ARSENAL FOOTBALL CLUB

CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

apresentadas em 13 de Junho de 20021

1. O titular de uma marca registada pode
proibir qualquer uso, na vida comercial, de
sinais idénticos para os mesmos produtos
ou servicos, diferente dos previstos no
artigo 6.° da Primeira Directiva sobre
marcas (a seguir «directiva» ou «Primeira
Directiva»)2? Ou, pelo contrario, a exclu-
sividade reconhecida pelo artigo 5.°
abrange apenas a utilizacio que revela a
sua origem, isto é, a relagio existente entre
o titular e os produtos ou servicos que a
marca representa? No caso de resposta
afirmativa a esta segunda questdo, a utili-
zagdo que exprime um sentimento de
apoio, lealdade ou filiacio relativamente
ao titular do sinal é indicativa desse vin-
culo?

2. Sdo estas as diividas que a High Court of
Justice (England & Wales) — a seguir
«High Court» — pede que o Tribunal de
Justica esclarega no presente processo pre-
judicial.

1 — Lingua original: espanhol,

2 — Primeita Directiva 89/104/CEE do Consctho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1),

I — Os factos do litigio principal e as
questdes prejudiciais

3. O Arsenal Football Club Plc (a seguir
«Arsenal») é um reputado clube de futebol
inglés, fundado em 1886, também conhe-
cido como the Gunners.

4. Desde 1989 estdo registadas a seu favor
duas marcas nominativas, «Arsenal» e
«Arsenal Gunners», e duas graficas, uma
denominada The Crest Device e a outra
The Cannon Device, todas elas para dis-
tinguir artigos de confec¢io, pecas de
vestudrio e calcado desportivo, produtos
pertencentes 4 classe 25 da classificaciio
internacional de marcas.

5. Matthew Reed é um comerciante que,
desde 1970, vende lembrangas e pecas de
roupa relacionados com o clube deman-
dante nas proximidades do campo de
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futebol de Highbury, que é o estidio dessa
equipa. Esses objectos contém os sinais que
estdo registados a favor do clube como
marcas.

6. Em particular, comercializa cachecéis
nos quais surge de forma proeminente o
termo «Arsenal». Sdo produtos cujo carac-
ter ndo oficial M. Reed anuncia nas tendas
em que exerce a sua actividade, colocando
um grande cartaz com o seguinte texto:

«A palavra ou ofs) logotipo(s) nos produtos
expostos para venda sdo unicamente utili-
zados para decorar o produto e nio signi-
ficam nem indicam qualquer filiagio ou
relacio com os produtores ou distribuido-
res de qualquer outro produto. Apenas os
produtos com a etiqueta dos artigos oficiais
do Arsenal sdo produtos oficiais do Arse-
nal.»

7. O Arsenal propds duas ac¢des contra
M. Reed. Uma por contrafaccio (passing
off) e a outra por violagdo do direito de
marca, tramitadas num tinico processo. A
primeira improcedeu porque, no entender
da High Court, o clube demandante nio
demonstrou a existéncia de verdadeira
confusfo nos consumidores e, em particu-
lar, nio fez prova de que o piiblico
considere que os produtos que o deman-
dado vende provém do Arsenal ou sdio
comercializados com a sua autorizacio.
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8. Quanto a segunda ac¢do, a High Court
rejeitou o argumento do Arsenal de acordo
com o qual a exploragdo que M. Reed faz
das indica¢bes e dos simbolos da marca
registada é entendida pelos consumidores
como um uso que indica a proveniéncia dos
produtos (badge of sign), isto é, constitu-
tiva de uma utilizagio do sinal «como
marca» (trademark use).

9. Na opinido do tribunal britdnico, as
denominagbes e os sinais grificos que o
demandado insere nos produtos que vende
sdo entendidos pelo piiblico como um
testemunho de apoio, lealdade ou filiagdo
(badge of support, loyalty or affiliation).

10. Com este predmbulo, a High Court
formula as seguintes questdes:

«1, Caso uma marca esteja validamente
registada e um terceiro

a) utilize, no exercicio do comércio,
um sinal idéntico a referida marca
em produtos idénticos dqueles para
os quais foi registada a marca; e
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b) ndo possa invocar em sua defesa o
artigo 6.° n.° 1, da Directiva
89/104/CEE do Conselho, de
21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislagdes dos Esta-
dos-Membros em matéria de mar-
cas;

pode o mesmo terceiro contestar a
acusa¢do de infracgido alegando que a
utilizagdo do sinal impugnada ndo
indica a origem comercial dos produtos
(ou seja, uma ligacio de natureza
comercial, entre os produtos e o titular
da marca)?

2. No caso de resposta afirmativa, cons-
titui uma conexdo suficiente o facto de
a utilizacdo ser entendida como um
sinal de apoio, de lealdade ou de
filiagio em relagdo ao titular da marca
da marca?»

II — Tramitagio processual no Tribunal
de Justica

11, Nos presentes autos apresentaram
observagdes, no prazo fixado para o efeito
no artigo 20.° do Estatuto (CE) do Tribu-
nal de Justica, o Arsenal, M. Reed, a
Comissdo e o Orgio de Fiscalizagdo da
Associagdo Europeia de Comércio Livre.

12. Na audiéncia de 14 de Maio de 2002,
compareceram as partes no processo prin-
cipal e a Comissdo a fim de apresentarem
oralmente as suas alegagGes.

I — Enquadramento juridico

1. O direito comunitdrio: a Primeira Direc-
tiva

13. A directiva «tem por objectivo a hat-
monizacio das legislagdes dos Estados-
-Membros em matéria de marcas, a fim de
serem eliminadas as disparidades que pos-
sam entravar a liberdade de circulagio das
mercadorias e de prestagdio de servigos ou
distorcer as condi¢bes de concorréncia no
mercado comum. Porém, a harmonizagio
que prossegue é apenas parcial, de modo
que a interven¢do do legislador comunita-
rio fica reduzida a determinados aspectos
relativos as marcas adquiridas pelo
registo» 3,

14. O artigo 2.° refere que:

«Podem constituir marcas todos os sinais
susceptiveis de representagio graifica,

3 —N.? 3 das conclusdes que apresentei em 6 de Novembro
de 2001 no processo C-273/00, Sieckmann, em que ainda
nio foi proferido acérddo. V. primeiro, terceiro, quarto ¢
quinto considerandos da Primeira Dircctiva,
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nomeadamente as palavras, incluindo os
nomes de pessoas, desenhos, letras, niime-
ros, a forma do produto ou da respectiva
embalagem, na condicdo de que tais sinais
sejam adequados a distinguir os produtos
ou servicos de uma empresa dos de outras
empresas. »

15. O artigo 5.°, que tem a epigrafe
«Direitos conferidos pela marca», estabe-
lece os diversos graus de protecgdo juridica
que a directiva di aos titulares desta
modalidade de propriedade industrial 4,

A — O n°1 do artigo 5.°

16. No n.° 1 é conferida ao titular a
faculdade de se opor a qualquer terceiro
que use a marca na vida comercial. Distin-
gue, contudo, dois graus de utilizacdo e,
consequentemente, diferentes niveis de pro-
tecgdo.

17. O primeiro consiste no uso de um sinal
idéntico a marca para os mesmos produtos

4 —Uma anilise do contetido do artigo 5.° da directiva
encontra-se no acdrdio de 23 de Fevereiro de 1999, BMW
(C-63/97, Colect., p. I-905, n.°* 27 e segs.). Eu préprio tive
ocasido de analisar a d’isposigio nas conclusées que
apresentei em 21 de Margo de 2002 no processo C-23/01,
Robelco, Colect., p. I-10913 (n.°® 24 e segs.).
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ou servigos [alinea a)]. Abrange os casos de
imitacdo e de contrafac¢io. Esta alinea
protege contra as cOpias, tal como expres-
samente assinalou o Orgdo de Fiscalizacdo
da Associagdo Europeia de Comércio Livre
nas suas observagdes escritas. A protecgdo é
absoluta e incondicional 3, sem outros limi-
tes para além dos resultantes do artigo 6.°
da directiva.

18. Pelo seu lado, a alinea b) prevé trés
hipéteses: a identidade de sinais e a seme-
lhanga entre produtos ou servicos; a
inversa, a semelhanca de indicagbes e a
igualdade dos bens ou prestagdes; e, por
tltimo, a semelhanca entre uns e outros.
Nestes casos, a protec¢io fica condicionada
a existéncia de risco de confusio, que inclui
a possibilidade de associacdo 6.

19. Ao longo deste processo incidental, as
partes debateram se o poder do titular vai
ao ponto de proibir o uso da marca, ou, de
forma mais ampla, do sinal nela incorpo-

5 — V. décimo considerando da directiva. Mais adiante precisa-
rei o que, em minha opinido se deve entender por
«protecgdo absoluta»,

6 — [ total o paralelismo entre 0 n.° 1 do artigo 5.° ¢ 0 mesmo
nimero d% artigo 4.°, que rege as causas de recusa ou de
nulidade relativas. Ha que lembrar que, de acordo com a
jurisprudéncia do Tribunal de Justiga, a ideia de risco de
associagdo, utilizada nos artigos 4.% n.° 1, alinea b), e 5.°,
n.° 1, alinea b), da directiva, ndo é uma alternativa ao
conceito de risco de confusdo, antes servindo para precisar o
seu alcance [v., por todos, acérdio de 22 de ]}tho de 2000,
Marca Mode (C-425/98, Colect., p. 1-4861, n.° 34)].
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rado. A discussdo é bizantina. O objecto da
directiva sdo as marcas registadas?, isto €,
os sinais susceptiveis de representagio gra-
fica adequados a distinguir os produtos ou
servicos de uma empresa dos de outras
empresas 8, Assim, nos casos de identidade
de simbolos®, o contrafactor utiliza a
marca propriamente dita (o sinal regis-
tado) 10 e, pelo contrdrio, nos de seme-
lhanga, usa indicagGes parecidas mas que,
por defini¢do, ndo sdo a marca 11,

20. O elemento decisivo é que o titular
pode proibir um terceiro de utilizar a
marca, para OS MeSMOS Ol para Outros
produtos e servigos, ou usar sinais e
indicagdes que, apreciados no seu con-
junto 12, possam confundir os consumido-

7 — V. artigo 1.°
8 — V. artigo 2.° da directiva.

