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«Pedido de decisao prejudicial — Marca da Unido Europeia — Direitos conferidos pela marca —
Importagdes paralelas para o EEE — Aposi¢do de nova marca em produtos previamente a sua
importacdo para o EEE»

1. A partir do registo de um sinal distintivo como marca, o seu titular goza, perante terceiros, de uma
série de direitos que lhe permitem opor esse sinal aos seus concorrentes. Entre estes direitos
encontra-se, precisamente, o de proibir o uso da marca, sem o seu consentimento, na vida comercial.

2. Além disso, a legislacdo da Unido confere ao titular o direito de autorizar, no territério do Espago
Econémico Europeu (EEE), a primeira comercializacdo dos produtos que ostentam a marca. Uma vez
exercido esse direito, surge o denominado esgotamento do direito conferido pela marca, de modo que
o seu titular ja ndo podera opor-se as alienagdes posteriores desses produtos, salvo nos casos
taxativamente previstos®.

3. No presente processo, concorrem duas circunstancias especiais:

— Por um lado, um terceiro removeu (debranding), sem o consentimento do titular da marca, os
sinais distintivos da mesma, ostentados por empilhadores que ndo tinham sido previamente
comercializados no EEE, uma vez que se encontravam armazenados sob o regime de entreposto
aduaneiro.

— Por outro, a remocdo desses sinais pelo terceiro visa a importacio ou comercializagdo dessas
mercadorias no EEE, apds a aposi¢do nas mesmas de um sinal distintivo proprio (rebranding)®.

Lingua original: espanhol.
Contudo, esse esgotamento nao ocorre no caso de as mercadorias que ostentam a marca registada terem sido vendidas primeiro em paises
terceiros.

3 A seguir, utilizarei as expressdes «remocdo da marca» e «aposicdo de nova marca» para fazer referéncia as praticas denominadas, em inglés,
debranding e rebranding, sem prejuizo de utilizar, pontualmente, outras perifrases.
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4. Partindo destes factos, o 6rgdo jurisdicional de reenvio submete ao Tribunal de Justica as suas
davidas quanto aos limites dos direitos conferidos ao titular da marca pela legislacdo aplicavel em
matéria de sinais distintivos. Em concreto, pretende saber se o terceiro que incorreu no
comportamento anteriormente descrito usou a marca registada, violando os direitos de que goza o seu
titular.

I. Quadro juridico

5. No direito da Unido, o regime juridico de protecdo das marcas é composto, tanto pelas medidas de
harmoniza¢do dos direitos nacionais (em especial, a Diretiva 2008/95/CE*, cujas posteriores alteragdes
ndo afetam este caso’), como pelas disposi¢des que regulam a marca da Unido® em vigor para os
operadores que optem por recorrer a este titulo de propriedade industrial de Ambito continental’.

A. Legislacdo em matéria de marcas

1. Diretiva 2008/95
6. No seu considerando 11, 1é-se:

«A protecao conferida pela marca [...] [comunitdria], cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir
a funcgdo de origem da marca, devera ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre
os produtos ou servicos. A protecdo deverd ser igualmente véalida em caso de semelhanca entre a marca
e o sinal e entre os produtos ou servicos [...]».

7. O artigo 5.° («Direitos conferidos pela marca»), n.* 1 e 3, enuncia:

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

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

b) De um sinal relativamente ao qual, devido a sua identidade ou semelhanca com a marca e devido a
identidade ou semelhanca dos produtos ou servicos a que a marca e o sinal se destinam, exista um
risco de confusdo, no espirito do publico; o risco de confusdo compreende o risco de associacao
entre o sinal e a marca.

4 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de
marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

5 A Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 336, p. 1), com denominagio
idéntica a da anterior, alterou-a, mas néo é aplicével ratione temporis neste caso.

6 A versdo aplicavel neste caso é a do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria (JO
2009, L 78, p. 1). Existe uma versdo posterior, codificada no Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
14 de junho de 2017, sobre a marca da Uniao Europeia (JO 2017, L 154, p. 1), que também nao afeta ratione temporis os factos do litigio.

7 A partir de 23 de marco de 2016, as marcas «comunitdrias» passaram a denominar-se «marcas da Unido», por for¢a do artigo 1.°, n.° 2, do
Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento n.° 207/2009, e o
Regulamento (CE) n. 2868/95 da Comisséo relativo a execucdo do Regulamento (CE) n.” 40/94 do Conselho sobre a marca comunitéria, e que
revoga o Regulamento (CE) n.° 2869/95 da Comissdo relativo as taxas a pagar ao Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas,
desenhos e modelos) (JO 2015, L 341, p. 1). A seguir, referir-me-ei as mesmas como «marcas da Unido».
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3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condi¢des enumeradas nos
n”1le2:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;

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

¢) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.»
8. O artigo 7.° («Esgotamento dos direitos conferidos pela marca») dispoe:

«1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos
comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.® 1 ndo ¢é aplicavel sempre que existam motivos legitimos que justifiquem que o titular se
oponha a comercializacdo posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses
produtos seja modificado ou alterado apés a sua colocagdo no mercado.»

2. Regulamento n.° 207/2009
9. Nos termos do considerando 9:

«Decorre do principio da livre circulacio de mercadorias que o titular de uma marca [da Unido
Europeia] nao pode impedir a sua utilizacdo por terceiros relativamente a produtos que tenham sido
postos em circulacio na [Unido Europeia], sob essa marca, pelo préprio titular ou com o seu
consentimento, a menos que motivos legitimos justifiquem a sua oposicdo a comercializagdo posterior
dos produtos.»

10. Os artigos 9.° («Direito conferido pela marca [da Unido Europeia]») e 13.° («Esgotamento do
direito conferido pela marca») sdo equivalentes aos artigos 5° e 7.° da Diretiva 2008/95,
respetivamente.

B. Legislacdo aduaneira

11. O regime de entreposto aduaneiro aplicdvel ratione temporis neste processo figurava, como um dos
regimes especiais, no titulo VII, capitulo I («Disposicdes gerais»), artigo 135.° («Ambito»), alinea b), do
Regulamento (CE) n.° 450/2008, relativo ao Cédigo Aduaneiro da Unido®.

12. O artigo 141.° («Manipulagdes usuais») do Cddigo Aduaneiro da Unido prevé:

«As mercadorias sujeitas ao regime de entreposto aduaneiro ou de aperfeicoamento ou colocadas
numa zona franca podem ser sujeitas as manipulagdes usuais destinadas a assegurar a sua
conservacdo, a melhorar a sua apresentacdo ou qualidade comercial ou a preparar a sua distribuicdo ou
revenda.»

8 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2008, que estabelece o Cddigo Aduaneiro Comunitirio (Cddigo
Aduaneiro Modernizado) (JO 2008, L 145, p. 1). Entretanto, foi substituido pelo Regulamento (UE) n.” 952/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 9 de outubro de 2013, que estabelece o Cédigo Aduaneiro da Unido (JO 2013, L 269, p. 1).
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13. O artigo 531.° do regulamento de aplicagio do Cédigo Aduaneiro’ prevé que «[a]s mercadorias
ndo comunitdrias podem ser objeto das manipulagdes usuais descritas no anexo 72». Esse anexo
especifica o conceito de «manipulagdes usuais» e, no que releva para o presente processo, inclui entre
as mesmas:

«16. Embalagem, desembalagem e mudanca de embalagem, decantagdo ou simples transferéncia para
contentores, mesmo se dai resultar um cédigo NC de oito algarismos diferente; aposicdo,
remocao e alteracdo de marcas, selos, etiquetas, etiquetas de precos ou outros sinais distintivos
semelhantes» *°.

C. Legislacdo em matéria de concorréncia desleal

14. Uma vez que ndo se exclui a possibilidade de recorrer a regulamentagdo sobre concorréncia
desleal, cabe chamar a colagio o artigo 10.>-bis da Convengédo de Paris", que dispde o seguinte:

«1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Unido protecdo efetiva
contra a concorréncia desleal.

2) Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia contrério aos usos honestos em
matéria industrial ou comercial.

