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perativas ligadas & protecgio dos consumi-
dores, porque, supondo que estes sejam in-
duzidos em erro, s6 o serio sobre o ponto,
secundirio, do local de registo da marca, e
nio sobre o ponto essencial da qualidade do
produto, nem as relativas i lealdade das
transacgdes comercials, porque, por um
lado, o profissional cauteloso, a quem inte-

resse a existéncia de uma protecgio legal re-
sultante do registo de uma marca, tem a
possibilidade de se informar com precisio a
esse respeito e, por outro lado, o que pro-
cede a tal registo procura, antes de mais,
essa protec¢io, sendo apenas acesséria a
possibilidade de apor um sinal indicando a
sua existéncia.

RELATORIO PARA AUDIENCIA
apresentado no processo C-238/89 *

I — Factos e tramitagio processual

1. A sociedade P. J. Dahlhausen & Co., de-
mandada no processo principal, comercia-
liza na Repiblica Federal da Alemanha fil-
tros para sangue que importa da Itilia. O
fabricante italiano faz inserir nos préprios
filtros e nas embalagens a denominagio
«Miropore», seguida da letra (R) dentro de
um circulo. Além da marca com a indicagio
em causa e das outras indica¢des relativas a
utiliza¢@o prevista, ao fabricante, s dimen-
sdes e datas de fabrico e de validade, que
figuram em todas as embalagens, o fabri-
cante faz inserir o nome da demandada
(enquanto distribuidor) na embalagem dos
filros vendidos a esta altima.

A sociedade Pall Corp., demandante no
processo principal, moveu um processo con-
tra a demandada com vista, entre outros ob-
jectivos, a cessagdao do uso na Repiblica Fe-
deral da Alemanha da letra (R) ap6s a de-
nominagao «Miropore» para os filtros para
sangue, em virtude de a marca assim especi-
ficada nio estar protegida na Alemanha.

* Lingua do processo: alemio.
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Nestas condig¢Bes, a utilizagio da letra (R)
constituiria uma publicidade enganosa proi-
bida nos termos do artigo 3.° da lei alema
sobre a concorréncia desleal (UWG). Esse
artigo estd redigido como segue: ’

«Qualquer pessoa que, nas trocas comer-
ciais, ¢ com o objectivo de concorréncia,
fornecer indicagBes enganosas sobre a situa-
¢do comercial, particularmente sobre a qua-
lidade, a origem, o modo de fabrico, os pre-
¢os de cada uma das mercadorias ou servi-
¢os industriais ou comerciais, ou a totali-
dade das mercadorias ou servigos ofereci-
dos, as listas de pregos, o modo de aquisi-
¢3o das mercadorias € a origem de onde
provém, a obten¢io de prémios, a causa ou
o objectivo da venda ou a importincia das
quantidades de mercadorias disponiveis,
pode ser processada com vista i cessagio do
uso dessas indica¢des.»

O o6rgao jurisdicional nacional considera
-J . -
que a proibigdo pedida pode ser decretada
de acordo com a legislagio alemi, mas ex-
2 . gislac
prime davidas quanto a saber se a mesma
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podera equivaler a uma restrigio quantita-
tiva na acepgio do artigo 30.° do Tratado.

Em consequéncia, por despacho de 29 de
Junho de 1989, o Landgericht Miinchen I
decidiu, nos termos do artigo 177.° do Tra-
tado, suspender a instancia até que o Tribu-
nal de Justi¢a se pronuncie a titulo prejudi-
cial sobre as questdes seguintes:

«1) A proibi¢do, justificada nos termos do
artigo 3.° da UWG (lei alema sobre a
concorréncia desleal) pela jurisprudén-
cia dos érgdos jurisdicionais da Repi-
blica Federal da Alemanha, de pér em
circulagio na Repuiblica Federal da Ale-
manha mercadorias cuja denominag¢io
seja seguida de um (R) quando nio exis-
te na Republica Federal da Alemanha
qualquer protec¢io da marca, constitui
uma medida de efeito equivalente a
uma restrigio quantitativa i importa-
¢do, proibida pelo artigo 30.° do Tra-
tado CEE, na medida em que essa proi-
bi¢io também se aplica quando existe
protec¢io da marca num outro Estado-
-membro?