9 — Quer para os mesmos produtos ou servigos quer para
outros, mas semelhantes.

10— o(?uc estd em causa nos presentes autos, em que M. Reed
vende pegas de roupa que contém sinais registados como
marcas a favor do Arsenal,

11 — O advogado-geral F, G. Jacobs, nas conclusdes que
apresentou em 17 de Janciro de 2002, no processo
&291/00, LT] Diffusion, no qual ainda nio foi proferido
acérdio, refere que existe identidade quando a marca é
reproduzida de forma idéntica, sem acrescentos, omissdes
ou modificagées, a menos que sejam minimas ou insigni-
ficantes. Acrescenta que, neste iltimo caso, o brgio
jurisdicional nacional :}cvc determinar, em primeiro lugar,
que percepgio dos sinais confrontados tem o consumidor
médto, normalmente informado, ¢ razoavelmente atento ¢
perspicaz; em seguida deve proceder a uma apreciagio
global das suas caracteristicas gréficas ¢ fonéticas ¢ de
outras particularidades sensoriais ou conceptuais, ava-
liando a impressio de conjunto por clas criado, cm
especial, pelos scus clementos distintivos ¢ dominantes.

12 — Sobre a apreciagio global do sinal, v. acérdios de 11 de
Novembro de 1997, Sabel (C-251/95, Colect., p. 1-6191,
n.°*22 ¢ 23), ¢ de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik

Meyer (C-342/97, Colect., p. 1-3819, n.°* 18 ¢ 19).

res devido 4 sua semelhangca com os
registados a seu favor,

B — Osn.®2e S5 do artigo 5.°

21. A directiva tem em vista uma harmo-
nizagdo parcial, Limita a sua intervené;ﬁo as
marcas adquiridas por registo13, E, até
certo ponto, uma disposi¢io de minimos 14
que ndo impede que, em determinados
casos, os Estados-Membros ampliem a
protec¢do conferida pela legislagdo comu-
nitdria.

22, Um destes casos é o da marca de
prestigio 15, a que se refere o n.° 2 do
artigo 5.°, de acordo com o qual os
ordenamentos juridicos nacionais podem
ir mais longe do que o legislador comuni-
tirio e proibir o uso de um sinal seme-

13 — V. terceiro ¢ quarto considerandos e artigo 1.°
14 — Referidos no sétimo considerando.

15 — O nono considerando da_directiva refere que «& funda-
mental, para facilitar a livre circulagio de produtos ¢
servigos, providenciar para que as marcas registadas

assem a usufruir da mesma protecgio de acordo com a
rcgislaqio de todos os Estados-Membros; que tal nio priva
os Estados-Membros da faculdade de conceder uma
protecgio mais ampla ds marcas que gozem de prestigios.
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lhante, mesmo em relagdo a produtos ou
servigos ndo relacionados entre si. Trata-se
de uma protec¢do nacional especifica, com-
plementar e facultativa 16,

23. Por outro lado, a directiva ndo afecta
as disposicdes dos Estados-Membros que,
com base noutros sectores do ordenamento
juridico, protegem contra o uso de um sinal
registado como marca, para fins diversos
dos de distinguir os produtos ou servigos
que protege. Esta norma, anunciada no
sexto considerando 17, consta do n.° § do
artigo 5.°

24. Em ambos os casos, a protec¢do fica
condicionada ao facto de o infractor pre-
tender obter uma vantagem indevida da

notoriedade da marca ou de o seu caracter

distintivo ou o seu prestigio poderem ficar
prejudicados. O objectivo é garantir ao
titular do sinal distintivo o direito a pre-
servar o seu fundo de comércio (good-

16 — V. conclusGes {em particular, n.° 46) apresentadas pelo
advogado-geral F. G. Jacobs em 21 de Margo de 2002, no
processo C-292/00, Davidoff, em que ainda ndo foi
proferido acérddo.

17 — «A presente directiva ndo exclui a aplicagdo s marcas de
disposigdes do direito dos Estados-Membros que nio
estejam abrangidas pelo direito de marcas, tais como
disposigdes relativas 4 concorréncia desleal, & responsabi-
lidade civil ou A defesa dos consumidores.»
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will) 18, protegendo-o contra a concorrén-
cia desleal 1°,

C — Os artigos 6.°¢ 7.°

25. Estes dois preceitos sio a «coroa da
moeda» cuja «cara» é o artigo 5.° e o seu
objecto é o de conciliar os direitos do
titular constante do registo com o interesse
geral, que exige a livre circulagio de
mercadorias e a livre presta¢io de servicos
no mercado comum 2°,

26. Ambos os artigos fixam os limites das
faculdades do titular constante do registo e
descrevem os casos em que ndo se pode
proibir a terceiros o uso da marca, quer por
se tratar de sinais singulares ou de utiliza-
¢do com fins especificos (artigo 6.°), quer
porque razdes de politica comercial acon-
selhem a evitar a compartimentagio do
mercado intracomunitario levantando bat-
reiras as liberdades que referi no nimero
anterior (artigo 7.°).

18 — V. o n.° 27 das conclusbes que apresentei no processo
Robelco, referidas na nota 4.

19 — No que respeita ao n.° 2 do artigo 5.° foi esse o
entendimento do advogado-geral F. G. Jacobs nas con-
clusdes do processo Davidoft, j4 referidas (v. n.° 66).

20 — V. n.° 62 do acérdio BMW, j4 referido,



ARSENAL FOOTBALL CLUB

2. O direito do Reino Unido

27. A incorporagdo da Primeira Directiva
no ordenamento juridico britinico foi feita
pelo Trade Marks Act 1994, que substituiu
0 que estava em vigor desde 1938,

28. A Section 10 da referida lei dispde:

«1. Quem fizer uso, na vida comercial, de
um sinal idéntico para produtos ou servicos
idénticos dqueles para os quais a marca foi
registada é responsdvel de contrafac¢io de
marca,

2. E responsavel de contrafaccdo de marca
quem fizer uso, na vida comercial, de um
sinal relativamente ao qual, devido

b) & sua semelhanga com a marca e ao seu
uso relativamente a produtos ou servi-
cos semelhantes dqueles para os quais a
marca foi registada,

exista, no espirito do piblico, um risco de
confusdo, que inclui o risco de associacio
com a marca,»

IV — Anilise das questdes prejudiciais

29. A High Court dirige-se ao Tribunal de
Justica no dmbito de um processo em que
litigam o titular de uma marca e um
terceiro que comercializa a mesma classe
de produtos para os quais foi registada, nos
quais surge o sinal, embora informe que
essa incorporagdo do distintivo ndo signi-
fica filiacgio ou qualquer relagio com o
titular.

30. As questdes do 6rgdo jurisdicional
britdnico dizem, assim, respeito & interpre-
tacio do artigo 5.% n.° 1, alinea a), da
directiva, Contudo, as respostas devem ser
dadas pelo Tribunal de Justica com base
numa andlise integral do preceito e daque-
les com os quais estiver relacionado.

1-10281
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1. A primeira questio prejudicial

A — A interpretagio sistemdtica dos
artigos 5.°, 6.° e 7.° da directiva

31. Na directiva delimitam-se positiva e
negativamente os direitos do titular da
marca inscrita.

32. Da andlise a que acima procedi, resulta,
como primeiro corolario, que, no que se
refere a delimitagdo positiva, a directiva
tem em vista (n.° 1 do artigo 5.°) a
harmonizacio dos direitos do titular da
marca que consistem em proibir o uso de
sinais idénticos ou semelhantes para distin-
guir os mesmos ou semelhantes produtos,
exigindo, nos casos de semelhanga, a exis-
téncia de risco de confusio. Tal como
assinalou o Orgdo de Fiscalizacio da
Associacdo Europeia de Comércio Livre, a
protec¢do contra a cOpia e contra a confu-
sdo pertence ao direito comunitirio.

