas marcas idénticas. Nesse sen-
tido, o artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da directiva,
desde que aplicavel no tempo ao processo
principal, opde-se a utilizagdo concorrente de
boa fé, ao longo de vérios anos, de duas mar-
cas idénticas por dois titulares diferentes para
produtos idénticos.

C — Outras questoes juridicas relevantes

99. Para além dos trés complexos temdticos
referidos, o processo em aprego suscita ou-
tras duas questoes juridicas relevantes: a apli-
cacdo no tempo do artigo 4.°, n.° 1, alinea a)
da directiva ao processo principal e a acusa-
c¢éo de exercicio abusivo do direito consagra-
do nesta disposicdo da directiva que confere
ao titular de uma marca anterior a possibili-
dade de requerer a declaracdo de nulidade de
uma marca idéntica posterior.
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1. Aplicacdo no tempo do artigo 4.°, n.° 1, ali-
nea a) da directiva

a) Generalidades

100. Como ja foi explanado na introducdo
das presentes conclusdes®, o processo prin-
cipal é suscitado essencialmente pela questdao
de saber se a AB pode invocar o artigo 4.°,
n.° 1, alinea a), ou a correspondente dispo-
sicdo de transposicdo nacional, para exigir a
declaragdo de nulidade da marca registada
homénima «Budweiser». Neste contexto,
embora o 6rgdo jurisdicional nacional ndo se
pronuncie sobre esta matéria na decisio de
reenvio, coloca-se a questdo da aplicagdo no
tempo (aplicacdo ratione temporis) do arti-
go 4.°, n.° 1, alinea a) da Directiva 89/104 que,
em meu entender, deve ser respondida nega-
tivamente. Passo a explicar.

101. Importa comegar por recordar que cabe
ao Tribunal fornecer ao 6rgdo jurisdicional
nacional todos os elementos de interpretacdo
do direito da Unido que podem ser Uteis para
a decisdo do processo que lhe estd submeti-
do, tenha-lhes este feito ou néo referéncia no

57 — V.n.° 3 das presentes conclusdes.

enunciado das suas questdes®®. O esclareci-
mento desta questdo é especialmente rele-
vante no processo em aprego porque, Como
ficou estabelecido, a figura juridica da utiliza-
¢do concorrente de boa fé («honest concur-
rent use») ndo é compativel com o artigo 4.°,
n.° 1, alinea a) da directiva. A aplicacdo no
tempo desta disposi¢do da directiva signifi-
caria, por seu turno, que a decisdo da Court
of Appeal, de Fevereiro de 2000, de permitir
a coexisténcia de duas marcas idénticas com
base nesta figura juridica, ndo estd em confor-
midade com o direito da Unido.

102. No entanto, este acérddo apenas encer-
rou um dos dois processos nacionais que, ao
mesmo tempo, representam os dois periodos
determinantes para uma eventual aplicacdo
no tempo do artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da Di-
rectiva 89/104, designadamente, por um lado,
o processo de registo das duas marcas idén-
ticas «Budweiser», incluindo o respectivo
processo de oposicdo e, por outro lado, o pro-
cesso relativo a validade da marca registada
pela BB, que foi iniciado com o requerimento
de declaracdo de nulidade apresentado pela
AB em 18 de Maio de 2005. Este é o processo
que motivou o pedido de decisdo prejudicial
e, por conseguinte, esse é o tnico periodo

58 — Cf. os acérdaos de 12 de Dezembro de 1990, SARPP
(C-241/89, Colect., 1-4695, n.° 8), de 2 de Fevereiro de
1994, Verband Sozialer Wettbewerb, «acérddo Clinique»
(C-315/92, Colect., I-317, n.° 7), de 4 de Margo de 1999,
Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97,
Colect., I-1301, n.° 16), de 7 de Setembro de 2004, Trojani
(C-456/02, Colect., I-7573, n.° 38) e de 17 de Fevereiro de
2005, Oulane (C-215/03, Colect., I-1215, n.° 47).
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relevante para o processo judicial em apreco.
Como nio se pode excluir, no entanto, que
uma eventual ndo aplicacdo no tempo do ar-
tigo 4.°, n.° 1, alinea a) da directiva no &mbito
do primeiro processo tenha implicagdes no
segundo processo, importa verificar por essa
ordem a aplicacdo no tempo desta disposi¢dao
a ambos os processos e periodos.

b) Processo do registo das marcas

i) Pontos de ligacdo temporais

103. A resposta da questdo da aplicacdo no
tempo do artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da Direc-
tiva 89/104 afigura-se complexa porque os
factos determinantes ocorreram numa altura
em que esta disposicdo ainda ndo estava em
vigor e/ou néo tinha sido transposta para o
direito nacional.

