PRAKTIKER BAU- UND HEIMWERKERMARKTE

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Secgao)
7 de Julho de 20057

No processo C-418/02,

que tem por objecto um pedido de decisdo prejudicial nos termos do
artigo 234.° CE, apresentado pelo Bundespatentgericht (Alemanha), por deciséo
de 15 de Outubro de 2002, entrado no Tribunal de Justica em 20 de Novembro
de 2002, no processo

Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte AG

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Secg#o),

composto por: C. W. A. Timmermans, presidente de sec¢io, C. Gulmann (relator),
R. Schintgen, N. Colneric e J. N. Cunha Rodrigues, juizes,

advogado-geral: P. Léger,
secretdrio: M. Mugica Arzamendi, administradora principal,

vistos os autos e apds a audiéncia de 1 de Julho de 2004,

* Lingua do processo: alemiio.
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vistas as observagdes apresentadas:

— em representacio da Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte AG, por
M. Schaeffer, Rechtsanwalt,

— em representacdo do Governo francés, por G. de Bergues e A. Bodard-Hermant,
na qualidade de agentes,

— em representacdo do Governo austriaco, por E. Ried], na qualidade de agente,

— em representacdo do Governo do Reino Unido, por K. Manji, na qualidade de
agente, assistido por M. Tappin, barrister,

— em representagdo da Comissdo das Comunidades Europeias, por
N. B. Rasmussen e S. Fries, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusdes apresentadas pelo advogado—geral na audiéncia de 13 de
Janeiro de 2005,

profere o presente.

Acordao

O pedido de decisio prejudicial diz respeito & interpretagio dos artigos 2.° 4., n.° 1,
alinea b), e 5.°, n.° 1, alinea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de
21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).
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Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a Praktiker Bau- und
Heimwerkermirkte AG (a seguir «Praktiker Mirkte») ao Deutsches Patent- und
Markénamt (instituto de patentes e marcas alemao), relativamente ao registo de uma
marca de servigos prestados no quadro da venda a retalho.

Quadro juridico

O artigo 2.° da directiva dispoe:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptiveis de representagdo grafica,
nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras,
ntimeros, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condicio de que tais
sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou servi¢os de uma empresa dos de
outras empresas.»

O artigo 4.°, n.° 1, desta directiva determina:

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

a) Sea marca for idéntica a uma marca anterior e se os produtos ou servigos para
os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem
idénticos aos produtos ou servigos para os quais a marca anterior estd protegida;
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b) Se, devido & sua identidade ou semelhanca com a marca anterior, e devido &
identidade ou semelhanca dos produtos ou servigos a que as duas marcas se
destinam, existir, no espirito do pablico, um risco de confusio que compreenda
o risco de associagdo com a marca anterior.»

O artigo 5.°, n.° 1, prevé:

«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 & marca para produtos ou servigos idénticos aqueles
para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual, devido 4 sua identidade ou semelhanca com
a marca e devido & identidade ou semelhanga dos produtos ou servigos a que a
marca e o sinal se destinam, exista, no espirito do publico, um risco de confusio
que compreenda o risco de associagio entre o sinal e a marca.»

O décimo segundo considerando da directiva enuncia que é necessério que as
disposi¢des da mesma estejam em completa harmonia com as da Convencdo para a
Proteccgéo da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de Margo de 1883,
revista, por Gltimo, 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 «Convengdo de Paris»), que vincula todos os Estados-Membros da
Comunidade.
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O Acordo de Nice relativo a Classificagio Internacional dos Produtos e dos Servicos
para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado (a
seguir «acordo de Nice»), foi concluido com base no artigo 19.° da Convengéo de
Paris, que reserva aos paises da Unido o direito de, separadamente, celebrarem entre
si acordos particulares para a protecgio da propriedade industrial.

A classificacio por este estabelecida (a seguir «classificagdo de Nice») descreve a
classe 35, relativa aos servigos, da seguinte maneira:

«Publicidade;

gestdo dos negdcios comerciais;

administracdo comercial;

trabalhos de escritorio.»

A nota explicativa relativa a esta classe precisa:

«[.]

Inclui nomeadamente:

— o agrupamento para terceiros de produtos diversos (excepto o seu transporte)
permitindo ao consumidor vé-los ou compra-los comodamente;
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Nio inclui nomeadamente:

— a actividade de uma empresa cuja fungio primordial é a venda de mercadorias,
i. e, uma empresa dita comercial;

[...]»

