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prestigio — Protecdo alargada a produtos ou a servicos ndo semelhantes — Utilizagdo por um terceiro
sem justo motivo de um sinal idéntico ou semelhante a marca de prestigio — Conceito de ‘justo
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prever uma protegdo alargada a produtos ou a servigos ndo semelhantes (artigo 5, n.° 2, da
diretiva) — Obrigag¢do para os Estados-Membros que exercem essa faculdade de prever a referida
protegdo também em caso de utilizacdo de um sinal para produtos ou servigos idénticos ou
semelhantes

(Diretiva 89/104 do Conselho, artigo 5.°, n.° 2)

2. Direito da Unido Europeia — Interpretagdo — Métodos — Interpretagdo literal, sistemdtica e
teleoldgica

3. Aproximagdo das legislagoes — Marcas — Diretiva 89/104 — Marca de prestigio —
Protecdo alargada a produtos ou a servigos ndo semelhantes (artigo 5, n.° 2, da diretiva) —
Requisitos — Utilizagdo de um sinal idéntico ou semelhante sem justo motivo que tira
indevidamente lucro do cardter distintivo ou do prestigio da marca ou lhe causa prejuizo —
Conceito de justo motivo — Alcance

(Diretiva 89/104 do Conselho, artigo 5.°, n.” 2)

4.  Aproximagdo das legislagpes — Marcas — Diretiva 89/104 — Marca de prestigio —
Protegdo alargada a produtos ou a servigos ndo semelhantes (artigo 5, n.° 2, da diretiva) —
Requisitos — Utilizagdo de um sinal idéntico ou semelhante sem justo motivo que tira
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(Diretiva 89/104 do Conselho artigo 5.°, n.° 2)
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1. V. texto da decisdo.
(cf. n.*® 21, 34)
2. V. texto da decisdo.

(cf. n.° 28)

3. A Primeira Diretiva 89/104, que harmoniza as legislacbes dos Estados-Membros em matéria de
marcas, destina-se, de um modo geral, a conciliar, por um lado, os interesses do titular de uma marca
em salvaguardar a fungdo essencial desta e, por outro, os interesses de outros operadores econémicos
em dispor de sinais suscetiveis de designar os seus produtos e servigos

Dai que a protecdo dos direitos conferidos pela referida diretiva ao titular de uma marca ndo seja
incondicional, uma vez que, a fim de conciliar os referidos interesses, essa protecdo est3,
nomeadamente, limitada aos casos em que o titular se mostra suficientemente vigilante, opondo-se a
utilizacdo, por outros operadores, de sinais suscetiveis de violar a sua marca.

Ora, num sistema de protecdo de marcas como o que foi adotado, com base na Diretiva 89/104, pela

Convencdo Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos ou modelos), os

interesses de um terceiro em utilizar, na vida comercial, um sinal semelhante a uma marca de
o

prestigio sdo tomados em consideracdo, no contexto do artigo 5.°, n.° 2, da diretiva, através da
possibilidade de o utilizador do referido sinal invocar um «justo motivo».

Com efeito, quando o titular da marca de prestigio tenha conseguido demonstrar a existéncia de uma
das infragdes referidas no artigo 5.°, n.° 2, da diretiva, e, nomeadamente, o partido indevido tirado do
carater distintivo ou do prestigio da referida marca, compete ao terceiro que utilizou um sinal
semelhante a marca de prestigio demonstrar que a utilizacdo desse sinal tem um justo motivo.

Daqui resulta que o conceito de «justo motivo» nado abrange apenas razdes objetivamente imperiosas,
mas pode também estar ligado aos interesses subjetivos de um terceiro que utiliza um sinal idéntico
ou semelhante a marca de prestigio.

Assim, o conceito de «justo motivo» nao tende a regular um conflito entre uma marca de prestigio e
um sinal semelhante cuja utilizagdo € anterior ao depdsito dessa marca nem a limitar os direitos
reconhecidos ao titular da referida marca, mas a encontrar um equilibrio entre os interesses em
questdo tendo em conta, no contexto especifico do artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 89/104 e atenta a
protecdo alargada de que goza a mesma marca, os interesses do terceiro utilizador desse sinal. Assim
sendo, a invocagdo, por um terceiro, de um justo motivo para a utilizacdo de um sinal semelhante a
uma marca de prestigio ndo pode levar ao reconhecimento, em seu beneficio, dos direitos ligados a
uma marca registada, mas obriga o titular da marca de prestigio a tolerar a utilizacdo do sinal
semelhante.

Além disso, o proprio Tribunal de Justica declarou, no n. 91 do acérdao C-323/09, Interflora e
Interflora British Unit, ja referido, relativo a um processo que dizia respeito a utilizacdo de
palavras-chave para um referenciamento na Internet, que quando a publicidade exibida na Internet a
partir de uma palavra-chave correspondente a uma marca que goza de prestigio propde, sem oferecer
uma simples imitacio dos produtos ou dos servicos do titular dessa marca, sem prejudicar a
reputacdo da marca ou o seu carater distintivo e sem, de resto, infringir as fungdes da referida marca,
uma alternativa relativamente aos produtos ou aos servicos do titular da marca que goza de prestigio,
deve concluir-se que tal utilizacdo se enquadra, em principio, nos limites de uma concorréncia sa e
leal no setor dos produtos ou dos servicos em causa e tem portanto lugar por um «justo motivo».
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Por conseguinte, o conceito de «justo motivo» ndo pode ser interpretado como limitando-se a razoes
objetivamente imperiosas.

(cf. n.** 41-48)

4. O artigo 5.°, n.° 2, da Primeira Diretiva 89/104, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros
em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca de prestigio
pode ser obrigado, por forca de um «justo motivo» na acecdo desta disposicdo, a tolerar a utilizacdo,
por um terceiro, de um sinal semelhante a essa marca para um produto idéntico aquele para o qual a
referida marca foi registada, desde que se verifique que esse sinal foi utilizado antes do depdsito da
mesma marca e que a utilizacido feita relativamente ao produto idéntico foi feita de boa-fé. Para
apreciar se esse é o caso, compete ao drgao jurisdicional nacional ter em conta, em particular:

— a implantagdo e a reputacdo do referido sinal junto do publico em causa,

— o grau de proximidade entre os produtos e os servicos para os quais o mesmo sinal foi
originariamente utilizado e o produto para o qual a marca de prestigio foi registada, e

— a relevancia econdémica e comercial da utilizacdo para esse produto do sinal semelhante a essa
marca.

(cf. n.° 60, disp.)
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