104. A Directiva 89/104 entrou em vigor em
27 de Dezembro de 1988. Nos termos do arti-
g0 16.°,n.° 1 dadirectiva, os Estados-Membros
deveriam fazer entrar em vigor as necessdarias
disposi¢oes de transposi¢do o mais tardar em
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28 de Dezembro de 1991. Nos termos do ar-
tigo 16.°, n.° 2, o Conselho, sob proposta da
Comissdo, tinha competéncia para prorrogar
este prazo até, o mais tardar, 31 de Dezembro
de 1992. O Reino Unido cumpriu o seu dever
de transposi¢do com atraso, em 31 de Outu-
bro de 1994, com a entrada em vigor da Lei
relativa as marcas, de 1994.

105. No seuacérdio de Fevereiro de 2000, no
entanto, a Court of Appeal néo aplicou a Lei
relativa as marcas, de 1994, que se destinara
a transpor a Directiva 89/104, mas exclusi-
vamente a Lei relativa as marcas, de 1938, a
unica lei aplicdvel no tempo para o periodo
em questdo, ou seja, a data de apresentacdo
dos pedidos em 1979 e 1989. Neste contex-
to coloca-se a questdo de saber se a Court of
Appeal, perante a aplicagdo no tempo da Lei
relativa as marcas, de 1938, ja era obrigado
a aplicar a Directiva 89/104. Isto pressupde,
por sua vez, uma aplicabilidade retroactiva
da Directiva 89/104 (relativamente ao pedido
de registo efectuado em 1979) ou uma apli-
cabilidade a partir da sua entrada em vigor
mas antes da sua transposicdo para o direito
nacional (relativamente ao pedido de registo
efectuado em 1989).
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ii) Ndo existe retroactividade do artigo 4.°,
n.° 1, alinea a) da directiva

106. Na sua jurisprudéncia, o Tribunal de
Justica considera que, por causa da garan-
tia dos principios da seguranca juridica e da
confianca legitima, as disposi¢does materiais
do direito da Unido devem ser interpretadas
como apenas se referindo a situacdes pos-
teriores a sua entrada em vigor®. E possivel
uma excep¢io a este principio na medida em
que resulte claramente dos préprios termos,
finalidades ou economia destas disposi¢des
de direito material que elas também se apli-
cam a situagdes anteriores a sua entrada em
vigor ®. Nesta situagdo, e ao contrario da an-
terior, ndo existem efeitos juridicos antes da
entrada em vigor da disposi¢do; por conse-
guinte, ndo se verifica uma retroactividade em
sentido estrito ®'. No entanto, os principios da
seguranca juridica e da proteccdo da confian-
¢a legitima também devem ser considerados

59 — Acoérdios de 12 de Novembro de 1981, Meridionale Indus-
tria Salumi e o. (212/80 a 217/80, Colect. 1981, 1-9521,
n.* 9 es.), de 15 de Julho de 1993, GruSa Fleisch (C-34/92,
Colect., 1-4147, n.° 22), de 24 de Setembro de 2002, Falck
e Acciaierie di Bolzano/Comissdo (C-74/00 P e C-75/00 P,
Colect., [-7869, n.° 119) e de 9 de Marc¢o de 2006, Beemster-
boer Coldstore Services (C-293/04, Colect., I-2263, n.° 21).

60 — Acérdaos ja referidos na nota 59 Meridionale Indus-
tria Salumi e o. (n.° 9 e s.), GruSa Fleisch (n.° 22), Falck e
Acciaierie di Bolzano/Comissdo (n.° 119) e Beemsterboer
Coldstore Services (n.° 21).

61 — Acérdio de 14 de Janeiro de 1987, Comissdo/Alemanha
(278/84, Colect., 1, n.° 35). V. Berger, T., Zuldssigkeitsgren-
zen der Riickwirkung von Gesetzen, Peter Lang 2002, pp. 180
e 196, que observa que o Tribunal de Justiga toma em con-
sideragdo elementos normativos estruturais ao considerar
também a aplicacdo no tempo da norma respectivamente
afectada. O critério determinante para a retroactividade é o
inicio do periodo de validade de uma regra relativamente a
data da sua publicagio.

neste contexto, porque hd uma vinculagio
de efeitos juridicos para o presente ou para
o futuro a uma situagdo de facto situada no
passado e, que por conseguinte, j4 ndo pode
ser alterada .

