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Processo C-361/22

Industria de Disefo Textil, S. A. (Inditex)
contra
Buongiorno Myalert, S. A.

[pedido de decisao prejudicial apresentado pelo Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha)]

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 89/104/CEE — Diretiva 2008/95/CE —
Limitacao dos efeitos da marca — Ultilizacdo da marca para indicar o destino de um produto ou
servico — Requisitos de licitude»

I. Introducao

1. O litigio no processo principal, que deu origem ao presente reenvio prejudicial, opde um
prestador de servicos de informacdo através da Internet e da rede mével ao titular da marca
ZARA, por alegada violacdo dos direitos conferidos por esta marca. Com efeito, no ambito de
uma campanha publicitiria, o prestador de servicos de informacdo ofereceu como prémio a
participacdo num sorteio em que um dos prémios consistia num cartdo oferta ZARA cuja
imagem tinha sido apresentada no contexto da campanha publicitaria. O titular da marca
intentou uma agdo por contrafacdo contra o referido prestador de servigos, alegando que este
ultimo tinha tirado partido do prestigio da marca e prejudicado o mesmo.

2. Assim, o litigio no processo principal pode ser enquadrado na fronteira entre o direito das
marcas e o direito da concorréncia desleal. No entanto, a questdo prejudicial no presente
processo refere-se apenas as diretivas em matéria de direito das marcas.

3. A este respeito, o titular de uma marca registada num dos Estados-Membros pode proibir que
terceiros facam certos usos de sinais se esses usos nao respeitarem o seu direito de propriedade
intelectual, a luz dos requisitos previstos naquelas diretivas.

! Lingua original: francés.
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4. No entanto, o direito exclusivo do titular ndo é absoluto. Assim, o artigo 6.°, n.° 1, alinea c), das
Diretivas 89/104/CEE? e 2008/95/CE? previa que o titular nao podia proibir a terceiros o uso, na
vida comercial, da marca sempre que tal fosse necessario para indicar o destino de um produto ou
servico, nomeadamente sob a forma de acessorios ou pecas sobressalentes. Em 2015, a Diretiva
2008/95 foi substituida pela Diretiva (UE) 2015/2436%, cujo artigo 14.°, n.° 1, alinea c), parece
introduzir, pelo menos de um ponto de vista literal, uma limitacdo dos efeitos da marca mais
ampla do que a do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), das Diretivas 89/104 e 2008/95.

5. Por considerar que a conduta em causa no litigio no processo principal esta abrangida por essa
limitacdo mais ampla, o érgdo jurisdicional de reenvio submete ao Tribunal de Justica uma
questdo prejudicial com o intuito de esclarecer se o artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva
2015/2436 alterou efetivamente o alcance da limitacdo em causa ou se esta disposicdo diz
respeito a usos que ja figuravam implicitamente no artigo 6.°, n.° 1, alinea c), das Diretivas 89/104
e 2008/95.

6. Embora o pedido de decisdo prejudicial incida sobre o artigo 6.°, n.° 1, alinea c), das Diretivas
89/104 e 2008/95, a importancia da resposta a questao formulada vai muito além do sistema das
marcas nacionais.

7. Com efeito, por um lado, essa resposta terd igualmente impacto no sistema das marcas da
Unido Europeia baseado no Regulamento (CE) n.° 207/2009° que foi substituido a partir de
1 de outubro de 2017 pelo Regulamento (UE) 2017/1001° Antes disso, o Regulamento
n.° 207/2009 tinha sido alterado pelo Regulamento (UE) 2015/24247. O artigo 12.°, alinea c), do
Regulamento n.° 207/2009 previa uma limitacdo andloga a limitacdo estabelecida no artigo 6.°,
n.° 1, alinea c), da Diretiva 89/104. O Regulamento 2015/2424 alterou o referido artigo 12.°,
alinea c), retomando, no essencial, a redacdo do artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2015/2436.

8. Por outro lado, em linha com a jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica, a limitacdo dos
efeitos dos direitos do titular de uma marca prevista pelo legislador da Unido visa conciliar os
interesses fundamentais da protecio dos direitos de marca com os da livre circulacio de
mercadorias e da livre prestacdo de servicos no mercado comum, de modo que o direito de
marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorréncia nao
falseada que o Tratado pretende estabelecer e manter®.

2 Primeira Diretiva do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas
(JO 1989, L 40, p. 1).

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

¢ Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislagdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1).

> Regulamento do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1).
¢ Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).

7 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento n.° 207/2009 (JO 2015,
L 341, p. 21).

V., a propésito do sistema das marcas nacionais e do sistema das marcas da Unido, Despacho de 6 de outubro de 2015, Ford Motor
Company (C-500/14, EU:C:2015:680, n.° 43 e jurisprudéncia referida).
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II. Quadro juridico

A. Direito da Unido

1. Diretiva 89/104
9. O artigo 5.° da Diretiva 89/104, sob a epigrafe «Direitos conferidos pela marca», enunciava:

«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, no espirito do publico, um risco de confusio que compreenda 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 fagcam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idéntico ou
semelhante a marca para produtos ou servicos que nao 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¢bes enumeradas
nosn”1e2:

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

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

c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.

[...]»

10. O artigo 6.° da Diretiva 89/104, sob a epigrafe «Limitacdo dos efeitos da marca», dispunha, no
seun.1:

«1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida
comercial:
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b) De indicagoes relativas a espécie, a qualidade, a quantidade, ao destino, ao valor, a proveniéncia
geografica, a época de producdo do produto ou da prestacio do servico ou a outras
caracteristicas dos produtos ou servicos;

c) Da marca, sempre que tal seja necessdrio para indicar o destino de um produto ou servico,
nomeadamente sob a forma de acessérios ou pecas sobressalentes, desde que esse uso seja
feito em conformidade com praticas honestas em matéria industrial ou comercial».

2. Diretiva 2008/95

11. A Diretiva 89/104 foi revogada e substituida pela Diretiva 2008/95, que entrou em vigor em
28 de novembro de 2008. A Diretiva 2008/95 néo introduziu alteragdes substanciais no artigo 5.°,
n.° 2, da Diretiva 89/104 nem no artigo 6.°, n.° 1, alineas b) e c), desta diretiva.

3. Diretiva 2015/2436

12. A Diretiva 2015/2436, que revogou e substituiu a Diretiva 2008/95 com efeitos a partir de
15 de janeiro de 2019, dispde, no seu artigo 14.°, intitulado «Limitacgéo dos efeitos da marcax»:

«1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a terceiros a utilizacdo, no
decurso de operagdes comerciais:

[...]

c) da marca para efeitos de identificacdo ou referéncia a produtos ou servicos como sendo os do
titular dessa marca, em especial nos casos em que a utilizacdo da marca seja necessaria para
indicar o destino de um bem ou servico, nomeadamente enquanto acessério ou peca
sobresselente.

2. O n.r 1 s6 é aplicavel se o terceiro agir segundo praticas honestas em matéria industrial ou
comercial.

[...]»