3) Deverao proibir-se especialmente:

. odos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusiao com o estabelecimento, os
1. Tod t t d 1 tabel f tabel t
produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2.° As falsas afirmacgdes no exercicio do comércio, suscetiveis de desacreditar o estabelecimento, os
produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3.° As indicagdes ou afirmacgdes cuja utilizagdo no exercicio do comércio seja suscetivel de induzir o
publico em erro sobre a natureza, modo de fabrico, caracteristicas, possibilidades de utilizacdao ou
quantidade das mercadorias.»

9 Regulamento (CEE) n.° 2454/93 da Comissdo, de 2 de julho de 1993, que fixa determinadas disposi¢cdes de aplicagdo do Regulamento (CEE)
n.° 2913/92 do Conselho que estabelece o Cédigo Aduaneiro Comunitdrio (JO 1993, L 253, p. 1), na sua versdo alterada aplicavel aos factos do
litigio no processo principal (a seguir «regulamento de aplicacdo do Cédigo Aduaneiro»).

10 O artigo 180.° do Regulamento Delegado (UE) 2015/2446 da Comissdo de 28 de julho de 2015 que completa o Regulamento (UE) n.° 952/2013,
com regras pormenorizadas relativamente a determinadas disposi¢des do Cédigo Aduaneiro da Unido (JO 2015, L 343, p. 1), que ndo ¢ aplicavel
ratione temporis, remete para o artigo 220.° do Cédigo, que, por sua vez, remete para o seu anexo 71-03, cujo n.° 18 tem um teor idéntico ao do
n.° 16 do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992 (JO 1992, L 302, p. 1).

11 Convencéo para a Protecdo da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de marco de 1883, revista pela tltima vez em Estocolmo, em
14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n.° 11851, p. 305).
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II. Matéria de facto do litigio no processo principal e questoes prejudiciais

A. Matéria de facto

15. A Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., sociedade com sede no Japao (a seguir «Mitsubishi»), administra a
nivel mundial a carteira de marcas do grupo Mitsubishi. Nessa qualidade, € titular das seguintes marcas
(a seguir «marcas Mitsubishi»):

— duas marcas da Unido: uma nominativa, «MITSUBISHI», registada em 24 de setembro de 2001 e a
outra figurativa, registada em 3 de margo de 2000, cujo elemento gréfico é reproduzido no final do
presente travessdo; ambas registadas para produtos da classe 12, entre outros, e nomeadamente,
veiculos a motor, veiculos elétricos e empilhadores:

— duas marcas Benelux, registadas em 1 de junho de 1974: uma, nominativa, «kMITSUBISHI» e a
outra figurativa, com elemento grafico idéntico ao da marca figurativa da Unido; ambas abrangem,
entre outros, produtos da classe 12, incluindo veiculos e meios de transporte terrestres.

16. A Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (a seguir «MCFE»), sociedade com sede nos Paises
Baixos, é representante exclusivo com poderes para produzir e comercializar no EEE empilhadores da
marca Mitsubishi. A MCFE trabalha com concessiondrios oficiais que vendem os empilhadores no
EEE. A producdo fora desse territorio de empilhadores Mitsubishi é feita principalmente pela
Mitsubishi Heavy Industries Ltd., sociedade que também faz parte do grupo Mitsubishi, mas que é
independente da empresa que administra as marcas.

17. A Duma Forklifts NV (a seguir «Duma»), sociedade sedeada na Bélgica, tem como principal
atividade a compra e venda mundial de empilhadores, novos e usados, designadamente das marcas
Mitsubishi, Caterpillar, Nissan e Toyota. Também fabrica os seus préprios empilhadores sob as
designagoes «GSI», «GS» ou «Duma», e opera como comerciante grossista de empilhadores, maquinas
escavadoras, mini-tratores e stackers [empilhadores de volumes], que vende dentro e fora do EEE. Até
meados dos anos 1990 pertenceu a rede de distribuidores oficiais dos empilhadores Mitsubishi na
Bélgica.

18. A G.S. International BVBA (a seguir «GSI»), também sedeada na Bélgica, é uma empresa associada
da Duma, com a qual partilha administrador e sede. A GSI fabrica e repara empilhadores e dedica-se
ao comércio grossista, de importacdo e exportacdo de empilhadores e seus componentes no mercado
mundial. Dedica-se igualmente a adaptacdo de empilhadores as normas vigentes na Europa, aos quais
atribui um numero de série proprio. Depois de varias manipulacdes, a GSI fornece a Duma as
mdquinas com a respetiva declaracdo CE de conformidade, que ela mesma emite.

19. Segundo o despacho reenvio, entre 1 de janeiro de 2004 e 12 de novembro de 2009, a Duma e a
GSI procederam ao comércio paralelo ilegal, ou seja, sem o consentimento da titular das marcas
Mitsubishi, de empilhadores que ostentavam as referidas marcas. No entanto, este comportamento
ndo é objeto das questdes prejudiciais.
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20. Em contrapartida, a partir de 20 de novembro de 2009, a Duma e a GSI adquiriram o mesmo tipo
de empilhadores a uma empresa do grupo Mitsubishi e colocaram-nos em regime de entreposto
aduaneiro. Durante o periodo em que permaneceram no referido regime, as duas empresas:

— procederam a remocdo total das marcas Mitsubishi das mdquinas;

— introduziram as alteragdes necessdrias para adaptar os empilhadores as normas da Unido;
— procederam a aposicdo das suas proprias marcas nos empilhadores e substituiram as placas de
identificacdo e os numeros de série pelos seus préprios;

— por ultimo, importaram e venderam os veiculos no EEE e em paises terceiros.

B. Tramitagdo do processo nos orgdos jurisdicionais nacionais

21. Em 10 de novembro de 2008, a Mitsubishi e a MCFE intentaram uma ac¢do no Rechtbank van
koophandel te Brussel (Tribunal de Comércio de Bruxelas, Bélgica), em que pediam a cessagdo das
préaticas de importagdo paralela, remo¢do da marca e aposicdo de nova marca, que imputavam a
Duma e a GSI. Por sentenca de 17 de marco de 2010, esse 6rgdo jurisdicional julgou a acdo
improcedente.

22. A Mitsubishi e a MCFE interpuseram recurso da sentenca de primeira instincia. Em sintese,
pedem ao Hof van beroep Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas, Bélgica) que a anule e proiba o
comércio paralelo de empilhadores que ostentem as marcas Mitsubishi, bem como o desses mesmos
veiculos apds remoc¢do da marca.

23. No seu recurso, alegam que a pratica de remogao da marca e aposi¢cdo de um sinal diferente nos
empilhadores e a sua posterior importacdo para o EEE viola os seus direitos de marca. Além de
ignorar a funcdo de indicagdo da origem do produto, a conduta controvertida viola o direito do titular
da marca de controlar a primeira comercializacdo no EEE dos produtos que ostentam as suas marcas.
O entreposto aduaneiro nao deve ser convertido numa zona sem direito e, ap6s a remoc¢ao da marca e
aposicdo de nova marca, o consumidor continuaria a reconhecer os empilhadores da Mitsubishi.

24. A Duma e a GSI negam que sejam violados os direitos da Mitsubishi. As marcas removidas no
entreposto aduaneiro eram asidticas, e ndo europeias. Além disso, ao terem adaptado os empilhadores
as normas em vigor na Unido, consideram-se fabricantes destes veiculos e, por conseguinte, com
direito a colocar nos mesmos as suas proprias marcas.

25. No despacho de reenvio, o tribunal de recurso ja acolheu (parcialmente) os recursos da Mitsubishi
e da MCFE no que diz respeito aos factos anteriores a 20 de novembro de 2009. Contudo, tem davidas
quanto a aplicabilidade das acdes de contrafacdo aos comportamentos posteriores a essa data, ou seja,
0s que consistiram na retirada das marcas Mitsubishi, na sua substituicio por outras marcas préoprias
da Duma e da GSI e na remocédo da placa de identificacio e do nimero de série dos veiculos. Entende
que o Tribunal de Justica ainda ndo se pronunciou sobre a préitica da remoc¢do da marca, como foi
realizada pela Duma e pela GSI.