107. O artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da Directiva
89/104 nao fornece indicios de que se desti-
nava a produzir efeitos juridicos sobre o peri-
odo anterior a sua entrada em vigor. Embora
o artigo 4.°, n.° 6 da directiva contenha uma
regra transitdria, na medida em que autoriza
um Estado-Membro a manter por um peri-
odo transitério os motivos de recusa ou de
nulidade previstos no direito nacional apli-
cdveis antes da data de entrada em vigor das
disposi¢oes necessérias para dar cumprimen-
to a directiva, resulta claramente do sentido
e objectivo da disposicdo que os seus efeitos
juridicos visam exclusivamente o futuro. Fica
assim excluida uma aplicabilidade retroacti-
va do artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da Directiva
89/104 a data do primeiro pedido de registo
em 1979.

62 — Acérdaos referidos na nota 59 Meridionale Industria
Salumi e o. (n.° 9 e s.), GruSa Fleisch (n.° 22), Falck e
Acciaierie di Bolzano/Comissdo (n.° 119) e Beemsterboer
Coldstore Services (n.° 21).
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iii) Nao existe aplicabilidade a partir da data
da entrada em vigor da directiva

108. No que diz respeito ao pedido de registo
da marca «Budweiser» apresentado pela BB,
no entanto, a situacdo poderd ser outra, por-
que o pedido foi apresentado em 28 de Junho
de 1989, ou seja, ap6s a entrada em vigor da
Directiva 89/104. Duvida-se que a Court of
Appeal, considerando que o pedido de registo
ja ocorreu durante o periodo de transposicao
da directiva, fosse obrigado a analisar se uma
coexisténcia entre as duas marcas idénticas,
fundamentada na figura juridica da utilizagao
concorrente de boa fé («honest concurrent
use»), deveria ser excluida com base numa
eventual incompatibilidade com o artigo 4.°,
n.° 1, alinea a) da Directiva 89/104.

109. Recorde-se a partida que, antes do ter-
mo do prazo de transposi¢io de uma direc-
tiva, ndo se podem criticar os Estados-Mem-
bros por ainda nédo terem adoptado medidas
de transposicdo dessa directiva para a sua
ordem juridica®®. Contudo, os Estados-Mem-
bros jé estdo vinculados em termos de efeitos
prévios ao teor regulamentar de uma directi-
va durante o seu periodo de transposi¢do, na
medida em que ndo lhes é permitida uma ac-
tuacdo que contorne o objecto e a finalidade
da directiva de modo a excluir uma actuagio

63 — V. acérdios de 18 de Dezembro de 1997, Inter-Environ-
nement Wallonie (C-129/96, Colect., I-7411, n.° 43) e de
4 de Julho de 2006, Adeneler e o. (C-212/04, Colect., [-6057,
ne° 114).
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posterior em conformidade com a directiva.
Devem abster-se de adoptar disposi¢des sus-
ceptiveis de comprometer seriamente o resul-
tado prescrito por essa directiva ®.

110. Quanto aos tribunais dos Estados-
-Membros, responsdveis pela aplicagdo do
direito, recorda-se que tal obrigacdo de abs-
tencdo se impde a todas as autoridades dos
Estados-Membros em causa, incluindo os
o6rgdos jurisdicionais nacionais. Por conse-
guinte, a partir da data em que uma directiva
entra em vigor, os 6rgios jurisdicionais dos
Estados-Membros devem abster-se, na medi-
da do possivel, de interpretar o direito interno
de um modo susceptivel de comprometer se-
riamente, apds o termo do prazo de transpo-
sicdo, a realizacdo do objectivo prosseguido
por essa directiva .

111. Como o Tribunal de Justi¢a tem afirma-
do reiteradamente, esta obrigacdo de inter-
pretacdo conforme diz respeito a totalidade
das disposi¢des do direito nacional e é limi-
tada pelos principios gerais de direito, desig-
nadamente o da seguranca juridica, na me-
dida em que ndo pode servir de fundamento

64 — V. Kahl, W., em: EUV/EGV-Kommentar (edigdo de Chris-
tian Calliess/Matthias Ruffert), 3. ed., Munique 2007,
p. 459, n.° 63. V. acérdaos de 18 de Dezembro de 1997,
Inter-Environnement Wallonie (referidos na nota 63, n.° 45)
e de 22 de Fevereiro de 2005, Mangold (C-144/04, Colect.,
1-9981, n.° 67).