B. Direito espanhol

13. O artigo 34.° da Ley 17/2001 de Marcas (Lei 17/2001 relativa as Marcas), de 7 de dezembro de
2001 (BOE n.° 294, de 8 de dezembro de 2001, p. 45579), na sua versdo aplicavel aos factos do
litigio no processo principal (a seguir «Lei das Marcas»), transpds para a ordem juridica
espanhola o artigo 5.° da Diretiva 89/104. Este artigo dispunha o seguinte:

«1. O registo da marca confere ao seu titular o direito exclusivo de a utilizar na vida comercial.

2. O titular da marca registada fica habilitado a proibir que terceiros facam uso, na vida
comercial, sem o seu consentimento:

a) de um sinal idéntico a marca para produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais a marca
foi registada;
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b) de um sinal que, devido a sua identidade ou semelhanca com a marca e devido a identidade ou
semelhanca dos produtos ou servicos, gera um risco de confusao no espirito do publico; o risco
de confusao abrange o risco de associacdo entre o sinal e a marca;

c) de um sinal idéntico ou semelhante para produtos ou servicos que ndo sejam semelhantes
aqueles para os quais a marca foi registada, se a marca for notéria ou gozar de prestigio em
Espanha e se o uso do sinal sem motivo legitimo for suscetivel de indiciar uma ligagao entre
esses produtos ou servicos e o titular da marca ou, de um modo geral, se esse uso tirar partido
indevido do carater distintivo ou do prestigio da marca registada ou os prejudicar.»

14. O artigo 37.°, n.° 1, alinea c), da Lei das Marcas, que transpds para o direito espanhol o
artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 89/104, dispunha:

«1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a terceiros o uso na vida
comercial dos elementos a seguir indicados, desde que esse uso seja feito em conformidade com
praticas honestas em matéria industrial ou comercial:

c) da marca, sempre que tal seja necessdrio para indicar o destino de um produto ou servico,
nomeadamente sob a forma de acessorios ou pecas sobressalentes».

15. Na sequéncia da entrada em vigor da Diretiva 2015/2436, o legislador espanhol alterou o
artigo 37.°, n.° 1, alinea c), da Lei das Marcas, que tem a seguinte redacéo:

«1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a terceiros a utilizacdo, no
decurso de operagoes comerciais:

c) da marca para efeitos de identificacdo ou referéncia a produtos ou servicos como sendo os do
titular dessa marca, em especial nos casos em que a utilizacdo da marca seja necessaria para
indicar o destino de um produto ou servico, nomeadamente enquanto acessorio ou peca
sobresselente».

II1. Factos do processo principal

16. A Buongiorno Myalert, S. A. (a seguir «Buongiorno»), é uma empresa que em 2010 prestava
servicos de informacdo através da Internet e da rede mével. Nesse ano, lancou uma campanha
publicitdria para subscricdo do servico de envio de conteidos multimédia através do servico de
troca de mensagens curtas (SMS) comercializado sob a designagdo «Club Blinko», e no ambito
da qual oferecia como prémio de subscricdo a participagdo num sorteio em que um dos prémios
era um cartdo oferta da ZARA no valor de 1 000 euros. Apés clicar numa banda publicitaria para
aceder ao sorteio, o subscritor via surgir na janela seguinte o sinal «ZARA», num retangulo, que
lembrava o formato dos cartdes oferta.

17. A sociedade Industria de Disefio Textil, S. A. (a seguir «Inditex»), intentou uma agdo por

contrafacdo contra a Buongiorno por violacdo dos direitos exclusivos conferidos por uma marca
nacional que protege o sinal «ZARA». Em apoio desta acdo, baseada no artigo 34.°, n.° 2,
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alineas b) e c), da Lei das Marcas, a Inditex apresentou fundamentos relativos, respetivamente, a
existéncia de um risco de confusdo, assim como ao beneficio retirado do prestigio da marca e ao
prejuizo causado ao mesmo.

18. A Buongiorno negou ter violado os direitos conferidos pela marca ZARA, alegando que tinha
feito um uso pontual deste sinal ndo enquanto marca, mas para indicar em que consistia um dos
prémios oferecidos aos vencedores do sorteio. Segundo a Buongiorno, esta utilizagdo,
«referencial», enquadra-se nos usos licitos de sinais distintivos de terceiros regulados pelo
artigo 37.° da Lei das Marcas.

19. O tribunal de primeira instidncia julgou improcedentes os pedidos da Inditex. Apds ter
considerado que a utilizagdo da marca ZARA pela Buongiorno nao constituia uma utilizacdo
«referencial» abrangida pelo artigo 37.° da Lei das Marcas, esse tribunal declarou que os
requisitos enunciados no artigo 34.°, n.° 2, alineas b) e c), da Lei das Marcas ndo estavam
preenchidos.

20. A Inditex interpOs recurso dessa decisdo, alegando que a marca tinha sido objeto de
contrafacdo em conformidade com o artigo 34.°, n.° 2, alinea c), da Lei das Marcas. O tribunal de
segunda instancia negou provimento a este recurso, por considerar que a utilizacdo da marca
ZARA nio prejudicava o prestigio da marca e ndo tirava partido indevido do mesmo.

21. A Inditex interpos recurso de cassacdo para o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal,
Espanha), o érgdo jurisdicional de reenvio no presente processo.

22. Tendo em conta a utilizacdo, no artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2015/2436, da
expressdo «em especial», que liga a conduta mais geral («identificacdo ou referéncia a produtos
ou servicos como sendo os do titular dessa marca»), que ndo figurava no artigo 6.°, n.° 1, alinea c),
da Diretiva 89/104, a conduta mais especifica a que se refere esta segunda diretiva (nos casos em
que a utilizacdo da marca «seja necessdria para indicar o destino de um produto ou servico,
nomeadamente enquanto acessério ou pega sobresselente»), o érgéo jurisdicional de reenvio tem
davidas quanto ao alcance desta passagem introduzida no artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva
2015/2436. Pretende saber se a mesma consiste num esclarecimento relativo a um elemento que
figurava implicitamente no artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 89/104 ou se o alcance das
utilizacoes «referenciais» foi alargado. Segundo o drgao jurisdicional de reenvio, a conduta da
Buongiorno enquadra-se mais na redacdo atual do artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva
2015/2436 do que propriamente na do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 89/104.

23. O o6rgao jurisdicional de reenvio esclarece que convidou as partes no processo principal a
apresentarem as suas observacdes quanto a pertinéncia de um pedido de decisdo prejudicial
sobre a interpretacdo do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 89/104, «[n]o caso de, acolhido o
fundamento relativo a violagdo do artigo 34.°, n.° 2, alinea c), da Lei das Marcas, ser necessério
analisar se a limitacdo dos efeitos da marca, prevista no artigo 37.°[, n.° 1], alinea c), da referida
lei, é aplicavel».
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IV. Questiao prejudicial e tramitacdo do processo no Tribunal de Justica

24. Neste contexto, o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal), por Despacho de 12 de maio de
2022, que deu entrada no Tribunal de Justica em 3 de junho de 2022, decidiu suspender a
instancia e submeter ao Tribunal de Justica uma questao prejudicial, com a seguinte redacéo:

«Deve o artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva [89/104] ser interpretado no sentido de que a
conduta mais geral a que faz agora referéncia o artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva [2015/2436]
esta implicitamente incluida na limitacdo ao direito de marca: uso “(d)a marca para efeitos de
identificacdo ou referéncia a produtos ou servigos como sendo os do titular dessa marca”?»

