ACORDAO DE 4, 11, 1997 — PROCESSO C-337/95

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA
4 de Novembro de 1997 7

No processo C-337/95,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justi¢a, nos termos do
artigo 177.° do Tratado CE, pelo Hoge Raad der Nederlanden, destinado a obter,
no litigio pendente neste érgio jurisdicional entre

Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV

Evora BV,

uma decisdo a titulo prejudicial sobre a interpretacio dos artigos 30.°, 36.° e 177.°,
terceiro parigrafo, do Tratado CE, bem como dos artigos 5.° ¢ 7.° da Primeira
Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza
as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1),

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

composto por: G.C. Rodriguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relator),
H. Ragnemalm, R. Schintgen, presidentes de sec¢do, G. F. Mancini, J. C. Moitinho
de Almeida, P.J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet,

G. Hirsch, P. Jann e L. Sevén, juizes,

* Lingua do processo: neerfandés,
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advogado-geral: E G. Jacobs,

secretirio: H. von Holstein, secretdrio adjunto,

vistas as observagdces escritas apresentadas:

— em representagio de Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV,
por C. Giclen, advogado em Amsterdio, ¢ H. van der Woude, advogado no
foro de Bruxelas,

— em representagio da Evora BV, por D. W. IR Verkade ¢ O. W. Brouwer, advo-
gados em Amsterddo, ¢ P. Wytinck, advogado no foro de Bruxelas,

— cm representagio do Governo francés, por C. de Salins, subdircctora na
Direcg¢io dos Assuntos Juridicos do Ministério dos Negécios Estrangeiros,
¢ P. Martinet, secretdrio dos Negécios Estrangeiros na mesma direc¢do, na qua-
lidade de agentes,

— cm representagio do Governo italiano, por U. Leanza, chefe do Servigo do
Contencioso Diplomitico do Ministério dos Negécios Estrangeiros, na quali-
dade de agente, assistido por O. Fiumara, avvocato dello Stato,

— cm representagio do Governo do Reino Unido, por L. Nicoll, do Treasury
Solicitor’s Department, na qualidade de agente, assistida por M. Silverleaf,
barrister,

— eom representagio da Comissio das Comunidades Europeias, por B. J. Drijber,

membro do Servigo Juridico, na qualidade de agente,

visto o relatério para audiéncia,
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ouvidas as alegagdes de Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV,
representadas por C. Gielen e H. van der Woude, da Evora BV, representada por
O. W. Brouwer, L.de Gryse, advogado no foro de Bruxeclas, e P. Wytinck, do
Governo francés, representado por P. Martinet, e da Comissao, representada por
B. ]. Drijber, na audiéncia de 5 de Fevereiro de 1997,

ouvidas as conclusées do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 29 de Abril
de 1997,

profere o presente

Acérdao

Por acordio de 20 de Outubro de 1995, que deu entrada no Tribunal de Justiga em
26 do mesmo més, o Hoge Raad der Nederlanden submeteu, nos termos do artigo
177.° do Tratado CE, seis questdes prejudiciais relativas 3 interpretagio dos artigos
30.°, 36.° e 177.°, terceiro parigrafo, do mesmo Tratado, bem como dos artigos 5.°
e 7.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988,
que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas
(JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

Estas questdes surgiram no quadro de um litfgio entre a Parfums Christian Dior
SA, sociedade de direito francés, com sede em Paris (a seguir «Dior France»), e a
Parfums Christian Dior BV, sociedade de direito neerlandés, com sede em
Roterdio (a seguir «Dior Nederland»), e a Evora BV, sociedade de direito neerlan-
dés, com sede em Renswoude (a seguir «Evora»), a propésito da publicidade feita
por esta tltima de produtos Dior que colocou 2 venda.

A Dior France concebe e produz perfumes e outros produtos cosméticos que se
vendem a precgos relativamente elevados e que sdo considerados como parte do
mercado de produtos cosméticos de luxo. Para a venda desses produtos fora de
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Franga, a Dior nomeou representantes exclusivos, entre os quais a Dior Nederland,
nos Paises Baixos. Tal como outros representantes exclusivos da Dior France na
Europa, a Dior Nederland recorre, para a distribuigao dos produtos Dior nos Pai-
ses Baixos, a um sistema de distribuicdo selectiva, que implica que os produtos
Dior s6 sejam vendidos a revendedores escolhidos, que ficam vinculados a s6 ven-
der a compradores finais ¢ nunca a outros revendedores, a menos que estes tenham
sido igualmente seleccionados para a venda de produtos Dior.

No Benelux, a Dior France ¢ a unica titular das marcas figurativas Eau sauvage,
Poison, Fahrenheit ¢ Dune, designadamente para os perfumes. Estas marcas con-
sistem em representagdes da embalagem em que os frascos de perfume com essas
denominagdes sio vendidos. A Dior France &, além disso, titular de direitos de
autor das embalagens ¢ dos frascos, bem como das embalagens e frascos dos pro-
dutos vendidos sob a denominagio Svelte,

A Evora explora, sob o nome da sua filial Kruidvat, uma importante cadeia de dro-
garias. As lojas Kruidvat, apesar de ndo terem sido designadas como distribuidores
pela Dior Nederland, vendem produtos Dior que a Evora obtém através de impot-
tagdes paralelas. A legalidade da revenda desses produtos nio foi contestada no
quadro do processo principal.