65 — Acérdios de 14 de Janeiro de 2010, Plus Warenhandel-
sgesellschaft (C-304/08, Colect., p. 1-217, n.° 29) e de
23 de Abril de 2009, VIB-VAB e Galatea (C-261/07
e C-299/07, Colect., p. I-2949, n.* 39) e Adeneler e o. (como
anteriormente referido na nota 63, n.”* 122 e 123. V. por fim
com o n.° 34 das conclusées do advogado-geral P. Men-
gozzi de 17 de Novembro de 2010 no processo Defossez
(C-477/09) ainda pendente.
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a uma interpretacéo contra legem do direito
nacional ®.

112. Considerando que uma interpretacdo
do direito nacional em conformidade com a
directiva terialevado o 6rgdo jurisdicional na-
cional a abster-se de aplicar a figura juridica
da utilizac¢do concorrente de boa fé («honest
concurrent use») contra legem, ndo se pode
criticar a posteriori que a Court of Appeal te-
nha actuado contra o direito da Unido no seu
acérdao de Fevereiro de 2000 por ter baseado
a sua decisdo no direito nacional vigente em
1979 e 1989.

¢) Processo relativo a validade da marca
registada

113. Importa por ultimo esclarecer se o ar-
tigo 4.°, n.° 1, alinea a) da Directiva 89/104 é
aplicdvel no tempo ao processo aqui relevante
da validade da marca registada pela BB.

114. Em meu entender, os principios da se-
gurancga juridica e da confianca legitima e o

66 — V. a este respeito com os acérdaos de 8 de Outubro de
1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Colect., 3969, n.° 13),
de 4 de Julho de 2006, Adeneler e o. (referido da nota 63,
n.° 110), de 15 de Abril de 2008, Impact (C-268/06, Colect.,
1-2483, n.° 100), de 23 de Abril de 2009, Angelidaki e o.
(C-378/07, Colect., p. I-3071, n.* 199) e de 16 de Julho de
2009, Mono Car Styling (C-12/08, Colect., p. I-6653, n.° 61),

facto de a matéria de facto ter ocorrido num
passado distante apontam para que se consin-
ta excepcionalmente a coexisténcia das duas
marcas idénticas e que, por conseguinte, se
mantenha inalterado o acérdao da Court of
Appeal, de Fevereiro de 2000, incluindo os
seus efeitos juridicos sobre o processo prin-
cipal. Essa decisdo exigiria necessariamente
que também se determine a ndo aplica¢do no
tempo do artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da Direc-
tiva 89/104 ao processo principal. Considero
que estdo preenchidas as condigdes para que
assim seja. Passo a explicar a minha posicéo.

115. No 4mbito de um processo de decisdo
prejudicial, o Tribunal de Justica é obrigado
a dar as questdes prejudiciais colocadas pelo
6rgao jurisdicional de reenvio uma resposta
util que contribua para a resolucdo do litigio
principal. O Tribunal de Justica ndo pode
proferir uma decisdo sem apreciar cabal-
mente os factos do processo principal, que
se caracterizam por uma particular comple-
xidade. Nao pode especificamente ignorar
que a situacdo em que as duas empresas se
encontram actualmente decorre primordial-
mente da situacdo juridica existente no Reino
Unido antes da entrada em vigor da directi-
va, e que permitiu a coexisténcia de marcas
idénticas. Uma adaptacio posterior desta si-
tuagdo juridica de acordo com o disposto no
direito da Unido também deixou de ser pos-
sivel a partir desta data, porque teria obriga-
do o juiz nacional a ignorar o direito do seu
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préprio pais®. Uma transicdo gradual para
uma situacéo juridica conforme com o direi-
to da Unido também ndo era possivel apés a
transposicdo da Directiva 89/104 para o di-
reito nacional. Em resultado desta situacdo
juridica, apesar da identidade da designacao
(«Budweiser») utilizada comercialmente e da
situacdo de concorréncia no mesmo sector,
as duas empresas operaram durante décadas
lado a lado e manifestamente conseguiram
criar um certo valor comercial («prestigio») ¢
para as suas marcas que confere a respectiva
marca um determinado valor de reconheci-
mento ®. Com confianga nesta situagio juri-
dica, as duas empresas trabalharam em para-
lelo e conquistaram quotas de mercado. Esta
confianca seria abalada se uma empresa fosse
forcada legalmente a desistir definitivamente
da designacdo a que os clientes associam um
determinado valor. Seria exactamente o que
aconteceria se a marca registada pela BB fosse
declarada nula.