25. Foram apresentadas observacdes escritas pelas partes no processo principal, o Governo
espanhol e a Comissdao Europeia. Nao foi realizada audiéncia.

V. Analise

A. Delimitacdo da questdo prejudicial

26. Com a sua questdo prejudicial, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pretende saber, em substancia,
se o artigo 6., n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que a
utilizacdo, na vida comercial, da marca «para efeitos de identificacido ou referéncia a produtos ou
servicos como sendo os do titular dessa marca», a que faz agora referéncia o artigo 14.°, n.° 1,
alinea c), da Diretiva 2015/2436, esta abrangida pela primeira disposicao.

27. Tendo em conta os comentdrios formulados pelas partes nas suas observagdes escritas,
parece-me pertinente comecar por expor as consideracdes seguintes a respeito da delimitacao da
questdo prejudicial.

28. Em primeiro lugar, é importante salientar que os factos no processo principal ocorreram em
2010, embora a questao prejudicial faca referéncia ao artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 89/104.
Esta diretiva foi substituida pela Diretiva 2008/95, que entrou em vigor em 28 de novembro de
2008. Apesar de esta ultima diretiva nao ter alterado o artigo 6., n.° 1, alinea c), da Diretiva
89/104, parece, contudo, aplicar-se ratione temporis ao litigio no processo principal. Assim, nas
presentes conclusoes, farei referéncia a Diretiva 2008/95 e ao seu artigo 6.°, n.° 1, alinea c), pelo
que proponho que a questao prejudicial seja reformulada neste sentido”®.

29. Em segundo lugar, poderiamos ser levados a reformular a questdao prejudicial partindo do
principio que, com a mesma, o érgéo jurisdicional de reenvio pretende saber se o artigo 6.°, n.° 1,
alinea c), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que esta disposi¢do pode
abranger uma conduta que consiste na utilizacdo da marca, por um terceiro, no ambito de uma
campanha publicitdria, com o intuito de aludir ao prémio que um dos seus clientes pode ganhar
num sorteio. No entanto, a resposta a questdo conforme formulada pelo 6rgao jurisdicional de
reenvio vai-lhe permitir decidir utilmente o litigio que lhe foi submetido, pelo que nao é
necessario assumir o papel deste érgéo jurisdicional e reformular a questao.

° V.n.° 26 das presentes conclusoes.
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30. Em terceiro lugar, a Buongiorno alega que a questdo prejudicial ndo contém nenhuma
referéncia a limitacdo dos efeitos da marca prevista no artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da Diretiva
2008/95, nos termos do qual o titular de uma marca ndo pode proibir a terceiros o uso, na vida
comercial, de indicacdes relativas a espécie, a qualidade, a quantidade, ao destino, ao valor, a
proveniéncia geografica, a época de producdo do produto ou da prestacdo do servigo ou a outras
caracteristicas dos produtos ou servigos. Ora, a Buongiorno alega que ja invocou esta disposicdao
em sede de primeira instidncia para justificar a licitude da sua conduta. Considera, por
conseguinte, que o Tribunal de Justica também deve analisar a questdo prejudicial do ponto de
vista da referida disposicao para dar uma resposta util e exaustiva ao orgédo jurisdicional de
reenvio.

31. Tendo em conta que o érgdo jurisdicional de reenvio ndo tem duvidas quanto a interpretaciao
do artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da Diretiva 2008/95, ndo vejo a necessidade de o Tribunal de Justica
reformular este ponto da questdo prejudicial, no sentido de interpretar igualmente esta
disposicdo. Com efeito, a faculdade de determinar as questdes a submeter ao Tribunal de Justica
é da competéncia exclusiva do 6rgao jurisdicional nacional, ndo podendo as partes no processo
principal alterar o seu teor .

32. Disto isto, por uma questdo de exaustividade, ha que referir, em primeiro lugar, que o
artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da Diretiva 2008/95 s6 é aplicavel se a conduta da Buongiorno for
considerada um «uso», na acecdo do artigo 5.° desta diretiva. Uma vez que este aspeto também
parece ser controverso no contexto da aplicacdo do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da referida diretiva,
regressarei a este ponto quando analisar o mérito da questao prejudicial .

33. Em segundo lugar, o artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da Diretiva 2008/95 constitui, como o Tribunal
de Justica declarou, uma expressido do imperativo de disponibilidade. Para que um terceiro possa
invocar o imperativo de disponibilidade subjacente a esta disposicao, é necessario que a indicacgéo
que utiliza seja relativa a uma das caracteristicas do produto comercializado ou do servigo
fornecido por esse terceiro'>. Além disso, o Tribunal de Justica declarou ainda que a aposicdo de
um sinal idéntico a uma marca registada designadamente para veiculos automéveis, em
miniaturas de veiculos dessa marca, de modo a reproduzir fielmente esses veiculos, ndo visa
fornecer uma indicagéo relativa a uma caracteristica das referidas miniaturas, sendo apenas um
elemento da reproducéo fiel dos veiculos originais .

34. No caso em apreco, o facto de um terceiro exibir a marca de um titular no ambito de uma
campanha publicitdria para aludir a um prémio que os seus clientes podem ganhar num sorteio
equivale possivelmente a apresentar uma caracteristica do produto do titular mais do que
propriamente uma caracteristica do servico de fornecimento de conteiidos multimédia oferecido
pelo referido terceiro. Com efeito, mesmo assumindo que a Inditex comercializou cartdes oferta
com as caracteristicas mencionadas na campanha publicitiria da Buongiorno, ndo se pode
considerar que o objetivo ao reproduzir estes cartdes oferta na campanha publicitdria era
apresentar uma caracteristica do servigo fornecido pela Buongiorno.

V. Acérdao de 21 de dezembro de 2011, Danske Svineproducenter (C-316/10, EU:C:2011:863, n.° 32). V., igualmente, neste sentido,
Ac6rdao de 4 de abril de 2000, Darbo (C-465/98, EU:C:2000:184, n.° 19).

1 V. n.*49 a 53 das presentes conclusoes.
2V, neste sentido, Acérdao de 10 de abril de 2008, adidas e adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, n.* 46 e 47).
3V, neste sentido, Acérdéao de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, n.° 44).
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35. Em quarto lugar, atendendo aos factos descritos pelo 6rgao jurisdicional de reenvio,
poder-se-ia igualmente questionar se a conduta da Buongiorno estaria abrangida pelo
artigo 7.° da Diretiva 2008/95, sob a epigrafe «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca».
Esta disposicdo previa que o direito conferido pela marca ndo permitia ao seu titular proibir o
uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu
consentimento, a menos que motivos legitimos justificassem que o titular se opusesse a
comercializacdo posterior dos produtos.

36. Sem me querer adiantar sobre a resposta a dar a esta questdo, note-se, desde logo, que o 6rgao
jurisdicional de reenvio nao solicita a interpretacdo do artigo 7.° da Diretiva 2008/95. Em seguida,
a Inditex alega que, dado que ndo houve uma primeira venda do produto, isto é, do cartao oferta,
ou uma primeira colocacdo no mercado com o seu consentimento, o seu direito de marca nao
estava esgotado quando a marca foi usada pela Buongiorno. Por ultimo, esta sociedade sustenta,
noutro contexto, que ndo comercializa nem comercializava a época cartdes oferta com as
caracteristicas indicadas na campanha publicitaria. Tratava-se, por conseguinte, de um produto
inexistente.