33. Também entra no terreno do direito
comunitério a tutela das marcas de presti-
gio (n.° 2 do mesmo artigo) contra a
utilizacdo por terceiros para distinguir os
mesmos produtos ou semelhantes. Esta
protecgdo deve ser prestada mesmo que
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nio exista risco de confusio, sob pena de se
conceder a este tipo de marcas menor
protecgdo quando os produtos sio seme-
lhantes do que quando ndo apresentem
qualquer relagdo?1,

34. Entendo que o sentido do n.° 2 do
artigo 5.° é o de que as marcas de prestigio
devem ser protegidas, em qualquer caso,
independentemente do risco de confusdo 22,
No que respeita a esse tipo de sinais, a
directiva impde a harmonizagdo das legis-

21 — Contudo, o advogado-geral F. G. Jacobs, nas conclusées
do processo Daviﬁoff, ja referidas, defende que as marcas
de prestigio beneficiam da mesma protecgdo que as outras
no ordenamento juridico comunitério. Na sua opinido,
este tipo de sinais distintivos s6 pode beneficiar da
protecgio adicional e facultativa permitida pelo
artigo 5.° n.° 2, da directiva quando os produtos ou
servigos controvertidos ndo forem semelhantes. Se, pelo
contrdrio, o forem, os érgios jurisdicionais nacionais,
tendo em conta a jurisprudéncia do Tribunal de Justiga
sobre a protecgdo a dar ds marcas que beneficiam de um
cardcter distintivo particular, devem decidir se existe risco
de confusdo na acepgdo dos artiges 4.° n.° 1, ¢ 5.°,n.° 1,
da directiva (n.° 68). Pese embora as suas muito bem
desenvolvidas conclusdes, o meu colega F. G. Jacobs ndo
deixa de reconhecer que «pode existir uma zona em que
uma marca de prestiglo ndo esteja protegida contra o uso
de marcas ou sinais idénticos ou semcl%lantes» (n.° 51),
embora em seguida afirme que & possivel que «na prética
(essa zona) seja insignificante» e que a jurisprudéncia do
Tribunal de Justica sobre as marcas com um forte caracter
distintivo limite ainda mais o seu 4mbito, Quando existe
um critério de interpretagdo alternativo, ndo se pode
manter outro que conduza a um resultado reconhecida-
mente desrazodvel, sob pretexto da sua irrelevancia pratica
e da sua eventual moderacdo por via jurisprudencial, Além
disso, creio que a tese do advogado-geral F. G. Jacobs
parte de uma premissa errada. Quanto mais forte for o
carfcter distintivo de um sinal, menor serd o risco de
confusdo. A inscricdo da denominagdo «Coco-Colo» para
refrigerantes, ¢ a correspondente comercializagio dos

rodutos, nio criard qualquer risco de confusio com as

ebidas distribuidas pela” «Coca-Cola», dada a forca
distintiva, a implantagdo e o prestigio desta marca, Pela
via do risco de confusdo, as marcas de Yrestigio odem
ficar sem protecgio contra aqueles que utilizem indicagGes
semelhantes para distinguir os mesmo produtos ou seme-
lhantes.

22 — Esta interpretagio estd implicitamente presente na juris-
prudéncia do gI‘tibunal de Justiga que, no n.° 20 do
acérdio Sabel, ji referido, refere ‘que o artigo 5.° n.° §,
permite «ao titular de uma marca que goza de nomeada
proibir o uso, sem razdo, de sinais idénticos ou similares a
sua marca, sem exigir que seja demonstrado risco de
confusdo, e isso mesmo se os produtos em causa nio sio
similares».
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lagbes dos Estados-Membros, quanto 4
utilizagio para os mesmos produtos ou
semelhantes, deixando-lhes a liberdade
para as proteger também quando os pro-
dutos ou servicos em causa sejam diferen-
tes. A (nica exigéncia em ambas as situa-
¢des é que o terceiro que utilize indevida-
mente uma marca com prestigio pretenda
obter uma vantagem desleal, ou prejudique
o seu caracter distintivo ou o seu prestigio e
a sua fama,

35. Assim, ficam fora da harmonizacio
pretendida pela directiva quer a proteccio
das marcas de prestigio quando os produ-
tos nem sequer forem semelhantes quer o
regime de determinados usos do simbolo
que ndo tém em vista distinguir os bens ou
servicos (n.”° 2 e § do artigo 5.°).

36. Os limites negativos sdo todos defini-
dos pelo direito comunitirio, mesmo
quando a concretizagdo de um (o previsto
no n.° 2 do artigo 6.°)23 se efectue em
fungio do reconhecimento de determinados
direitos pelos ordenamentos juridicos dos
Estados-Membros,

37. A situagdo de facto da causa principal
consiste na utilizagdo do sinal registado

23 — «O dircito conferido pela marca ndo permite ao seu titular
proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de um dircito
anterior de alcance local, se tal dircito for reconhecido

clas leis do Estade-Membro em questdo, ¢ dentro dos
Emilcs do territério em que é reconhecido.»

como marca para distinguir os mesmos
produtos. Por conseguinte, é, em principio,
subsumivel na alinea a) do artigo 5.° n.° 1,
e fica, por isso, plenamente sujeita a
directiva e 4 harmonizagdo que esta tem
em vista.

38. Uma segunda consequéncia resultante
da anélise sistemética dos diferentes nime-
ros do artigo 5.° é que, de acordo com os
n.% 1 e 2, o titular da marca nio pode
proibir «qualquer uso» do sinal, mas s6 os
que tém como objectivo distinguir2* os
produtos ou servigos que representa dos de
outras empresas2S, Se assim ndo fosse, 0
n.° 5 ndo teria razdo de ser.

39. Por outras palavras, o n.° 1 protege a
exactiddo que o sinal registado propor-
ciona sobre os bens ou servigos que repre-
senta e, por conseguinte, sobre a sua
identificacio. O n.° 2 protege os titulares
das marcas de prestigio contra a exploragio
por terceiros, independentemente dessa
funcio de filiagio, permitindo aos Estados-

24 — Mais adiante analisarei o alcance de «distinguir» que
consta do n.° 5 do artigo 5.° da dircctiva.
25 —No n.° 3 do artigo 5.% refere-se, a titulo meramente
exemplificativo, diversas formas de uso de uma marca que
o titular pode vedar a terceiros:
«Pode nomeadamente ser proibido, caso s¢ encontrem
preenchidas as condigdes enumeradas nos n.® 1 ¢ 2:
a} Apor o sinal nos produtos ou na respectiva cmbalagem;
b) Oferccer os produtos para venda ou colocd-los no
mercado ou armazend-los para esse fim, ou oferecer ou
fornecer scrvigos sob o sinal;
¢) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais ¢ na
publicidade.»
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Membros alargar a protecgdo aos casos em
que os bens ou servigos sejam diferentes.
Por dltimo, o n.° 5 exclui do dmbito da
directiva a protecgdo contra o uso de uma
marca para outros fins que nio o de
distinguir produtos e servigos. Em suma,
uma situagdo de facto que consista na
utilizacdo de um sinal para um fim diverso
do de discriminar um bem ou um servico de
outros ndo é abrangido pelo n.° 1 do
artigo 5.°

40. Assim, de acordo com o referido n.° 1,
o titular constante do registo pode-se opor
a que, na vida comercial, um terceiro utilize
a marca, ou sinais que com ela se asseme-
lhem, para distinguir os mesmos produtos e
servicos, ou outros afins, o que, quanto ao
resto, € coerente com a definicio de marca
dada pelo artigo 2.° da directiva2é, Por
outras palavras, e para recorrer aos termos
utilizados pela High Court e pelas partes
neste processo prejudicial, o titular pode
opor-se a que um terceiro utilize a sua
marca como tal?7,

26 — Neste sentido se manifesta o advogado-geral F. G. Jacobs,
nas conclusGes que apresentou em 20 de Setembro de 2001
no processo C-2/00, Holterhoff, no qual foi proferido
acérddo (Colect., p. I-4187 em 14 de Maio de 2002; v., em
particular, n.° 37 das conclusdes, Colect., p. I-4189),

27 —E, de resto, a posigio adoptada pelo Tribunal de Justia,
que, no n.° 38 do acérdio BMW, ji referidog referiu que
«o dmbito de aplicagdo do artigo 5.° n.* 1 e 2, da
directiva, por um lado, e do artigo 3.° n.° 5, por outro,
depende da questdo de saber se 0 uso da marca é feito a fim
de distinguir os produtos ou servicos em causa como
provenientes de uma empresa determinada, ou seja, como
marca, ou se o uso é feito com outros fins».
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B — A interpretagio dos conceitos juridi-
cos indeterminados «uso da marca para
distinguir» ou «uso como marca»

41. Ora, afirmar que o titular constante do
registo pode proibir a um terceiro a utili-
zagdo da «marca como marca» é como nio
dizer nada. Importa, pois, dar conteiido a
este preceito juridico indeterminado e, ao
fazé-lo, ha que ter bem presentes as fungdes
da marca 28,

42. Noutras ocasides e em contextos dife-
rentes??, referi que, sendo a fungdo da
marca distinguir os produtos e os servigos
provenientes de diferentes empresas com o
fim de garantir ao utente ou consumidor a
identidade de origem de uns € outros, este
fim imediato e especifico das marcas ndo é
mais do que uma esta¢do no caminho para
o objectivo ultimo, o de garantir um
sistema de concorréncia real no mercado
interno 39,

28 — No acérddo Hélterhoff, ja referido, o Tribunal de Justica
ndo deu um conceito de uso da marca na acepgdo do
artigo 5.° n.° 1, alineas a) e b), da directiva {v., em
particular, n.° 17),

29 — V. n.% 35 e segs. das conclusdes que apresentei no processo
em que foi proferido o acérddo ze 4 de Outubro de 2001,
Merz & Krell (C-517/99, Colect., p. -6959), e osn.** 16 €
segs. das minhas conclusdes no processo Sieckmann, ji
referidas.

30 — Nas conclusbes do processo Sieckmann assinalei que, de
orma paradoxal, para asscgurar a livre concorréncia no
mercado se configura um direito que constitui uma
excepgdo ao principio geral da concorréncia, atribuindo-se
ao seu titular a faculdade de se apropriar em exclusivo de
determinados sinais e indicagdes {v. nota 12 das referidas
conclusdes).
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43. A fim de se atingir essa meta e com
paragem obrigatéria no referido ponto
intermédio, o percurso pode ser efectuado
em veiculos diferentes ou em virios simul-
taneamente. Com esse objectivo per-
manente de discriminar entre os produtos
e servicos de empresas diferentes, o sinal
distintivo pode indicar a procedéncia, mas
também a qualidade 31, a reputacdo 3% ou a
fama de quem os produz ou presta,
podendo-se também utilizar a marca com
fins publicitarios para informar e persuadir
o consumidor 33,

44. As anteriores formas de utilizar uma
marca sdo usos que se dirigem ao repetido
fim, devido a facilitarem ao consumidor a
distingdo entre os produtos e servigos que
lhe sdo oferecidos por diversas empresas,
permitindo-lhe escolher livremente entre as

31 — A fungio da marca como expressio de qualidade estd
presente no ordenamento juridico comunitdrio.
artigo 22.°% n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 40/94 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca
comunitdria {JO 1994, L 11, p. 1), permite ao titular
invocar contra um licenciado os dircitos que lhe sio
conferidos pela titularidade do sinal distintivo registado
quando este viola as condigdes do contrato de licenga
relativas A qualidade dos produtos fabricados ou dos
scrvigos fornecidos,

32 — O Tribunal de Justiga reconhcceu expressamente a fungio
relativa & reputagio no dmbito do esgotamento dos cfeitos
dos dircitos conferidos por uma marca [acérdios de 11 de
Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93,
C-429/93 ¢ C-436/93, Colect,, p. 1-3457), ¢ de 4 de
Novembro de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95,
Colect,, p. 1-6013)).