Na campanha de promogio durante o periodo de Natal de 1993, a Kruidvat colo-
cou & venda os produtos Dior Eau sauvage, Poison, Fahrenhcit, Dune e Svelte ¢,
para o cfcito, reproduziu, em prospectos publicitérios, as embalagens e frascos de
alguns desses produtos. Segundo o acérddo de reenvio, a reprodugio das cmbala-
gens ¢ frascos visava exclusivamente, de forma directa ¢ clara, os produtos postos i
venda c foi feita na forma habitual utilizada pelos revendedores deste ramo comer-
cial.

Considerando que essa publicidade nfio correspondia & imagem de luxo e de pres-
tigio das marcas Dior, a Dior France e a Dior Nederland (a seguir «Dior») instau-
raram contra a Evora, no Rechtbank te IHaarlem, um procedimento cautelar por
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ofensa aos direitos dessas marcas, pedindo que a Evora fosse condenada a pér
termo e a abster-se de fazer uso das marcas figurativas da Dior e de proceder a
qualquer divulgacio ou reprodugio da imagem dos seus produtos em catilogos,
brochuras, antincios ou de qualquer outro modo. A Dior alegou nomeadamente
que o uso feito pela Evora das suas marcas era contririo ao disposto na lei uni-
forme do Benelux sobre marcas de produtos, na redacg¢io entdo em vigor, e que
esse uso se efectuava de um modo que podia prejudicar a imagem de luxo e de
prestigio desses produtos. A Dior sustentou igualmente que a publicidade feita
pela Evora ofendia os seus direitos de autor.

O presidente do Rechtbank julgou procedente o pedido da’ Dior e ordenou 2
Evora que pusesse termo de imediato a qualquer utilizagio das marcas figurativas
da Dior, bem como a qualquer divulgagio ou reprodugio da imagem dos produtos
Dior em causa, através de catdlogos, brochuras, antdncios ou de qualquer outro
modo que nio correspondesse a0 modo de publicidade habitual da Dior. A Evora
recorreu desta decisdo para o Gerechtshof te Amsterdam.

Este 6rgdo jurisdicional anulou o despacho impugnado e recusou ordenar as pro-
vidéncias requeridas. Este tribunal rejeitou designadamente o argumento da Dior
de que podia opor-se a2 comercializagdo posterior dos produtos ao abrigo do dis-
posto no artigo 7.°, n.° 2, da directiva, segundo o qual o titular de uma marca pode
opor-se a0 uso da marca relativamente a produtos comercializados na Comunidade
sob essa marca pelo titular, desde que existam motivos legitimos que o justifiquem,
designadamente quando o estado desses produtos seja modificado ou alterado apds
a sua colocagio no mercado. O Gerechtshof entendeu que este artigo se referia
exclusivamente a uma ofensa i reputagdo da marca através de uma alteracio do
estado fisico do artigo da marca em causa.

A Dior recorreu desta decisio para o Hoge Raad. Sustentou designadamente que
«o estado dos produtos», na acep¢io do artigo 7.°, n.° 2, da directiva abrange igual-
mente o estado «psiquico» do produto, isto é a aparéncia e a imagem de prestigio
do produto, bem como a sensagio de luxo que emana deste, pelo seu modo de
apresentagio e de publicidade escolhido pelo titular da marca no exercicio dos seus
direitos de marca.
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A Evora afirmou designadamente que a sua publicidade — feita nos termos usuais
dos retalhistas deste ramo comercial — nio afectava os direitos exclusivos da Dior
¢ que as disposi¢des da directiva, bem como os artigos 30.° e 36.° do Tratado,
impediam a Dior de invocar os scus dircitos de marca ¢ os seus direitos de autor
para a proibir de fazer publicidade aos produtos Dior que comercializa.

Nestas condigdes, o Hoge Raad considerou que se justificava colocar 3 Cour de
justice do Benelux (a seguir «Cour Benelux») questées prejudiciais relativas 2 inter-
pretagao da lei uniforme Benelux sobre marcas de produtos, ¢ ao Tribunal de Jus-
tica das Comunidades Europeias questdes prejudiciais relativas ao direito comuni-
tario. Neste contexto, o Hoge Raad levantou a questio de saber qual dos dois
tribunais, Cour Benclux ou Hoge Raad, é neste caso o 6rgio jurisdicional nacional
cujas decisBes nio sdo susceptiveis de recurso judicial previsto no direito interno, ¢
portanto qual desses dois 6rgaos jurisdicionais deve dirigir-se ao Tribunal de Jus-
tica nos termos do disposto no tercciro parigrafo do artigo 177.° do Tratado.

O Hoge Raad salientou ainda que, embora até ao momento do acérdio de reenvio,
os Estados do Benclux ainda ndo tivessem adaptado a sua legislagdo a directiva,
apesar de jd ter cxpirado o prazo para tal, a interpretagao da directiva ndo seria
impertinente no caso, dada a jurisprudéncia do Tribunal de Justiga que afirma que,
quando um interessado invoca uma directiva que nio foi transposta para a ordem
juridica nacional no prazo prescrito, as normas nacionais devem, na medida do
possivel, ser interpretadas a luz do texto ¢ da finalidade da directiva (v., designa-
damente, acérdio de 14 de Julho de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Colect.,
p. I-3325). O Hoge Raad considerou além disso que, no caso de as normas nacio-
nais em causa nio poderem ser interpretadas em conformidade com a directiva,
colocar-se-ia um problema de interpretagio dos artigos 30.° e 36.° do Tratado.