37. Face ao exposto, proponho que o problema juridico suscitado pela questdo prejudicial seja
analisado apenas do ponto de vista da relagdo entre o artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva
2008/95 e o artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2015/2436. Contudo, ha que analisar primeiro
os argumentos apresentados pelas partes, relativos a admissibilidade da questao prejudicial.

B. Quanto a admissibilidade

38. A Inditex invoca dois argumentos através dos quais alega que o presente pedido de decisdo
prejudicial é inadmissivel.

39. Em primeiro lugar, a Inditex salienta que, como refere o préprio érgdo jurisdicional de
reenvio ', a interpretacdo do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95 s6 lhe pode ser ttil se
for dado provimento ao recurso de cassagdo, a respeito do qual esse drgdo jurisdicional se deve
pronunciar, baseado na violacdo do artigo 34.°, n.° 2, alinea c), da Lei das Marcas, que, enquanto
disposicao nacional através da qual o legislador espanhol transpos a faculdade prevista no
artigo 5.°, n.° 2, dessa diretiva, confere uma protecdo especial as marcas «de prestigio». No
entanto, segundo a Inditex, o uso de um sinal idéntico ou semelhante a uma marca de prestigio
referido nesta dltima disposicao nao é, em caso nenhum, conforme com as praticas honestas em
matéria industrial ou comercial, pelo que o artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da referida diretiva ndo pode
ser invocado por um terceiro que faca uso dessa marca. Acrescento que, embora correndo o risco
de antecipar a minha andlise posterior, o argumento apresentado pela Inditex para sustentar que a
questdo prejudicial é inadmissivel também pode ser analisado, quanto ao seu mérito, como um
argumento relativo a interpretacao das disposi¢cdes acima referidas®.

40. Em segundo lugar, a Inditex afirma que, em todo o caso, a resposta a questao prejudicial ndo é
util, posto que é manifestamente insuficiente para resolver o problema juridico subjacente ao
processo principal. Com efeito, a utilizacdo «referencial» de uma marca nao é, em si, licita. A
licitude dessa utilizacdo exige que a mesma seja feita «em conformidade com praticas honestas
em matéria industrial ou comercial» e que respeite as regras do esgotamento do direito de marca

no caso de operacoes relativas a produtos de terceiros.

* V. n.° 23 das presentes conclusoes.
» V. n.*49 a 53 das presentes conclusoes.
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41. A este respeito, o argumento de que uma questdo prejudicial que assenta numa premissa
sobre a qual o drgéo jurisdicional de reenvio ainda se deve pronunciar deve ser considerada
prematura e hipotética'®, ou o argumento de que a resposta a dar a uma questao prejudicial nao é
suficiente para resolver o litigio no processo principal”” nao determinam necessariamente a
inadmissibilidade dessa questao.

42. Com efeito, compete apenas ao juiz nacional, a quem foi submetido o litigio e que deve
assumir a responsabilidade pela decisdo judicial a tomar, apreciar, tendo em conta as
especificidades do processo principal, a pertinéncia da questio que submete ao Tribunal de
Justica. Desde que a questao submetida seja relativa a interpretacdo ou a validade de uma regra
do direito da Unido, o Tribunal de Justica é, em principio, obrigado a pronunciar-se. Daqui se
conclui que as questdes prejudiciais relativas ao direito da Unido gozam de uma presuncao de
pertinéncia. O Tribunal de Justica s6 pode recusar pronunciar-se sobre semelhante questdo se
for manifesto que a interpretacdo do direito da Unido solicitada ndo tem nenhuma relagdo com a
realidade ou com o objeto do litigio no processo principal, quando o problema for hipotético ou
ainda quando o Tribunal ndo dispuser dos elementos de facto e de direito necessarios para dar
uma resposta util as questoes que lhe sdo submetidas .

43. Nio é o que acontece neste caso. E evidente que, para se pronunciar sobre o recurso de
cassacdo, o 6rgao jurisdicional de reenvio tem de fazer algumas apreciagdes antes de analisar o
problema juridico suscitado pela questao prejudicial (o uso de uma marca de prestigio, previsto no
artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95) e, eventualmente, proceder a apreciagdes adicionais e
posteriores (o0 uso em conformidade com praticas honestas em matéria industrial ou comercial).
Contudo, néo é claro que o artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95 ndo possa ser aplicado
numa situacdo em que uma marca surge no contexto de uma campanha publicitiria de um
terceiro para aludir ao prémio que um cliente desse terceiro pode ganhar num sorteio.

44. Por outro lado, a Comissdo alega, sem por expressamente em causa a admissibilidade da
questdo prejudicial, que, visto que o tribunal de primeira instancia parece ndo ter cometido um
erro de direito ao declarar que o uso da marca ZARA nao estava abrangido por nenhum dos
casos de «uso da marca» previstos no artigo 34.° da Lei das Marcas, através do qual o legislador
espanhol transpos o artigo 5.° da Diretiva 89/104, ndo é necessdrio examinar se os requisitos
estabelecidos no artigo 37.° da Lei das Marcas e no artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95
estdo preenchidos no presente caso. No entanto, considero que o argumento da Comissao néao é
suscetivel de conduzir a inadmissibilidade da questdao prejudicial pelas mesmas razdes que as

expostas nos n.” 41 e 42 das presentes conclusoes quanto aos argumentos da Inditex.

45. Com efeito, embora entenda os argumentos apresentados pela Comissdo em apoio da sua
posicdo segundo a qual a conduta da Buongiorno nédo constitui um uso, na acegéo do artigo 5.° da
Diretiva 89/104, ha que recordar que o érgéo jurisdicional de reenvio ndo manifesta davidas
quanto a interpretacao desta disposicao, pelo que nao se pode concluir que a questao prejudicial é
inadmissivel .

46. Resulta do exposto que a questido prejudicial é admissivel.

¢V, sobre esta questdo, Acérdio de 12 de janeiro de 2023, RegioJet (C-57/21, EU:C:2023:6, n.* 95 a 97).
17V, sobre esta questdo, Acérdio de 6 de novembro de 2008, Trespa International (C-248/07, EU:C:2008:607, n.** 31 a 37).

V., recentemente, Acérdio de 29 de junho de 2023, International Protection Appeals Tribunal e o. (Atentado no Paquistio) (C-756/21,
EU:C:2023:523, n.° 36).

V. n.* 41 e 42 das presentes conclusdes, na parte relativa ao argumento de que uma questéo prejudicial que assenta numa premissa sobre
a qual o 6rgéo jurisdicional de reenvio ainda se deve pronunciar deve ser considerada prematura e hipotética.
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C. Quanto ao mérito

47. Antes de me debrugar sobre o problema juridico suscitado pela questdo prejudicial, analisarei
brevemente o aspeto invocado pelas partes nas suas observagoes escritas, relativo a qualificacdao da
conduta da Buongiorno que consiste no «uso de um sinal idéntico ou semelhante a marca de
prestigio», referido no artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 89/104.

