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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Décima Seccio)
2 de junho de 2022 *

[Texto retificado por Despacho de 1 de julho de 2022]

«Reenvio prejudicial — Aproximacao das legislagbes — Marcas — Diretiva 2008/95/CE —
Artigo 5.° — Direitos conferidos pela marca — Artigo 6., n.°2 — Limitacdo dos efeitos da
marca — Impossibilidade de o titular de uma marca proibir a terceiros o uso, na vida comercial,
de um direito anterior de alcance local — Requisitos — Conceito de “direito anterior” —
Nome comercial — Titular de uma marca posterior que tem um direito ainda mais antigo —
Relevancia»

No processo C-112/21,
que tem por objeto um pedido de decisio prejudicial apresentado, nos termos do
artigo 267.° TFUE, pelo Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal dos Paises Baixos), por
Decisao de 19 de fevereiro de 2021, que deu entrada no Tribunal de Justica em 25 de fevereiro de
2021, no processo
X BV
contra
Classic Coach Company vof,
Y,
Z,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Décima Seccéo),
composto por: L. Jarukaitis, presidente de secgdo, M. Ilesic (relator) e D. Gratsias, juizes,
advogado-geral: G. Pitruzzella,

secretario: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

* Lingua do processo: neerlandés.

PT
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considerando as observacdes apresentadas:
— em representacdo da X BV, por F. L. van Dorsser, advocaat,

— [conforme retificado por Despacho de 1 de julho de 2022] em representagdo da Classic Coach
Company vof, de Y e de Z, por M. G. Jansen, advocaat,

— em representacdo do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,

— em representacio da Comissio Europeia, inicialmente, por E. Gippini Fournier e
P.-]. Loewenthal, em seguida, por P.-]. Loewenthal, na qualidade de agentes,

vista a decisdo tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo de
conclusoes,

profere o presente

Acoérdao

O pedido de decisdo prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 6.°, n.° 2, da Diretiva
2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as
legislacoes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25; retificagdo no JO
2009, L 11, p. 86).

Este pedido foi apresentado no &mbito de um litigio que opde a X BV, empresa de transporte de
passageiros em autocarro, a Classic Coach Company vof, também uma empresa de transporte de
passageiros em autocarro (a seguir «Classic Coach»), bem como a duas pessoas singulares, Y e Z, a
respeito de uma pretensa violacdo, por parte destes, da marca Benelux de que X ¢é titular.

Quadro juridico
Direito internacional

Convengdo de Paris

O artigo 1.°, n.° 2, da Convencao de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, assinada em
Paris, em 20 de margo 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; a seguir «Convencao de Paris»), estipula:

«A protecdo da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invencdo, os modelos de
utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fdbrica ou de comércio, as marcas de
servico, o nome comercial e as indicagdes de proveniéncia ou denominagdes de origem, bem como a
repressdo da concorréncia desleal.»
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O artigo 8.° da Convencdo de Paris prevé:

«O nome comercial serd protegido em todos os paises da Unido sem obrigacdo de registo, quer faca ou
nao parte de uma marca de fabrica ou de comércio.»

Acordo TRIPS

O Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio
(a seguir «Acordo TRIPS») figura no anexo 1C do Acordo que Institui a Organizagao Mundial do
Comércio (OMC), assinado em Marraquexe, em 15 de abril de 1994, e aprovado pela Decisao
94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa a celebracdo, em nome da
Comunidade Europeia e em relacdo as matérias da sua competéncia, dos acordos resultantes das
negocia¢oes multilaterais do Uruguay Round (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1).

O artigo 1.° do Acordo TRIPS, sob a epigrafe «Natureza e d&mbito das obrigacdes», prevé, no seu
n.°2:

«Para efeitos do disposto no presente Acordo, a expressio “propriedade intelectual” refere-se a todas
as categorias da propriedade intelectual que constituem o objeto das sec¢des 1 a 7 da parte IL.»

O artigo 2.° deste acordo, sob a epigrafe «Convengdes em matéria de propriedade intelectual»,
enuncia, no seu n.° 1:

«No que diz respeito as partes II, III e IV do presente Acordo, os Membros devem observar o disposto
nos artigos 1.°a 12.° e no artigo 19.° da [Convencéo de Paris].»