O artigo 2.° do acordo de Nice determina:

«1) Sob reserva das obrigacdes impostas pelo presente [aJcordo, o 4mbito da
classificagdo serd o que lhe for atribuido por cada pais da Unifio Particular.
Nomeadamente, a classificagio nfo obriga os paises da Unifio Particular nem
quanto a apreciagdo da extensdo da protec¢io da marca nem quanto ao
reconhecimento das marcas de servigo.

2) Cada um dos paises da Unifio Particular reserva-se a faculdade de aplicar a
classificacdo a titulo de sistema principal ou de sistema auxiliar.

3) As administragdes competentes dos paises da Unifio Particular farfo figurar nos
titulos e publicagbes oficiais dos registos das marcas os nimeros das classes da
classificagdo a que pertencerem os produtos ou os servicos para os quais a
marca estiver registada.

[...]»
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O litigio no processo principal e as questdes prejudiciais

A Praktiker Mirkte requereu ao Deutsches Patent- und Markenamt o registo da
marca Praktiker para, designadamente, o servigo de «venda a retalho de artigos de
construcio, de bricolagem e de jardinagem, bem como de outros bens de consumo
do sector ‘do-it-yourself’».

O Deutsches Patent- und Markenamt indeferiu este pedido. Considerou que o
conceito reivindicado de «venda a retalho» ndo designa servigos independentes com
um significado .econémico auténomo. Apenas visa a distribuicio de produtos
propriamente dita. As actividades econdémicas que constituem o cerne da
distribuicio de produtos, nomeadamente, a sua compra e venda, néo sdo servicos
susceptiveis de ser objecto do registo de uma marca. Nestas condigdes, a protecgido
das marcas sé6 pode ser obtida através do pedido de registo de uma marca que
abrangesse os diversos produtos comercializados.

A Praktiker Mirkte interpds recurso da decisdo de indeferimento para o
Bundespatentgericht. Alegou, nomeadamente, que a evolugdo econdmica para
uma sociedade de servicos exige uma nova apreciagio da venda a retalho enquanto
servico. A decisio de compra tomada pelo consumidor ¢ influenciada, cada vez
mais, ndo sé pela disponibilidade e pelo prego de um produto mas também por
outros aspectos, como a selecgio e o agrupamento dos produtos, a sua apresentagéo,
o servico prestado pelo pessoal, a publicidade, a imagem e a localizagdo do
estabelecimento, etc. Este tipo de servicos prestados no quadro da venda a retalho
permite que os retalhistas se distingam dos seus concorrentes. Estas prestagdes
deveriam poder beneficiar da protecgio de uma marca de servigos. Neste sentido, a
protecgio das marcas é actualmente reconhecida aos servicos prestados por um
retalhista ndo apenas pelo Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno (marcas,
desenhos e modelos) (a seguir «IHMI») mas igualmente pela maioria dos Estados-
-Membros. No entender da Pratiker Mirkte, impde-se uma apreciagio uniforme
desta questdo no seio da Comunidade.
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Neste contexto, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instincia e submeter ao
Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) A venda de produtos a retalho constitui um servico, na acepgio do artigo 2.° da
directiva?

Em caso de resposta afirmativa:

2) Em que medida é necessario precisar o conteddo de tais servicos prestados por
um retalhista, para garantir a determinagéo do objecto da protec¢io da marca,
como exigem:

a) a fungdo da marca definida no artigo 2.° da directiva, que consiste em
distinguir os produtos ou os servicos de uma empresa dos de outras
empresas,

b) a necessidade de delimitar o 4mbito de proteccio de tal marca em caso de
conflito?

3) Em que medida é necessério definir o dominio da semelhanga [artigo 4.°, n.° 1,
alinea b), e artigo 5.° n.° 1, alinea b), da directiva] entre tais servicos de um
retalhista e

a) outros servigos prestados no quadro da distribuicdo de produtos
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ou

b) os produtos distribuidos pelo retalhista em questdo?»

O 6rgdo jurisdicional de reenvio observa que o artigo 2.° da directiva ndo contém
nenhuma definigio dos conceitos de «produtos» e «servigos» af utilizados.