2) Nas condigdes particulares do presente
processo, o artigo 3.° da UWG é apli-
civel a fim de proteger os bens juridicos
referidos no artigo 36.° do Tratado
CEE?»

2. O despacho do Landgericht Miinchen I
foi registado na Secretaria do Tribunal de
Justica em 31 de Julho de 1989.

Em conformidade com o artigo 20.° do
Protocolo Relativo ao Estatuto do Tribunal
de Justica da CEE, foram apresentadas ob-
servagdes escritas:

— pela Pall Corp., demandante no pro-
cesso principal, patrocinada pelo advo-
gado Pagenberg, do foro de Munique,

— pela P. J. Dahlhausen & Co., deman-
dada no processo principal, represen-
tada pelo advogado Donle, do foro de
Munique,

— pelo Governo da Repiblica Federal da
Alemanha, representado por Ernst
Réder, Regierungsdirektor no Ministé-
rio dos Assuntos Econémicos, e Horst
Teske, Ministerialrat no Ministério da
Justiga,

— pelo Governo da Republica Italiana, re-
presentado por Oscar Fiumara, avvo-
cato dello Stato,

— pelo Governo do Reino Unido da Gra-
-Bretanha e da Irlanda do Norte, repre-
sentado por S. J. Hay, do Treasury So-
licitor’s Department,

— pela Comissio das Comunidades Euro-
peias, representada pelo seu consultor
juridico Jorn Sack, assistido por Renate
Kubicki, funcioniria do Ministério da
Justiga da Republica Federal da Alema-
nha, destacada para o Servico Juridico
da Comissio.

Com base no relatério preliminar do juiz re-
lator e ouvido o advogado-geral, o Tribunal
decidiu iniciar a fase oral do processo sem
instrugio.
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II — Resumo das observagdes escritas apre-
sentadas ao Tribunal

3. A sociedade Dahlhausen, o Governo ita-
liano e a Comissio propdem uma resposta
no sentido de que uma proibi¢io como a
que estd em causa constitui uma medida de
efeito equivalente a uma restrigio quantita-
tiva & importagio na acepgio do artigo 30.°
do Tratado, que n3o se justifica nem por
exigéncias imperativas, nem com base no ar-
tigo 36.° do Tratado.

A Dablbausen considera que a aplicagio
neste caso concreto do artigo 3.° da UWG
¢ contriria ao artigo 30.° do Tratado, visto
que cria um obsticulo A importa¢do na me-
dida em que os produtos em causa podem
ser postos i venda na Itdlia com a sua actual
apresentagio € que uma alteragio dessa
apresentagio apenas para o mercado alemio
ndo seria rentavel, de forma que a mercado-
ria deixaria de ser importada para a Alema-
nha.

Exigéncias imperativas como a lealdade das
transacgdes comerciais € a protecgdo do
consumidor nio podem justificar a criagdo
deste obstaculo, visto que, para proteger es-
ses interesses, ndo é indispensavel proibir a
aposicio de uma marca acompanhada de
um sinal indicando a protecgdo desta, se
esta protec¢do existe efectivamente no Es-
tado-membro de origem. Com efeito, se-
gundo o direito alemido, a indicagdo acess6-
ria (R) ndo significa que a marca em causa
tenha sido registada na Alemanha.

As limitagBes territoriais dos direitos de
marca na Comunidade n3o justificam impe-
rativamente que, a pretexto da lealdade das
trocas comerciais, a indica¢io de uma pro-
tec¢ao da marca s6 seja autorizada no pais
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no qual esta protecgio foi concedida. A
Dahlhausen invoca a esse respeito o acér-
dio de 13 de Margo de 1984, Prantl, n.° 27
(16/83, «Bocksbeutel», Recueil, p. 1299),
segundo o qual a defesa dos consumidores e
a lealdade das transac¢des comerciais devem
ser asseguradas no respeito matuo dos usos
leal e tradicionalmente observados nos dife-
rentes Estados-membros. Segundo a Dah-
lhausen, o facto de as condigdes de protec-
¢io da marca nos diferentes Estados-mem-
bros nao serem as mesmas nio altera nada,
pelo menos quando & possivel identificar o
pais de origem em que a marca estd prote-
gida.