O artigo 16.° do referido acordo, sob a epigrafe «Direitos conferidos», dispde, no seu n.° 1:

«O titular de uma marca registada dispora do direito exclusivo de impedir que qualquer terceiro, sem
o seu consentimento, utilize no ambito de operacdes comerciais sinais idénticos ou semelhantes para
produtos ou servicos idénticos ou semelhantes aqueles relativamente aos quais a marca foi registada,
caso essa utilizacdo possa dar origem a confusdo. No caso de utilizagdo de um sinal idéntico para
produtos ou servicos idénticos, presumir-se-a da existéncia de um risco de confusdo. Os direitos
acima descritos nao prejudicardo quaisquer direitos anteriores existentes nem afetardo a possibilidade
de os Membros subordinarem a existéncia dos [direitos] a utilizacdo.»

Direito da Unido
O considerando 5 da Diretiva 2008/95 precisa:

«A presente diretiva ndo devera retirar aos Estados-Membros a faculdade de continuar a proteger
as marcas adquiridas pelo uso, mas devera regular apenas a sua relacdo com as marcas adquiridas
pelo registo.»

O artigo 1.° desta diretiva, sob a epigrafe «Ambito», prevé:

«A presente diretiva € aplicdvel a todas as marcas de produtos ou de servigos que tenham sido objeto
de registo ou de pedido de registo, como marca individual, marca coletiva ou marca de garantia ou de
certificacdo, num Estado-Membro ou no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, ou que tenham
sido objeto de um registo internacional com efeitos num Estado-Membro.»
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O artigo 4.° da referida diretiva, sob a epigrafe «Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos
a conflitos com direitos anteriores», indica, no seu n.° 4:

«Os Estados-Membros podem ainda prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado
ou, tendo sido efetuado, que o registo de uma marca fique passivel de ser declarado nulo sempre
que e na medida em que:

b) O direito a uma marca nio registada ou a um outro sinal usado na vida comercial tenha sido
adquirido antes da data de apresentacdo do pedido de registo da marca posterior, ou, se for
caso disso, antes da data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo da marca
posterior, e essa marca nio registada ou esse outro sinal confira ao seu titular o direito de
proibir a utilizacdo de uma marca posterior;

c) A utilizagdo da marca possa ser proibida por for¢a de um direito anterior diferente dos direitos
mencionados no n.° 2 e na alinea b) do presente nimero e, nomeadamente, por forca de:
i) um direito ao nome,
ii) um direito a imagem,
iii) um direito de autor,
iv) um direito de propriedade industrial;

[...]»
O artigo 5.° da mesma diretiva, sob a epigrafe «Direitos conferidos pela marca», 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, faga uso na vida comercial:

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

b) De um sinal relativamente ao qual, devido 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 associacdo entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro podera também estipular que o titular fique habilitado a proibir que
terceiros fagam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idéntico ou
semelhante a marca para produtos ou servicos que ndo sejam semelhantes aqueles para os quais a
marca foi registada, sempre que esta goze de prestigio no Estado-Membro e que o uso desse sinal,
sem justo motivo, tire partido indevido do cardter distintivo ou do prestigio da marca ou os
prejudique.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condi¢does enumeradas
nosn.*1e2:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;
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b) Oferecer os produtos para venda ou colocd-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.

[...]

5. Os n.* 1 a 4 ndo afetam as disposi¢oes aplicdveis num Estado-Membro relativas a protecdo
contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou
servicos, desde que a utilizacdo desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carater
distintivo ou do prestigio da marca ou os prejudique.»

O artigo 6.° da Diretiva 2008/95, sob a epigrafe «Limitacao dos efeitos da marca», dispoe:

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

a) Dos seus proprios nome e endereco;

[...]

2. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida
comercial, de um direito anterior de alcance local, se tal direito for reconhecido pelas leis do
Estado-Membro em questdo, e dentro dos limites do territério em que é reconhecido.»

O artigo 9.° desta diretiva, sob a epigrafe «Preclusdo por tolerancia», prevé:

«1. Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior [...], 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 declaracdo de nulidade do registo da marca posterior, quer a opor-se ao
seu uso, em relacdo aos produtos ou servi¢os para os quais a marca posterior tenha sido usada,
salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de ma-fé.

2. Qualquer Estado-Membro pode prever que o n.° 1 se aplique ao titular [...] de um outro direito
anterior previsto nas alineas b) ou c) do n.® 4 daquele mesmo artigo 4.°

3. Nos casos previstos nos n.* 1 ou 2, o titular de uma marca registada posterior nao tera o direito
de se opor ao uso do direito anterior, mesmo se esse direito ndo possa ja ser invocado contra a
marca posterior.»