48. Esta andlise é importante por dois motivos. Com efeito, por um lado, a aplicacio do
artigo 6.° da Diretiva 2008/95 pressupde que um terceiro faca um uso de um sinal ao qual o
titular se possa opor, nos termos do artigo 5.° desta diretiva. Por outro lado, o argumento da
Inditex relativo a inadmissibilidade da questdo prejudicial também pode ser entendido como um
argumento relativo ao mérito, segundo o qual o artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da referida diretiva ndo é,
em caso algum, aplicavel a usos de marcas de prestigio, conforme referido no artigo 5.°, n.° 2, da
mesma diretiva.

1. Quanto ao uso de uma marca de prestigio a que se refere o artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95

49. A questdo de saber se a conduta de um terceiro relativamente a uma marca pode ser legitimo a
luz da regra estabelecida no artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95 sé se coloca se essa
conduta constituir um uso na acecao do artigo 5.° desta diretiva*.

50. No caso em apreco, o érgdo jurisdicional de reenvio submete a sua questdo prejudicial para o
caso de dar provimento ao recurso de cassacdo baseado na violagdo do artigo 34.°, n.° 2, alinea c),
da Lei das Marcas, através do qual o legislador espanhol transpos a faculdade prevista no artigo 5.°,
n.° 2, da Diretiva 2008/95. Por outras palavras, antes de se pronunciar sobre o argumento relativo a
utilizacdo referencial, o érgdo jurisdicional de reenvio teria de considerar que a conduta da
Buongiorno constitui um uso de um sinal idéntico ou semelhante a marca de prestigio que, sem
justo motivo, tira partido indevido do cardter distintivo ou do prestigio da marca ou os prejudica.

51. Como ja referi no n.° 39 das presentes conclusdes, o argumento da Inditex relativo a natureza
hipotética da questdo prejudicial pode ser entendido no sentido de que, segundo esta empresa, o
direito de um titular de uma marca de se opor ao uso previsto no artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva
2008/95 nao estd, de modo nenhum, restringido pela limitacao dos efeitos da marca, prevista no
artigo 6.°, n.° 1, alinea c), desta diretiva.

52. A este respeito, a Inditex alega, por um lado, que a utilizagdo referencial da marca deve ser,
como exige o artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95, conjugado com o artigo 6.°, n.° 1, in
fine, desta diretiva, conforme com préticas honestas em matéria industrial ou comercial. No seu
entender, o Tribunal de Justica declarou, no Acérdao Gillette Company e Gillette Group
Finland?, que o uso de uma marca ndo é conforme com essas praticas honestas, nomeadamente
quando afeta o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu carater distintivo ou do seu
prestigio. Refere, por outro lado, que o uso de uma marca de prestigio, previsto no artigo 5.°,
n.° 2, da referida diretiva, consiste no uso de um sinal idéntico ou semelhante a marca de prestigio
que, sem justo motivo, tire partido indevido do carater distintivo ou do prestigio da marca ou os
prejudique.

2V, neste sentido, Acérdao de 23 de fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, n.° 45).
2 Acérdao de 17 de margo de 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).
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53. Nestas circunstancias, segundo a Inditex, os requisitos de licitude do uso previstos no
artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95 coincidem com os do uso relativo a uma marca de
prestigio a que o seu titular se pode opor, em conformidade com o artigo 5.°, n.° 2, desta diretiva,
o que significa que estas duas disposi¢des se excluem mutuamente. Conclui, deste modo, que um
terceiro que utilize uma marca de prestigio, o que € ilicito por forca do artigo 5.°, n.° 2, da referida
diretiva, ndo pode invocar uma utilizacao «referencial».

54. Embora entenda estes argumentos, esta interpretacdo estrita ndo é, a meu ver, compativel
com consideragdes de natureza sistematica e jurisprudencial dado que exclui, a priori e em todos
os casos, a aplicacdo conjunta dessas duas disposicoes.

55. Antes de expor essas consideragdes, saliento que nada indica que o legislador espanhol tenha
pretendido excluir a aplicacdo conjunta das referidas disposicoes ao adotar a faculdade prevista no
artigo 5.° n.° 2, da Diretiva 2008/95. Consequentemente, ndo é necessario verificar se, quando
procede a essa adogdo, o legislador nacional pode decidir ndo sujeitar os direitos do titular de
uma marca de prestigio a limitacdo prevista no artigo 6.°, n.° 1, alinea c), desta diretiva.

a) Quanto a articulagdo entre o artigo 5.°, n.° 2, e o artigo 6., n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95

56. Conforme o Tribunal de Justica declarou, a protecdo conferida pelo artigo 5.°, n.° 1, alinea a),
da Diretiva 2008/95 ndo visa sendo permitir ao titular da marca proteger os seus interesses
especificos como titular da marca, ou seja, assegurar que esta pode cumprir as suas fungoes
proprias. O Tribunal de Justica conclui do exposto, em primeiro lugar, que o exercicio do direito
exclusivo conferido pela marca deve ser reservado aos casos em que a utilizacdo do sinal por um
terceiro afeta ou é suscetivel de afetar as fungdes da marca. Ora, o artigo 5.° n.° 2, da referida
diretiva institui, a favor das marcas de prestigio, uma protecdo mais ampla do que a prevista no
n.° 1 deste artigo. A condicdo especifica desta protecdo é constituida por uma utilizacao sem
motivo justificado de um sinal idéntico ou semelhante a uma marca registada que tira ou é
suscetivel de tirar indevidamente partido do caréter distintivo ou do prestigio dessa marca ou
lhes causa ou é suscetivel de lhes causar prejuizo .

57. Por conseguinte, em segundo lugar, ao contrario da hipdtese abrangida pelo artigo 5.°, n.° 1,
alinea b), da Diretiva 2008/95, o exercicio do direito do titular de uma marca de prestigio ndo
pressupoe a existéncia de um risco de confusdo no espirito do publico relevante .

58. Embora o artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 distinga trés casos de violacdo diferentes, a
saber, o prejuizo causado ao carater distintivo da marca, o prejuizo causado ao prestigio dessa
marca e o partido indevidamente tirado do carater distintivo ou do prestigio da referida marca?,
no caso em apreco, a Inditex alegou, em apoio da sua agdo por contrafacdo, que a Buongiorno
tinha tirado partido do prestigio da sua marca e prejudicado esse prestigio.

59. A este respeito, o Tribunal de Justica declarou que a andlise da existéncia de uma violagao
prevista no artigo 9.°, n.° 1, alinea c), do Regulamento n.° 207/2009 — e, por extensdo, a prevista no
artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 — deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os

2V, neste sentido, Acérdio de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, n.> 32 e 33).
% V. Acérdio de 11 de abril de 2019, OKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317, n.° 45 e jurisprudéncia referida).
% V., neste sentido, Acérdio de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, n.° 72).
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fatores pertinentes do caso concreto, entre os quais figuram, nomeadamente, a intensidade do
prestigio e o grau do cardater distintivo da marca, o grau de semelhanca entre as marcas em
conflito e a natureza e grau de proximidade dos produtos ou dos servicos em causa?.