O Hoge Raad decidiu, assim, suspender a instincia ¢ submeter ao Tribunal de
Justiga as scguintes questdes prejudiciais:

«1) Quando, num processo sobre dircito das marcas num dos paises do Benclux,
sc suscita relativamente a interpretagio da lei uniforme Benclux sobre marcas
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uma questio de interpretagio da Primeira Directiva do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas (89/104/CEE), é o Supremo Tribunal nacional ou a Cour
Benelux que deve ser considerado o 6rgao ]urlsdlczonal nacional cujas decisdes
ndo sio susceptiveis de recurso judicial previsto no direito interno e que, por
essa razio, estd obrigado, nos termos do artigo 177.°, terceiro paridgrafo, do
Tratado CE, a submeter as questdes ao Tribunal de Justica das Comunidades
Europeias?

2) Estd de acordo com o sistema da mencionada directiva e, em especial, com os
artigos 5.° a 7.° da mesma, admitir que, tratando-se da revenda de produtos
comercializados na Comunidade sob uma marca, pelo titular da mesma, ou
com o seu consentimento, o revendedor tem também a liberdade de utilizar a
marca com o fim de anunciar ao publico a sua comercializagio posterior?

3) Em caso de resposta afirmativa a segunda questdo, hi excepcdes a esta regra?

4) Em caso de resposta afirmativa i questdo anterior, hd que fazer uma excepgio
no caso de ser ameagada a funcio publicitiria da marca porque o revendedor,
pela forma como utiliza a marca no referido antncio, prejudica a imagem de
luxo e de prestigio dessa marca?

5) Pode-se falar de “motivos legitimos”, na acepgio do artigo 7.°, n.° 2, da direc-
tiva, quando, pela forma como o revendedor faz publicidade aos produtos, se
modifica ou altera o “estado psiquico” desses produtos, isto é, o aspecto, a
imagem de prestigio e a sensacio de luxo que emana desses produtos e que
resulta da forma como o titular da marca, fazendo uso dos seus direitos de
marca, apresenta e faz publicidade dos seus produtos?

6) As disposi¢des dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CE opdem-se a que o titular
de uma marca (figurativa) ou o titular de um direito de autor sobre os frascos
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e as embalagens dos scus produtos, invocando o direito de marca ou de autor,
impe¢a um revendedor, que tem liberdade para continuar a comercializar os
referidos produtos, de fazer publicidade desses produtos de uma forma que ¢é
usual entre os comerciantes no ramo de actividade em causa? Serd igualmente
esse o caso, s¢ o revendedor, pelo modo como utiliza a marca na sua publici-
dade, prejudicar a imagem de luxo ¢ de prestigio da referida marca ou sc a
publicagio ¢ a reprodugio se cfectuarem em circunstincias tais que causam
prejuizo ao titular do direito de autor?»

Quanto a primeira questao

Resulta do acérdiao de reenvio:

— que a Cour Benclux foi instituida por um tratado, assinado em Bruxelas em 31
de Marco de 1965, entre o Reino da Bélgica, o Grio-Ducado do Luxemburgo e
o Reino dos Paises Baixos, ¢ que é composta por juizes dos Supremos Tribunais
de cada um desscs trés Estados, ¢

— que, nos termos das disposi¢des conjugadas dos artigos 6.°, n.° 3, do referido
tratado ¢ 10.° da Convengdo Benelux em matéria de marcas de produtos, cele-
brada em 19 de Marg¢o de 1962 cntre estes trés Estados-Membros do Benelux, o
Hoge Raad ecstd, em principio, vinculado a submeter, a titulo prejudicial, 2
Cour Benclux, as questdes de interpretagio da lei uniforme Benelux sobre mar-
cas de produtos, anexa a referida convengio.

O artigo 6.° do tratado que institui a Cour Benelux tem a seguinte redacgio:

«1. Nos casos a scguir indicados, a Cour Benelux conhece das questdes de inter-
pretagio das normas juridicas abrangidas na previsio do artigo 1.° que sc coloquem
em litigios pendentes quer perante os érgdos jurisdicionais nacionais de um dos
trés paiscs, sedcados no respectivo territério na Europa...
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2. Quando uma decisio num processo pendente num 6rgio jurisdicional nacional
exigir a resolu¢io de uma dificuldade de interpretagio de uma norma juridica
abrangida na previsdo do artigo 1.°, esse 6rgdo jurisdicional pode, se entender que
é necessdria uma decisio sobre essa questio para poder proferir a sentenca, suspen-
der, mesmo oficiosamente, a decisio definitiva para que a Cour Benelux se pro-
nuncie sobre a questio de interpretagio.

3. Nas condi¢es previstas no niimero anterior, um 6érgio jurisdicional nacional
cujas decisdes sejam insusceptiveis de recurso judicial em direito interno é obri-
gado a submeter 2 Cour Benelux...»

O artigo 7.°, n.° 2, deste mesmo tratado prevé ainda que:

«Os 6rgdos jurisdicionais nacionais que venham a decidir a seguir a causa estio
vinculados pela interpretagio resultante da decisdo proferida pela Cour Benelux.»