A Diretiva 2008/95 foi revogada e substituida, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, pela
Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que
aproxima as legislacoes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1). O
contetido do artigo 6.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 passou a figurar, em substancia, apenas com
alteracdes de redagdo, no artigo 14.°, n.° 3, da Diretiva 2015/2436. Todavia, tendo em conta a data
dos factos no processo principal, o presente reenvio prejudicial deve ser examinado a luz da
Diretiva 2008/95.
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Convengdo Benelux

O artigo 2.20 da Convengao Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos
ou modelos), de 25 de fevereiro de 2005, assinada em Haia pelo Reino da Bélgica, o Grao-Ducado
do Luxemburgo e o Reino dos Paises Baixos e que entrou em vigor em 1 de setembro de 2006 (a
seguir «Convencdo Benelux»), sob a epigrafe «Alcance da protecao», dispde, no seu n.° 1:

«A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. Sem prejuizo da possivel aplicacao
do direito comum em matéria de responsabilidade civil, o direito exclusivo sobre uma marca
permite ao seu titular proibir um terceiro, sem o seu consentimento, de:

b. usar, na vida comercial, um sinal relativamente ao qual, devido a sua identidade ou semelhanca
com a marca e devido a identidade ou semelhanga dos produtos ou servigos a que a marca e o
sinal se destinam, existir um risco de confusdo, no espirito do publico; o risco de confusio
compreende o risco de associacdo entre o sinal e a marca;

d. usar um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou servigos,
sempre que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carater distintivo ou
do prestigio da marca ou os prejudique.»

O artigo 2.23 da Convencao Benelux, sob a epigrafe «Restricdo ao direito exclusivo», enuncia, no
seu n.° 2:

«O direito exclusivo a uma marca ndo abrange o direito de se opor ao uso, na vida comercial, de um
sinal semelhante cuja protecao se baseie num direito anterior de alcance local, se e na medida em que
tal direito for reconhecido pelas disposicoes legais de um dos paises do Benelux.»

Litigio no processo principal e questdes prejudiciais

Durante o periodo compreendido entre 1968 e 1977, dois irmaos foram sdcios de uma sociedade
em nome coletivo, com sede em Amersfoort (Paises Baixos), que exercia a atividade de transporte
de passageiros por autocarro sob a denominacdo «Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei».
Até 1971, os servigos de transporte ocasional de passageiros em autocarro eram prestados pelo seu
pai, que exercia a mesma atividade desde 1935.

Em 1975, um desses irmdos (a seguir «irmio 1») criou a X, que utilizou, a partir de 1975 ou de
1978, dois nomes comerciais, um dos quais correspondia, em parte, ao apelido dos referidos
irmaos.

Em 1977, na sequéncia da saida do irmao 1 da sociedade criada em 1968, o outro irméo (a seguir
«irmao 2») prosseguiu a atividade da mesma com a sua esposa como sdcia, sob a forma de uma
sociedade de responsabilidade limitada, mantendo a mesma denominacdo social que a da
sociedade criada em 1968.
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Em 1991, por motivos fiscais, o irmao 2 também criou, com a sua esposa, uma sociedade em nome
coletivo. As duas sociedades pertencentes ao irmao 2 e a sua esposa coexistiram e utilizaram
ambas, nos seus autocarros, indicagcdes que incluiam uma denominacéo correspondente ao nome
do irmao 2.

Em 1995, apés a morte do irmao 2, a atividade deste foi prosseguida pelos seus dois filhos, Y e Z,
que criaram, para esse efeito, a Classic Coach, igualmente com sede nos Paises Baixos. Desde ha
alguns anos, os autocarros da Classic Coach tém uma indicagdo, na traseira dos mesmos, que
inclui, nomeadamente, o nome do irméo 2, ou, mais precisamente, a inicial do nome préprio
deste, seguida do seu apelido.

Por outro lado, X é titular da marca nominativa Benelux, que foi registada em 15 de janeiro de
2008 para, designadamente, servicos da classe 39, na acecdo do Acordo de Nice Relativo a
Classificacao Internacional dos Produtos e dos Servigos para o registo de marcas, de 15 de junho
de 1957, conforme revisto e alterado, incluindo os servicos prestados por uma empresa de
autocarros. Esta marca corresponde ao apelido comum dos irméos 1 e 2.