60. Por outro lado, se o titular da marca de prestigio conseguir demonstrar a existéncia de uma
das violagdes referidas no artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95, cabe ao terceiro que fez uso de um
sinal idéntico ou semelhante a marca de prestigio demonstrar que o uso desse sinal tem um justo
motivo. A invocagdo por um terceiro de um justo motivo para essa utilizagdo obriga, assim, o
titular da marca a tolerar a utilizacdo desse sinal *.

61. A primeira vista, invocar a existéncia de um justo motivo para o uso de um sinal idéntico ou
semelhante a uma marca de prestigio equivale a invocar a limitacdo dos efeitos de uma marca,
prevista no artigo 6.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95. Em ambos os casos, o titular tem de tolerar o uso
de um sinal idéntico ou semelhante a sua marca.

62. No entanto, para que um terceiro possa invocar a limitacdo dos efeitos da marca, prevista no
artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95, o uso do sinal tem de preencher os requisitos
enunciados nesta disposicdo e, como exige o artigo 6.°, n.° 1, in fine, desta diretiva, deve ser feito
em conformidade com préticas honestas em matéria industrial ou comercial.

63. Nesses casos, € necessario tragar os contornos dos conceitos de «justo motivo» e de «uso [em]
conformidade com praticas honestas em matéria industrial ou comercial», utilizados,
respetivamente, no artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 e no artigo 6.°, n.° 1, in fine, desta diretiva,
para determinar se a auséncia de um «justo motivo», na acecdo desta primeira disposicao,
determina que o uso nao é, em caso algum, «honest[o]», na acecdo desta segunda disposicdo.

64. A este respeito, em primeiro lugar, ha uma diferenca do ponto de vista literal entre estes dois
conceitos, pelo que ndo se pode presumir que tenham o mesmo sentido.

65. Em segundo lugar, de um ponto de vista sistematico, o artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva
2008/95 nao consagra nenhuma reserva suscetivel de excluir a aplicabilidade desta disposicao em
caso de violagcdo de uma marca de prestigio, referida no artigo 5.°, n.° 2, desta diretiva. Poderia
afirmar-se, efetivamente, que essa reserva nido foi introduzida no texto da referida diretiva
porque a limitacdo prevista na primeira disposicao tem de ser obrigatoriamente transposta para o
direito nacional, considerando que cabe a cada Estado-Membro decidir se pretende aplicar a
faculdade prevista na segunda disposicdo. Contudo, o sistema das marcas da Unido, que nao
deixa nenhuma margem de manobra aos Estados-Membros, contém disposi¢coes andlogas ao
artigo 5.°, n.° 2, e ao artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da mesma diretiva?.

66. Em terceiro lugar, por um lado, o requisito das «praticas honestas» constitui, no essencial, a
expressdo de um dever de lealdade face aos interesses legitimos do titular da marca®. Por outro
lado, o conceito de «justo motivo» tende a encontrar um equilibrio entre os interesses em
questdo tendo em conta, no contexto especifico do artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 e atenta a
protecao alargada de que goza a marca em causa, os interesses do terceiro utilizador desse sinal .

% Acérdao de 18 de julho de 2013, Specsavers International Healthcare e o. (C-252/12, EU:C:2013:497, n.° 39).

% V., neste sentido, Acérdio de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, n.° 46).
7 V. artigo 9.°, n.° 1, alinea c), e artigo 12.°, alinea c), do Regulamento n.° 207/2009.

% V., neste sentido, Acérdao de 23 de fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, n.° 61).

¥ V., neste sentido, Acérdio de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, n.° 46).
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Resulta do exposto que o conceito de «justo motivo» ndo abrange apenas razdes objetivamente
imperiosas, podendo igualmente estar ligado aos interesses subjetivos de um terceiro que utiliza
um sinal idéntico ou semelhante & marca de prestigio®.

67. Embora alguns dos elementos a ter em conta na apreciacdo de cada um destes dois requisitos
sejam sobreponiveis, a perspetiva adotada no ambito dessas apreciagdes ndo é a mesma. Em
termos simples, o requisito de «justo motivo» centra-se mais na perspetiva de um terceiro e dos
seus interesses, ao passo que o requisito de «praticas honestas» é baseado na perspetiva do
titular. Nesta senda, a importéncia atribuida a cada elemento tido em conta no dmbito destas
duas apreciagoes também pode divergir.

68. Em quarto lugar, o mesmo se aplica aos elementos que, por um lado, constituem um dos trés
casos de violacdo da marca de prestigio, previstos no artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95, e que,
por outro, sdo tidos em conta na apreciacdo do requisito de «praticas honestas», na acegdo do
artigo 6.°, n.° 1, in fine, desta diretiva. Para ilustrar estas afirmacgdes, como salienta a Inditex, o
Tribunal de Justica declarou, efetivamente, no Acdérdao Gillette Company e Gillette Group
Finland®, que o uso de um sinal ndo é conforme com praticas honestas, nomeadamente quando
afeta o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu carater distintivo ou da sua reputacio.
Todavia, nos termos do artigo 5.°, n.° 2, da referida diretiva, para haver violacdo de uma marca de
prestigio basta que um terceiro tire partido indevido do prestigio dessa marca, sem que a conduta
afete o valor da referida marca.

69. Por outro lado, as conclusdes que resultam da jurisprudéncia do Tribunal de Justica
constituem outrossim um indicio sério de que a limitacdo prevista no artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da
Diretiva 2008/95 é igualmente aplicavel quando o titular pode, a priori, invocar uma disposicao
nacional que consagra a faculdade prevista no artigo 5.°, n.° 2, desta diretiva.

b) Quanto a jurisprudéncia relevante

70. No ambito do processo que deu origem ao Acérdao Adam Opel®, o Tribunal de Justica foi
questionado a respeito do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Diretiva 89/104. Num primeiro momento,
embora o Tribunal tenha declarado que, face aos contornos do processo principal, era necessario
fornecer uma interpretacdo do artigo 5.°, n.° 2, desta diretiva ao érgéo jurisdicional de reenvio,
reservou, contudo, a este ultimo a tarefa de apreciar a natureza dos factos quanto a questao de
saber se 0 uso em causa constituia um uso sem justo motivo que tirasse partido indevido do
cardter distintivo ou do prestigio da marca, enquanto marca registada, ou que os prejudicasse*.
Num segundo momento, o Tribunal de Justica passou para a interpretacdo do artigo 6.°, n.° 1,
alinea b), da referida diretiva, fazendo igualmente referéncia ao artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da mesma
diretiva®. Saliento, a este respeito, que tanto a limitacdo prevista no artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da
Diretiva 89/104 como a prevista no seu artigo 6., n.° 1, alinea c), estdo sujeitas ao requisito
segundo o qual o uso tem de ser conforme com praticas honestas em matéria industrial ou
comercial.

% V., neste sentido, Acérdao de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, n.** 44 e 45).
3t Acérdao de 17 de margo de 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

2 Acérdao de 25 de janeiro de 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, n.° 32).

% Acérdao de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, n.° 36).

% Acérdao de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, n.” 38 e 45).
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71. Do mesmo modo, no Acdérdio adidas e adidas Benelux®, dado que era facto assente que o
processo tinha por objeto uma marca de prestigio, o Tribunal de Justica interpretou, primeiro, o
artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 89/104 e, em seguida, sem reserva, o artigo 6.°, n.° 1, alinea b), desta
diretiva®.