No que respeita 3 protecgdo do consumidor,
a Dahlhausen acrescenta que o objectivo de
uma marca é indicar que uma mercadoria
provém de uma determinada empresa e nio

fornecer indicagbes quanto 4 administragdo
perante a qual essa marca foi registada.

Mesmo que um pequeno niimero dos consu-
midores alemaes pudesse imaginar que o (R)
indica uma protecgdo formal na Alemanha,
a defesa desta interpretagdo errada e pouco
divulgada nio se mostra um imperativo obri-
gatoério, tendo em conta a importancia da li-
vre circulagio de mercadorias para o mer-
cado comum.

Além disso, a Dahlhausen considera que
deve ser transposta para o presente processo
a fundamentagio seguida no acérdio de
6 de Novembro de 1984, Kohl/Ringel-
han & Rennett, n.° 15 (177/83, Recuelil,
p- 3651), segundo a qual a proibigdo de uti-
lizar um sinal distintivo apenas em virtude
de o publico poder ser induzido em erro no
que respeita A proveniéncia nacional ou es-
trangeira das mercadorias constitui uma dis-
criminag3o contra as mercadorias importa-
das.
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A Dahlhausen propde que se responda as
questdes colocadas da forma seguinte:

«A aplicagio do artigo 3.° da UWG que
proibe 2 demandada comercializar na Repu-
blica Federal da Alemanha filtros para san-
gue contendo a marca “Miropore” seguida
da letra (R) rodeada de um circulo que in-
dica que a marca em causa foi registada em
Italia é, no caso dos autos, contriria ao ar-
tigo 30.° do Tratado CEE.»

O Governo italiano é de opiniio que uma
proibi¢do como a do caso dos autos consti-
tui uma medida de efeito equivalente proi-
bida pelo artigo 30.° do Tratado. Com
efeito, o acréscimo do (R) 4 marca nio al-
tera em nada a substincia desta, e a origem
e a qualidade do produto podem ser clara-
mente deduzidas das inscrigdes constantes
da embalagem. Por conseguinte, a protec-
¢30 dos consumidores e a lealdade das tran-
sagdes comerciais n3o ficam comprometidas.

O Governo italiano propde, por isso, que se
responda A primeira questio de forma afir-
mativa e i segunda questio de forma nega-
tiva.

A Comissdo afasta, antes de mais, a aplicabi-
lidade no caso dos autos da Directiva
84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setem-
bro de 1984, relativa a aproximagio das dis-
posigdes legislativas, regulamentares e admi-
nistrativas dos Estados-membros em matéria
de publicidade enganosa (JO L 250, p. 17;
EE 15 F5 p. 55). Com efeito, o (R) tem
como dnica fungio indicar aos concorrentes
a existéncia de uma marca protegida, mas
nio di uma indicagio sobre a propria
marca, € nao permite, designadamente, tirar
conclusées quanto ao Estado em que foi

efectuado o registo, nem quanto 3 qualidade
do produto em questdo. O (R) nio pode,
por isso, ser considerado como uma forma
de publicidade na acepgo do artigo 2.° da
referida directiva.

No caso dos autos, segundo a Comissio, a
proibi¢do constitui uma medida de efeito
equivalente na acep¢io do artigo 30.° do
Tratado, que n3o se pode justificar nem
com base no artigo 36.°, nem com base em
exigéncias imperativas. Com efeito, estas s6
podem ser tomadas em consideragdo relati-
vamente a medidas que se apliquem indistin-
tamente aos produtos nacionais e aos pro-
dutos importados. Ora, pronunciando-se so-
bre a proibigao do simbolo, o 6rgio jurisdi-
cional nacional entende justamente fazer
uma distingio segundo exista uma protecgio
em direito alemio ou apenas no direito de
outro Estado-membro (ver o acoérdio atris
citado, de 6 de Novembro de 1984). Essa
distinggo segundo a origem da mercadoria
pode tanto menos entrar em linha de conta
quanto, na sequéncia da harmonizagio do
direito das marcas, é necessirio partir do
principio da equivaléncia das marcas.