Nestas circunstancias, X intentou uma ac¢do no rechtbank Den Haag (Tribunal de Primeira
Instancia de Haia, Paises Baixos), pedindo, nomeadamente, a condenacdo dos recorridos no
processo principal a cessarem definitivamente qualquer violacdo da sua marca nominativa
Benelux e dos seus nomes comerciais.

X fundamentou a sua acgdo no facto de que, ao utilizar a indicacdo correspondente ao nome do
irmao 2, os recorridos no processo principal tinham violado os seus direitos de marca, na acecdo
do artigo 2.20, n.° 1, alineas b) e d), da Convencéao Benelux, e os seus direitos ao nome comercial,
na acecdo do artigo 5.° da Handelsnaamwet (Lei Relativa ao Nome Comercial).

Os recorridos no processo principal contestaram a pretensa violagdo, invocando, nomeadamente,
o artigo 2.23, n.° 2, da Convencdo Benelux, que transpde, em substancia, o artigo 6.°, n.° 2, da
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), que corresponde ao
artigo 6.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95. Por outro lado, os recorridos no processo principal
opuseram-se a pretensa violagdo do nome comercial, invocando, designadamente, o principio da
preclusao.

Por Sentenca de 10 de maio de 2017, o rechtbank Den Haag (Tribunal de Primeira Instancia de
Haia) julgou procedente a agdo de X, mas, por Acérdao de 12 de fevereiro de 2019, o Gerechtshof
Den Haag (Tribunal de Recurso de Haia, Paises Baixos) revogou essa sentenca e julgou
improcedente a agdo.

Chamado a conhecer do recurso de cassacgao interposto por X desse acérdao, o Hoge Raad der
Nederlanden (Supremo Tribunal dos Paises Baixos) indica ter dividas quanto a questdo de saber
quando pode ser admitida a existéncia de um «direito anterior», na acecao do artigo 6.°, n.° 2, da
Diretiva 2008/95.

A este respeito, ¢ nomeadamente concebivel que, para admitir a existéncia de um direito anterior,

seja necessario que, com base nesse direito, por forca da legislacdo nacional aplicavel, o uso que o
titular faz da marca possa ser proibido. Com efeito, resulta da génese desta disposicdo que a
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redacdo que figura na proposta inicial e que alarga o dmbito de aplicacdo desta aos direitos
anteriores de ambito local, que j4 ndo podem ser invocados contra a marca registada
posteriormente, acabou por nio ser adotada.

Além disso, é igualmente concebivel que, para admitir a existéncia de um direito anterior de um
terceiro, importa saber se o titular da marca tem um direito ainda mais antigo, reconhecido pela
legislacdo do Estado-Membro em causa, relativamente ao sinal registado como marca e se, em
caso afirmativo, com fundamento nesse direito ainda mais antigo, o uso pelo terceiro do pretenso
direito anterior pode ser proibido.

No caso em apreco, o Gerechtshof Den Haag (Tribunal de Recurso de Haia) declarou que X,
titular da marca Benelux, tinha direitos ao nome comercial ainda mais antigos do que os dos
recorridos no processo principal no que respeita ao sinal registado como marca. No entanto,
segundo este 6rgdo jurisdicional, devido a preclusao por tolerancia, X tinha perdido o seu direito
de proibir, com base nesses direitos anteriores ao nome comercial, o uso pelos recorridos no
processo principal do nome comercial correspondente ao nome do irmdo 2. Assim, X
encontra-se numa situa¢do em que ndo pode proibir o uso pelos recorridos no processo principal
desse nome comercial com base nos direitos ao nome comercial ainda mais antigos que detém.

A apreciacdo do mérito do recurso de cassacdo contra esta apreciacdo do referido 6rgao
jurisdicional depende do alcance do conceito de «direito anterior» previsto no artigo 6.°, n.° 2, da
Diretiva 2008/95. A este respeito, o Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal dos Paises
Baixos) declara que ha que partir da premissa segundo a qual todos os nomes comerciais em
questdo no processo principal sdo direitos reconhecidos nos Paises Baixos, na acecdo deste
artigo 6.°, n.° 2.

Nestas circunstancias, o Hoge Raad der Nederlanden (Supremo Tribunal dos Paises Baixos)
decidiu suspender a instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) Para determinar se existe um “direito anterior” de um terceiro, na ace¢ao do artigo 6.°, n.° 2,
da Diretiva [2008/95]:
a) E suficiente que, antes do registo da marca, esse terceiro tenha feito uso, na vida comercial,
de um direito reconhecido pela legislacdo do Estado-Membro em causa; ou
b) E necessdrio que o terceiro, com base nesse direito anterior, possa, ao abrigo da legislacdo
nacional aplicavel, proibir o uso da marca pelo seu titular?