E tendo em consideragio este sistema de direito que, com a sua primeira questio,
o 6rgio jurisdicional nacional pergunta se, quando um problema de interpretacio
da directiva é suscitado no quadro de um processo em curso num dos Estados-
-Membros do Benelux e a interpretagio diz respeito i lei uniforme Benelux sobre
marcas de produtos, é o Supremo Irtbunal nacional ou a Cour Benelux que deve
ser considerado o érgio jurisdicional nacional cujas decises nio sio susceptiveis
de recurso judicial previsto no direito interno e que, por essa razio, esti obrigado,
nos termos do artigo 177.°, terceiro pardgrafo, do Tratado, a submeter as questdes
ao Tribunal de Justica.

Para responder a esta questdo, deve analisar-se, em primeiro lugar, se um 4rgio
jurisdicional como a Cour Benelux tem a faculdade de submeter questdes prejudi-
ciais ao Tribunal de Justica e, se assim for, se estd obrigado a fazé-lo.

I-6042



20

21

22

23

24

PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Em primeiro lugar, verifica-se que a questdo colocada pelo 6rgdo jurisdicional
nacional parte, com razdo, da premissa de que um 6rgio jurisdicional como a Cour
Benelux é um tribunal que pode submeter questdes prejudiciais ao Tribunal de
Justica.

Com efcito, ndo existe qualquer motivo vilido susceptivel de justificar que um
érgio jurisdicional comum a virios Estados-Membros nio possa submeter ques-
tdes prejudiciais ao Tribunal de Justiga, tal como os érgios jurisdicionais de cada
um desses Estados-Membros.

A cste respeito, deve ter-sc em conta, designadamente, que a Cour Benelux tem
por missdo garantir a uniformidade de aplicagio das normas juridicas comuns aos
trés Estados do Benelux ¢ que o processo perante este tribunal é um incidente nas
ac¢des pendentes nos Srgaos jurisdicionais nacionais, que se termina pela interpre-
tacdo dcfinitiva das normas juridicas comuns no Benclux.

Permitir a um 6rgio jurisdicional, como a Cour Benelux, que, quando interpreta
normas comunitdrias em cumprimento da sua missio, aplique o procedimento pre-
visto no artigo 177.° do Tratado corresponde, portanto, ao objectivo desta dispo-
si¢do, que é o de assegurar uma interpretagio uniforme do dircito comunitério.

Quanto a questdo seguinte, saber sec um érgio jurisdicional como a Cour Benclux
pode scr obrigado a submeter questdes ao Tribunal de Justiga, deve recordar-se
que, nos termos do disposto no artigo 177.°, terceiro pardgrafo, do Tratado,
quando uma questio prejudicial é suscitada num processo pendente perante um
6rgdo jurisdicional nacional cujas decisdes nio sdo susceptiveis de recurso judicial
em dircito interno, csse 6rgao jurisdicional esti obrigado a submeter a questio ao
Tribunal de Justica.
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Segundo a jurisprudéncia do Tribunal, esta obrigacdo de submeter a questio ao

Tribunal de Justica insere-se no Ambito da colaboragdo entre os érgios jurisdicio-
nais nacionais incumbidos da aplicagdo das normas comunitdrias ¢ o Tribunal de
Justica instituida com o objectivo de garantir a correcta aplicagdo e a interpretagio
uniforme do direito comunitdrio no conjunto dos Estados-Membros (v., designa-
damente, acérdio de 6 de Outubro de 1982, Cilfit e Lanificio di Gavardo, 283/81,
Recueil, p. 3415, n.° 7). Resulta igualmente da jurisprudéncia que o artigo 177.°,
terceiro parigrafo, tem como fim, nomeadamente, evitar que se estabelega em qual-
quer Estado-Membro uma jurisprudéncia nacional em desacordo com as regras do
direito comunitirio (v., por exemplo, acérdios de 24 de Maio de 1977,
Hoffmann-La Roche, 107/76, Colect., p. 333, n.°5, e de 27 de Outubro de 1982,
Morson e Jhanjan, 35/82 e 36/82, Recueil, p. 3723, n.° 8).

Parece, pois, que, nio existindo qualquer possibilidade de recurso judicial das deci-
soes de um 6rgio jurisdicional como a Cour Benelux, que resolve em termos defi-
nitivos as questdes de interpretagio do direito uniforme Benelux, este tribunal
pode ser obrigado a dirigir-se ao Tribunal de Justiga, nos termos do artigo 177.°,
terceiro pardgrafo, quando lhe é submetida uma questao de interpretagio da direc-
tiva.

Por outro lado, quanto i questio de saber se o FHoge Raad estd obrigado a sub-
meter questdes prejudiciais ao Tribunal de Justi¢a, nio oferece dividas que um
Supremo Tribunal nacional deste tipo, cujas decisdes também nio sdo susceptiveis
de recurso judicial de direito interno, nio pode proferir a sua decisio sem se dirigir
previamente ao Tribunal de Justiga, nos termos do artigo 177.°, terceiro parigrafo,
do Tratado, quando uma questdo de interpretagio do direito comunitirio é susci-
tada perante ele.