26. Nestas condi¢coes, o Hof van beroep Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas) submeteu ao
Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1)a) O artigo 5.° da Diretiva 2008/95/CE e o artigo 9.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do
Conselho, [...], também abrangem o direito do titular da marca de se opor a remocdo, por um
terceiro, sem o consentimento do titular da marca, de todos os sinais apostos nos produtos que
sejam idénticos as marcas (debranding), quando se trate de produtos que nunca foram
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comercializados no Espaco Econémico Europeu, como os produtos colocados num entreposto
aduaneiro, e quando a remoc¢do da marca por esse terceiro seja feita com vista a importagio
ou comercializacdo desses produtos no Espaco Econémico Europeu?

b) A resposta a referida questdo a) sera diferente se a importacao ou a comercializagdo no Espago
Econémico Europeu dos referidos produtos forem efetuadas sob um sinal distintivo préprio
aposto por esse terceiro (rebranding)?

2) A resposta a questdo 1 serd diferente se o consumidor médio relevante continuar a identificar os
produtos assim importados ou comercializados, devido a sua aparéncia ou modelo, como
provenientes do titular da marca?»

II1. Tramitacao no processo no Tribunal de Justica e posicoes das partes

A. Tramitacdo processual

27. O despacho de reenvio deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justica em 13 de marco de 2017 e
apresentaram observacgoes escritas, a Mitsubishi, a Duma, o Governo alemao e a Comissao.

28. Em 8 de fevereiro de 2018, realizou-se uma audiéncia, na qual participaram os representantes da
Mitsubishi, da Duma e da Comissao.

B. Sintese das alegacées das partes

29. A Mitsubishi'® alega que a unica razio pela qual a Duma e a GSI submetem os empilhadores
adquiridos fora do EEE as manipulagoes descritas é iludir as regras sobre o esgotamento dos direitos
conferidos pela marca. Propoe que o artigo 5.° da Diretiva 2008/95 e o seu equivalente no Regulamento
n.° 207/2009 (artigo 9.°) sejam interpretados no sentido de que conferem ao titular de uma marca o
direito de se opor a remocgdo, por um terceiro e sem o seu consentimento, dos sinais apostos nos
produtos, quando se trate de produtos que ainda nao foram comercializados no EEE, como os que se

encontram num entreposto aduaneiro.

30. Salienta igualmente que a enumeracgdo dos usos da marca que o titular pode proibir a terceiros,
constante do artigo 5.°, n. 3, da Diretiva 2008/95 e no artigo 9.°, n.° 2, do Regulamento n.’ 207/2009,
ndo ¢ taxativa'’. Em seu entender, o direito do titular a controlar a primeira comercializagdo constitui
o objeto especifico do direito conferido pela marca'. Embora a introdu¢ido de produtos sob o regime
suspensivo de entreposto aduaneiro ndo seja considerada um uso da marca, ndo € isso que implica
uma autorizacdo para os submeter a manipula¢cdes cujo tGnico objetivo seja contornar o direito de o
titular controlar a sua colocagdo em circulacdo no mercado.

12 A MCFE néo apresentou observagdes no presente processo prejudicial.

13 Por referéncia aos Acérdidos de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, n.° 38), e de 25 de janeiro de 2007,
Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, n.° 16).

14 Refere, a este respeito, os Acérdaos de 22 de setembro de 2011 (Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2001:604, n.° 38), e de
16 de julho de 2015, TOP Logistics e o. (C-379/14, EU:C:2015:497, n.° 32).
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31. Além disso, essas operagdes violariam as fungdes da marca, tanto a de ser garantia da origem do
produto e de sua qualidade’, como as relativas ao investimento'® e a publicidade". Considera
irrelevante a nova aposicdo de um sinal do importador e o facto de o consumidor reconhecer que a
Mitsubishi fabrica os empilhadores. Acresce que este ultimo dado significaria que se estaria a dar ao
consumidor a impressdo de que existe um vinculo comercial com o titular da marca original, pelo que
a Duma e a GSI beneficiariam das marcas do fabricante, prejudicando, desse modo, a sua reputacédo .

32. Em contrapartida, a Duma propde uma resposta negativa as questdes prejudiciais. Baseia a sua
alegacdo no facto de nao fazer uso de qualquer sinal idéntico ou semelhante a alguma das marcas
europeias da Mitsubishi, uma vez que os aparelhos sé sdo importados para a Unido depois de
removidas essas marcas'’. Considera aplicavel a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, segundo a qual
o titular de uma marca ndo pode opor-se a simples introdugdo na Unido, em regime de entreposto
aduaneiro, de produtos de origem com essa marca que, anteriormente, ndo tenham ja sido
comercializados no EEE™.

33. Recorda que, segundo a referida jurisprudéncia, o titular do direito apenas se pode opor a
colocacdo em livre pratica de produtos que ostentem a marca ou se demonstrar que as mercadorias
iam ser objeto de venda ou proposta de venda no EEE, o que implicaria necessariamente a sua
comercializagdo nesse territorio®’. No entanto, insiste, essa faculdade do titular sé6 abrange os casos
em que os produtos sejam introduzidos no mercado com a marca®. Por isso, nio havendo uso de um
sinal idéntico ou semelhante as marcas da Mitsubishi, a Duma nega qualquer relevancia a sua
apreensao pelo consumidor médio.

34. O Governo alemao também preconiza uma resposta negativa as questoes prejudiciais. Da redacgao
dos artigos 5.° da Diretiva 2008/95 e 9. do Regulamento n.” 207/2009 infere que o exercicio dos
direitos conferidos pela marca pressupdoe o «uso» da mesma, termo este que deve ser interpretado de
forma idéntica nas duas disposi¢des®. Uma abordagem sistemética conduz ao mesmo resultado, uma
vez que os exemplos previstos nas duas disposicoes como usos sujeitos a autorizacdo do titular da
marca implicam que o sinal deva aparecer, como tal, na vida comercial, o que ndo ocorreria nos casos
em que a marca é totalmente removida do produto. Todavia, ndo exclui que o titular da marca, para se
opor a importacdo dos bens objeto de aposi¢do de nova marca, invoque as normas que regem a
concorréncia desleal.

15 Refere, entre outros, os Acérddos de 11 de novembro de 1997, Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, n.° 24), e de 12 de julho de 2011,
L’Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474, n.° 81).

16 Acoérdao de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2001:604, n.° 62).
17 Acérdéo de 23 de margo de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.* 92).

18 Invoca, entre outros, os Acérddos de 23 de fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, n.° 51), e de 14 de julho de 2011, Viking Gas
(C-46/10, EU:C:2011:485, n.° 37).

19 Faz alusdo, entre outros, aos Acérdios de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.* 71 e 72), e de
1 de dezembro de 2011, Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, n.° 57).

20 Refere, entre outros, os Acérdios de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.° 50), e de 1 de dezembro de 2011,
Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, n.* 56).

21 Remete para o Acérdao de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.”* 71 e 72).

22 Entre outros, Acérdios de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.”* 58 e 60), e de 9 de novembro de 2006,
Montex Holdings (C-281/05, EU:C:2006:709, n.° 26).

23 Faz referéncia ao Despacho de 19 de fevereiro de 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, n.° 42).
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35. Para o Governo alemio, a remocdo total da marca ndo prejudicaria nenhuma das func¢des da
marca’. Ainda menos se poderia falar, neste processo, de uma violacio do direito a controlar a
primeira comercializacdo dos produtos no EEE, uma vez que a legislacdo em matéria de marcas nao
protege o titular da marca contra a comercializacdo dos seus produtos independentemente da marca
que ostentam®. Neste contexto, exclui que o Acérdio Portakabin® se oponha a estas conclusoes,
visto que esse processo ndo tinha por objeto a remocao total da marca, mas o seu uso na publicidade
por um terceiro.

36. A Comissdo defende uma resposta afirmativa as questdes prejudiciais. Parte do facto de o direito
da Unido nao reconhecer o esgotamento internacional, de modo que, neste caso, ndo existindo uma
venda no EEE, o titular pode opor-se a comercializacdo de produtos com a sua marca nesse
territério”. Entende que, embora a colocagdo, por um terceiro, de mercadorias sob um regime como
o do entreposto aduaneiro ndo implique uma violacdo do direito exclusivo do titular da marca®, nio
sera assim quando sdo realizadas determinadas operagdes comerciais na Unido, como uma proposta
de venda ou a publicidade, ou quando ha razdes para temer o desvio dos produtos para o EEE®.

37. No entender da Comissdo, a Duma e a GSI teriam utilizado o regime do entreposto aduaneiro para
introduzir os empilhadores no territério do EEE com a finalidade de formalizar a sua importacgao, caso
em que seria irrelevante que a remocdo da marca da mercadoria pudesse ser qualificada como ilicito
do ponto de vista da concorréncia desleal.