2) E relevante para a resposta a questdo 1 que o titular da marca tenha um direito ainda mais
antigo (reconhecido pela legislacdo do Estado-Membro em causa) relativamente ao sinal
registado como marca e, em caso afirmativo, é relevante que o titular da marca possa, com
fundamento nesse direito reconhecido ainda mais antigo, proibir o uso pelo terceiro do
suposto “direito anterior”?»
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Quanto as questdes prejudiciais

Quanto a primeira questdo

Com a sua primeira questdo, o drgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substincia, se o
artigo 6.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, para determinar se
existe um «direito anterior», na acecao desta disposicdo, é necessario que o titular desse direito
possa proibir o uso da marca posterior pelo titular da mesma.

Como resulta da decisao de reenvio, o litigio no processo principal tem por objeto um conflito
entre varios nomes comerciais idénticos ou semelhantes, todos reconhecidos pela legislacao
nacional, um dos quais foi registado posteriormente, pelo seu titular, como marca. Contudo,
segundo as indicagdes contidas nessa decisdo, devido a preclusdo por tolerancia, o titular da
marca registada ja ndo pode, ao abrigo do direito nacional aplicével, opor-se, com base no nome
comercial mais antigo que ele préprio utiliza, ao uso do nome comercial idéntico ou semelhante
utilizado por um terceiro.

Neste contexto, hd que recordar que o conceito de «direito anterior», na acegdo do artigo 6.°, n.* 2,
da Diretiva 2008/95, deve ser interpretado a luz dos conceitos equivalentes contidos nos textos do
direito internacional e de modo a continuar a ser compativel com eles, tendo igualmente em conta
o contexto em que esses conceitos se inscrevem e a finalidade prosseguida pelas disposicoes
convencionais relevantes em matéria de propriedade intelectual (v., por analogia, Acérddo de
2 de abril de 2020, Stim e SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, n.° 29 e jurisprudéncia referida).

Resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que o nome comercial constitui um direito
abrangido pela expressdo «propriedade intelectual» na ace¢do do artigo 1.°, n.° 2, do Acordo
TRIPS. Além do mais, decorre do artigo 2.°, n.° 1, deste acordo que a protecdo dos nomes
comerciais, prevista especificamente no artigo 8. da Convencdo de Paris, esta expressamente
incorporada no referido acordo. A protecio dos nomes comerciais impoe-se, portanto, aos
membros da OMC por forca do Acordo TRIPS (Acérdio de 16 de novembro de 2004,
Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, n.° 91).

Além disso, em conformidade com o artigo 16.°, n.° 1, altimo periodo, do Acordo TRIPS, deve
tratar-se de um direito anterior existente, significando a palavra «existente» que o direito em
causa deve ser temporalmente abrangido pelo Acordo TRIPS e deve continuar protegido no
momento em que é invocado pelo seu titular a fim de se opor as pretensoes do titular da marca
com a qual alegadamente estd em conflito (v., neste sentido, Acérddo de 16 de novembro de
2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, n.° 94).

Acresce que, mesmo que, nos termos do artigo 8.° da Convencédo de Paris, a protecdo do nome
comercial deva ser assegurada sem necessidade de estar sujeita a um requisito de registo, nem o
artigo 16.°, n.° 1, do Acordo TRIPS nem o artigo 8.° da Convencao de Paris obstam, em principio, a
que, ao abrigo do direito nacional, a existéncia do nome comercial esteja sujeita a requisitos
relativos a um uso minimo ou a um conhecimento minimo do mesmo (v., neste sentido, Acérdao
de 16 de novembro de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, n.* 96 e 97).

No que respeita ao conceito de anterioridade, o mesmo significa que o fundamento do direito em

causa deve preceder temporalmente a obtencdo da marca com a qual alegadamente estd em
conflito. Com efeito, trata-se da expressao do principio do primado do titulo anterior de
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exclusividade, que representa um dos fundamentos do direito das marcas e, de um modo mais
geral, de todo o direito da propriedade industrial (v., neste sentido, Acérdao de 16 de novembro de
2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, n.° 98).