33 — O facto de a fungio da marca ndo ser apenas a de indicar a
origem empresarial dos produtos ou servigos que protege ¢
uma afirmagdo que estd presente hd anos na jurisprudéncia
do Tribunnf dc(justign, na qual se assinala que, por meio
da identificagdo da origem se pretende proteger a posigio e
o prestigio do titular ¢ a qualidade das suas criagdes [v.
acérdio de 17 de Outubro de 1990, HAG GF (C-10/89,
Colect., p. I-3711, n.° 14, ¢ acérdios af referidos)).

muitas opgGes de que dispde e favorecendo
a concorréncia no mercado interno34,
Todas elas sdo utilizagdes da «marca como
marca», susceptiveis de ser proibidas pelo
titular, desde que esteja presente algum dos
casos em que, de acordo com os artigos 6.°
e 7.° da directiva, o direito de titular decai.

45. Chego ao mesmo resultado se,
mudando de perspectiva, passar do ponto
de vista do uso da marca para o dos direitos
do titular, Ao titular de uma marca regis-
tada é concedido um conjunto de direitos e
faculdades para que, mediante o uso exclu-
sivo do sinal distintivo e consequente
identificagdo dos produtos e servigos que
proporcionay se estabeleca no mercado
comum um sistema de concorréncia leal,
nio falseado, em que sejam proscritos os
oportunistas e os aproveitadores do crédito
alheio, pelo que tais posi¢des juridicas de
vantagem devem apenas ir até onde for
estritamente necessrio para o cumpri-
mento dessa fungdo essencial. £ 6bvio que
ndo ha que atribuir ao titular de um
determinado sinal distintivo um uso exclu-
sivo contra todos e em qualquer circuns-
tincia, mas apenas contra quem quiser tirar
partido da sua posicdo e da sua reputa-
¢803%, usurpando-o ou utilizando-o de
forma que induza os consumidores em erro

34 —~V. n° 17 das conclusdes que apresentei no processo
Sieckmann.

35 — V. n.” 31, 32, 42 ¢ 43 das conclusdes que apresentei no
prlgcg;so em que foi proferido o acérdio Merz & Krell, ji
referido.
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sobre a sua origem, bem como sobre as
qualidades dos bens ou servigos que repre-
senta.

46. Parece-me ser um reducionismo sim-
plista limitar a fun¢do da marca a indicagdo
da origem empresarial. A Comissdo, nas
suas alegacdes, manifestou seguir também
essa linha. A experiéncia ensina que, na
maior parte dos casos, o utente desconhece
quem produz os bens que consome. A
marca adquire vida prépria e, tal como ji
referi, expressa uma qualidade, uma repu-
tacdo e mesmo, em determinados casos,
uma forma de entender a vida.

47. As mensagens que faculta sdo, além
disso, auténomas. O sinal distintivo pode
indicar simultaneamente a procedéncia
empresarial, a fama do seu titular e a
qualidade dos produtos que representa,
mas nada impede que o consumidor, des-
conhecendo quem fabrica os bens ou presta
os servigos que a marca incorpora3$, os
adquira porque a apreende como emblema
de prestigio ou garantia de qualidade. Se
observar o funcionamento actual do mer-
cado e o comportamento do consumidor
médio, ndo encontro qualquer razdo para
que essas outras fungdes da marca ndo
sejam objecto de protec¢io e apenas se

36 ~— Nos casos em que o titular concede uma licenga a terceiros
para produzir os bens abrangidos pela marca, a indicagdo
da origem perde relevéncia e passa para segundo plano até,
inclusivamente, desaparecer de cena.
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proteja a que indica a origem empresarial
dos bens e dos servigos 37,

37 — Esta interpretagio vai ocupando lugar nos ordenamentos
jurfdicos de varios Estados-Membros. Assim, no direito
alemio, o titular de uma marca tem a faculdade de se opor
a que outrem a utilize «com caricter distintivo», conceito
que é interpretado com amplitude. Nesse pafs, a doutrina,
tendo em conta as fungdes da marca, entende que o titular
se pode opor a que o seu sinal distintivo seja utilizado sem
o seu consentimento, no Ambito de uma actividade
econdémica (Fezer, Markenrecht, 3.* edigio, 2001, § 14,
notas 31 e 34). A doutrina austriaca segue a mesma finha e,
com maior precisio, refere que existe usurpagio de marca
quando esta ¢ utilizada, por exemplo, em merchandising
(Schanda, Markenschutzgesetz — Praxiskommentar,
1999, 9 61, e Character- und Personality-Merchandising,
OBl 1998, p. 323; Ciresa, Die «Spanische Reitschule» —
hochstgerichtlicher Todesstof fiir das Merchandising?,
RAW 1996, pp. 193 € segs.).

A exigéncia dF(’) uso com «cardcter distintivo» ou do uso
«como marca» verifica-se também em ordenamentos
juridicos como o finlandgs, irlandés, sueco e espanhol e
na jurisprudéncia do Tribunal de Justiga Benelux, pelo
que, do ponto de vista destes ordenamentos juridicos, a
solugio para a divida objecto da presente questio
prejudicial dependerd da interpretagio a dar a tais
conceitos e, por conseguinte, da concepgio que se tiver
das proprias fungbes das marcas.
Ordenamentos juridicos como o francés e o grego autori-
zam o titular de uma marca a opor-se 3 sua utilizagdo,
gualquer que seja, por terceiros e sem o seu consentimento,
e forma que qualquer exploragio da mesma para
produtos e servigos idénticos constitui usurpagdo da sua
ropriedade industrial. A jurisprudéncia € a doutrina
elénicas (Rokas, N., Changements fonctionnels du droit
de marque, EepnA 1997, pp. 455 e segs.) tém uma
concepgdo ampla das fungdes da marca e, ao lado da
indicagdo da origem dos produtos, colocam a fungdo
publicitéria,
Na mesma linha se expressa o dircito portugués, no qual,
de um ponto de vista literal, as normas de direito positivo
ndo impdem um uso com cardcter distintivo para que o
titular da marca possa fazer valer o seu direito exclusivo
face a terceiros. Esta concepgdo ampla estd prescnte
também na doutrina (Corte-Real Cruz, A., «O contesido
e extensdo do direito & marca: a marca de grande
prestigio», em Direito Industrial, vol. I, ADPI — Asso-
ciagdo Portuguesa de Direito Industrial, Almedina, Coim-
bra, 2001, pp. 79-117, em particular pp. 88 ¢ 94, ¢ segs.).
No Reino Unido, a jurisprudéncia, embora sem unanimi-
dade, segue uma interpretacio generosa neste ponto. Pelo
contrério, as posi¢des da doutrina sio mais restritivas.
Por tltimo, a jurisprudéncia italiana teve que abordar um
processo cuja situagdo de facto é muito semelhante 4 do
Arsenal, Tratava-se da utilizagdo, por uma sociedade, da
marca «A.C, Milan» em fotografias de jogadores de
futebol vestidos com a camisola dessa formagio despor-
tiva. Um tribunal milanés considerou abusiva tal utiliza-
¢d0, na medida em que a marca ndo era necesséria para
criar uma ligagdo, no espirito do comprador, entre os
jogadores fotografados e o A.C, Milan (Report Q168 in
the name of the Italian Group «Use of a mark ‘as a mark’
as a legal requirement in respect of the acquisition,
i e and infring t of rights», disponivel no
sitio www.aippi.org).
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48, Por acréscimo, e tal como refere o
Orgio de Fiscalizaciio da Associagio Euro-
peia de Comércio Livre, em determinadas
situaces, os consumidores estio mais inte-
ressados na marca em si mesma do que nos
produtos a que se aplica.

49. Chegado a este ponto, estou em condi-
¢bes de propor ao Tribunal de Justica que,
quanto a primeira questdo, responda a
High Court que, de acordo com o disposto
no artigo 5.% n.° 1, alinea a), da directiva, o
titular constante do registo pode proibir a
um terceiro o uso de sinais idénticos aos
que integram a marca para OS mesmos
produtos ou servigos, que sejam suscepti-
veis de induzir em erro sobre a sua origem,
procedéncia, qualidade ou reputagio 38,

50. Dito na forma negativa, e mais delimi-
tada, em que a High Court formula a
questio, quem se serve de uma marca

38 — Na minha opinido, existc uma falta de simetria na
jurisprudéncia do Tribunal de Justiqa sobre as fungdes
das marcas. Quando s trata de definir o conceito de risco
de confusio, o Tribunal pés a ténica na fungio desta
modalidade de propriedade industrial que ¢ a de revelar a
origem empresarial dos produtos ou dos servigos repre-
sentados pela marca [v. acérddos Sabel ¢ Marca Mode, j4
referidos; pode-se consultar também o acérdio de 29 cjc
Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect,, p. 1-5507)].
Se, pelo contrdrio, as decisdes tiveram lugar num dmbito
dizcrcntc, o do esgotamento dos dircitos conferidos pela
marca, o Tribunal de Justica adoptou uma visio mais
ampla ¢ teve presente este fim Gltimo que consiste em
estabelecer no mercado intesno um sistema de concorrén-
cia ndo falscado, que passa pela protecgio do titular da
marca ¢ da qualidade dos scus produtos contra quem

uiser abusar da sua posigio ¢ do prestigio do sinal

istintivo, entendimento que, como ¢é ébvio, vai além da
ideja, mais estrita, de risco de confusio sobre a origem ‘v.
acérdio de 23 dc Maio de 1978, Hoffmann-La Roche
{102/77, Colect., p. 391), ¢ acérdios Hag GF e Parfums
Christian Dior, jd referidos). Numas ¢ noutras situagdes a
marca cumpre iguais funges ¢ o estatuto juridico do scu
titular deve ser também o mesmo.

alheia pode opor ao titular o facto de o uso
a que procede ndo indicar a origem dos
produtos ou servicos nem gerar confusio
sobre a qualidade e reputagio de uns ou de
outros.