Segundo este, o elemento central da actividade independente de um retalhista,
através da qual ele entra em concorréncia directa com outros distribuidores de
produtos e para a qual poderia ser necessdria a protecgio auténoma de uma marca
de servicos, reduz-se as actividades especificas de venda que permitem a distribuigéio
de produtos sem se limitarem a esta. No caso em aprego, trata-se do agrupamento
de produtos provenientes de empresas diferentes, com vista a obter uma gama de
produtos e a sua oferta ao nivel de uma entidade de distribuigio no quadro tanto do
comércio tradicional como no da venda por correspondéncia ou do comércio
electrénico. Mesmo néo sendo facturados separadamente a cada cliente, os servigos
em questiio podem ser considerados remunerados através da margem comercial.

No entanto, na opiniio do Bundespatentgericht, para que a marca cumpra a sua
fungdo de garantia da origem, o objecto da protecgio conferida deve ser definido de
forma suficientemente clara, Expressdes genéricas como «servigos da venda a
retalho» ndo satisfazem a exigéncia do cardcter determinado que devem assumir os
direitos exclusivos. Limitacdes que respeitem unicamente aos produtos distribuidos
néo eliminam o caricter indeterminado da indicagio «venda a retalho» no dominio
em questio. Deixam em aberto a questio de saber quais sdo os servigos visados para
além da mera venda desses produtos. Podem formular-se objec¢ées andlogas no que
se refere as precisdes respeitantes & natureza do local de venda como, por exemplo,
«estabelecimento de grande dimensdo» ou «supermercado».
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Segundo o Bundespatentgericht, a necessidade de uma delimitagﬁo, quando do
registo das marcas, do conteiido do conceito de «servigos prestados por um
retalhista» 1mpoe se, por maioria de razio, no momento da interpretagio do
conceito de «risco de confusio» enunciado nos artigos 4.°, n.° 1, alinea b), e 5.°, n.° 1,
alinea b), da directiva. Com efeito, mesmo uma precisio adequada, quando do
processo de registo, do conteiido do conceito de «servigos prestados por um
retalhista» seria, em dltima andlise, insuficiente, caso devesse ser conferido & marca
de servicos registada um ambito de proteccio incontrolivel devido a uma
interpretagio ampla do conceito de «semelhanga dos produtos ou servicos».

Quanto as questdes prejudiciais

Quanto as duas primeiras questoes

Com as suas duas primeiras questdes, que hd que examinar em con)unto, 0
Bundespatentgericht pretende essencialmente saber se o conceito de «servicos», a
que se refere a directiva, nomeadamente, no seu artigo 2.°, deve ser interpretado no
sentido de que abrange os servigos prestados no quadro da venda de produtos a
retalho e, em caso afirmativo, se o registo de uma marca de servicos para este tipo de
prestagdes estd subordinado a certas precisdes.

Observagdes apresentadas ao Tribunal de Justica

A Praktiker Miérkte considera que a venda de produtos a retalho constitui um
servigo na acepgdo da directiva. Uma marca que a proteja enquanto serv1go cumpre
adequadamente a sua fungio de garantia da origem. Nio é necessario precisar o
contetdo dos servicos prestados para efeitos da determinagio do objecto da
proteccao.
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O Governo francés indicou na fase oral que, doravante, admite que certas prestagdes
especificas que acompanham a venda a retalho, e cujo contedido deve ser precisado,
possam constituir prestagbes auténomas em relagdo & venda e beneficiar, portanto,
da protec¢io de uma marca.

O Governo austrfaco considera que o nucleo central do comércio a retalho, ou seja,
a venda de produtos, néio constitui um servigo que possa ser objecto, enquanto tal,
da proteccio de uma marca, como, em seu entender, confirma a nota explicativa
relativa 4 classe 35 da classificacdo de Nice. Apenas as prestagdes que vao além deste
nicleo central, e cujo contetido deve ser precisado, podem dar lugar ao registo de
uma marca de servigos.

O Governo do Reino Unido observa que uma marca pode ser validamente registada
para um servigo se for oferecido aos consumidores, sob esta marca, um servico
identificavel que vé4 além da simples distribuigio de mercadorias. A nota explicativa
relativa 2 classe 35 da classificaciio de Nice confirma que a simples distribuigio de
produtos nio representa um servigo identificavel, mas que os aspectos da actividade
de venda a retalho relativos ao agrupamento para terceiros de produtos diversos que
permita ao consumidor vé-los e compra-los comodamente podem constituir um
servico susceptivel de ser protegido por uma marca. Para efeitos do registo desta, os
aspectos da actividade constitutivos do servigo e o ou os domfnios da actividade de
venda a retalho abrangidos devem ser especificamente indicados, a fim de se garantir
a certeza do objecto da protecgio.