Tal nio implica necessariamente que, numa situagdo como aquela a que se refere o
Hoge Raad, os dois 6rgios jurisdicionais estejam efectivamente obrigados a
submeter questdes ao Tribunal de Justica.
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Com cfeito, segundo jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica, se o artigo
177.°, terceiro pardgrafo, impde sem restri¢des aos orgios jurisdicionais nacionais,
cujas decisBes ndo scjam recorriveis segundo o ordenamento juridico interno, a
obrigacio de submeter ao Tribunal de Justiga qualquer questdo de interpretacio
perante cles suscitada, a autoridade da interpretagdo dada pelo Tribunal ao abrigo
do artigo 177.° pode todavia privar de causa aquela obrigagio e esvazid-la assim de
contetdo. Isto verifica-se, designadamente, sempre que a questdo suscitada seja
materialmente idéntica a outra questdo suscitada em processo anilogo ¢ ji decidida
a titulo prejudicial (v., designadamente, acérdios Cilfit e Lanificio di Gavardo, ji
referido, n.° 13, e de 27 de Margo de 1963, Da Costa ¢ o., 28/62, 29/62 ¢ 30/62,
Colect. 1962-1964, p.233). A fortiori, tal é igualmente o caso quando a questio
suscitada é materialmente idéntica a uma questdo que ji foi objecto de uma decisio
a titulo prejudicial no quadro do mesmo processo nacional.

De onde resulta que, se um érgao jurisdicional como o Hoge Raad, antes de pér a
questio & Cour Benclux, fizer uso da sua faculdade de submeter a questio levan-
tada ao Tribunal de Justiga, a autoridade da interpretagio dada por este pode isen-
tar um 6rgdo jurisdicional como a Cour Benelux da obrigagio de submeter uma
questio materialmente idéntica antes de proferir a sua decisio. Inversamente, se a
questio nao tiver sido previamente submetida ao Tribunal de Justica por um érgio
jurisdicional como o Hoge Raad, um tribunal como a Cour Benclux pode subme-
ter a questio suscitada ao Tribunal de Justiga, cuja decisdo podera entdo isentar o
Hoge Raad da obrigacio de submeter uma questio materialmente idéntica, antes
de proferir a sua deciso.

Deve, assim, responder-se 4 primeira questio, que, quando um problema de
interpretacdo da directiva é suscitado no quadro de um processo em curso num dos
Estados-Membros do Benelux ¢ a interpretagio diz respeito i lei uniforme Benelux
sobre marcas de produtos, o érgio jurisdicional nacional cujas decisdes ndo sdo
susceptiveis de recurso judicial previsto no direito interno, como o sio tanto a
Cour Benelux como o Hoge Raad, estd obrigado, nos termos do artigo 177.°, ter-
ceiro pardgrafo, do Tratado, a submeter as questdes ao Tribunal de Justiga. Essa
obrigagio fica todavia privada de causa ¢ assim esvaziada de conteiido quando a
questdo suscitada é materialmente idéntica a uma questio que ji foi objecto de uma
decisdo a titulo prejudicial no quadro do mesmo processo nacional.
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Quanto a segunda questido

Com a segunda questdo, o érgio jurisdicional nacional pretende saber, no essen-
cial, se os artigos 5.° a 7.° da directiva devem ser interpretados no sentido de que,
quando hid produtos de marca que sio comercializados no mercado comunitirio
pelo titular da marca ou com o seu consentimento, um revendedor tem a faculdade,
além da revenda desses produtos, de utilizar a marca para anunciar ao ptblico a
comercializagdo posterior desses produtos.

Para responder a esta questio, devem recordar-se, em primeiro lugar, as disposi¢des
pertinentes dos artigos da directiva a que faz referéncia o érgio jurisdicional naci-
onal.

O artigo 5.° da directiva, que especifica os direitos conferidos pela marca, dispde,
por um lado, no seu n.° 1, que o titular fica habilitado a proibir que um terceiro,
sem o seu consentimento, faca uso da sua marca na vida comercial e, por outro, no
n.° 3, alinea d), que pode ser proibida a qualquer terceiro a utilizagdo da marca na

publicidade.

O artigo 7.°, n.° 1, da directiva, respeitante ao esgotamento dos direitos conferidos
pela marca, prevé, por outro lado, que este direito ndo permite ao seu titular proi-
bir o uso da marca para produtos comercializados na Comunidade pelo titular ou
com o seu consentimento.

Dever-se-4 afirmar, entdo, que, se o direito, conferido ao titular de uma marca nos
termos do artigo 5.° da directiva, de proibir o uso dessa marca em determinados
produtos se esgota quando estes foram comercializados por ele préprio ou com o
seu consentimento, o mesmo acontece em relacio ao direito de utilizar a marca
para anunciar ao publico a posterior comercializacio desses produtos.
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Com cfeito, decorre da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que o artigo 7.° da
directiva deve ser interpretado i luz das normas do Tratado relativas a livre circu-
lagio de mercadorias ¢, designadamente, do artigo 36.° (v. acérdio de 11 de Julho
de 1996, Bristol-Myers Squibb e o., C-427/93, C-429/93 ¢ C-436/93, Colect,,
p-1-3457, n.° 27), ¢ que a regra do esgotamento visa evitar que scja permmdo a0s
titulares da marca a compartimentacio dos mercados nacionais e, desse modo, o
favorecimento da manutenc¢do das diferencas de precos que possam existir entre os
Estados-Membros (v. acérdio Bristol-Myers Squibb ¢ o., ji referido, n.® 46). Ora,
sc o direito de usar a marca para anunciar a posterior comercializagio dos produtos
nio sc esgotasse do mesmo modo que o direito de revenda, esta tornar-se-ia con-
sideravelmente mais dificil ¢ o objectivo da regra do esgotamento prevista no artigo
7.° ficaria comprometido.