51. Face as teses maximalistas do Arsenal e
da Comissdo, para quem, num caso como o
dos autos principais e ndo estando verifi-
cadas as condigdes previstas no artigo 6.°,
n.° 1, da directiva, o titular da marca pode
proibir o seu uso a todos, compartilho da
opinido mais flexivel do Orgdo de Fiscali-
zagdo da Associagio Europeia de Comércio
Livre. A minha posicdo assenta, pois, nas
consideragdes expostas nos niimeros ante-
riores e, além disso, no entendimento que
essa parte expde no ponto 19 das suas
observagdes escritas. Isto é, quando a
directiva diz que nos casos de identidade a
protecgdo é absoluta3?, deve-se entender
que, tendo em conta o objecto e a finali-
dade do direito de marca, o termo «abso-
luto» significa que a protecciio é dada ao
titular, independentemente do risco de
confusdo, porque nessas situacdes existe
uma presuncio de que isso se verifica 40 e
ndo, pelo contrdrio, que a protecgdo seja
conferida contra todos e em todas as
circunsténcias.

39 — Décimo considerando.

40 — O advogado-geral F. G. Jacobs, nas conclusées que
apresentou no processo LT] Diffusion, ji referidas,
considera que nos casos de identidade o risco de confusio
se pode presumir (v, n.° 35 ¢ segs.). Non.® 1 do artigo 16,°

o' Acordo sobre os aspectos dos dircitos de propriedade
intelectual relacionados com o coméreio, ancxo ao Acordo
que institui a Organizagio Mundial do Comércio, feito em
Mnrm(“%ucxc em 15 de Abril de 1994 (JO 1994, L 336,
pp. 214 a 223), pode-se ler quando um terceiro utilize a
mesma indicagdo que a registada como marca pelo titular,
para_produtos ou servigos idénticos, presumir-sc-d a
possibilidade de confusio.
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C — Presuncio de «uso como marca»

52. Acabo de referir que, nos casos de
identidade, o risco de confusio se pode
presumir, A mesma razdo que justifica essa
presun¢do permite concluir que, em tais
situagdes de identidade, o uso que um
terceiro faz da marca é-o enquanto tal.
Esta presungdo, que é juris tantum, pode
ser elidida por prova em contrario. Por
conseguinte, existe a possibilidade, por
remota que seja, de que num caso concreto
o uso de um sinal idéntico a outro registado
como marca ndo possa ser proibido pelo
titular com base no artigo 5.°, n.° 1, alinea
a), da directiva.

D — A apreciacdo das circunstincias de
cada caso cabe ao juiz nacional

53. A determina¢io de quando o uso da
marca o é enquanto tal é uma questdo de
facto que cabe ao juiz nacional em funcgio
dos dados que tiver 4 sua disposicdio para
decidir a causa. H4 casos, como o do litigio
entre o Arsenal e M. Reed, em que, por
existir a dupla identidade de sinais e de
produtos ou servicos, existird uma presun-
¢do de «uso da marca como marca», mas,
eI muitos outros casos, a situagdo nio serd
tdo nitida e devera ter-se presente a natu-
reza dos referidos bens e prestacdes, a
condi¢do dos seus eventuais destinatarios,
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a estrutura do mercado e a implantagio do
titular da marca, andlise essa que esta fora
das competéncias do Tribunal de Justica.

54. Tendo em conta o que até aqui se
expds, proponho ao Tribunal de Justiga
que, em resposta i primeira das questdes
prejudiciais, declare que:

1} O artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da
directiva, deve ser interpretado no
sentido de que, com base na disposicao
nele contida, o titular de uma marca
registada pode proibir a um terceiro o
uso de sinais idénticos, para os mesmos
produtos ou servigos, que sejam sus-
ceptiveis de induzir em erro sobre a sua
origem, procedéncia, qualidade ou
reputacio.

2) Em tais casos de identidade, existe uma
presungdo iuris tantum de que o uso da
marca por terceiro é feito enquanto tal,

3) A determinagdo de quando um terceiro
usa um sinal distintivo «como marca» é
uma questdo de facto que cabe ao juiz
nacional em fun¢io dos elementos que
tiver 4 sua disposi¢do para decidir a
causa.
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2. A segunda questdo prejudicial

A — Os usos alheios 4 funcio propria das
marcas. Os usos ndo comerciais

55. Visto o alcance que, na minha opinido,
se deve atribuir aos direitos que protegem o
titular de uma marca registada e, por
conseguinte, os limites que os terceiros
nido podem passar no uso do simbolo
registado ou de sinais semelhantes, fica
por resolver a segunda das questdes formu-
ladas pela High Court, que, além disso, é a
pedra de fecho da abébada da causa que
tem que decidir.

56. Neste ponto vou seguir por um cami-
nho inverso a0 que recorri para propor
uma resposta d primeira questdo prejudi-
cial, em que parti do conceito de marca e
das suas fungdes para, definindo o que é o
«uso como marcar, situar a margem até
onde podem chegar as faculdades do titu-
lar. Agora, tentarei esclarecer as aplicagGes
dos sinais que integram uma marca que
nada t8m que ver com a fungio caracterfs-
tica dessa manifestacio da propriedade
incorpbrea. Desta forma delimitarei a
amplitude da questdo, reduzindo a zona
de penumbra em que a incégnita deve ser
resolvida.

57.Para comegar, existe um primeiro
limite exterior a ideia de «uso como

marca» e que tem a ver com o proprio
conceito distintivo. O titular constante do
registo ndo pode, no plano dos principios,
opor-se a que terceiros utilizem o simbolo
ou a indicacfo inscritos se, por ndo reunir
as condi¢Ses ou por se verificar alguma das
proibicdes estabelecidas na directiva 41, ndo
devesse ter tido direito ao registo. Questdo
diferente é a de a inscrigdo, enquanto nio
for anulada, produzir efeitos e outorgar ao
titular a aparéncia juridica suficiente para
se opor ao uso da marca por outrem,

58. E esse o caso do processo C-299/99, no
qual apresentei as minhas conclusdes em
23 de Janeiro de 200142 e em que, na
minha opinido, a marca que a Philips
Electronics NV opde no processo principal
a Remington Consumer Products Limited
ndo reidne as condi¢bes que o ordenamento
juridico comunitdrio exige para um sinal
ser registado como marca. Esta questio
também esteve presente no processo Arse-
nal contra M. Reed, no qual o demandado
opbs a invalidade dos sinais registados a
favor do clube de futebol por ndo ter
cardcter distintivo. Esse fundamento de
oposi¢io foi julgado improcedente pela
High Court.

59. No plano dos sinais que legitimamente
podem ser uma marca de fibrica, o titular

41 — V. artigos 2.°, 3.°¢ 4.°
42 — Até i presente data ndo foi ainda proferido acérdio pelo
Tribunal de Justiga,
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ndo se pode opor, com base na directiva, a
sua utilizacdo por terceiros fora da «vida
comercial» 43, isto é, fora de qualquer
actividade comercial que consista em pro-
duzir e fornecer bens e servicos no mer-
cado.

60. A directiva d4 ao titular constante do
registo um monopdlio sobre o sinal que
inscreveu como marca, mas este poder
exclusivo de disposi¢io &, tal como ja
referi, relativo, uma vez que esta ao servico
de um fim que o transcende. Se se trata de
os consumidores poderem escolher os bens
e servicos num mercado aberto, presidido
pela livre concorréncia, os usos que o
titular da marca pode proibir a terceiros
sdo, precisamente, os que se verificam nesse
contexto e que, por conseguinte, sio sus-
ceptiveis de influir sobre o referido objec-
tivo.,

61. O direito de marcas tem estado sujeito,
nos dltimos tempos, a uma forte pressio
para que, no conceito de sinais susceptiveis
de constituir esta modalidade de proprie-
dade industrial, sejam incluidos ndo s6 os

43 — Expressio utilizada no artigo 5.% n.° 1, A versdo alemi da
directiva utiliza a expressio geschdftlichen Verkebr; a
versdo espanhola trdfico econémico; a versdo francesa vie
des affaires; a inglesa course of trade; a italiana nel
commercio; e, por tltimo, a portuguesa vida comercial.

I-10290

que se podem apreender pelo sentido da
visdo ** mas também os que sdo apreensi-
veis por outros 6rgdos sensoriais como o
olfacto ¢ a audigdo*’. Esta eventual
ampliagdo do catdlogo de sinais que podem
integrar uma marca deve ser acompanhada
de uma delimitagdo precisa dos direitos que
a sua titularidade confere ao proprietario.
Seria absurdo, ou mesmo grotesco, susten-
tar, pelo facto de alguém ter a cor turquesa
registada como marca, que dai em diante,
os artistas pldsticos tivessem que renunciar
a utilizar esse pigmento nas suas criages.