72. No mesmo sentido, no que se refere a limitacdo dos efeitos da marca prevista no artigo 6.°,
n.° 1, alinea a), da Diretiva 2008/95, que também estd sujeita ao requisito das préticas honestas, o
Tribunal de Justica declarou, no Acdérdao Céline®, que o respeito deste requisito deve ser
apreciado tendo em conta, nomeadamente, a circunstincia de se tratar de uma marca que goza,
no Estado-Membro em que estd registada e em que a sua protecdo é pedida, de um certo
prestigio, de que o terceiro pode beneficiar para a comercializagdo dos seus produtos ou dos seus
servicos. Com base neste acdrdao, é possivel afirmar que, embora se deva atender ao prestigio da
marca em causa para determinar se um terceiro pode invocar uma das limitacoes dos efeitos da
marca previstas no artigo 6.°, n.° 1, dessa diretiva, ndo se pode considerar que tais limitagdes ndo
se aplicam a nenhum caso de violacdo de uma marca de prestigio, na acecao do artigo 5.°, n.° 2, da
referida diretiva.

73. Retiro desta jurisprudéncia que, para o Tribunal de Justica, ndo existe necessariamente uma
contradicdo entre, por um lado, a existéncia de um uso a que o titular de uma marca de prestigio se
pode, em principio, opor com base numa disposicao nacional que consagra a faculdade prevista no
artigo 5.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 e, por outro, a invocagao por um terceiro da limitacdo prevista
no artigo 6.°, n.° 1, alinea c), desta diretiva.

74. Por conseguinte, é necessdrio passar a interpretacdo do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva
2008/95.

2. Quanto ao artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95

75. Na interpretacdo de uma disposicao do direito da Unido, ha que ter em conta nédo sé os seus
termos e os objetivos que prossegue mas também o seu contexto. A génese de uma disposicao do
direito da Unido pode apresentar elementos pertinentes para a sua interpretacao.

76. A este respeito, em primeiro lugar, a comparacio de um ponto de vista literal entre o
artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95 e o artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2015/2436
sugere que o Unico uso que limita os efeitos da marca («o uso [...] da marca, sempre que tal seja
necessario para indicar o destino de um produto ou servico, nomeadamente sob a forma de
acessorios ou pecas sobressalentes») passou a constituir um dos casos de utilizagdo licita a que o
titular de uma marca néo se pode opor. Com efeito, o artigo 14.° da Diretiva 2015/2436 prevé,
primeiro, que passa a abranger o uso da marca para identificar ou referir produtos ou servicos
como sendo os do titular dessa marca e, segundo, que reproduz o conteddo normativo do
artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95, precedido da expressdo «em especial».

77. Em segundo lugar, esta consideracdo é confirmada pela andlise dos trabalhos preparatérios da
Diretiva 2015/2436.

% Acérdao de 10 de abril de 2008 (C-102/07, EU:C:2008:217, n.° 37).
% Acérdao de 10 de abril de 2008, adidas e adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, n.° 37).
%7 Acérdao de 11 de setembro de 2007 (C-17/06, EU:C:2007:497, n.° 34).

% V., recentemente, Acérdio de 8 de junho de 2023, VB (Informacdo prestada ao condenado in absentia) (C-430/22 e C-468/22,
EU:C:2023:458, n.° 24).
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78. Com efeito, desde logo, resulta da proposta de diretiva da Comissdo que se «afigura adequado
estabelecer [...] uma limitacdo explicita que abranja a utilizacdo referencial em geral»*. Assim, a
Comissdo nao considerou que o artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2015/2436 se limita a
clarificar ou a precisar o alcance do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 89/104. A expressdao
«adequado estabelecer» indica que esta instituicio pretendeu introduzir uma limitacdo dos
efeitos da marca que abrangesse a utilizacdo referencial em geral. Além disso, o carater geral
desta limitacdo distinguiu-a desde o inicio da limitacdo prevista nas Diretivas 89/104 e 2008/95,
dado que esta ultima limitacdo tem um alcance especifico e, por isso, mais restrito.

79. Em seguida, nesta senda, a redacdo inicial do considerando 25 desta proposta de diretiva, que
mencionava a utilizacdo referencial, era mais clara do que a redacdo do considerando 27 da
Diretiva 2015/2436 no que se refere a intencdo de alargar o ambito de aplicacdo da limitacdo
anteriormente consagrada no artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95%. Com efeito, esse
considerando 25 indicava que «o titular ndo deve poder impedir a utilizagdo geral* licita e
honesta da marca para identificar ou referir os produtos ou servicos como sendo desse titular» *.

80. Por ultimo, a ideia de que o legislador da Unido procurou alargar o ambito de aplicacdo da
limitacdo atualmente prevista no artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2015/2436 nio foi posta
em causa pelo debate que teve lugar durante os trabalhos preparatérios.

81. Com efeito, embora a proposta inicial da Comissdo mencionasse, em termos quase idénticos
aos utilizados no artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2015/2436, «o uso [...] da marca sempre
que tal seja [...] necesséri[o] para indicar o destino de um produto ou servico, nomeadamente sob
a forma de acessérios ou pecas sobressalentes», o Parlamento propds que fossem introduzidos
alguns exemplos adicionais de uso licito*, nomeadamente, a utilizagdo «feita visando chamar a
tencdo dos consumidores para a revenda de produtos genuinos que foram inicialmente vendidos
pelo titular da marca ou com o seu consentimento» e a utilizagdo «feita para fins de parddia,
expressdo artistica, critica ou comentario». No entanto, o Conselho op0s-se a esta proposta™.

82. A Comissdo acabou por concordar com a posicdo do Conselho*, embora tenha proposto
refletir a posicio do Parlamento, pelo menos em parte, no considerando 27 da Diretiva
2015/2436, que dispoe que «[a] utilizacdo de uma marca por terceiros para chamar a atengao dos
consumidores para a revenda de produtos genuinos inicialmente vendidos pelo titular da marca,
ou com o seu consentimento, na Unido deverd ser considerada licita desde que siga praticas
honestas nos dominios industrial e comercial. A utilizacdo de uma marca por terceiros para fins

* Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislagcdes dos Estados-Membros em matéria de marcas
[COM(2013) 162 final] (o sublinhado é meu).

%O considerando 27 da Diretiva 2015/2436, que clarifica o contetido normativo do artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da mesma, estabelece que:
«[o]s direitos exclusivos conferidos por uma marca [da Unido] ndo deverdo conferir ao titular o direito de proibir a utilizagdo, por
terceiros, de sinais ou indicag¢des que sejam utilizados de forma licita, ou seja, em conformidade com praticas honestas em matéria
industrial e comercial. [...] [O] titular ndo deverd poder impedir a utilizagdo leal e honesta da marca para fins de identificacdo ou de
referéncia dos produtos ou servigos como sendo seus» (o sublinhado é meu).