De onde sc conclui que se deve responder i segunda questio que os artigos 5.° ¢
7.° da directiva devem scr interpretados no sentido de que, quando hd produtos de
marca que sdo comercializados no mercado comunitdrio pelo titular da marca ou
com o scu consentimento, um revendedor tem a faculdade, além da revenda desses
produtos, de utilizar a marca para anunciar ao publico a comercializagdo posterior
desses produtos.

Quanto as terceira, quarta e quinta questoes

Com as terceira, quarta ¢ quinta questdes, que devem ser analisadas em conjunto, o
6rgao jurisdicional nacional pretende saber, no essencial, se a regra que decorre da
resposta a segunda questdo admite excepgdes, designadamente

— quando a fungdo publicitiria da marca é posta em perigo pelo facto de o reven-
dedor, pela forma como utiliza a marca na publicidade, prejudicar a imagem de
luxo ¢ de prestigio dessa marca, e

— quando a forma como o revendedor faz publicidade aos produtos modifica ou
altera o estado «psiquico» desses produtos, isto é, o aspecto, a imagem de
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prestigio e a sensagdo de luxo que emana desses produtos e que resulta da
forma como o titular da marca, fazendo uso dos seus direitos de marca, apre-
senta e faz publicidade dos seus produtos.

Hai que recordar a este respeito que, segundo o artigo 7.°, n.° 2, da directiva, a
regra do esgotamento consagrada no n.°1 ndo é aplicivel quando motivos legiti-
mos justifiquem a oposi¢do do titular da marca 2 comercializagio posterior dos
produtos dessa marca, designadamente quando o estado desses produtos seja
modificado ou alterado apés a sua colocagio no mercado.

Deve, portanto, verificar-se se os casos a que se refere o érgio jurisdicional naci-
onal constituem motivos legitimos na acepgio do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, que
permitam ao titular da marca opor-se a que um revendedor use a marca para anun-
ciar ao piiblico a comercializa¢do posterior dos produtos com essa marca.

A este respeito, hid que comegar por lembrar que, segundo a jurisprudéncia do Tri-
bunal de Justica, o artigo 7.° da directiva regula de modo completo a questio do
esgotamento do direito de marca no que respeita aos produtos colocados no
comércio na Comunidade e que a utilizagio do termo «nomeadamente» no n.° 2
do artigo demonstra que a hipétese relativa 3 modificagio ou alteragio do estado
dos produtos com a marca sé é referida a titulo de exemplo do que podem ser os
motivos legitimos (v. acérdio Bristol-Myers Squibb e o., ji referido, n.°° 26 ¢ 39).
Além disso, este artigo destina-se a conciliar os interesses fundamentais da pro-
tecgiao dos direitos de marca com os da livre circulagio de mercadorias no mercado
comum (acérdio Bristol-Myers Squibb e o., ji referido, n.° 40).

Deve declarar-se, a seguir, que o prejuizo causado 2 reputagio da marca pode, em
principio, constituir um motivo legitimo, na acep¢io do artigo 7.°, n.° 2, da direc-
tiva, susceptivel de justificar que o titular se oponha a comercializagio posterior
dos produtos que ele langou no mercado na Comunidade ou que ai foram comer-
cializados com o seu consentimento. Com efeito, segundo a jurisprudéncia do
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Tribunal de Justica relativa 4 reembalagem dos produtos de marca, o titular de uma
marca tem um interesse legitimo, que se prende com o objecto especifico do direito
de marca, em poder opor-se i comercializagio do produto se a apresentagio do
produto reembalado for susceptivel de prejudicar a reputagio da marca (v. acérdio
Bristol-Myers Squibb e o., ja referido, n.° 75).

De onde decorre que, quando um revendedor faz uso de uma marca a fim de anun-
ciar a posterior comercializagio dos produtos dessa marca, se tem de ponderar, por
um lado, o interesse legitimo do titular da marca em estar protegido contra os
revendedores que utilizam a sua marca para fins publicitirios de modo a afectar a
reputagio da marca e, por outro, o do revendedor em revender esses produtos uti-
lizando os mecios publicitirios habituais no secu ramo de actividade.

Num caso como o do processo principal, em que estdo em causa produtos de luxo
e de prestigio, o revendedor nio deve agir de maneira desleal em relagio aos inte-
resses legitimos do titular da marca. Deve esforgar-se, pois, por evitar que a sua
publicidade afecte o valor da marca, prejudicando o scu aspecto ¢ a imagem de
prestigio dos produtos em causa, bem como a sensagio de luxo que deles emana,

No cntanto, terd também que sc reconhecer que o facto de um revendedor, que
comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas n3o nccessariamente
da mesma qualidade, utilizar, para produtos da marca, os meios publicitirios habi-
tuais no scu ramo de actividade, ainda que estes ndo correspondam aos utilizados
pelo préprio titular ou pelo seu revendedor autorizado, ndo constitui um motivo
legitimo, na acepgio do n.° 2 do artigo 7.° da directiva, susceptivel de justificar que
o titular sc oponha a essa publicidade, salvo se sc provar que, tendo em conside-
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ragdo as circunstincias especificas de cada caso, o uso da marca na publicidade do
revendedor afecta seriamente a reputagio da marca.