IV. Anadlise

A. Apresentacdo e observacoes preliminares

38. O o6rgao jurisdicional de reenvio pretende saber se o artigo 5.° da Diretiva 2008/95 e o artigo 9.° do
Regulamento n.° 207/2009 permitem a Mitsubishi opor-se a remocdo das suas marcas dos
empilhadores, como fizeram a Duma e a GSI.

39. Dado que néao é discutida a falta de consentimento do titular da marca nem a utilizagdo na vida
comercial (ou seja, dois dos pressupostos de aplicacdo dessas duas disposi¢des), a questdo incide,
fundamentalmente, sobre se houve um uso das marcas controvertidas. Tentarei explicar por que razdo
considero que nao houve (titulo B).

40. Que a Duma e a GSI, apds a remocdo da marca, tenham procedido a aposicao dos seus proprios
sinais nos empilhadores, quando estes se encontravam em regime de entreposto aduaneiro, mais nao
seria do que um ardil juridico para iludir o direito do titular das marcas a proibir a importacdo
paralela dos produtos, direito este de que dispoe por forca da inexisténcia, no ordenamento juridico da
Unido, de um reconhecimento do esgotamento internacional. Esta é a tese da Mitsubishi, a que o
tribunal de reenvio faz referéncia. Caberd, pois, analisar, num segundo momento, se houve uma
evasio a lei ou uma fraude, em detrimento dos direitos do titular da marca (titulo C).

24 Faz alusdo ao Acérddo de 23 de margo de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.”* 75 e 77 e jurisprudéncia ai
referida).

25 A este respeito, remete para a jurisprudéncia relativa ao reacondicionamento de medicamentos, que sublinha a necessidade de que a marca
original figure, de algum modo, para que o seu titular possa opor-se a comercializacido do produto reacondicionado, fazendo referéncia expressa
ao Acérdao de 23 de abril de 2000, Boehringer Ingelheim e o. (C-143/00, EU:C:2002:246, n.* 7).

26 Acérdao de 8 de julho de 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, n.° 86).

27 Refere, entre outros, os Acérddos de 16 de julho de 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, n.° 31); e de
18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.’ 33).

28 Refere, entre outros, os Acérdios de 1 de dezembro de 2011, Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, n.° 56), e de 16 de julho de
2015, TOP Logistics e o. (C-379/14, EU:C:2015:497, n.° 34).

29 Invoca, entre outros, os Acérdaos de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.° 58), e de 12 de julho de 2011,
L’Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474, n.° 67).
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41. Por ultimo, serda oportuno efetuar uma sucinta remissdo para as normas em matéria de
concorréncia desleal que poderiam facilitar uma reacido face a condutas como as do presente processo
(titulo D).

42. Antes de abordar a minha andlise, devo fazer duas observagdes. A primeira é que a solucdo do
problema exige que o debate seja orientado para o uso (ou para o ndo uso) do sinal, ou seja, para as
disposicoes da Diretiva 2008/95 e do Regulamento n.” 207/2009 que regulam os poderes do titular da
marca. Em meu entender, sdo essas disposicdes, e ndo as aduaneiras, que fornecem a resposta a
questdao-chave do presente reenvio, que tem precisamente por objeto o artigo 5.° da Diretiva e o
artigo 9.° do Regulamento.

43. A segunda observacdo é a de que, de acordo com os dados que constam dos autos e os que foram
expostos na audiéncia, os empilhadores comercializados pela Duma, embora originariamente fossem
provenientes da Mitsubishi e ostentassem as marcas desta empresa, tinham sofrido alteragdes na sua
estrutura, enquanto se encontravam no entreposto aduaneiro. Através dessas alteracdes, a Duma
adaptava os veiculos as exigéncias de seguranca e ambientais do direito da Unido, para os
comercializar depois dentro do EEE. A comercializacdo era realizada jd com as marcas proprias da
Duma, que se apresenta perante o consumidor como responsavel pelos empilhadores, cujo servico de
pos-venda assume, em concorréncia com a Mitsubishi.

B. Quanto a remogdo da marca como «uso» das marcas Mitsubishi

1. Direitos do titular da marca

44. Nas palavras do Tribunal de Justica, «[s]egundo o artigo 5.°, n.° 1, primeiro periodo, da diretiva [*],
a marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. Por forca da alinea a) do mesmo numero,
esse direito exclusivo habilita o titular a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faca uso, na
vida comercial, de qualquer sinal idéntico a marca para produtos ou servicos idénticos aqueles para os
quais a marca foi registada» *'.

45. Ora, o Tribunal de Justica precisou igualmente que, «nos termos dos artigos 5.° e 7.° da [D]irectiva
[89/104], o legislador comunitério consagrou a regra do esgotamento comunitdrio, ou seja, a regra por
forca da qual o direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir o uso desta para
produtos comercializados no EEE sob essa marca por si proprio ou com o seu consentimento. Ao
adotar estas disposicoes, o legislador [da Unido] nao deixou aos Estados-Membros a possibilidade de
prever na sua legislacdo nacional o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos
comercializados em paises terceiros (Acorddo de 16 de julho de 1998, Silhouette International
Schmied, C-355/96, [EU:C:1998:374], n.° 26)» **.

46. No relevante para o presente processo, cabe assinalar um limite ao direito do titular da marca a
controlar a primeira comercializacdo no EEE: a «circulacio de mercadorias entre estancias aduaneiras
e o armazenamento de mercadorias num entreposto colocado sob vigilancia aduaneira [...] ndo podem
[...], enquanto tais, ser analisadas como uma comercializacio de mercadorias na Unido» *.

30 Fazia referéncia a Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988 que harmoniza as legislacoes dos Estados-Membros
em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

31 Acérdéo de 11 de setembro de 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497, n.° 14).
32 Acérdao de 20 de novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, EU:2001:617, n.° 32).
33 Acérdao de 1 de dezembro de 2011, Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, n.° 55 e jurisprudéncia ai referida).
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47. Decorre dessa premissa que «as mercadorias colocadas sob um regime aduaneiro suspensivo nido
podem, pelo simples facto de essa colocacdo ocorrer, violar os direitos de propriedade intelectual
aplicdveis na Unido»**. Apenas em caso de proposta de venda ou venda a terceiros dos produtos com
a marca no EEE é possivel prejudicar o direito exclusivo do titular.

2. Interpretagdo do termo «uso»

48. O Tribunal de Justica excluiu que fossem usos lesivos do direito de marca uma referéncia oral a
marca concorrente, a titulo de exemplo, no quadro de uma negocia¢io®; antncios relativos a
acessorios e pecas sobressalentes para a reparacdo e manutencio de veiculos™; e insignias comerciais,
desde que respeitassem as praticas honestas em matéria industrial ou comercial”. Mas, até agora, ndo
se ocupou (salvo erro da minha parte) do «ndo uso» em condi¢des andlogas as do presente processo.

49. No Acérdao Portakabin®, foi examinado um comportamento mais ou menos préximo, mas com
um elemento diferenciador chave, que era a utilizagdo, para fins publicitarios, de uma marca cujo
titular ndo tinha concedido o seu consentimento®. O Tribunal de Justica entendeu que o titular esta
habilitado a proibir a um anunciante de fazer publicidade, a partir de uma palavra-chave idéntica ou
semelhante a essa marca que esse anunciante selecionou sem o consentimento do mencionado
titular,. Nesse caso, a questdo submetida pelo juiz nacional tinha por objeto o uso do sinal protegido,
na publicidade através da internet, e, precisamente, a falta de qualquer consulta acerca da remocédo da
marca é reveladora. Nao consta do acérddo que a empresa titular do direito de marca tenha alegado a
sua violagdo pela pratica da remocdo da marca e aposicdo de nova marca.

a) Interpretagdo literal

50. Do ponto de vista seméntico, a palavra usar, na sua primeira acecdo, quer dizer «fazer uma coisa
servir para algo». A utilizacdo de uma marca para identificar os produtos de um fabricante constitui,
pois, um uso dessa mesma marca.