116. A interpretagido oposta, ou seja, a apli-
cacdo ilimitada do artigo 4.°, n.° 1, alinea a)

67 — V.n.’ 110 das presentes conclusoes.

68 — O conceito de prestigio «Goodwill» no direito de marcas do
Reino Unido designa em regra o significado em termos de
identificagdo de origem ou a ideia de qualidade que parte
consideravel dos circuitos comerciais nacionais envolvidos
atribui a um sinal (v. Mountstephens, A./Ohly, A., ja refe-
rido na nota 53, p. 621).

69 — V.on.°5 dadecisdo de reenvio. Como explica o érgio juris-
dicional de reenvio, as cervejas, apesar da identidade das
designagdes, nao sio iguais. Distinguem-se desde sempre
pelo sabor, preco e apresentacao, pelo que os consumidores
apreenderam a diferenca em toda a sua extensdo, embora
nao seja de excluir um certo risco de confusao.
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ao caso principal acabaria por alargar retro-
activamente o 4mbito de aplicagdo no tempo
da directiva a 1979, o0 ano em que a AB pediu
o registo da marca «Budweiser». No entanto
ndo se pode pressupor que o legislador da di-
rectiva pretendesse abranger no tempo uma
situacdo que ocorreu em 1979.

d) Conclusao

117. Pelo exposto, concluo que néo se justi-
fica uma aplicagdo retroactiva do artigo 4.°,
n.° 1, alinea a) da Directiva 89/104 nem uma
aplicacdo a partir da entrada em vigor da di-
rectiva. Consequentemente, deve considerar-
-se a ndo aplicacdo no tempo do artigo 4.°,
n.° 1, alinea a) da directiva ao caso principal.
As questoes prejudiciais devem como tal ser
julgadas sem objecto.
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N

2. Relativamente a
direito

acusacio de abuso de

118. Para concluir, importa analisar a ques-
tao de saber se o exercicio pela AB do direito
conferido pelo artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da di-
rectiva no caso principal deve ser considera-
do abusivo, porque a empresa requereu a de-
claracdo de nulidade da marca registada pela
BB apenas um dia antes de expirar o prazo de
tolerancia de cinco anos. O érgao jurisdicio-
nal de reenvio ndo refere expressamente esta
questdo, embora lhe aluda no 4mbito das suas
alegacdes™. Em contrapartida, a Republica
Checa e a Republica Eslovaca acusam expres-
samente a AB de abuso de direito. Neste con-
texto importa ter em atencdo que o Tribunal
de Justica, no interesse de uma resposta ttil
ao pedido de reenvio, pode extrair os elemen-
tos de direito da Unido que requerem uma
interpretacdo, tendo em conta o objecto do
litigio”". Perante as circunstincias especiais
do processo principal e as alegacoes em deba-
te considero que se deve analisar a acusagdo
de abuso de direito.

70 — V.osn.* 1, 18, 22 e 23 da decisdo de reenvio.
71 — V. acérdao de 29 de Novembro de 1978, Pigs Marketing
Board/Redmond (83/78, Colect. 1978, 2347, n.° 26).

119. O direito da Unido conhece um conceito
de abuso de direito ™%, que tem a sua origem na
jurisprudéncia do Tribunal de Justica”™ e que
tem entretanto um contetido relativamente
bem definido™. Surgida inicialmente no 4m-
bito das liberdades fundamentais, o Tribunal
de Justica aprofundou e transferiu esta ideia
para outras dreas especificas do direito da
Unido. De forma muito simplificada, o con-
ceito deve ser entendido como um principio
de proibicdo das préticas abusivas, segundo
o qual «os particulares ndo podem abusiva

72 — V., em conjugagdo com o perigo da invocagio abusiva do
direito reconhecido pelo direito comunitério no artigo 7.°
da Directiva 2003/88 a férias pagas durante baixas, as
minhas conclusdes de 24 de Janeiro de 2008 no processo
C-520/06, Stringer e o., Colect., p. 1-179, n.° 80). Na nota 53
das conclusoes defini o abuso de direito como o exercicio
de uma posigéo juridica em violagio da sua finalidade que
restringe a possibilidade de exercer um direito existente.
Tal significa que o exercicio de um direito formalmente
reconhecido estd limitado pelo principio da boa fé. Do
mesmo modo, quem tem um direito formalmente exequivel
ndo o pode exercer abusivamente. De modo semelhante,
Creifelds, Rechtsworterbuch (edigao de Klaus Weber), 17.2
ed., Munique 2002, p. 1109, para quem um direito subjec-
tivo é exercido com abuso do direito quando o exercicio
do direito, embora respeitando formalmente a lei, viola a
boa fé em virtude das circunstancias particulares do caso
concreto.