A Comissdo propde, por conseguinte, que se
responda is questdes da forma seguinte:

«Devem interpretar-se os artigos 30.° e 36.°
do Tratado CEE no sentido de que a proi-
bigdo, estabelecida por uma ordem juridica
nacional, de colocar em venda e em circula-
¢ao mercadorias fabricadas noutro Estado-
-membro relativamente s quais existe uma
protecgdo da marca nesse Estado-membro e
utilizando o sinal internacional (R) deve ser
considerada como uma medida de efeito
equivalente a uma restri¢gdo quantitativa e,
portanto, proibida.»
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4. Segundo a sociedade Pall e o Governo
do Reino Unido, a proibigao em questio
ndo constitui uma medida de efeito equiva-
lente a uma restrigio quantitativa i importa-

¢io e, por conseguinte, nio é contriria ao
artigo 30.° do Tratado.

A Pall argumenta que o (R) indica a exis-
téncia de uma marca registada no pais em
que é utilizada. Isso resulta do caracter ter-
ritorial dos direitos de marca e bem assim
dos processos nacionais diferentes e das
condigdes divergentes para o registo das
marcas nos diferentes Estados-membros.
Afirmar que a marca estid registada pode,
por conseguinte, induzir em erro nos casos
em que a marca nao foi, na realidade, regis-
tada no pais em questdo. Além disso, uma
tal afirmagao deve ser considerada como um
acto de concorréncia desleal face aos outros
concorrentes. Se o registo de uma marca
num qualquer Estado da Comunidade fosse
suficiente para justificar a utilizagdo do (R),
os registos de marcas passariam a ser efec-
tuados apenas nos paises que impdem um
simples registo, sendo evitados os paises que
prevéem um exame prévio e um processo de
oposig¢io.

Segundo a Pall, o presente processo, contra-
riamente ao processo «Bocksbeutel» (acor-
dio atras citado de 13 de Margo de 1984),
nio se refere a uma questdo de livre circula-
¢io de mercadorias, mas 4 questio da pre-
tensio n3o fundamentada a posse de um di-
reito de marca, que deve ser proibida por
razdes imperativas ligadas i protecgio do
consumidor.

Essa proibigao aplica-se sem distinggo aos
produtos nacionais e importados.
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Acresce que a mesma nio pode ser conside-
rada como um entrave sensivel a livre circu-
lagio de mercadorias. Com efeito, seria
muito simples utilizar uma tnica embalagem
para todos os paises, indicando o Estado no
qual a marca foi registada. A exigéncia
dessa referéncia expressa nio constituiria
qualquer discriminagio, porque o fabricante
n3o é obrigado a utilizar o (R).

A Pall propde, em consequéncia, a resposta
seguinte:

«O artigo 30.° do Tratado CEE nao se
aplica A proibigio de se fazer referéncia a
uma marca protegida, quando essa protec-
¢io foi conferida noutro Estado da Comu-

nidade, mas nio no Estado em questio.»

O Gowerno britanico considera que a utiliza-
¢io do (R), indicando que uma marca foi
registada, induz em erro os clientes e os
concorrentes se a marca nio estiver regis-
tada no pais onde as mercadorias sio vendi-
das. Essa situagdo s6 sera alterada quando
for criada uma marca comunitiria; o pro-
prietario desta marca tera o direito de utili-
zar uma indicagfo do registo tal como o (R)
em qualquer lugar da Comunidade.

No estado actual do direito comunitirio,
caracterizado por diferengas importantes no
que respeita is condi¢des de registo das
marcas, admitir que o registo num Estado-
-membro justifica o facto de um fabricante
fazer crer que essa marca estd protegida em
todos os Estados-membros equivaleria a
uma discriminagdo em favor dos fabricantes
dos Estados-membros onde o registo é mais
facil de obter. Além do mais, isso podia
conduzir a um forum shopping no que res-
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peita 4 escolha dos paises onde as marcas
sdo registadas.

Segundo o Governo britinico, o processo
«Bocksbeutel» (acérddo atris citado de 13
de Margo de 1984) distingue-se do presente
processo quanto aos factos e nio constitui,
por isso, um precedente. Com efeito, no
processo «Bocksbeutel», embora a forma da
garrafa fosse de natureza a induzir em erro
o consumidor, a etiqueta aposta sobre esta
indicava claramente a situagio real respei-
tante A natureza e origem do vinho. Em
contrapartida, no presente processo, a situa-
¢do real n3o resulta evidente face 4 embala-
gem.