Por outro lado, nos termos do artigo 4.°, n.° 4, alinea c), da Diretiva 2008/95, o conceito de «direito
anterior» refere-se, nomeadamente, a um direito de propriedade industrial, que é apenas um tipo
de propriedade intelectual. Ora, resulta do artigo 1.°, n.° 2, da Convencdo de Paris que o nome
comercial constitui um direito de propriedade industrial.

Neste contexto, embora o artigo 4.°, n.° 4, alinea c), da Diretiva 2008/95 sirva principalmente
outros fins que nao os referidos no artigo 6., n.° 2, da Diretiva 2008/95, a saber, permitir ao
titular de um direito anterior opor-se ao registo de uma marca ou pedir que uma marca registada
seja declarada nula, ndo é menos verdade que o conceito de «direito anterior» utilizado nessas
duas disposicoes deve ter o mesmo significado, na medida em que, no caso em apreco, o
legislador da Unido ndo manifestou uma vontade diferente (v., por analogia, Acérdio de
4 de outubro de 2011, Football Association Premier League e o., C-403/08 e C-429/08,
EU:C:2011:631, n.° 188).

Por conseguinte, um nome comercial pode constituir um direito anterior para efeitos da aplicacao
do artigo 6.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95.

No que respeita aos requisitos de aplicacdo do artigo 6.° n.° 2, da Diretiva 2008/95, ha que
recordar, a titulo preliminar, que os termos de uma disposicdo do direito da Unido que nio
comporte uma remissdo expressa para o direito dos Estados-Membros para determinar o seu
sentido e alcance devem normalmente ser objeto, em toda a Unido, de uma interpretacio
autéonoma e uniforme, independentemente das qualificagdes utilizadas nos Estados-Membros,
tendo em conta os termos da disposicdo em causa, bem como o seu contexto e os objetivos
prosseguidos pela regulamentacio de que faz parte (v., neste sentido, Acérddo de
30 de novembro de 2021, LR Generalprokuratira, C-3/20, EU:C:2021:969, n.° 79 e jurisprudéncia
referida).

A este respeito, no que se refere a redacdo do artigo 6., n.° 2, da Diretiva 2008/95, ha que observar
que, além dos requisitos relativos, em primeiro lugar, ao uso desse direito na vida comercial, em
segundo lugar, a anterioridade desse direito, em terceiro lugar, ao alcance local do mesmo e, em
quarto lugar, ao reconhecimento do referido direito pela lei do Estado-Membro em questéo, esta
disposicdo nao prevé, de modo algum, que, para poder invocar o mesmo direito contra o titular de
uma marca posterior, o terceiro deve poder proibir o uso da mesma.

Esta interpretacdo é corroborada tanto pelo contexto em que se inscreve esta disposicdo como
pela economia geral da Diretiva 2008/95. Com efeito, nos termos do artigo 4.°, n.° 4, alineas b)
e ¢), desta diretiva, um Estado-Membro pode prever que o pedido de registo de uma marca seja
recusado ou, tendo sido efetuado, que o registo de uma marca fique passivel de ser declarado
nulo, nomeadamente, por um lado, sempre que e na medida em que o direito a um sinal usado na
vida comercial tenha sido adquirido antes da data de apresentacéo 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 posterior, e esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilizacdo de uma marca
posterior e, por outro lado, sempre que e na medida em que a utilizacdo da marca possa ser
proibida por forca de um direito anterior, como o direito de propriedade industrial.
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Ora, contrariamente aos motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos
anteriores, previstos, nomeadamente, no artigo 4.°, n.° 4, alineas b) e c), da Diretiva 2008/95, que
visam impedir o registo de uma marca ou obter a sua anulagdo, o artigo 6.°, n.° 2, desta diretiva
prevé apenas uma limitagdo dos direitos conferidos pela marca registada, conforme previstos no
artigo 5.° da referida diretiva.

Além disso, os «direitos anteriores», na acecdo do artigo 6.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95, devem ter
unicamente um alcance local, o que significa que, de um ponto de vista geografico, ndo podem
abranger um territério tdo amplo como o visado por uma marca registada, uma vez que esta visa,
normalmente, todo o territdrio para o qual foi registada.