73 — V. acérdios de 7 de Fevereiro de 1979, Knoors (C-115/78,
Colect. 1979, 399, n.° 25), de 3 de Outubro de 1990, Bou-
choucha (C-61/89, Colect., I-3551, n.° 14), de 7 de Julho
de 1992, Singh (C-370/90, Colect., 1-4265, n.° 24), de
12 de Maio de 1998, Kefalas e o. (C-367/96, Colect.,
1-2843, n.° 20), de 9 de Mar¢o de 1999, Centros (C-212/97,
Colect., 1-1459, n.° 24), de 23 de Margo de 2000, Diamantis
(C-373/97, Colect., 1-1705, n.° 33), de 21 de Novembro de
2002, X e Y (C-436/00, Colect., -10829, n.”* 41 e 45), de
30 de Setembro de 2003, Inspire Art (C-167/01, Colect.,
1-10155, n.° 136), de 21 de Fevereiro de 2006, Halifax e o.
(C-255/02, Colect., I-1609, n.’ 68), de 12 de Setembro de
2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas
(C-196/04, Colect., 1-7995, n.° 35), de 21 de Fevereiro de
2008, Part Service (C-425/06, Colect., 1-897, n.° 42) e de
25 de Julho de 2008, Metock e o. (C-127/08, Colect., [-6241,
n.° 75).

74 — Analogamente o advogado-geral M. Poiares Maduro, nas
suas conclusdes de 28 de Fevereiro de 2008 no processo
Cavallera (C-311/06, Colect., I-415, n.”* 43 e segs.).
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ou fraudulentamente prevalecer-se das nor-
mas comunitérias» . No entendimento do
Tribunal de Justica, a prova de uma prética
abusiva requer, por um lado, um conjunto de
circunstancias objectivas das quais resulte
que, apesar do respeito formal das condigdes
previstas na legislacdo comunitdria, o objec-
tivo pretendido por essa legislacdo néo foi al-
cancgado. Por outro lado, requer um elemento
subjectivo que consiste na vontade de obter
um beneficio que resulta da legislacdo da
Unido, criando artificialmente as condi¢oes
exigidas para a sua obtengdo .

120. Embora seja da competéncia do 6rgao
jurisdicional nacional verificar se os elemen-
tos constitutivos de tal pratica abusiva estdo
preenchidos no litigio no processo princi-
pal”’, o Tribunal de Justiga, decidindo a titulo
prejudicial, pode, sendo caso disso, fornecer
dados que permitam guiar o érgéo jurisdicio-
nal nacional na sua interpretagdo .

75 — V. acérddos referidos na nota 73 supra, de 12 de Maio de
1998, Kefalas e o. (n.° 20), Diamantis (n.° 33), Halifax e o.
(C-255/02, n.° 68) e Cadbury Schweppes e Cadbury Schwe-
ppes Overseas (n.° 35).

76 — Cf. o acérddo de 14 de Dezembro de 2000, Emsland-
-Starke (C-110/99, Colect., p. I-11569, n.”* 52 e 53) e de
21 de Julho de 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH
(C-515/03, Colect., 1-7355, n.” 39). V. igualmente com as
minhas conclusdes de 10 de Fevereiro de 2010, Internet-
portal (C-569/08, acorddo de 3 de Junho de 2010, Colect.,
p. 1-4871, n.° 113), bem como de 2 de Junho de 2010, Koller
(C-118/09, Colect., p. I-13627, n.° 81).

77 — V. acérdios Eichsfelder Schlachtbetrieb (anteriormente
referido na nota 76, n. 40) e de 21 de Fevereiro de 2006,
Halifax e o. (anteriormente referido na nota 73, n.* 76).