No caso dos autos, a utilizagao de certas in-
dicagdes ao lado do (R), tal como «marca
registada em Itilia», poderia fornecer um
meio de etiquetagem claro, susceptivel de
ser utilizado em todos os paises sem induzir
em erro. Este acréscimo implicaria apenas
custos muito reduzidos e nio pode ser con-
siderado como discriminatério, tanto mais
que o facto de utilizar ou nio o simbolo (R)
depende inteiramente do fabricante. Este
podia, por isso, evitar facilmente a proibigio
em causa no processo dos autos e que n3o é
contraria ao artigo 30.° do Tratado, ou abs-
tendo-se de utilizar o (R), ou acrescentando
uma indicagfio que clarifique a situagio real.

5. O Govemno alemio, a0 mesmo tempo que
propde também, em principio, uma resposta
negativa i primeira questdo, considera con-
tudo que, no caso de a jurisdigio nacional
concluir pela existéncia de determinados
elementos de facto, a proibigio pode ser
contriria ao artigo 30.° do Tratado.

Segundo o Governo alemio, a resposta 2
questdo colocada é determinada pela Direc-
tiva 84/450 relativa 4 publicidade enganosa,
atris citada. Medidas nacionais conformes
com essa directiva nio constituem um en-
trave as trocas na acepgio do artigo 30.° do
Tratado. Na Alemanha, o artigo 3.° da
UWG garante plenamente a aplicagio da
directiva e deve ser interpretado i luz da
mesma.

Resulta designadamente do artigo 2.°,
n.° 2, («apresentagdo»), e do artigo 3.°, ali-
nea c), da directiva (reivindicagio de um di-
reito de propriedade intelectual) que a utili-
zagdo do (R) ao lado da marca constitui
uma publicidade na acepgdo da referida di-
rectiva.

Para saber se se trata de publicidade enga-
nosa, é necessirio determinar se uma parte
apreciavel das categorias de pessoas atingi-
das, designadamente os compradores, en-
tende o simples emprego do (R) no sentido
de ele indicar necessariamente uma marca
protegida no pais onde a mercadoria & ven-
dida. O Governo alemio é de opiniio de
que compete ao 6rgio jurisdicional nacional
verificar este ponto através de diligéncias de
intrugdo, por exemplo, através de uma son-
dagem de opiniio.

Se dos elementos de prova resultar essa con-
clusio, o que o Governo alemio pde em dui-
vida, deve o 6rgdo jurisdicional nacional ve-
rificar se a confusdo suscitada no grupo de
pessoas afectadas é susceptivel de atentar

contra as condi¢des da concorréncia.

Segundo o Governo alemdo, o significado
juridico de uma confusio suscitada no seio
de uma minoria n3o depende apenas de um
limiar numérico minimo, mas é também de-
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terminado pela ponderagio dos interesses
em presenga realizada caso a caso pelo or-
gdo jurisdicional nacional, que — para o fa-
zer — recorreri a consideracSes de inte-
resse superior. Entre estas consideragdes es-
tdo os principios juridicos consagrados no
direito comunitario, entre os quais, designa-
damente, o principio da livre circulagdo das
mercadorias.

A proibi¢io decidida por via judicial de uti-
lizar, relativamente a um produto fabricado
noutro Estado-membro da Comunidade, a
respectiva denomina¢io seguida do simbolo
(R) quando existe nesse outro Estado-mem-
bro uma protecgio da marca para essa de-
nominagio, tem como potencial efeito res-
tringir a livre circulagio de mercadorias.
Por conseguinte, s6 serd conforme com a
directiva em matéria de publicidade enga-
nosa se se verificar no processo principal,
quer através das verificagdes factuais quer
através da necessiria ponderacio dos inte-
resses em presenga, que de facto, uma parte
juridicamente importante das categorias de
pessoas abrangidas conclui, apenas em vir-
tude da utilizag¢do do (R), pela existéncia de
uma protecgio nacional da marca e que isso
tem um efeito significativo sobre as condi-
¢des da concorréncia.