51. Pelo contrério, e em boa légica, a remocdo ou a retirada da marca de um determinado produto
representa o oposto do uso desse sinal distintivo. Estou de acordo, pois, com o Governo alemio®, em
que a remocdo total da marca ndo pode ser considerada um uso da mesma. Dificilmente se pode
afirmar que, ao despojar um produto da marca que até entdo o diferenciava de outros, o autor desse
comportamento continua a usar o sinal que ja desapareceu, como elemento identificativo da origem da
mercadoria.

52. O uso da marca deve ocorrer «na vida comercial», segundo o disposto no artigo 5.°, n.° 1, da
Diretiva 2008/95 e no artigo 9.°% n.° 1, do Regulamento n.” 207/2009. A jurisprudéncia declarou
reiteradamente que essa expressao se refere ao uso situado no contexto de uma atividade comercial
que tenha em vista um proveito econémico, e ndao no dominio privado*. Por conseguinte, a
eliminacdo da marca dos produtos que a ostentavam provocara a auséncia dessa marca no mercado, ou
seja, na vida comercial, pelo que nao podera ser apreendida pelo consumidor.

34 Ibidem, n.° 56.

35 Acérdao de 14 de maio de 2002, Holterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, n.** 14 a 16).
36 Acérdao de 23 de fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, n.*® 37 a 42).
37 Acérdio de 11 de setembro de 2007,Céline (C-17/06, EU:C:2007:497).

38 Acérdao de 8 de julho de 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416, n.° 86).

39 O titular de uma marca pretendia proibir «a um terceiro a apresentagdo de um anuncio para produtos ou servicos idénticos ou semelhantes
aqueles para os quais a referida marca estd registada, a partir de uma palavra-chave idéntica a essa marca que este terceiro escolheu, sem o
consentimento daquele titular, no quadro de um servigo de referenciamento na Internet».

40 Nos n.” 19 e 20 das suas observagdes escritas.
41 Acérdao de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o. (C-379/14, EU:C:2015:497, n.° 43).
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53. Como a Duma assinala, s6 existem duas hipéteses nas quais a falta de sinal distintivo poderia ser
considerada um uso suscetivel de violar os direitos do titular da marca: a) a de a marca ser a prépria
forma tridimensional do produto, registada depois de superar o exame dos motivos absolutos de
recusa previstos no artigo 3.°, n.° 1, alineas b), ¢) e e), da Diretiva 2008/95"; e b) no caso de uma cor
registada como marca ter sido invariavelmente utilizada até ter adquirido caréter distintivo*’. Nenhuma
dessas hipéteses corresponde ao caso em apreco.

b) Interpretacdo sistemdtica

54. Do ponto de vista sistematico, convém que nos centremos no artigo 5.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95
e no artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009 que, ao precisar os usos proibidos sem o
consentimento do titular da marca, ndo referem o comportamento que consiste em remover o sinal
dos produtos que até entdo o ostentavam.

55. A enumeracdo dos tipos de uso que o titular da marca pode proibir, como prevista nesses dois
artigos, ndo é taxativa®. Mas, como assinala o Governo alemdo, a auséncia, nessa lista, da remoc¢io da
marca é natural: segundo a logica das duas disposicdes, o sinal que, supostamente, foi usado deve
aparecer no mercado, para nele desencadear os seus efeitos como instrumento de comunicacio®.

56. Uma vez que a Duma e a GSI removeram as marcas Mitsubishi dos empilhadores, substituindo-as
pelas suas préprias marcas, afigura-se-me claro que ndo wusam os sinais distintivos da Mitsubishi.
Questao diferente seria se os sinais objeto da aposicdo de nova marca («Duma» e «GSI») tivessem
alguma semelhanca com as marcas Mitsubishi, semelhanca esta que nem o titular destas alega, nem
parece provavel (embora esta seja uma questio de facto, que incumbiria ao tribunal de reenvio
esclarecer).

57. Se assim é, como penso, ¢ irrelevante — da perspetiva do direito em matéria de marcas — que os
produtos comercializados pela Duma e pela GSI sejam mais, ou menos, semelhantes aos da Mitsubishi.
O que ¢é debatido neste caso é uma questdo relativa ao uso de marcas que pertencem a um titular, ou
seja, ao sinal distintivo enquanto tal, e ndo a maior ou menor semelhanca dos produtos que as mesmas
identificam.

¢) Interpretagdo teleoldgica

58. Segundo o Tribunal de Justica, no artigo 2.° da Diretiva 2008/95, é consagrada a funcdo essencial
que a marca estd destinada a cumprir, ao dispor que apenas os sinais adequados a distinguir os
produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas podem constituir uma marca*.

59. A marca protege, pois, a forma de que o seu titular dispoe para individualizar os seus produtos: em
nome da transparéncia informativa do mercado, é-lhe concedido o monopdlio do sinal, oponivel a
terceiros, para identificar esses produtos, de modo que sejam associados ao sinal protegido. Quando o
sinal que até entdo diferenciava um produto é removido do mesmo, o consumidor poderd ser induzido
em erro ou poder-se-d incorrer numa pratica comercial desleal, mas, repito, ndo é por isso que se faz
um uso indevido da marca que até esse momento figurava nesse mesmo produto.

42 Ou no seu equivalente, o artigo 7.°, n.° 1, alineas b), c) e e), do Regulamento n.” 207/2009. V. Acérddo de 8 de abril de 2003, Linde e o.
(C-53/01, C-54/01 e C-55/01, EU:C:2003:206), relativo a um pedido de registo de um sinal, constituido pela forma do produto, para carrinhos
de manutenc¢io a motor e outros veiculos de manutengdo com cabina de condutor, em especial empilhadoras de forquilha.

43 Sobre as condigdes nas quais uma cor pode obter acesso ao registo como marca, v. Acérdio de 21 de outubro de 2004, KWS Saat/THMI
(C-447/02 P, EU:C:2004:649, n.° 79).

44 Acérdao de 23 de margo de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.° 65 e jurisprudéncia ai referida).

45 Pontos 24 a 26 das suas observagdes escritas.

46 Acérdio de 6 de margo de 2014, Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, n.° 21 e jurisprudéncia ai referida).
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60. Como exporei posteriormente, perante um ato com essas caracteristicas, que implique um engano
ao consumidor ou uma pratica comercial desleal, a reacdo juridicamente adequada tem outras vias
processuais.

d) Apontamento de direito comparado
61. O direito de alguns Estados-Membros confirmaria esta posi¢do. Limitar-me-ei a trés exemplos.

62. No Reino Unido*, a remocdo da marca de produtos que a ostentavam ndo confere ao seu titular o
direito a opor-se a remocdo, desde que esta seja total, ou seja, que o sinal anterior tenha sido
completamente eliminado. A jurisprudéncia do Reino Unido acolhe esta tese, contrdria ao
reconhecimento de que quem incorre nessa pratica viola o direito do titular da marca a opor-se ao
seu uso por um terceiro®.

63. No direito alemdo, a doutrina também defende que a remogdo da marca original ndo preenche os
pressupostos de aplicagdo das violagdes do direito em matéria de marcas®. Baseia-se na jurisprudéncia
do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha), nos termos da qual, na mesma linha das
decisdes judiciais do Reino Unido, «quando a mercadoria, alterada ou ndo, é alienada depois de ter
sido retirada a marca do fabricante, este ultimo ndo pode recorrer a agées de contrafagio, dado que
ndo teve lugar um uso da sua marca registada» .

64. E certo que, em Franga, «a remogio ou a alteracio de uma marca legitimamente aposta» constitui
uma violacdo do direito do titular dessa marca. Mas é assim porque o legislador introduziu, de forma
expressa, no artigo L 713-2 do Code de la propriété intellectuelle (Cédigo da Propriedade Intelectual),
a proibicdo dessa prética, salvo com o consentimento do titular®’. A necessidade de introduzir essa
regra, como complemento da protecdo contra o uso indevido da marca, denota que, sem a mesma,
nao deveria ser considerado que a mesma estava incluida no elenco de faculdades que os artigos 5.°,
n.° 3, da Diretiva 2008/95 e 9.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 estabelecem a favor do titular da
marca.

65. Mesmo tendo consciéncia de que estes exemplos se referem ao direito interno, no qual rege o
principio do esgotamento, em momento algum se conclui que a justificacdo da posicdo adotada (que
poderia ser resumida na regra «no use, no infringement») esteja relacionada com o referido principio.

47 Stothers, Ch., Parallel Trade in Europe — Intellectual Property, Competition and regulatory Law, Hart Publishing, Portland (Oregon), 2007,
pp. 84 e 85.