A Comissdo sustenta que a venda de produtos a retalho constitui um servico na
acepgio da directiva quando estdo preenchidas as condigdes do artigo 50.° CE. A
proteccio de uma marca de servigos pode ser aplicada a todas as actividades que ndo
siio puras actividades de venda. N#o ¢ possivel enumerar de forma exaustiva todos os
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servigos em causa. Estes podem englobar a disposigdo dos produtos, as instalagdes, a
acessibilidade oferecida em geral, a atitude e 0 empenhamento do pessoal, bem
como a atencio prestada aos clientes.

Segundo a Comisséo, a questdo da precisio do contetdo dos servicos coloca-se, de
um ponto de vista juridico formal, para o registo da marca. Esta questio é da
competéncia dos Estados-Membros, como resulta do quinto considerando da
directiva, segundo o qual compete aos Estados-Membros fixar as disposicoes
processuais relativas ao registo, a saber, por exemplo, a forma dos processos de
registo. A este respeito, a classe 35 da classificagio de Nice é a Gnica que pode ser
encarada para efeitos do registo de uma marca para a venda a retalho. Em seu
entender, o préprio acordo de Nice ndo impée condicdes relativas A descricdo do
servico.

Resposta do Tribunal de Justica

Resulta do primeiro considerando da directiva que esta tem por objectivo aproximar
as legislagoes dos Estados-Membros a fim de obviar as disparidades susceptiveis de
entravar a livre circulagio dos produtos e a livre prestagio dos servicos e de falsear a
concorréncia no mercado comum.

Em conformidade com o seu artigo 1.°, a directiva aplica-se as «marcas de produtos»
e as «marcas de servicos».
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A directiva nio contém uma definicdo do conceito de «servicos», que o
artigo 50.° CE descreve como «prestagdes realizadas normalmente mediante
retribuicio».

Também néo precisa as condigbes a que estd subordinado o registo de uma marca
para um servico, quando este registo esteja previsto na legislagio nacional.

A este respeito, note-se que o quinto considerando da directiva enuncia que os
Estados-Membros continuam a ter toda a liberdade para fixar as disposi¢des
processuais relativas ao registo de marcas, por exemplo, para determinar a forma
dos processos de registo. Contudo, o sétimo considerando salienta que a realizagio
dos objectivos prosseguidos pela aproximacgdo das legislagdes pressupde que a
aquisicio do direito sobre a marca registada seja, em principio, subordinada as
mesmas condi¢des em todos os Estados-Membros.

Ora, a determinacio da natureza e do conteiido do servico susceptivel de ser
protegido por uma marca registada ndo releva das disposigdes relativas aos
processos de registo, mas sim das condi¢Ges materiais de aquisigio do direito
conferido pela marca.

Se o conceito de «servigos» se inserisse na competéncia dos Estados-Membros, daf
poderiam resultar condigées varidveis para o registo das marcas de servigos, em
fungiio da lei nacional aplicavel. O objectivo da aquisigdo do direito sobre a marca,
nas «mesmas condi¢es», em todos os Estados-Membros, nio seria alcangado.
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Compete, portanto, ao Tribunal de Justica dar, na ordem juridica comunitéria, uma
interpretagdo uniforme ao conceito de «servi¢os», na acepgio da directiva (v., por
analogia, acérddo de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss,
C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691, n.*° 42 e 43).

A este prop6sito, hd que observar que o objectivo do comércio a retalho é a venda de
produtos aos consumidores, Este comércio compreende, além do acto juridico de
venda, toda a actividade desenvolvida pelo operador com vista a incitar a celebracéio
deste acto. Esta actividade consiste, nomeadamente, na selecgio de uma gama de
produtos propostos para venda e na oferta de diversas prestacoes destinadas a levar
o consumidor a celebrar o referido acto com o comerciante em questio, em vez de o
fazer com um seu concorrente.

Nenhuma razdo imperiosa decorrente da directiva ou dos principios gerais do
direito comunitério se opde a que estas prestagdes sejam abrangidas pelo conceito
de «servigos», na acepcio da directiva, e a que, por conseguinte, o comerciante
tenha o direito de obter, através do registo da sua marca, a respectiva proteccio
enquanto indicagio da origem dos servigos por si prestados.

Esta consideragio encontra uma ilustragdo na nota explicativa relativa & classe 35 da
classificagdo de Nice, nota nos termos da qual esta classe inclui «o agrupamento
para terceiros de produtos diversos [...] permitindo ao consumidor vé-los ou
compré-los comodamente» («the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods [...] enabling consumers to conveniently view and purchase those
goods», na versio inglesa da nota).