62. Esta dltima afirmacdo, que tenho a
certeza de que é aceite unanimemente,
permite-me precisar o conceito de «vida
comercial». A utilizagdo que o titular da
marca pode proibir nio é qualquer uma
que represente um beneficio material para
o utente, nem sequer a que seja susceptivel

44 — Inclusivamente simples cores sem forma, que ji sio uma

realidade nalguns registos nacionais de propriedade indus-
trial e no Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno.
Este Instituto registou a cor lilds para distinguir chocolate,
bombons e produtos de confeitaria (marca comunitéria
n.° 31336). Em Franga, o Conseil d’Etat aceitou a cor
rouge congo para produtos petroliferos (acérdio de 8 de
Fevereiro de 1974, JCP 1974.111.17.720). O Instituto de
Marcas do Reino Unido, com efeitos a partir de 1 de
Janeiro de 1994, aceitou o registo da cor rosa para
representar fibra de vidro isolante {marca n.° 2004215).
Esta marca veio depois a ser registada nos institutos do
Benelux (marca n.° 5§75855) e de Portugal (marca
n.° 310894},
Estd pendente no Tribunal de Justiga o processo C-104/01,
no ‘?ual o Hoge Raad dos Paises Baixos pergunta em que
medida a directiva permite a inscrigio de uma simples cor,
enquanto tal, como marca.

45 — V., sobre este ponto, as conclusdes que apresentei no
processo Sieckmann. Actualmente encontra-se pendente a
questdo prejudicial C-283/01, Shield Mark, na qual o
Tribunal de Justiga terd que decidir se os ruidos ou sons
podem constituir uma marca.
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de ser traduzida em termos econdémicos,
mas tio s, como expressam com maior
precisio as versdes linguisticas distintas da
espanhola, a que se produz no mundo dos
negdcios, no trafico comercial que tem por
objecto, precisamente, a distribuigdo de
bens e servigos no mercado. Em resumo, o
uso comercial 46,

63. Parece ser tdo legitimo o uso privado
que alguém pode fazer da marca BMW
incorporada num porta-chaves, do qual
nio obtém outra vantagem material para
além da comodidade de ter no mesmo
suporte as chaves que habitualmente uti-
liza 47, como aquele que fez Andy Warhol,
pela década de sessenta do século passado,
da marca de sopas Campbell em vérias das
suas telas*8, do qual, evidentemente,
obteve um beneficio econémico?’. Um
entendimento radical do alcance dos direi-
tos do titular da marca poderia ter privado
a arte contempordnea desses quadros tdo
expressivos, representagdo privilegiada da
«pop art», Outros usos ndo comerciais,
como os que prosseguem fins educativos,
ficam também a margem da protecgio
dada ao titular,

46 — No relatério do Congresso ALAI 2001, organizado pela
«Columbia Law School», Tema II. As relagdes entre o
direito de autor, o direito de marca e a concorréncia
desleal, Secgio Il Audlise juridica e discussio sobre a
relagio entre as excepgdes ao direito de autor e ao dircito
das marcas: o direito das marcas profbe, on deveria
proibir, os actos abrangidos pelas excepgées ao direito de
autor? Af se defende que, para o uso de um sinal constituir
uma viclagdo do dircito das marcas, deve constituir uma
exploragio cujo objectivo seja o de indicar a origem
comercial dos bens ou servigos (A, Kur),

47 — No relatério ji referido, elaborado por A. Kur, pode ler-se
ue, ao contrdrio do que se verifica no dmbito dos dircitos
¢ autor, a c6pia privada niio suscita problemas no dircito

das marcas.

48 — Por cxemplo «200 latas de sopa Campbell», 1962, leo
sobre tela, 188 cm x 254 cm, Nova lorque, cofccq:’io
particular,

49 — Atrever-me-ia mesmo a afirmar que essa utilizagio por
A. Warhol do scu sinal distintivo foi benéfica para a
famosa sopa,

64. Assim, o titular de uma marca nio se
pode opor i utilizagdo, por terceiros, do
simbolo ou indica¢do de que se apropriou
se se tratar de um dos sinais que ndo podem
ser marca ou, ainda que o seja, se 0 uso
pretendido por outros ndo tiver como
designio a sua exploragdo comercial.

B — Os usos que expressam adesdo, leal-
dade ou apoio ao titular da marca sdo, em
principio, um «uso como marca»

65. Chego, assim, 4 zona de penumbra, ao
«halo de incerteza» onde se encontra a
resposta 4 didvida da High Court.

66. Entendo que os usos a que o tribunal
britanico se refere na segunda pergunta sdo
formas de utilizagio da marca que, como
refere o préprio 6rgdo jurisdicional brita-
nico, exprimem uma relagio entre os
produtos, o sinal e o seu titular, entre os
cachecéis que ostentam as marcas em
litigio e o Arsenal 50, A interpretagdo ampla
que propus para dar resposta 4 primeira
questdo prejudicial permite esta afirmagio.

50 — Por mais que anuncie que os produtos que vende nio

Rzovém do Arsenal nem sdo autorizados por csta entidade,

. Reed comercializa-os — ¢ os seus clientes compram-

-nos — precisamente porque ostentam os sinais que, com
protecgio de registo, identificam o clube.

I-10291



CONCLUSOES DE D. RUIZ-JARABO — PROCESSO C-206/01

67. A natureza ou a qualidade desta rela-
¢do sdo irrelevantes para o direito das
marcas. Dadas as funcdes destes sinais
distintivos e o objectivo prosseguido pela
directiva, o elemento decisivo ndo é o
«sentimento» que o consumidor que com-
pra os bens representados pela marca, ou
mesmo o terceiro que a utiliza, tenham em
relagdo ao titular constante do registo, mas
sim o facto de a aquisicio se verificar
porque, ao incorporar o sinal, identifica o
produto com a marca, qualquer que seja a
apreciagio que o inspire, e, sendo caso
disso, com o proprietério.

68. £ irrelevante a questio de saber se a
decisdo de o consumir tem por causa o
facto de o adquirente entender a marca
como um sinal de distingdo ou como uma
garantia de qualidade ou se, pelo contririo,
procede a um acto de rebeldia por apologia
do feio. Em suma, para a decisdo da causa,
ndo tem interesse saber se um entusiasta do
futebol compra a camisola de determinada
formacio, protegida pela respectiva marca,
por ser o clube dos seus amores e por
querer vesti-la ou porque, sendo adepto da
equipa rival, tem o prop6sito de a queimar.
O centro da questio estd no facto de ter
decidido adquiri-la porque a peca de ves-
tuério se identifica com a marca e, através
dela, com o seu titular, isto é, com a equipa.

69. A discussdo tem que ser deslocada para
outro campo. Dado por assente que, nos
casos de identidade, o consumidor adquire
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o bem porque contém o sinal, a resposta a
dar 4 High Court deve situar-se na pers-
pectiva daquele que o explora sem ser o
respectivo titular. Ndo hi que indagar o
motivo pelo qual uma pessoa compra um
bem ou usa um servi¢o, mas sim qual foi o
que levou alguém nio titular da marca a
colocar o produto no mercado ou a prestar
o servigo, utilizando o mesmo sinal distin-
tivo. Se, qualquer que seja a razdo que o
move, o explora comercialmente, estd a
utilizd-lo «como marca» ¢ o titular podera
opor-se, dentro dos limites e com o alcance
que lhe é dado pelo artigo 5.° da directiva.

70. E 6bvio que o titular de uma marca se
pode opor a que um terceiro a use, desde
que a tenha registado para a usar como tal.
Se ndo a explorar comercialmente, nio fard
um «uso sério» 1 do sinal distintivo e os
seus direitos ficardo sob a «espada de
Damocles» da caducidade e da perda do
seu poder de se opor 2 inscrigio de novas
indicagdes 52,

71. Com tais consideragbes e a luz da
situagdo de facto subjacente ds questdes
formuladas pelo tribunal britinico, ha que
saber se, quando um clube de futebol —
ou, em geral, uma sociedade desportiva —
inscreve uma marca no registo da proprie-
dade industrial, o faz apenas para distri-

51 — Quanto ao conceito de «uso sério» das marcas, terei
brevemente ocasiio de me pronunciar, nas conclusées que
virei a apresentar no processo C-40/01, Ansul B.V,

52 — V. artigos 10.° ¢ 11.° da directiva.
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buir, pelos seus seguidores, produtos com
os sinais representativos da entidade, com o
fim de obter maior apoio para as suas
formagdes no caminho para o &xito des-
portivo ou se, pelo contrario, é mais uma
actividade empresarial, dirigida a aumentar
a conta de resultados.

72. E evidente que a resposta niio pode vir
de um estudo do processo de intencdes de
cada entidade desportiva (no caso, o Arse-
nal), mas sim de uma anilise objectiva da
posi¢io que as sociedades e entidades que
administram os grandes clubes de futebol
ocupam na sociedade actual e na sua
economia.

C — O futebol como fenémeno econd-
mico

73. O futebol desempenha um importante
papel no mundo contemporaneo. Desde o
seu nascimento no seio da universidade
inglesa em meados do século XIX até
agora, este desporto tem sabido adaptar-se
com grande sucesso aos sinais dos tempos
até se converter, gragas a sua difusdo
através dos meios de comunica¢do, num
fenémeno de massas que ultrapassa fron-
teiras geograficas, culturais, religiosas e
sociais. A chave do éxito do futebol — e
também o seu mistério, para os que ndo sdo

entusiastas — reside na imensa capacidade
para gerar paixdes>3, cuja origem se situa
na profunda identificacdo existente entre as
equipas, ligadas a determinada cidade ou a
um pafs, e os seus seguidores 54,

74. Durante décadas, o futebol caracteri-
zou-se pela sua relevdncia social, sendo
relegado para segundo plano no 4mbito
econémico. Paradoxalmente, uma activi-
dade que atrafa o interesse de milhdes de
pessoas em todo o mundo mal era objecto
de exploracdo comercial e continuava
alheia, por exemplo, ao modelo de gestdo
das grandes ligas profissionais norte-ame-
ricanas >3, cujo crescimento nos anos ses-
senta esteve relacionado com a venda de
direitos exclusivos de televisdo e com o seu
controlo por parte de grandes empresa-
rios 56,

75. Este cendrio viu-se alterado de forma
radical no inicio dos anos noventa,
momento em que se comegou a vislumbrar
as verdadeiras possibilidades comerciais do
futebol 57, Seguindo a esteira do magnata
australiano Rupert Murdoch, proprietirio

53 — Bill Shankly, que foi mitico trcinador do Liverpool nos
anos 60 ¢ 70 do século passado, dizia-o da scguinte forma:
«O futebol niio é uma questdo de vida ou morte. E muito
mais importante do que isso» (Football isn’t a matter of
life and death. 1t’s far more important than that).