48 Court of Appeal (Civil Division) (Tribunal de Recurso, Secgdo Civel, Reino Unido), decisdo de 21 de fevereiro de 2008, Boehringer Ingelheim
KG & Anor v Swingward Ltd, [2008] EWCA Civ 83. Nos n.” 51 a 53 pode ler-se: «Total de-branding in general is far from uncommon. [...] To
say that removing (or not applying) the original supplier’s mark to the goods amounts to an infringement would be absurd: traders have |[...]
applied their own trade marks to goods for centuries. There is no harm in it. [...] Going back to the legislation, such total de-branding is
clearly not an infringement. There is simply no use of the trade mark in any shape or form. Total de-branding does not fall within Art. 5 at all.
No defence is needed. [...] So a trade mark owner has no right to insist that his trade mark stays on the goods for the aftermarket». Sem itélico
no original.

49 V., por exemplo, Hacker, F., «Teil I Anwendungsbereich - § 2», in Strobele, P./Hacker, F., Markengesetz - Kommentar, Editora Carl Heymanns,
9.* edi¢do, Colénia, 2009, p. 48, ponto 62.

50 Decisao de 12 de julho de 2007, <CORDARONE» (I ZR 148/04), n.° 24. Tradugao livre.

51 Disposigao aditada ao referido Cédigo pela Lei 92-597, de 1 de julho de 1992 (anexo ao JORF de 3 de julho de 1992).

ECLIL:EU:C:2018:292 13



CoNcLUsOES DE M. CaMPOS SANCHEZ-BORDONA - Processo C-129/17
MiTtsuBisHI SHOJI KAIsHA E MiTsuBisHI CATERPILLAR FORKLIFT EUROPE

e) Fungdo do legislador

66. O facto de os ordenamentos juridicos dos Estados-Membros apresentarem notaveis diferengas no
que diz respeito a inclusdo da remocdo da marca e da aposicio de nova marca, como casos de uso
indevido da marca, deve-se ao facto de o legislador da Unido se ter abstido de tomar uma decisdo a
esse respeito. O artigo 5.°, n.° 3, da Diretiva 2008/95 e o artigo 9.°, n. 2, do Regulamento n.” 207/2009
limitam-se a regular usos das marcas, mas ndo vao mais além: dai que os Estados-Membros possam
estabelecer as suas préprias regras, a favor ou contra, quanto ao ndo uso (ou eliminac¢do) do sinal
distintivo, dentro da sua liberdade de configuragcdo normativa.

67. Se aceitassemos uma interpretacdo segundo a qual a falta de uso constitui, apesar de tudo, um uso,
na acecao dos dois referidos artigos, estariamos a dar ao direito da Unido um significado que, em meu
entender, vai além do sentido que lhe deve ser atribuido a luz das referidas normas e que os
Estados-Membros nao previram (como o facto de alguns dos mesmos o continuarem a recusar
demonstra). A coberto de uma tarefa interpretativa, estariamos provavelmente a adotar, mais
exatamente, uma solucdo legislativa.

3. Fungoes da marca

68. Na jurisprudéncia do Tribunal de Justica, pelo menos no caso de «dupla identidade» previsto no
artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Diretiva 2008/95, o exercicio do direito exclusivo é reservado aos casos
em que o uso do sinal por um terceiro afeta ou é suscetivel de afetar [alguma das] fungdes da marca,
quer se trate da funcdo essencial de indicacdo de origem do produto ou do servico coberto pela marca
ou de uma das outras funcdes desta®®. Entre as restantes func¢des incluem-se, nomeadamente, a de

garantir a qualidade desse produto ou desse servico e as de comunicacdo, de investimento ou de
publicidade *.

69. De qualquer modo, chama-se a atencdo para que o Tribunal de Justica se centra sempre no uso do
sinal protegido. Como defendo que, no presente processo, ndo houve realmente uso das marcas
Mitsubishi, considero desnecessario abordar a controvérsia acerca do eventual prejuizo das fungdes
préprias destas marcas, controvérsia que sé tem sentido nos casos em que se verifica o seu uso.

70. Se, pelo contrdrio, praticas como as ora analisadas coubessem no conceito de usos que o titular da
marca pode proibir, seria necessario averiguar se a fungdo da marca de indicar a origem dos produtos ™
foi violada. Esta seria, antes, uma questdo de facto, que incumbiria ao tribunal a quo esclarecer, tendo
em conta que, pela particular natureza dos empilhadores, que sdo utilizados em atividades de
armazenamento ou similares, o consumidor serd constituido, em geral, por profissionais, com um grau
de discernimento mais elevado ™.

71. Para esse efeito, poderia ser relevante um dado constante do despacho de reenvio: se, segundo
afirma o tribunal a quo (segunda questdo prejudicial), apesar da aposi¢do de nova marca no produto,
os consumidores continuassem a identificar os produtos como provenientes da Mitsubishi, parece
provével que ndo se verificaria uma confusdo sobre a sua origem empresarial *°.

52 Acérdaos de 23 de margo de 2010, Google France e Google (C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.° 79), e de 22 de setembro de 2011,
Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, n.° 38). O sublinhado é meu.

53 Acérdao de 12 de julho de 2011, L'Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474, n.° 58).

54 Entende-se como tal a fun¢do que «permite identificar o produto ou servico designado pela marca como proveniente de uma empresa
determinada, [que corresponde a]quela sob cujo controlo o produto ou servico é comercializado». Acérdao de 6 de margo de 2014, Backaldrin
Osterreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130, n.° 20 e jurisprudéncia ai referida).

55 Neste sentido, Despacho de 6 de fevereiro de 2009, MPDV Mikrolab/THMI (C-17/08 P, EU:C:2009:64, n.** 28 e 29).
56 Acérdao de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, n.° 24).
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C. Colocacgdo das mercadorias no regime de entreposto aduaneiro

72. Do que foi exposto até aqui, concluo que a eliminacdo, em certo produto, do sinal que o mesmo
ostentava ndo constitui um uso da marca, para o qual seja imprescindivel o consentimento do seu
titular. A aposicdo de outro sinal apenas permitiria ao referido titular proibir a comercializacdao dos
produtos se o novo sinal aposto fosse idéntico ou semelhante ao sinal original, o que ndo consta que
tenha ocorrido neste caso.

73. Se assim €, os problemas relativos a aplicacdo do direito aduaneiro tém, na realidade, muito menos
interesse para este processo. Em principio, enquanto os bens se encontram num entreposto aduaneiro,
ndo podem ocorrer violagcdes dos direitos de marca protegidos no interior da Unido. Além disso, da
perspetiva do direito em matéria de marcas, as questdes relativas a primeira comercializacdo de
mercadorias dentro do EEE sé se colocam quando se trata de produtos que ostentam um sinal
distintivo que o seu titular entende ter sido violado. Se, pelo contririo, forem mercadorias que nédo
ostentam esse sinal, repito, o titular da marca removida ja ndo poderd invocar esse fundamento para
reagir (poderd, eventualmente, invocar outros).

74. Em todo o caso, pronunciar-me-ei, a titulo subsididrio, sobre as restantes alegacdes apresentadas.

1. Quanto a alegagdo de fraude

75. A Mitsubishi sustenta que as praticas de remocao da marca e de aposicdo de nova marca violam o
seu direito a controlar a primeira comercializacio dos produtos que ostentam a sua marca”’, na medida
em que o seu Unico objetivo é contornar ou neutralizar esse direito. Em apoio da sua tese, invoca uma
passagem do Acérdio TOP Logistics e 0.

76. O argumento da fraude a lei ndo é facil de provar. Na realidade, o tribunal de reenvio nem sequer
formula as suas questdes nesses termos. Contudo, dado que o referido tribunal ampliou a primeira
questdo (sobre a remoc¢do da marca) a relativa a importacdo ou comercializacio no EEE dos produtos
apos aposicdo de nova marca, nada impede que seja analisada a questdo de saber se, neste caso, a
legislacao aduaneira pode ter sido utilizada de forma fraudulenta.