Mesmo que estas condi¢des nio se verifi-
quem, uma proibi¢ao decidida nos termos
do direito nacional &, em principio, possivel
nos termos do artigo 7.° da directiva, que
permite uma protec¢do mais extensa. Mas,
nessa hip6tese, essa medida deve ser apre-
ciada em relagio aos principios estabeleci-
dos pelo Tribunal de Justica na auséncia de
uma legislagdo comunitaria. Essa medida s6
é, por consegumte, Jusuflcada se for neces-
saria para fazer jus a exigéncias imperativas
ligadas 4 protecgao da lealdade das transac-
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¢oes comerciais ou 2 defesa dos consumido-
res. Na opinido do Governo alemdo, essa
exigéncia imperativa nio existe quando a
denominagao utilizada é objectivamente ex-
acta, isto &, quando a protecgio conferida
por uma marca existe verdadeiramente nou-
tro Estado-membro e que, embora mal en-
tendida no pais por uma pequena minoria
das pessoas visadas, que poderdo acreditar
que a marca beneficia nesse pais de uma
protec¢do enquanto marca, a indicagio em
litigio n3o suscita qualquer ideia falsa na
grande maioria das categorias de pessoas as
quais se dirige.

Por conseguinte, o Governo alemio propde
que se responda is questdes da forma se-
guinte:

«1. a) Quando o facto de se colocarem no
comércio mercadorias que ostentam
um (R) acrescentado i sua denomi-
na¢do, quando ndo existe no pais de
destino qualquer protecgio da
marca, constitui uma publicidade en-
ganosa na acepgio da directiva do
Conselho, de 10 de Setembro de
1984, relativa 4 aproximagio das dis-
posicdes legislativas, regulamentares
e administrativas dos Estados-mem-
bros em matéria de publicidade en-
ganosa (84/450/CEE, JO L 250,
p. 71; EE 15 F5 p. 55), uma proi-
bigdo baseada nesta nio é uma me-
dida que tenha efeitos equivalentes a
uma restricdo quantitativa ilicita a
importagao, na acepgio do artigo
30.° do Tratado CEE, mesmo
quando essa interdigao é aplicada em
casos em que existe uma protecgio
da marca noutro Estado-membro da
Comunidade Europeia.
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b) S6 existe publicidade enganosa, na
acep¢io da directiva, quando ficar
evidente no processo principal, quer
com base nas verificagdes factuais
quer com base na necessiria ponde-
ragdo dos interesses em presen¢a —
interesses que terdo em conta o prin-
cipio da livre circulagio das merca-
dorias —, que uma parte juridica-
mente importante das categorias de
pessoas abrangidas conclui, efectiva-
mente, apenas a partir da utilizagio
do (R), pela existéncia de uma pro-
tecgio nacional da marca e isso
afecte as condi¢des da concorréncia.
Compete ao o6rgio jurisdicional pe-
rante o qual decorre o processo prin-
cipal proceder is verificagdes factuais
necessarias.

c) No presente processo, a proibigao de
utilizar a indicagio da protecgio le-
gal da marca (R), proibicio que se
baseia no artigo 3.° da UWG, sendo
exorbitante em relagio ao dmbito de
aplicagio da directiva comunitiria

que rege a publicidade enganosa,
n3o é conforme com as disposicdes
relativas i livre circulagio das merca-
dorias no interior da Comunidade.

2. Em principio, as medidas nacionais con-

tra a publicidade enganosa devem ser
apreciadas em comparag¢io com a direc-
tiva do Conselho, de 10 de Setembro de
1984, relativa a aproximagio das dispo-
sigdes legislativas, regulamentares e ad-
ministrativas dos Estados-membros em
matéria de publicidade enganosa
(84/450/CEE, JO L 250, p. 17;
EE 15 F5 p. 55); na medida em que a
directiva admita medidas de protecgio
nacionais mais extensas, estas devem ser
justificadas por exigéncias imperativas
ligadas 4 protecgdo da lealdade das
transac¢Oes comerciais € i defesa dos
consumidores (artigos 30.° e 36.° do
Tratado CEE).»

G. C. Rodriguez Iglesias

Juiz relator
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