Esta abordagem, segundo a qual a limitacdo dos direitos conferidos pela marca registada esta
sujeita a requisitos mais flexiveis do que os exigidos para impedir o registo de uma marca ou a
declarar nula, estd igualmente em conformidade com os objetivos prosseguidos pela Diretiva
2008/95, que se destina, de um modo geral, a equilibrar, por um lado, os interesses do titular de
uma marca em salvaguardar a funcdo essencial desta e, por outro, os interesses de outros
operadores econdomicos em dispor de sinais suscetiveis de designar os seus produtos e servigos
(v., neste sentido, Acérdio de 22 de setembro de 2011, Budéjovicky Budvar, C-482/09,
EU:C:2011:605, n.° 34 e jurisprudéncia referida).

A referida interpretacdo nao pode ser posta em casa pela génese desta disposicdo, mesmo que a
génese de um ato da Unido possa igualmente revelar elementos pertinentes para a sua
interpretacdo (v., neste sentido, Acérdao de 13 de janeiro de 2022, Alemanha e o./Comissdo,
C-177/19 P a C-179/19 P, EU:C:2022:10, n.° 82). No caso em apreco, hd salientar que, aquando da
adocdo da Diretiva 89/104, que foi em seguida codificada pela Diretiva 2008/95, o texto do atual
artigo 6.°, n.° 2, da mesma, conforme proposto pela delegacdo italiana no Conselho da Uniao
Europeia, ndo foi integralmente adotado. Segundo a proposta desta delegacdo, a limitacdo dos
efeitos da marca aplicar-se-ia «mesmo que esse direito [anterior] ja ndo [pudesse] ser invocado
contra a marca registada posteriormente».

No entanto, nao se pode inferir que o legislador da Unido pretendeu limitar o ambito de aplicacéo
do artigo 6.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 unicamente aos direitos anteriores que permitem ao seu
titular proibir o uso da marca posterior. Com efeito, esse requisito privaria esta disposicdo de
qualquer efeito util, na medida em que equipara os requisitos de aplicacdo da referida disposicao
aos requisitos de aplicacdo dos motivos adicionais de recusa ou de nulidade, previstos no artigo 4.°,
n.° 4, alineas b) e c), desta diretiva.

Por conseguinte, nos termos do artigo 6.°, n.* 2, da Diretiva 2008/95, para ser oponivel ao titular de
uma marca posterior, basta, em principio, que o direito anterior de alcance local, como um nome
comercial, seja reconhecido pelas leis do Estado-Membro em questdo e seja usado na vida
comercial.

Uma legislacdo nacional ao abrigo da qual se exige que o direito anterior confira ao seu titular o
direito de proibir o uso local de uma marca registada posteriormente ultrapassaria os requisitos
previstos no artigo 6.° da Diretiva 2008/95, considerando que esta disposicdo, em conjunto com os
artigos 5.° a 7.° desta diretiva, procede a uma harmonizagdo completa das regras relativas aos
direitos conferidos pela marca, definindo assim os direitos de que gozam os titulares de marcas
na Unido (v., neste sentido, Acérdao de 22 de setembro de 2011, Budéjovicky Budvar, C-482/09,
EU:C:2011:605, n.° 32 e jurisprudéncia referida).
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Ha igualmente que recordar que o uso honesto simultianeo e por um longo periodo de dois sinais
idénticos que designam produtos idénticos ndo prejudica ou ndo é suscetivel de prejudicar a
funcao essencial da marca, que é a de garantir aos consumidores a proveniéncia dos produtos ou
dos servicos. No entanto, em caso de recurso, no futuro, a qualquer procedimento desonesto no
uso desses sinais, essa situacdo poderia, se fosse caso disso, ser apreciada a luz das regras em
matéria de concorréncia desleal (v., por analogia, Acérdao de 22 de setembro de 2011, Budéjovicky
Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, n.>* 82 e 83).

Tendo em conta todas as consideracdes que precedem, hd que responder a primeira questao que o
artigo 6.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, para determinar se
existe um «direito anterior», na acecdo desta disposicdo, ndo é necessario que o titular desse
direito possa proibir o uso da marca posterior pelo titular da mesma.

Quanto a segunda questdo

Com a sua segunda questdo, o d6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substincia, se o
artigo 6., n.° 2, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um «direito
anterior», na acecdo desta disposicdo, pode ser reconhecido a um terceiro numa situacdo em que
o titular da marca posterior tenha um direito ainda mais antigo, reconhecido pela legislacdo do
Estado-Membro em causa, relativamente ao sinal registado como marca e, se for caso disso, se o
facto de, por forca da legislacio do Estado-Membro em causa, o titular da marca e do direito
ainda mais antigo ja ndo poder, com fundamento neste tGltimo direito, proibir o uso pelo terceiro
do seu direito mais recente tem algum impacto na existéncia de um «direito anterior» na acecao
da referida disposicao.