No que se refere ao Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro
de 1993, sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1), hé que observar que o
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IHMI aceita actualmente que os servigos prestados pelas empresas retalhistas séo,
enquanto tais, aptos a ser registados como marcas comunitdrias e que se incluirfio na
classe 35 da classificacdo de Nice (v. comunicagdo n.° 3/01 do presidente do IHMI,
de 12 de Marco de 2001, relativa ao registo de marcas comunitarias para servigos de
venda a retalho).

De resto, ha ainda que observar, por um lado, que todos os interessados que
apresentaram observagdes ao Tribunal de Justi¢a admitiram que, pelo menos, certos
servigos prestados no quadro da venda a retalho podem constituir servigos na
acepcio da directiva e, por outro, que, segundo as informagdes de que dispde o
Tribunal de Justica, esta analise inspira uma prética que é hoje amplamente seguida
nos Estados-Membros.

H4, pois, que concluir que o conceito de «servigos», na acepgio da directiva, abrange
os servigos prestados no quadro da venda de produtos a retalho.

Coloca-se a questiio de saber se, no caso particular da venda a retalho, o conceito de
«servigos», na acepgdo da directiva, deve ser objecto de precisdo.

A este respeito, nas observagdes apresentadas ao Tribunal, foi sustentado que seria
conveniente identificar os servicos susceptiveis de protec¢io enquanto servicos da
venda a retalho, distinguindo-os dos servigos que, estando estreitamente ligados &
venda de produtos, nio podem dar lugar ao registo de uma marca. Foi ainda
salientado que o pedido de registo da marca devia designar concretamente o ou os
servicos para os quais o requerente solicita a protecgéo.
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Afirma-se que estas precisdes sdo necessrias, nomeadamente, para salvaguardar a

fungdo essencial da marca, isto ¢, a garantia da identidade de origem dos produtos

ou dos servicos designados pela marca, e para evitar que seja conferida uma
protec¢io demasiado ampla e indeterminada a marcas de servicos de venda a
retalho.

7 s

A dificuldade das questdes assim suscitadas ¢ ilustrada pelas diversas respostas
propostas pelos interessados que apresentaram observagdes e pelas informacées de
que o Tribunal de Justica dispde sobre as préticas actuais dos Estados-Membros.

Pelos motivos a seguir enunciados, ndo hd que adoptar um conceito de «servicos de
venda a retalho», na acepgdo da directiva, mais restritivo do que aquele que decorre
da descrigdo constante do n.° 34 do presente ac6rdio.

Ha que comegar por observar que uma distingdo entre as diferentes categorias de
servicos prestados por ocasido da venda de produtos, que pressupde uma
delimitacio mais restritiva do conceito de «servicos de venda a retalho, se revela
artificial face a realidade do importante sector econémico que este tipo de venda
representa. Esta distingdo suscita inelutavelmente dificuldades quer quanto 2

definicdo geral dos critérios a adoptar quer quanto A aplicagio pratica destes
ultimos.

Hé certamente que admitir que uma delimitagdo mais restritiva do conceito de
«servicos de venda a retalho» reduz a protecgio conferida ao titular da marca e
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diminui, por conseguinte, o ntimero de casos em que se colocam questdes relativas
aplicacdo dos artigos 4.° n.° 1, e 5.°, n.° 1, da directiva.

Contudo, esta consideragio nio basta para justificar uma interpretagdo restritiva.

Com efeito, nada hé que indique que os eventuais problemas consecutivos ao registo
de marcas para servicos de venda a retalho néo possam encontrar uma solugdo com
base nas duas disposi¢des em causa da directiva, como interpretadas pelo Tribunal
de Justica. A este respeito, ha recordar que, segundo a respectiva jurisprudéncia, o
risco de confusio deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores
relevantes do caso em apreco (v. acérddos de 11 de Novembro de 1997, SABEL,
C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 22, e de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97,
Colect,, p. I-5507, n.° 16). No ambito desta apreciagio global, é possivel tomar em
consideracio, quando necessario, as particularidades do conceito de «servigos de
venda a retalho» que se prendem com o seu 4mbito de aplicagio amplo, tendo
devidamente em conta os interesses legitimos de todas as partes interessadas.