# QOu, de acordo com a verséo inglesa, «general [...] use».
# O sublinhado é meu.

# P7_TA(2014)0119 Resolugéo legislativa do Parlamento Europeu, de 25 de fevereiro de 2014, sobre a proposta de diretiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que aproxima as legislacbes dos Estados-Membros em matéria de marcas [COM(2013) 162 —
C7-0088/2013 — 2013/0089(COD)], disponivel no endereco seguinte:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX %3A52014AP0119.

#“ P7_TA(2014)0119 Resolugao legislativa do Parlamento Europeu, de 25 de fevereiro de 2014, op. cit.

% Comunicagdo da Comissdo ao Parlamento Europeu, em conformidade com o artigo 294.°, n.° 6, do Tratado sobre o Funcionamento da
Unido Europeia, relativa a posi¢do do Conselho sobre a adogdo de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as
legislagoes dos Estados-Membros em matéria de marcas [COM(2015) 588 final].
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de expressdo artistica devera ser considerada licita desde que siga praticas honestas nos dominios
industrial e comercial. Além disso, a presente diretiva devera ser aplicada de forma a garantir o
pleno respeito dos direitos e liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressao».

83. Em terceiro lugar, o ambito de aplicacdo restrito do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva
2008/95 face ao do artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2015/2436 parece ser confirmado pela
andlise da jurisprudéncia relevante do Tribunal de Justica.

84. A este respeito, o 6rgao jurisdicional de reenvio observa, remetendo para os Acérdaos Gillette
Company e Gillette Group Finland* e Portakabin®, que o Tribunal de Justica parece ter
restringido o alcance da limitacdo prevista no artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 89/104 a
utilizacdo necessdria para indicar o destino de um produto.

85. Com efeito, o Tribunal de Justica esclareceu nesses acérdaos que as situagdes abrangidas pelo
ambito de aplicacdo do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95 devem cingir-se as que
correspondem ao objetivo desta disposicdo. Segundo o Tribunal, o objetivo da referida
disposicao é permitir aos fornecedores de produtos ou de servicos que sdao complementares de
produtos ou servicos oferecidos pelo titular de uma marca utilizar essa marca para informar o
publico sobre a relacdo utilitaria existente entre os seus produtos ou servicos e os do referido
titular da marca*.

86. Além disso, o Tribunal de Justica mencionou brevemente, no Acérdio Adam Opel®, o
artigo 6., n.° 1, alinea c), da Diretiva 89/104 ao considerar que a aposi¢do, em miniaturas de
viaturas, de uma marca constituida pelo logétipo de um construtor néo tinha por objeto indicar o
destino desses brinquedos. Resulta a contrario do exposto que a aposicdo de uma marca num
produto de um terceiro para indicar o destino desse produto é suscetivel de ser abrangida pela
limitacdo prevista nesta disposicao.

87. Seguindo esta logica, o Tribunal de Justica parece igualmente ter considerado no Acérdao
BMW*, que s6 um uso que indique o destino de um produto ou servico de um terceiro constitui
um uso legitimo, na acecdo do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95. O Tribunal de Justica
referiu, nesse acérdao, que «o uso da marca para informar o publico de que o anunciante repara e
faz a manutencdo dos produtos desta marca constitui um uso indicando o destino de um servico,
na acecao [da referida disposi¢ao]. Com efeito, a semelhanca do uso de uma marca destinado a
identificar os veiculos a que convém uma peca sobressalente ndo original, o uso em causa é feito
para identificar os produtos que sdo objeto do servigo prestado» *..

88. Em quarto lugar, a interpretacdo segundo a qual o artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 89/104
tinha um dmbito de aplicacdo relativamente reduzido face ao do artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da
Diretiva 2015/2436 é amplamente defendida pela doutrina.

% Acérdao de 17 de margo de 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).
¥ Acérdéo de 8 de julho de 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416).

% V. Acérdaos de 17 de margo de 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, n.* 33 e 34), e de
8 de julho 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, n.° 64).

# Acérdéo de 25 de janeiro de 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, n.° 39).
% Acérdao de 23 de fevereiro de 1999 (C-63/97, EU:C:1999:82, n.° 59).
51 V., neste sentido, Acérdao de 23 de fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, n.° 59).
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89. Com efeito, a doutrina sugeriu a introdu¢do de uma limitacdo geral referencial, através de
uma alteracdo do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2008/95 e do artigo 12.°, alinea c), do
Regulamento n.° 207/2009, antes da adogdo da Diretiva 2015/2436 e do Regulamento
2015/2424%*. Conforme referi nos n.* 78 e 79 das presentes conclusdes, o legislador da Unido
pretendeu seguir a abordagem preconizada por estes autores. Além disso, no que respeita as
redagdes do artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2015/2436 e do artigo 12.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento 2015/2424, os referidos autores sustentam que o seu ambito de aplicagdo é mais
amplo do que o das disposi¢des andlogas da Diretiva 2008/95 e do Regulamento n.° 207/2009%.

90. A luz destas consideracoes relativas a interpretacio literal do artigo 6.%, n.° 1, alinea c), da
Diretiva 2008/95 e a génese desta disposicdo, e das consideragdes de natureza jurisprudencial e
doutrindria, proponho que se responda a questdo prejudicial que esta disposicdo seja
interpretada no sentido de que a utilizacdo, na vida comercial, da marca «para efeitos de
identificacdo ou referéncia a produtos ou servicos como sendo os do titular dessa marca», a que
faz agora referéncia o artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2015/2436, ndo estd abrangida por
esta primeira disposicdo, a menos que se trate de uma utilizacdo necessaria para indicar o destino
de um bem ou servico do terceiro em causa®.

VI. Conclusao

91. Tendo em conta todas as consideragdes que precedem, proponho ao Tribunal de Justica que
responda a questado prejudicial submetida pelo Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha)
do seguinte modo:

O artigo 6.°, n.° 1, alinea c), 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

deve ser interpretado no sentido de que:

a utilizacdo, na vida comercial, da marca «para efeitos de identificacdo ou referéncia a produtos ou
servicos como sendo os do titular dessa marca», a que faz agora referéncia o artigo 14.°, n.° 1,
alinea c), da 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, ndo esta
abrangida por esta primeira disposi¢do, a menos que se trate de uma utilizacdo necessaria para
indicar o destino de um bem ou servico do terceiro em causa.

2 V., nomeadamente, Knaak, R., Kur, A., von Mithlendahl, A., «The Study on the Functioning of the European Trade Mark System», Max
Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper, n.** 12-13, 2012, p. 15: «[o] estudo propde uma limitagéo
geral a utilizacdo das marcas para efeitos de indicagéo ou referéncia aos produtos ou servigos do titular da marca» (tradugéo livre).

% V. Kur, A., Senftleben, M., European Trade Mark Law, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 421, n.* 6.39 a 6.41, e p. 429, n.° 6.62.

Importa esclarecer que a resposta que proponho nio deve ser interpretada no sentido de que a conduta da Buongiorno estaria abrangida
pelo artigo 14.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2015/2436 se esta diretiva fosse aplicdvel ao litigio no processo principal. Tal consideracao
depende de uma apreciagio dos factos. Além disso, se fosse interpretada neste sentido, a minha proposta ndo seria util ao 6rgéo
jurisdicional de reenvio posto que a referida diretiva ndo é aplicdvel ratione temporis ao litigio no processo principal.
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