54 — Tal como obscrva G. Bucno, filésofo ¢ professor cmérito
da Universidade de Oviedo, o futcbol é um desporto que
por meio da televisio mobiliza cidades que se identificam
com as suas cquipas. Na sua opiniio, nunca teria a mesma
relevdncia, por exemplo, uma gnnida entre dois sindicatos
operérios {v. a entrevista publicada no didrio La Nueva

Espaiia, 13 de Feverciro de 2002).

55 — De futebol americano, bascball ¢ basquetebol.

56 — V., no didrio cspanhol El Pafs, cdiﬁao de 16 de Julho
de 2000, o artigo de S. Segurola intitulado «Al borde de Ia
hipertrofiax.

57 — Quanto a cste ponto, o despacho de reenvio é muito
expressivo relativamente ao Arsenal Football Club.
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da cadeia Sky, que obteve enormes lucros
com a exploragfo exclusiva dos direitos de
emissdo da liga inglesa de futebol, as
principais empresas audiovisuais europeias
efectuaram avultados investimentos para
obterem os direitos televisivos de numero-
sas competi¢bes nacionais e internacio-
nais 38, contribuindo de forma decisiva
para o desencadear de uma das maiores
transformagbes que este desporto viveu
desde a sua origem 52,

76. Num espaco de tempo Yelativamente
curto, a pratica profissional de futebol
adquiriu o perfil préprio de uma inddstria
que movimenta um volume de dinheiro que
ha alguns anos era impensivel e que gera,
desse modo, milhares de empregos e acti-
vidades em sectores muito variados60, E
muito dificil fornecer dados precisos, mas
calcula-se que na Itilia, um dos paises em
que a prética do futebol estd mais profis-
sionalizada, este desporto move cerca de
4 500 milhdes de euros por ano e constitui
0 décimo quarto grupo industrial do
pais®l, No caso de Espanha, estima-se
que esta actividade atinge, tanto directa
como indirectamente, cerca de 3 000

58 — Ha que ter em conta que, para as plataformas digitais e
para as empresas de televisio por cabo, o futebol foi o
principal chamariz para captar assinantes. Por outro Jado,
gragas ds novas tecnologias, é possivel a extensio de
modalidades de pagamento, podendo cada espectador, a
troco de determinado montante, escolher as partidas que
deseja ver.

59 — O artigo de Segurola, S., «E! fitbol rompe con su pasado»,

ode ser encontrado em www.elpais.es/especiales/
'2001/liga-00-01/liga01.htm. O autor explica o nascimento
de uma nova época para o futebol, dominada pelo
predominio dos negédcios.

60 — Em especial, na hotelaria, no comércio, no sector dos
transportes, bem como nos meios de comunicagio,

61 — Informagdo surgida em 8 de Janeiro de 2001 em
www.hot.it/canali/finanza/strumenti/borsacalcio.
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milhdes de euros e que dé trabalho a cerca
de 100 000 pessoas 62,

77. Neste contexto, os clubes de futebol
das principais ligas europeias empreende-
ram importantes modificacdes de tipo
organizativo. Salvo algumas excepgdes,
perderam o seu cardcter puramente despor-
tivo para se converterem em sociedades
comerciais e sdo cada vez mais as que
cotizam em bolsa®3. Nio é de estranhar
que, em poucos anos, os or¢amentos das
equipas tenham disparado de forma gene-
ralizada, de tal modo que alguns dos mais
famosos da Europa ultrapassam ampla-
mente os 100 milhdes de euros, quantia
comparivel 4 despesa de uma cidade média
de Espanha ¢4,

78. O modelo de gestio mais elogiado
actualmente é o do Manchester United,
possivelmente o clube mais rico do
mundo . Os rendimentos de varias das
melhores equipas da Europa estio nas

62 — Artigo sobre futebol, intitulado «Un Negocio de Primera
Divisién», publicado no didrio espanhol EI Mundo, edigdo
de 21 de Margo de 1999.

63 — A Inglaterra e a Itdlia sdo os dois paises com mais equipas
presentes na bolsa. Estdo cotizados, por exemplo, o
Manchester United F.C., o Chelsea F.C,, o Leeds F.C., o
S.S. Lazio, 0 A.S. Roma e a Juventus, F.C.

64 — Segundo um estudo da companhia de contabilidade
Djoitte & Touch, durante a época 1998-1999, o primeiro
clube em receitas foi o Manchester United, que conseguiu

erar mais de 100 milhes de libras anuais. A seguir
icaram o Bayern de Munique e o Real Madrid, que
auferiram quase 80 milhdes cada. O Arsenal ficou em
décima posigdo, com cerca de 50 milhdes de libras (v. a
informagdo surgida na edigdo do The Economist, de 8 de
Fevereiro de 2001, com o titulo «It’s a funny old game»).

65 — Segundo dados do didrio espanhol E! Mundo, edigio de
8 de Fevereiro de 2002, o clube inglés estd avaliado em
quase 1 600 milhdes de euros. Durante os dltimos trés
anos, o Manchester facturou uma média de 120 milhdes de
libras por campanha, obtendo quase 20 milhdes de libras
de resultados antes de impostos (dados obtidos em 11 de
Margo de 2001 em www.soccerbusinessonline.com). No
plano desportivo, a_equipa mais premiada é o Real
Madrid, ao qual a FIFA concedeu a distingio de «melhor
clube de futebol do século XX».
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mios de empresdrios de éxito, cuja con-
cepgdo do futebol reflecte uma verdadeira
mudanga de época. Assim, por exemplo,
Sergio Cragnotti, presidente do Lazio de
Roma, considera que «o futebol é o negé-
cio mais importante numa economia cada
vez mais globalizada»; na sua opinido,
portanto, «ndo hd que o considerar estri-
tamente como um desporto, mas sim uma
inddstria do especticulo» 66, Uma visdo
semelhante tem Florentino Pérez, presi-
dente do Real Madrid, que, referindo-se
as perspectivas econémicas da entidade que
dirige, falou de um «Walt Disney por
explorar» 67,

79. Esta imagem esconde uma realidade
ndo tdo lisonjeira para a maioria das
equipas profissionais, muitas das quais
mantém avultadas dividas. Na realidade, e
segundo uma anélise da revista The Eco-
nomist®8, na actualidade, caracterizada
pelo forte crescimento dos saldrios dos
jogadores e dos pregos das transferén-
cias %%, as equipas encontram-se sujeitas a
uma dindmica que as obriga a gastar boa
parte do que auferem, sem que se possa
dizer que sio mal geridas. Esta circuns-
tincia explica, por exemplo, que em Itilia,
cuja liga de futebol atrai numerosos inves-
timentos, a soma total das dividas dos

66 — Informagio obtida em www.soccerage.com, em que se cita
uma entrevista publicada no diario italiano La Repubblica,
edigdo de 17 de Julho de 2000,

67 — V. o artigo de V. Verdy, intitulado «El fiitbol de ficciéns»,
publicado no didrio E! Pais, edigio de 15 de Julho de 2001.

68 — «Football and prune juice», publicado na edigio de 8 de
Fevereiro de 2001,

69 — De acordo com um cstudo da companhia Deloitte &
Touche, que cita o The Economist no relatério que referi
na nota anterior, enquanto as receitas dos clubes aumen-
taram cm 177% cntre as épocas de 1993-1994 ¢
132;-1999, os saldrios dos jogadores aumentaram em
266%.

clubes ascenda, na actualidade, a mais de
1 000 milhdes de euros 70,

80. E certo que as fontes de financiamento
dos clubes aumentaram nos ltimos anos.
As tradicionais receitas da venda de bilhe-
tes ou das quotas dos sdcios perderam
relevincia face a outra série de receitas
mais avultadas, como as geradas pelas
retransmissdes de televisio, a venda de
produtos relacionados com a equipa, a
exploragio dos direitos de imagem dos
jogadores e a Internet7!, As equipas euro-
peias também recebem dinheiro por outras
fontes, entre as quais se destacam os
prémios obtidos pela participagdo nos
campeonatos organizados pela Uniio das
Associacdes Europeias de Futebol (UEFA),
pela celebragdo de partidas amigiveis ou
pela exploragdo das instalacdes (lojas,
bares, salas para reunides).

81. Entre as receitas que nos tltimos anos
passaram a ter maior importincia encon-
tra-se, com efeito, a venda de produtos
relacionados com a equipa, actividade
geralmente conhecida como «merchandi-
sing» 72, Este negdcio, cujo objecto é a
venda, quer de forma directa quer através

70 — Dados publicados em www.futvol.com., em 20 de Margo
de 2002

71 — Os clubes mais populares da Europa recebem diariamente
milhdes de visitas nas suas paginas web. Através delas,
auferem avultadas quantias a titulo de publicidade ou de
vendas on-line.