Esse prejuizo sério pode derivar, por exemplo, do facto de o revendedor, no pros-
pecto publicitirio que distribui, nio ter tido o cuidado de nio colocar a marca
numa vizinhanga que fosse susceptivel de depreciar, de modo grave, a imagem que
o titular conseguiu criar 2 volta da sua marca.

A luz do que precede, deve responder-se is terceira, quarta e quinta questdes que
o titular de uma marca ndo pode opor-se, ao abrigo do artigo 7.°, n.° 2, da direc-
tiva, a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma natu-
reza, mas nio necessariamente da mesma qualidade que os produtos da marca, uti-
lize 2 marca, com os meios habituais no seu ramo de actividade, para anunciar ao
ptblico a comercializacio posterior dos seus produtos, salvo se se provar que,
tendo em consideragdo as circunstincias especificas de cada caso, o uso da marca
na publicidade do revendedor afecta seriamente a reputagio da marca.

Quanto a sexta questiao

Com a sexta questdo, o 6rgio jurisdicional nacional pretende, no fundo, saber se os
artigos 30.° e 36.° do Tratado obstam a que o titular de uma marca ou o titular de
um direito de autor sobre os frascos e as embalagens dos seus produtos, invocando
o direito de marca ou de autor, impeca um revendedor de fazer publicidade para
posterior comercializag¢io desses produtos da forma habitual entre os comerciantes
no ramo de actividade em causa. Pergunta, ainda, se a resposta deve ser a mesma
quando o revendedor, pelo modo como utiliza a marca na sua publicidade,
prejudica a imagem de luxo e de prestigio da referida marca ou quando a publi-
cagdo e a reprodugdo desta se efectuam em circunstincias tais que causam prejuizo
ao titular do direito de autor.
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Estas questdes t&m como premissas:

— que, segundo o direito nacional aplicdvel, nas hipdteses referidas, o titular da
marca ou o titular do direito de autor pode legitimamente proibir um revende-
dor de fazer publicidade para posterior comercializagio desses produtos, e

— que essa proibigdo constitui um entrave a livre circulagdo de mercadorias, proi-
bido pclo artigo 30.° do Tratado, salvo se se puder justificar por um dos moti-
vos cnunciados no artigo 36.° do mesmo Tratado.

Ao contririo do que sustenta a Dior, o 6rgio jurisdicional nacional teve razio ao
entender que uma proibi¢io como a que estd em causa no processo principal pode
constituir uma medida de efeito equivalente a uma restri¢io quantitativa, em prin-
cipio proibida pelo artigo 30.° Basta salientar a este propésito que, segundo o
acérddo de reenvio, estio em causa no processo principal produtos que o revende-
dor obteve por via de importagdes paralelas ¢ que uma proibigdo de publicidade,
como a requerida no processo principal, tornaria a comercializa¢io e, por conse-
guinte, o acesso ao mercado desses produtos significativamente mais dificeis.

Ter-se-4, pois, que analisar se uma proibi¢io como a requerida no processo prin-
cipal pode ser admitida & luz do disposto no artigo 36.° do Tratado, segundo o qual
as disposi¢des dos artigos 30.° a 34.° ndo obstam as proibigdes ou restrigdes de
importagio justificadas por razdes de protecgdo da propriedade industrial e comer-
cial, desde que nio constituam nem um meio de discriminagio arbitrdria nem uma
restrigio disfar¢cada no comércio entre Estados-Membros.

Quanto a questio do dircito do titular de uma marca, deve recordar-sc
que, segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, o artigo 36.° do Tratado ¢ o
artigo 7.° da directiva devem ser interpretados de modo idéntico (acérdio Bristol-

-Myers Squibb ¢ o., j& referido, n.° 40).
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Em consequéncia, e tendo em conta as respostas dadas as segunda, terceira, quarta
e quinta questdes, deve responder-se a esta parte da sexta questio que os artigos
30.° e 36.° do Tratado devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma
marca nio pode opor-se a que um revendedor, que comercializa habitualmente
artigos da mesma natureza, mas ndo necessariamente da mesma qualidade que os
produtos da marca, utilize a marca, com os meios habituais no seu ramo de acti-
vidade, para anunciar ao ptiblico a comercializagio posterior dos seus produtos,
salvo se se provar que, tendo em consideragio as circunstincias especificas de cada
caso, o uso da marca para esse fim afecta seriamente a reputagio da marca.

Relativamente & parte da sexta questio respeitante ao direito de autor, deve
salientar-se que, segundo jurisprudéncia do Tribunal de Justiga, as razdes de pro-
tecgdo da propriedade industrial e comercial na acepgio do artigo 36.° incluem a
protecgio que confere o direito de autor (acérdio de 20 de Janeiro de 1981, Musik-
-Vertrieb membran e K-tel International, 55/80 e 57/80, Recueil, p. 147, n.° 9).

Ora, as obras literdrias e artisticas podem ser objecto de exploragio comercial, quer
pela via de representagdes publicas quer pela via da reproducio e da colocagio em
circulagio dos suportes materiais dessa reprodugio e as duas prerrogativas essen-
ciais do autor, o direito exclusivo de representagdo e o direito exclusivo de repro-
ducdo, nio sdo postas em causa pelas normas do Tratado (acérdio de 17 de Maio
de 1988, Warner Brothers e Metronome Video, 158/86, Colect., p. 2605, n.° 13).