78 — V.acérdaos de 17 de Outubro de 2002, Payroll e 0. (C-79/01,
Colect., 1-8923, n.° 29) e de 21 de Fevereiro de 2006, Halifax
e o. (anteriormente referido na nota 73, n.* 76 e 77).
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121. Dos argumentos apresentados pelo
Governo checo e pelo Governo eslovaco
depreende-se que consideram um exercicio
abusivo do direito conferido pelo artigo 4.°,
n.° 1, alinea a) da directiva o facto de a AB ter
requerido a declaracéo de nulidade da marca
registada pela «Budweiser» um dia antes de
expirar o prazo de tolerancia de cinco anos,
impedindo desse modo a BB de deduzir opo-
sicdo. Esta argumentacdo ndo me convence, ja
que se fundamenta na assunc¢do dubia de que
a parte tolerante, em consideracdo por um
terceiro que, regra geral, utiliza ilegalmente
uma marca idéntica, deve ser impedida de
esgotar plenamente o prazo mencionado no
artigo 9.°, n.° 1 da directiva. No entanto, o ti-
tular do direito deve ter o direito de aplicar as
normas do direito material e do direito pro-
cessual da forma que lhe proporcionar mais
vantagens sem se expor a ser acusado de abu-
so de direito ™.

122. Independentemente da questdo ji ana-
lisada exaustivamente de se saber se o direito
da Unido permite a coexisténcia de ambas as
marcas com base no principio reconhecido
pelo direito nacional da utilizagdo concor-
rente de boa fé, importa contrapor a estes
argumentos que é imperioso poder executar
uma acc¢do necessaria para respeitar o pra-
zo até expirar o tltimo dia. E esta a acepcio
dos principios quer do direito processual da

79 — Cf. Drew, ]./Priestley, H., «Anheuser-Busch and Budvar
march on to the EC]», Journal of Intellectual Property Law
& Practice, 2010, Volume 5, n.° 2, p. 80. Os autores conside-
ram que o titular do direito deve ter o direito de aplicar as
normas do direito material e do direito processual da forma
que lhe proporcionar mais vantagens.
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Unido® e dos seus Estados-Membros®!, quer
dos objectivos das directivas. A confianca do
titular da marca posterior de que a podera
utilizar sem a oposicdo do titular da marca
anterior ja é suficientemente protegida pela
ordem juridica da Unido que prevé o efeito
da preclusdo com a expiracdo do prazo de
tolerincia de cinco anos. Enquanto o prazo
ndo expirar, o titular da marca posterior tem
de pressupor que o titular da marca anterior
pode em qualquer altura adoptar contra-
-medidas. A defini¢do de um limite temporal
fixo de cinco anos, como ja foi explicado, tem
por objectivo a seguranca juridica e acaba por
proteger ambas as partes na medida em que

80 — Por exemplo, o prazo de entrega de articulados ao Tribunal
de Justiga por telecépia ou por outros meios de comunica-
¢do tecnoldgicos existentes no Tribunal de Justica pode ser
totalmente esgotado nos termos dos Titulo 37, artigos 6.°
e 7.° do seu Regulamento do Processo (Cf. Wigenbaur, B.,
EuGH Satzung und Verfahrensord - K ar,
Munique 2008, Titulo 37, p. 142, n.° 8).

81 — Nos termos do artigo 188.%, n. 1 do Cédigo Civil alemao,
um prazo determinado pelo nimero de dias finda com o
termo do dltimo dia do prazo. Como explicam com per-
tinéncia Heinrichs/Palandt, BGB Kommentar, Munique
2005, artigo 188, n.° 4, p. 199, uma acgdo necesséria para
respeitar um prazo pode por principio ser executada até
ao termo do ultimo dia (24 horas). Também Schroeter, U.,
«Die Fristenberechnung im Biirgerlichen Recht», Juristis-
che Schulung, 2007, p. 31, assinala que a parte lesada tam-
bém dispde na totalidade do dltimo dia do prazo calculado,
pelo que ainda pode executar a ac¢do necessdria para res-
peitar o prazo até as 24h do seu tltimo dia. Nos termos do
artigo 2229.° do Code Civil francés, a prescrigdo tem lugar
no termo do tltimo dia do prazo. O artigo 2228.° clarifica
que os prazos de prescri¢ao sao calculados em dias e ndo em
horas. E esse também o teor do disposto nos artigos 2261.°
e 2260.° do Code Civil belga. Nos termos do Codice Civile
italiano, a prescrigao tem lugar no termo do tltimo dia do
prazo de expiragdo. Nos termos do artigo 1961.° do Cddigo
Civil espanhol, a prescricdo tem lugar com o termo do
prazo legal.

cria paz juridica®. Impedir o titular da marca
anterior de exercer o direito que lhe é confe-
rido pelo artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da directiva
um dia antes de expirar o prazo de tolerancia
de cinco anos acabaria por colocar em ques-
tdo a validade desta regra. Um desvio do li-
mite temporal fixo por razdes de deferéncia,
como pensam os Governos checo e eslovaco,
seria prejudicial para o principio da seguran-
ca juridica e, por conseguinte, ndo respeita-
ria o legislador da directiva. Por conseguinte,
deve rejeitar-se a sua argumentacao.