77. O Tribunal de Justica declarou que os particulares ndo podem abusiva ou fraudulentamente
invocar em seu beneficio as normas da Unido®. Para determinar se isso ocorreu, deve:

— «decorrer de um conjunto de circunstancias objetivas que, apesar do respeito formal das condig¢oes
previstas na regulamentacdao da Unido, a finalidade prosseguida por essa regulamentacdo nao foi
alcangadav,

— «ficar claro que existe uma vontade de obter uma vantagem indevida resultante da regulamentacao
da Unigo, criando artificialmente as condigdes exigidas para a sua obtengao» ®.

57 Faz referéncia aos Acérdaos de 1 de julho de 1999, Sebago e Maison Dubois (C-173/98, EU:C:1999:347, n.° 21), e de 20 de novembro de 2001,
Zino Davidoff e Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, EU:2001:617, n.° 33).

58 Acérdao de 16 de julho de 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497, n.° 48): «qualquer ato de um terceiro que impega o titular de uma marca registada
num ou mais Estados-Membros de exercer o seu direito, reconhecido pela jurisprudéncia [...], de controlar a primeira comercializagao no EEE
de produtos que ostentam essa marca prejudica, pela sua natureza, a referida fungdo essencial da marca. A importagdo de produtos sem o
consentimento do titular da marca em causa e a detengdo em entreposto fiscal desses produtos até a sua comercializagdo na Unido tém por
efeito privar o titular dessa marca da possibilidade de controlar as modalidades da primeira comercializagdo no EEE de produtos que ostentam
a sua marcar.

59 Acérdao de 17 de julho de 2014, Torresi (C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088, n.° 42 e jurisprudéncia ai referida).

60 Acérdio de 28 de janeiro de 2015, OBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38, n.° 56 e jurisprudéncia af referida).
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78. Ora, embora através do recurso a remog¢do da marca e posterior aposicdo de nova marca, a Duma e
a GSI consigam introduzir no EEE os empilhadores inicialmente fabricados pela Mitsubishi, fazem-no
adaptando-os as exigéncias técnicas proprias do direito da Unido. Além disso, deve sublinhar-se que
nédo visam vendé-los ostentando a marca (e outros elementos distintivos) desse fabricante, mas os seus
proprios.

79. Portanto, a Duma e a GSI, ndo violam o direito do titular de uma marca registada, que prevalece
quando os produtos sdo introduzidos ainda ostentando a referida marca. Assim resulta do artigo 5.,
n.° 3, alinea c), da Diretiva 2008/95 («[i]mportar ou exportar produtos com esse sinal»)®.

80. Na verdade, a referéncia ao Acérddo TOP Logistics e 0.°* ndo ajuda a Mitsubishi. Nele, fala-se do
direito do titular da marca de controlar a primeira comercializacdo no EEE de produtos que ostentam
essa marca. Nesse processo, as mercadorias tinham sido introduzidas em livre pratica e posteriormente
colocadas sob um regime de suspensao de imposto especial, o0 que ndo ocorre neste caso. Além disso,
as operagdes a que a Duma e a GSI submetem os empilhadores podem eventualmente estar abrangidas
pelo artigo 531.° do regulamento de aplicagdo do Cddigo Aduaneiro, que admite, nomeadamente,
manipulacdes usuais que consistam na «aposicio [ou] remocio [...] de marcas» ®.

81. Em sintese, ndo vejo que tenha havido fraude a lei ou abuso do direito por parte das demandadas,
dado que:

— Durante a colocagdo das mercadorias no regime de entreposto aduaneiro, as manipulagdes a que
sdo submetidas tém um objetivo legitimo (adaptd-las a exigéncias técnicas) e, do ponto de vista
juridico, os produtos ainda nido estdo no EEE.

— O titular dessas marcas nido se pode opor a introducdo dos produtos em livre pratica, para
consumo no EEE, quando as suas marcas ndo sdo suscetiveis de ser apreendidas, como tal, pelo
consumidor.

— Nestas condicoes, a situacdo do titular é, antes, comparavel a que se verifica na hipdtese de
importacdo direta do produto depois de realizadas a remocdo da marca e a aposicio de nova
marca no exterior do EEE.

2. Uso na vida comercial da mercadoria em entreposto aduaneiro

82. A Comissdo, embora também ndo entenda que haja fraude, considera que, se existissem razodes
para pensar que os produtos podiam ser desviados para consumidores do EEE, se poderia falar de um
uso na vida comercial e, por conseguinte, de uma violacdo do direito de marca, apesar do regime de
entreposto aduaneiro em que se encontram®. Invoca a favor desta tese alguns acérddos do Tribunal de
Justica.

61 O sublinhado é meu.

62 Acordao de 16 de julho de 2015 (C-379/14, EU:C:2015:497).

63 Penso que ndo é imprescindivel aprofundar este aspeto, uma vez que o litigio ndo se estendeu a relevancia do artigo 531.° do regulamento de
aplicagdo do Cédigo Aduaneiro.

64 Faz referéncia aos Acérdaos de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, n.’ 58); de 12 de julho de 2011, L’Oréal
e 0. (C-324/09, EU:C:2011:474, n.° 67); e de 1 de dezembro de 2011, Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, n.* 57 a 62).
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83. Os trés acoérddos referidos pela Comissdo tinham por objeto mercadorias-pirata (cdpias
ou imitagdes), de contrafacio (era aposta a marca em produtos ndo produzidos pelo titular desta)® ou
originais, mas que mantinham a marca do fabricante, provenientes de paises terceiros e colocadas sob
um regime suspensivo. Em todas essas situagodes, as questoes incidiam sobre a questdo de saber se o
titular do direito de marca estava habilitado a opor-se a venda (ou a proposta de venda) do produto
durar;te a sua permanéncia sob o regime suspensivo, perante o mero risco da sua comercializagdo no
EEE®.

84. Ora, no caso em apreco, por um lado, decorre do que foi exposto pelo tribunal de reenvio que as
mercadorias ndo foram objeto de venda nem de proposta de venda no EEE ostentando o sinal do
fabricante (a Mitsubishi) enquanto se encontravam em regime de entreposto aduaneiro. A este
respeito, acresce que cabe ao titular do direito de marca fazer prova das circunstancias que permitem
o exercicio do direito de proibicdo (artigos 5.° da Diretiva 2008/95 e 9.° do Regulamento
n.° 207/2009), demonstrando a colocagdo em livre pratica, ou, uma oferta ou venda das mercadorias
ndo comunitdrias que apresentam a sua marca?.

85. Por conseguinte, enquanto essa prova nao for feita, as mercadorias colocadas sob regime de
entreposto aduaneiro nio podem, por esse simples facto, violar os direitos de propriedade industrial .
Além disso, durante a sua colocagdo sob o referido regime, podem ser sujeitas as manipulagoes usuais
legalmente reconhecidas como licitas por forca do artigo 141.° do Cddigo Aduaneiro e do
artigo 531.° do seu regulamento de aplicagdo, ja referido.

86. Por outro lado, nesses trés processos, o risco de desvio da mercadoria para os consumidores
europeus decorria do facto de as mercadorias, nos casos de proposta de venda ou revenda a clientes,
poderem ter sido introduzidas no EEE com o sinal do fabricante original, o que implicaria, realmente,
a violacdo do direito de marca. No presente processo, pelo contrdrio, essa circunstincia nao se
verificou: depois das manipula¢des (remocdo da marca e aposicio de nova marca, entre outras) a que
eram sujeitas durante o regime suspensivo, as mercadorias ndo iam estar em confronto, no mercado,
com outras idénticas que ostentavam o mesmo sinal.

87. Além disso, havia a possibilidade de que a Duma exportasse os empilhadores manipulados para
paises terceiros®, o que, em todo o caso, ndo afetaria o direito de marca do titular, desde que os
mesmos nao tivessem sido, previamente, objeto de colocacdo em livre pratica. Nesse contexto, aceitar
a apreensdo dos bens teria pressuposto uma presuncio de violacdo dos direitos de marca,
incompativel com a jurisprudéncia anteriormente referida.

88. A Comissdo centra-se unicamente na comercializacdo dos produtos”, sem ter em conta a presenca,
ou a auséncia, da marca nos mesmos, no momento do seu eventual acesso ao EEE. E, na minha
opinido, este dado afigura-se relevante. A ficcao legal de que as mercadorias colocadas em entreposto
aduaneiro ndo se encontram no mercado do EEE equipara essas mercadorias aos produtos
diretamente importados de paises terceiros que também tivessem sido sujeitos a remo¢do da marca e
aposicdo de nova marca: nessa conjuntura, o titular da marca ndo poderia recorrer a acdo de
contrafagdo para deter essas mercadorias, o que ha que extrapolar para o caso em apreco.