Decorre ainda da jurisprudéncia que, embora a exploracio comercial do direito de
autor constitua uma fonte de remunera¢io para o seu titular, constitui igualmente
uma forma de fiscalizacdo da comercializagdo por parte deste, e que, deste ponto
de vista, a exploragio comercial do direito de autor levanta os mesmos problemas
que um outro direito de propriedade industrial ou comercial (v. acérdio Musik-
-Vertrieb membran e K-tel International, ji referido, n.° 13). O Tribunal declarou,
assim, que o direito exclusivo de exploragio conferido pelo direito de autor ndo
pode ser invocado pelo titular deste para impedir ou restringir a importagio de
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suportes de som que tenham sido licitamente comercializados noutro Estado-
-Membro peclo préprio titular do direito ou com o seu consentimento (v. acérdio
Musik-Vertriecb membran ¢ K-tel International, jd referido, n.° 15).

A luz desta jurisprudéncia — ¢ sem que scja necessirio tomar posi¢io sobre a
questio de saber se um dircito de autor ¢ um dircito de marca podem ser invoca-
dos simultancamente em relagio ao mesmo produto — basta reconhecer que, em
circunstincias como as que estio cm causa no processo principal, a protecgdo atri-
buida pelo direito de autor em relagdo a reprodugio, na publicidade do revendedor,
de obras protegidas nio pode, de qualquer modo, ser mais alargada do que a con-
ferida nas mesmas condi¢des ao titular de um direito de marca.

Deve assim responder-se & sexta questio que os artigos 30.° e 36.° do Tratado
devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca nio pode
opor-se a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da mesma
natureza, mas nio necessariamente da mesma qualidade que os produtos protegi-
dos, utilize estes, com os mecios habituais no seu ramo de actividade, para anunciar
ao ptblico a comercializagdo posterior dos seus produtos, salvo se se provar que,
tendo em consideragio as circunstincias cspecificas de cada caso, o uso desses pro-
dutos para csse fim afecta seriamente a sua reputagio.

Quanto as despesas

As despesas efectuadas pelos Governos francés, italiano ¢ do Reino Unido e pela
Comissdo das Comunidades Europeias, que apresentaram observagdes ao Tribunal,
ndo sdo reembolsdveis. Revestindo o processo, quanto 3s partes na causa principal,
a naturcza de incidente suscitado perante o 6rgio jurisdicional nacional, compete a
este decidir quanto as despesas.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

pronunciando-se sobre as questdes submetidas pelo Hoge Raad der Nederlanden,
por acérdio proferido em 20 de Outubro de 1995, declara:

)

2)

3)

Quando um problema de interpretacio da Primeira Directiva 89/104/CEE
do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legisla¢des dos
Estados-Membros em matéria de marcas, é suscitado no quadro de um pro-
cesso em curso num dos Estados-Membros do Benelux e a interpretagio diz
respeito a lei uniforme Benelux sobre marcas de produtos, o érgao jurisdi-
cional nacional cujas decisées nio sido susceptiveis de recurso judicial pre-
visto no direito interno, como o sio tanto a Cour de justice do Benelux
como o Hoge Raad der Nederlanden, estd obrigado, nos termos do artigo
177.°, terceiro parigrafo, do Tratado CE, a submeter as questoes ao Tribu-
nal de Justi¢a. Essa obrigacdo fica todavia privada de causa e assim esvazi-
ada de contetido quando a questio suscitada é materialmente idéntica a
uma questdo que ja foi objecto de uma decisdo a titulo prejudicial no qua-
dro do mesmo processo nacional.

Os artigos 5.° e 7.° da Directiva 89/104 devem ser interpretados no sentido
de que, quando hi produtos de marca que sao comercializados no mercado
comunitdrio pelo titular da marca ou com o seu consentimento, um reven-
dedor tem a faculdade, além da revenda desses produtos, de utilizar a marca
para anunciar ao publico a comercializagdo posterior desses produtos.

O titular de uma marca nio pode opor-se, ao abrigo do artigo 7.°, n.° 2, da
Directiva 89/104, a que um revendedor, que comercializa habitualmente
artigos da mesma natureza, mas nio necessariamente da mesma qualidade
que os produtos da marca, utilize a marca, com os meios habituais no seu
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ramo de actividade, para anunciar ao piblico a comercializa¢do posterior
dos seus produtos, salvo se se provar que, tendo em consideracio as
circunstincias especificas de cada caso, o uso da marca na publicidade do
revendedor afecta seriamente a reputagdo da marca.

Os artigos 30.° e 36.° do Tratado CE devem ser interpretados no sentido de
que o titular de uma marca ndo pode opor-se a que um revendedor, que
comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas ndo necessa-
riamente da mesma qualidade que os produtos protegidos, utilize estes,
com os meios habituais no seu ramo de actividade, para anunciar ao
publico a comercializagdo posterior dos seus produtos, salvo se se provar
que, tendo em consideragio as circunstincias especificas de cada caso, o uso
desses produtos para esse fim afecta seriamente a sua reputacio.

Rodriguez Iglesias Gulmann Ragnemalm
Schintgen Mancini Moitinho de Almeida
Kapteyn Murray Edward
Puissochet Hirsch
Jann Sevon

Proferido em audi@ncia piiblica no Luxemburgo, em 4 de Novembro de 1997.

O sccretdrio O presidente

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias
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