123. Nesse sentido, o facto de a AB ter reque-
rido a declaracdo de nulidade da marca pos-
terior um dia antes de expirar o prazo de to-
lerancia de cinco anos ndo pode ser encarado
como exercicio abusivo do direito conferido
pelo artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da directiva.

VII — Conclusoes

124. Em resumo, como o caso principal ndo
permite invocar uma aplicagéo retroactiva do
artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da Directiva 89/104
nem a aplicagdo desta disposicdo a partir da

82 — E também esse o entendimento de Meyer, A., ja referido
(nota 13), p. 597, onde se recorda que esta regra satisfaz,
ndo s6 os interesses individuais relativos a marca posterior,
mas também a necessidade geral de seguranga juridica.

I - 8747



CONCLUSOES DE V. TRSTENJAK — PROCESSO C-482/09

data de entrada em vigor da directiva, é des-
necessario responder as perguntas prejudi-
ciais. A resposta do Tribunal de Justica devera
ser a seguinte:

— O artigo 4.° n.° 1, alinea a) da directiva
ndo se aplica no tempo a matéria de facto
do processo principal.

— DPor conseguinte, num caso como o do
processo principal é o direito nacional
que se deve aplicar para se decidir se o ti-
tular de uma marca anterior pode reque-
rer que seja recusado o pedido de uma
marca ou que o respectivo registo, uma
vez efectuado, seja declarado nulo, mes-
mo que tenha havido uma utilizagdo con-
corrente de boa fé por um longo periodo
destas marcas para os mesmos produtos.

125. No caso de o Tribunal de Justica, con-
trariando o que se defende no presente texto,
optar pela aplicacdo no tempo do artigo 4.°,
n.° 1, alinea a) da Directiva 89/104 a uma ma-
téria de facto como a do processo principal,
as questdes prejudicais devem ser respondi-
das da seguinte forma:

— O conceito de «tolerancia», na acep¢io
do artigo 9.°, n.° 1 da directiva, é um
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conceito auténomo do direito da Unido,
que deve ser interpretado de forma uni-
forme em todos os Estados-Membros e
que pressupde a possibilidade do titular
de uma marca anterior se opor a utili-
zagdo de uma marca registada posterior
que, devido a sua identidade ou seme-
lhanca com a marca anterior, e devido a
identidade ou semelhanca dos produtos
ou servicos a que as duas marcas se des-
tinam, é susceptivel de criar um risco de
confusdo no espirito do publico.

O titular de uma marca anterior ndo é
obrigado a proceder ao seu registo para
que possa ter inicio a sua «tolerancia» da
utilizagdo de uma marca posterior neste
Estado-Membro por um terceiro. O pra-
zo de tolerancia previsto no artigo 9.°,
n.° 1 da directiva comeca a correr a partir
da data em que o titular da marca ante-
rior toma conhecimento da utilizagio de
uma marca registada anterior neste Es-
tado-Membro. Por conseguinte, o prazo
de tolerancia pode comecar a contar, no
minimo, a partir da data de registo, se a
marca posterior for utilizada a partir des-
ta data e se o titular tiver conhecimento
desse facto. O prazo de tolerdncia pode
comecar a correr e eventualmente termi-
nar antes de o titular da marca anterior
ter obtido o registo dessa marca.

O artigo 4.°, n.° 1, alinea a) da directiva
opde-se a utilizagdo concorrente de boa
fé, ao longo de vérios anos, de duas mar-
cas idénticas por um longo periodo por
dois titulares diferentes para produtos
idénticos.
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VIII — Conclusao

126. Perante o exposto, proponho ao Tribunal de Justica que responda ao pedido de
decisdo prejudicial da Court of Appeal (England & Wales) do seguinte modo:

— 1.Oartigo 4.° n.° 1, alinea a) da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de
21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacoes dos Estados-Membros
em matéria de marcas, ndo é aplicavel no tempo a uma matéria de facto como a
do processo principal.

— 2. Por conseguinte, num caso como o do processo principal é o direito nacio-
nal que se deve aplicar para se decidir se o titular de uma marca anterior pode
requerer que seja recusado o pedido de uma marca ou que o respectivo registo,
uma vez efectuado, seja declarado nulo, mesmo que tenha havido uma utiliza-
¢do concorrente de boa fé por um longo periodo destas marcas para os mesmos
produtos.
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