72 — Devido ao &xito desta actividade, as equipas tendem a
promover as lojas oficiais em centros comerciais em
detrimento das tendas & porta dos campos, muitas das
quais, como a do caso de M. Reed, sio exploradas por
particulares, sem qualquer vinculo com as entidades
proprictdrias dos clubes,
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de empresas intermedidrias, de cachecéis,
galhardetes, pecas de vestudrio ou qualquer
outro artigo que identifique o clube,
demonstrou ser um dos mais rentiveis 73,
pelo que se converteu em prioritirio para
os gestores da parte econdémica das socie-
dades 74. Segundo o director .de marketing
do Real Madrid, uma das razdes que
explicam o é&xito do «merchandising» é
simples: «a lealdade as equipas de futebol é
muito grande. A relagio de um adepto com
a sua equipa goza de um grau de fidelidade
que seria um sonho para as marcas de
qualquer outro sector, sempre muito mais
sujeitas as alteracBes do mercado» 75,

82. As previsdes de crescimento desta
rubrica vdo manifestamente no sentido da
subida. A difusio do futebol através da
televisdo e da Internet permite as equipas
europeias abrir os seus mercados a outros
lugares do mundo, em especial, a Asia,
onde o interesse por este desporto tem
aumentado consideravelmente nos Gltimos
anos, em parte gracas a realizacio do
campeonato mundial de selec¢bes nacionais
de 2002 no Japdo e na Coreia76. Alguns

73 — Segundo dados da revista The Economist («It’s a funny old
game», 8 de Fevereiro de 2001), «merchandising» e
patrocinadores proporcionam 26% das receitas do Man-
chester United. No Real Madrid, este negécio envolve
aproximadamente uma quinta parte das entradas do clube
¢ prevé-se o seu crescimento futuro (v. orgamento de 2001
em www.realmadrid.com).

74 ~ Uma boa prova disso é o acordo celebrado em 7 de
Fevereiro de 2001 entre o Manchester United e a equipa de
baseball New York Yankees, pelo qual ambas as socieda-
des poderdo vender as respectivas marcas nas lojas
exclusivas das duas equipas e negociar conjuntamente os
direitos com patrocinadores e empresas de televisdo.

75 — J.A. Sdnchez Periéfiez, director de marketing do Real
Madrid, em El Pafs semanal, edigio de 3 de Margo
de 2002,

76 — Por esse motivo, alguns websites de clubes europeus
dispdem de versdo em japonés.
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clubes europeus decidiram abrir lojas em
cidades do continente asidtico para vende-
rem directamente os seus produtos 77,

83. O é&xito do «merchandising» pds a
descoberto as imensas possibilidades do
futebol como negdcio, o que explica que a
cotizagdo dos jogadores, os verdadeiros
protagonistas do especticulo, dependa
ndo sé do seu rendimento no terreno do
jogo, mas também das receitas que a sua
imagem puder gerar para a equipa, a titulo
de publicidade ou pela venda de artigos
associados ao desportista. Nos ultimos
anos foram efectuadas importantes trans-
feréncias de futebolistas que confirmam
esta afirmac¢do, como a aquisi¢do do joga-
dor japonés Nakata pelo Parma 78 e, muito
em especial, a do francés Zinedine Zidane
pelo Real Madrid, o contrato mais caro da
Histéria, que ronda os 70 milhdes de euros,
dos quais se espera recuperar grande parte
pela venda de camisolas 7°.

84. As grandes equipas, como o Arsenal,
recente vencedor da liga inglesa, ndo sdo
meras associacdes desportivas destinadas a
pratica do futebol, sdo também auténticos
«empdrios» que tendo por objectivo a
prdtica profissional do futebol, desenvol-

77 — O Manchester United tem lojas em Singapura, Bangueco-
que, Kuala Lumpur e HonPg Kong (v. The Economist, «It’s
a funny old game», 8 de Fevereiro de 2001).

78 — Na sua cotizagio tem-se em conta, sem diivida, o facto de
ser o jogador japonés que mais &xito conseguiu na Europa,

79 — Na actual época, a previsdo & vender 500 000 camisolas no
mundo. No total, a receita ascenderia a 36 milhdes de
euros, quase metade dos quais seriam para o clube.
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vemn uma actividade econémica de primeira
ordem, Quando registam um sinal para o
utilizarem como marca comercial e para
fornecerem no mercado, directamente ou
por meio de alguém autorizado, determi-
nados bens e servigos identificados com a
marca, fazem um uso efectivo da proprie-
dade incorpérea e podem opor-se a que
terceiros utilizem igual indica¢do, com o
fim de a explorarem comercialmente e
conseguirem um beneficio econémico, uti-
lizando todos os meios facultados pelo
ordenamento juridico, mesmo os mais
drésticos 80,

85. Em suma, e respondendo a segunda das
. ’c
ditvidas da High Court, entendo que o uso
. ,- . . ’
que o titular pode proibir a terceiros é o
que tem como designio a exploragdo
comercial, em cujo conceito se integra a

80 — Na secgdo desportiva da edigio do jornal de Madrid El
Pais, de 25 de Xbril deste ano, aparcce uma noticia na qual
se refere que membros da Guardia Civil detiveram quatro
pessoas em Valéncia pela distribuigiio ilegal de 14 0000
artigos com o logotipo do Real Madrid, com um valor de
mercado superior a 536 000 curos.

Durante a realizagiio do campeonato do mundo de futebol
de 1998, as autoridades francesas iniciaram 41 processos
or uso indevido de marcas,

o relat6rio sobre a actuagdo das autoridades aduanciras

relativa & usurpagdo de marcas, claborado pela Dirccgdo-
-Geral de Alfindegas ¢ Impostos Indirectos no Ministério
das Finangas francés, rclativo aos anos de 1994 a 1998,
destaca-se o incremento verificado na usurpagio de marcas
relacionadas com os artigos que o piblico associa a prética
de um desporto. No balango feito pela mesma autoridade,
relativo ao ano de 2001, relata-se a apreensiio de 810 000
artigos comemorativos do campconato do mundo de
futcbol de 2002 {estes dois dltimos documentos podem
ser consultados na Internet, no enderego www.finan-
ces.gouv.fr/dovanes/actu/rapport).
Em www.sport.fr surge uma informagio, datada de 25 de
Abril de 2002, na qual se anuncia a chegada maci¢a ao
mercado de camiso(]ns falsas das equipas nacionais que
participam no campconato do mundo que se celebra na
Corcia ¢ no Japio, ¢ se informa que ji estio a ser
comercializadas usurpagdes das marcas das equipas como
o Manchester Unitcg, o Real Madrid ou a(}uvcnlus de
Turim,

utilizagio dos distintivos, registados como
marcas a favor das empresas proprietdrias
de equipas de futebol, para a comercializa-
¢do de pecas de roupa e artigos relaciona-
dos com a formagio desportiva.

86. A esse respeito, sdo irrelevantes as
razdes pelas quais o consumidor procede
a escolha. O dado decisivo é o de o
destinatdrio os adquirir ou consumir por-
que contém o sinal distintivo.

87. As consideragdes anteriores, bem como
as respostas que proponho para a primeira
questdo prejudicial, ndo seguem i letra o
texto das duas questdes formuladas pela
High Court, mas, em interpretacio da
directiva, podem facultar-lhe uma resposta
iitil e adequada para se pronunciar na causa
que é chamada a decidir 81,

81 — Nas conclusdes que apresentei em S de Abril de 2001, no
processo em que foi proferido o acérdio de 15 de Janciro
de 2002, Elide Gottardo {C-55/00, Colect., p. 1-413), tive
ocasidio de afirmar que «a fungdo hermengutica confiada
ao Tribunal de Justiga pelo artigo 234.° CE, destinada a
asscgurar uma aplicagio uniforme do dircito comunitério
nos Estados-Membros, ndo pode limitar-se a responder
mecanicamente ds questdes, respeitando com rigor os
termos em que tenham sido formuladas, mas o Tribunal,
como intérprete qualificado do dircito comunitirio que &,
deve analisar o problema com maior amplitude de vistas ¢
mais flexibilidade para dar uma resposta dtil ao juiz
nacional que as suscita e aos demais juizes da Uniio
Europeia, & luz das normas comunitdrias em vigor. Se
assim nio for, o didlogo entre érgios jurisdicionais
instaurado pelo artigo 234.° CE poderd ficar excessiva-
mente concﬁcionado nas mios do juiz que submete a
gucst&o, de modo que, em fungio da formulzxfio que lhe

¢ poderd determinar a resposta prejudicials (n.° 36,
scgundo pardgrafo).
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V — Conclusiao

88. Tendo em conta as consideragdes expostas, sugiro ao Tribunal de Justica que,
em resposta as questdes formuladas pela High Court, declare que:

«1) O artigo 5.°, n.° 1, alinea a), 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 deve ser interpretado no sentido de que, com
base na disposi¢do nele contida, o titular de uma marca registada pode proibir
a um terceiro o uso de sinais idénticos, para os mesmos produtos ou servigos,
que sejam susceptiveis de induzir em erro sobre a sua origem, procedéncia,
qualidade ou reputagio.

a

A determinag¢do de quando o uso da marca por terceiro é feito ‘como marca’ é
uma questdo de facto que cabe a0 juiz nacional em fungio dos elementos que
tiver 4 sua disposi¢do para decidir a causa. Nio obstante, nos casos de
identidade de sinais e de produtos ou servigos, existe uma presungdo iuris
tantum de que o uso da marca por terceiro o é como tal.

O uso que o titular pode proibir a terceiros é o que tem como designio a sua
exploragdo comercial, em cujo conceito se integra a utilizagio dos distintivos,
registados como marcas a favor das empresas proprietirias de equipas de
futebol, para a comercializa¢do de pegas de roupa e artigos relacionados com
a formagdo desportiva.

A esse respeito, sio irrelevantes as razdes pelas quais o consumidor procede a
escolha dos produtos ou servigos. O dado decisivo é o de o destinatdrio os
adquirir ou consumir porque contém o sinal distintivo.»
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