Nestas condigdes, para efeitos do registo de uma marca que cobre servigos prestados
no quadro da venda a retalho, ndo é necessario designar concretamente o ou os
servicos para os quais este registo é pedido. Para identificagio destes, basta utilizar
formulagdes gerais como «agrupamento de produtos diversos que permita ao
consumidor vé-los ou compré-los comodamente».
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Em contrapartida, hd que exigir ao requerente da marca que precise os produtos ou
tipos de produtos a que respeitam esses servigos, através, por exemplo, de indicacées
como as constantes do pedido de registo apresentado no litigio no processo
principal (v. n.° 11 do presente acérdio).

Tais precisoes facilitardo a aplicacio dos artigos 4.°, n.° 1, e 5.°, n.° 1, da directiva,
sem limitar sensivelmente a protec¢io concedida & marca. Facilitario igualmente a
aplicagdio do artigo 12.°, n.° 1, da directiva, nos termos do qual «[o] registo de uma
marca fica passivel de caducidade se, durante um perfodo ininterrupto de cinco
anos, ndo tiver sido objecto de uso sério no Estado-Membro em causa para |[...]
servigos para que foi registada e se ndo existirem motivos justos para o seu niio uso».

Ha4, portanto, que responder as duas primeiras questdes prejudiciais que o conceito
de «servigos», a que se refere a directiva, nomeadamente, no seu artigo 2.°, abrange
os servicos prestados no quadro da venda de produtos a retalho.

1

Para efeitos do registo de uma marca para esses servigos, néo é necessério designar
concretamente o ou os servicos em causa. Em contrapartida, sio necessarias
precisdes no que toca aos produtos ou tipos de produtos a que esses servicos dizem
respeito.

Quanto 4 terceira questio

Com a sua terceira questdo, o 6rgio jurisdicional de reenvio pretende essencial-
mente saber se o conceito de «semelhanca», a que se referem os artigos 4.°, n.° 1,
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alinea b), e 5.°, n.° 1, alinea b), da directiva, geradora eventualmente de um risco de
confusfo na acepcio destas disposicdes, deve ser interpretado em fungéo de critérios
restritivos especificos no que toca &s marcas de servicos que protegem servigos
prestados no quadro da venda de produtos a retalho.

Decorre da decisdo de reenvio que, no processo principal, o pedido de registo da
marca Praktiker para servicos de venda a retalho foi indeferido pelo facto de o
conceito reivindicado de «venda a retalho» ndo designar servigos susceptiveis de ser
objecto do registo de uma marca.

O pedido de decisio prejudicial ndo contém nenhum elemento que indique que o
6rgdo jurisdicional de reenvio poderia ser levado a pronunciar-se sobre o conceito
de «semelhangax, a que se referem os artigos 4.%, n.° 1, alinea b), e 5.°, n.° 1, alinea b),
da directiva, em relacio com um risco de confusdio na acepgio destas disposigdes.

Estas tltimas, sendo embora pertinentes para a resposta as duas primeiras questoes,
nfio o sdo, portanto, no 4mbito da terceira questio.

Ora, o Tribunal de Justica niio é competente para responder a questdes prejudiciais
quando seja manifesto que a interpretagio do direito comunitério solicitada ndo tem
qualquer relagio com a realidade ou com o objecto do litigio na causa principal,
quando o problema seja hipotético ou ainda quando o Tribunal néo disponha dos
elementos de facto e de direito necessarios para responder utilmente as questoes que
lhe sio colocadas (v., nomeadamente, acérdio de 16 de Outubro de 2003,
Traunfellner, C-421/01, Colect., p. 1-11941, n.° 37).
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Nestas condigdes, a terceira questdo prejudicial deve ser considerada hipotética
relativamente ao litigio na causa principal e, por conseguinte, julgada inadmissivel.

Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente
suscitado perante o érgéo jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto 3s
despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentacio de
observagdes ao Tribunal de Justica nio sdo reembolséveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Segunda Seccio) declara:

1) O conceito de «servigos» a que se refere a Primeira Directiva 89/104/CEE
do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacoes dos
Estados-Membros em matéria de marcas, nomeadamente no seu artigo 2.°,
abrange os servicos prestados no quadro da venda de produtos a retalho.

2) Para efeitos do registo de uma marca para esses servicos, nio é necessario
designar concretamente o ou os servicos em causa. Em contrapartida, sio
necessarias precisdes no que toca aos produtos ou tipos de produtos a que
esses servicos dizem respeito.

Assinaturas.
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