Ha que salientar, antes de mais, que a Diretiva 2008/95 regula, em principio, ndo as relagdes entre
os diferentes direitos que podem ser qualificados de «direitos anteriores», na acecdo do artigo 6.°,
n.° 2, da mesma, mas as relacoes destes com as marcas adquiridas pelo registo.

Com efeito, por um lado, em conformidade com o seu artigo 1.°, a Diretiva 2008/95 é aplicavel, em
substancia, as marcas que tenham sido objeto de registo ou de pedido de registo.

Por outro lado, o artigo 4.°, n.° 4, alineas b) e c), e o artigo 6.°, n.° 2, desta diretiva regulam os
conflitos de marcas registadas ou de pedidos de marca com direitos anteriores.

Esta constatacdo é corroborada tanto pela redacdo do considerando 5 da Diretiva 2008/95, que
visa a relacdo das marcas adquiridas pelo uso com as marcas adquiridas pelo registo, como pelo
artigo 9.°, n.° 3, desta diretiva, do qual resulta, no que respeita a preclusdo por tolerdncia, que este
artigo apenas regula a relacdo dos direitos anteriores com as marcas registadas posteriores.

Por conseguinte, as relacoes entre os diferentes direitos que podem ser qualificados de «direitos
anteriores», na ace¢ao do artigo 6.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95, sdo principalmente reguladas pelo
direito interno do Estado-Membro em questao.

Por conseguinte, o que importa, para efeitos da aplicacdo do artigo 6.°, n.° 2, da referida diretiva, é
que o direito invocado pelo terceiro seja reconhecido pelas leis do Estado-Membro em questio e
que esse direito continue protegido no momento em que € invocado pelo seu titular a fim de se
opor as pretensodes do titular da marca com a qual alegadamente estd em conflito, como resulta
da jurisprudéncia referida no n.° 38 do presente acérdao.
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Neste contexto, o facto de o titular da marca posterior ter um direito ainda mais antigo,
reconhecido pela legislacdo do Estado-Membro em causa, relativamente ao sinal registado como
marca, pode ter impacto na existéncia de um «direito anterior», na acecdo desta disposicdo,
desde que o titular da marca, baseando-se nesse direito ainda mais antigo, possa efetivamente
opor-se a reivindicacdo de um direito anterior ou limitd-la, o que cabe, no caso em apreco, ao
6rgdo jurisdicional de reenvio verificar, em conformidade com o direito nacional aplicével.

Com efeito, numa situagdo em que um direito invocado por um terceiro ja nao estd protegido nos
termos da legislacdo do Estado-Membro em causa, ndo se pode considerar que esse direito
constitua um «direito anterior» reconhecido pela referida legislacdo, na acecdo do artigo 6.°, n.° 2,
da Diretiva 2008/95.

Nestas circunstancias, ha que responder a segunda questdo que o artigo 6.°, n.° 2, da Diretiva
2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um «direito anterior», na acecdo desta
disposicdo, pode ser reconhecido a um terceiro numa situacdo em que o titular da marca
posterior tenha um direito ainda mais antigo, reconhecido pela legislacdo do Estado-Membro em
causa, relativamente ao sinal registado como marca, desde que, por forca dessa legislacdo, o titular
da marca e do direito ainda mais antigo ja ndo possa proibir, com fundamento no seu direito ainda
mais antigo, o uso pelo terceiro do seu direito mais recente.

Quanto as despesas

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

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Décima Seccdo) declara:

1) O artigo 6.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
22 de outubro de 2008, que aproxima as legislacoes dos Estados-Membros em matéria de
marcas, deve ser interpretado no sentido de que, para determinar se existe um «direito
anterior», na acecao desta disposicdo, nao é necessario que o titular desse direito possa
proibir o uso da marca posterior pelo titular da mesma.

2) O artigo 6.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um
«direito anterior», na acecao desta disposicao, pode ser reconhecido a um terceiro numa
situacdo em que o titular da marca posterior tenha um direito ainda mais antigo,
reconhecido pela legislacio do Estado-Membro em causa, relativamente ao sinal
registado como marca, desde que, por forca dessa legislacdao, o titular da marca e do
direito ainda mais antigo ja nao possa proibir, com fundamento no seu direito ainda mais
antigo, o uso pelo terceiro do seu direito mais recente.

Assinaturas
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