65 V. n.” 31, 32, 41, 42 e 51 do Acérdio de 1 de dezembro de 2011, Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796).

66 N.” 13 a 16 do Acérdao de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), e n.”* 26 a 32 do Acérdao de 12 de julho de
2011, L’Oréal e o. (C-324/09, EU:C:2011:474).

67 Acérdéao de 18 de outubro de 2005, Class International (C-405/03; EU:C:2005:616, n.° 75).

68 Acordao de 1 de dezembro de 2011, Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, n.’ 56 e jurisprudéncia ai referida).
69 Na audiéncia, a Duma confirmou que exporta empilhadores com a sua marca para Marrocos e para a Russia, entre outros paises.
70 Ponto 27 das suas observagdes escritas.
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89. Por outras palavras: se o titular da marca ndo se pode opor a importacdo para o EEE dos seus
préprios produtos, depois de sujeitos a remogdo da marca e aposicdo de nova marca por um terceiro
sem o seu consentimento, uma vez que ndo ha uso do seu sinal registado, também nao podera fazé-lo
em relacdo a mercadorias originais suas, sujeitas a essas mesmas manipulagdes durante a sua
permanéncia sob regime de entreposto aduaneiro, que, por definicdo, sdo mercadorias nao
comunitdrias.

D. Protegdo ao abrigo da legislacdo em matéria de concorréncia desleal

90. O direito da Unido procedeu, juntamente com a publicidade enganosa e comparativa”, a uma
harmonizacgdo parcial do direito em matéria de concorréncia desleal, no que diz respeito as praticas
comerciais das empresas face aos consumidores .

91. Pelo contrério, as praticas desleais entre comerciantes continuam, ainda hoje, 6rfas de regulacao
especifica no d&mbito da Unido. Para lutar contra as mesmas, ha que recorrer a legislacdo nacional que
vigore em cada Estado-Membro. Nao se pode argumentar, como fez a Comissdo na audiéncia, que,
perante a falta de harmonizacdao das normas relativas a concorréncia desleal entre empresas dentro da
Unido, o direito do titular da marca deve ser reforcado por via pretoriana. A progressiva criacdo do
mercado interno implica a aceitacdo do facto de, na falta de medidas de harmonizacdo dos direitos
nacionais, as divergéncias entre os mesmos serem legitimas, até que, através de um ato legislativo da
Unido, essa situagdo seja remediada.

92. Além disso, resulta do considerando 13 da Diretiva 2008/95 que os Estados-Membros estdo
vinculados pela Convencao de Paris, cujo artigo 10.°-bis os obriga a assegurar protecdo efetiva contra
a concorréncia desleal”. E, pois, razodvel esperar que, nio obstante as diferencas, todos os
Estados-Membros estejam dotados de disposicoes legislativas que prossigam essa finalidade.

93. Ha Estados-Membros™ que estenderam as relagdes entre comerciantes a aplicacdo das disposicoes
da diretiva relativa as praticas comerciais desleais. E, com efeito, nos termos desta Diretiva, a remocao
da marca de um produto e a sua substituicio por outra poderia, eventualmente e em funcdo das
circunstancias, ser subsumida a cldusula geral do artigo 5.°, n.° 1 («pratica comercial desleal»), ou ao
disposto no n.° 4, alinea a), do mesmo artigo («pratica enganosa»).

94. Noutros ordenamentos, como o alemdo, a doutrina tende a considerar os casos de remocdo da
marca e de aposicio de nova marca em produtos como praticas suscetiveis, em principio, de criar
obstaculos a concorréncia (Wettbewerbsbehinderung), em concreto, como obsticulos a venda
(Absatzbehinderung) e a publicidade (Werbebehinderung) ™.

71 Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa a publicidade enganosa e comparativa (JO
2006, L 376, p. 21). V., no que diz respeito a marcas, em especial, o seu artigo 4.°

72 Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa as praticas comerciais desleais das empresas face
aos consumidores no mercado interno e que altera a Diretiva 84/450/CEE do Conselho, as Diretivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e o
Regulamento (CE) n.° 2006/2004 («diretiva relativa as praticas comerciais desleais») (JO 2005, L 149, p. 22).

73 V. n.° 14 das presentes conclusoes.

74 A lei espanhola, Ley 29/2009 por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la
proteccién de los consumidores y usuarios (Lei 29/2009, que altera o regime legal da concorréncia desleal e da publicidade para a melhoria da
protecdo dos consumidores e dos utilizadores), de 30 de dezembro de 2009 (BOE n.° 315, de 31 de dezembro de 2009, p. 112039), instituiu
«um regime juridico uniforme no que diz respeito ao cariter desleal das praticas enganosas e agressivas, sendo exigivel o mesmo nivel de
corregao, independentemente de os seus destinatdrios serem consumidores ou empresarios».

75 V. Fezer, K.-H., Markenrecht, 4.* edi¢do, C.H. Beck, Munique, 2009, p. 249, pontos 87 e 88; bem como, Hacker, F., in Strobele, P./Hacker, F.,
Markengesetz — Kommentar, 9.* edi¢ao, Editorial Carl Heymanns, Colénia, 2009, p. 48, ponto 62. Ambos fornecem referéncias de
jurisprudéncia dos tribunais alemaes.
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95. Ao introduzir estas referéncias ndo pretendo imiscuir-me nas possibilidades que o tribunal de
reenvio, dentro do seu direito nacional, possa encontrar para qualificar o comportamento
controvertido. Limito-me a abrir uma perspetiva a partir da qual pode ser possivel vislumbrar reagoes
processuais face a um comportamento eventualmente ilicito, para além do ambito especifico do direito
em matéria de marcas”.

V. Conclusio

96. A luz do que foi exposto, proponho que o Tribunal de Justica responda as questdes submetidas
pelo Hof van beroep Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas, Bélgica) do seguinte modo:

«Para efeitos do artigo 5.° da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
22 de outubro de 2008, que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas, e do
artigo 9.° do Regulamento (CE) n.” 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca
[da Unido], a remogédo, por um terceiro, sem o consentimento do titular da marca, dos sinais apostos
em mercadorias, ndo constitui uso de uma marca, nos casos em que:

— essas mercadorias ndo tiverem sido previamente comercializadas no Espaco Econémico Europeu,
por se encontrarem armazenadas num entreposto aduaneiro, no qual foram sujeitas a alteragoes
para serem adaptadas as normas técnicas da Unido; e

— a remocdo dos sinais seja realizada com o objetivo de proceder a importagdo ou comercializagdao

dessas mercadorias no Espaco Econémico Europeu ostentando uma (nova) marca, diferente da
original.»

76 Embora o tribunal a quo nao tenha formulado qualquer questdo a esse respeito, a Mitsubishi afirma que a agdo que intentou contra a Duma e a
GSI também se baseia, a titulo subsididrio, na legislacdo belga relativa a concorréncia desleal.

ECLIL:EU:C:2018:292 19



	Conclusões do advogado‑geral
	I. Quadro jurídico
	A. Legislação em matéria de marcas
	1. Diretiva 2008/95
	2. Regulamento n.o 207/2009

	B. Legislação aduaneira
	C. Legislação em matéria de concorrência desleal

	II. Matéria de facto do litígio no processo principal e questões prejudiciais
	A. Matéria de facto
	B. Tramitação do processo nos órgãos jurisdicionais nacionais

	III. Tramitação no processo no Tribunal de Justiça e posições das partes
	A. Tramitação processual
	B. Síntese das alegações das partes

	IV. Análise
	A. Apresentação e observações preliminares
	B. Quanto à remoção da marca como «uso» das marcas Mitsubishi
	1. Direitos do titular da marca
	2. Interpretação do termo «uso»
	a) Interpretação literal
	b) Interpretação sistemática
	c) Interpretação teleológica
	d) Apontamento de direito comparado
	e) Função do legislador

	3. Funções da marca

	C. Colocação das mercadorias no regime de entreposto aduaneiro
	1. Quanto à alegação de fraude
	2. Uso na vida comercial da mercadoria em entreposto aduaneiro

	D. Proteção ao abrigo da legislação em matéria de concorrência desleal

	V. Conclusão


