GEROLSTEINER BRUNNEN

CONCLUSOES DA ADVOGADA-GERAL
CHRISTINE STIX-HACKL
apresentadas em 10 de Julho de 2003 "

I — Observacdes introdutérias

1. Nos termos do artigo 5.° n.° 1, da
Directiva 89/104/CEE? (a seguir «directiva
sobre as marcas»), uma marca confere ao
seu titular um direito exclusivo que, entre
outras coisas, lhe permite proibir a terceiros
o uso de um sinal que implique um risco de
confusdo. No entanto, este direito exclusivo
ndo vai ao ponto de impedir a indicagio,
designadamente, da proveniéncia geogra-
fica do produto em causa”.

2. O que é discutivel é se, e em que
condigdes, é permitida a utilizagdo de uma
indicagdo de proveniéncia geogrifica, se ela
for para além da descri¢do das caracterfsti-
cas do produto, tendo como finalidade

1 — Lingua original: alemio.

2 — Primeira Directiva 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).

3 — Artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da directiva sobre as marcas.

diferencia-lo dos produtos de outras empre-
sas — e for, portanto, usada como marca *.

3. O érgdo jurisdicional de reenvio pre-
tende saber, neste contexto, se a utilizagdo
como marca de uma indicacdo de proveni-
éncia geografica também se inclui no
ambito de aplica¢do do artigo 6.° n.° 1,
alfnea b), da directiva sobre as marcas e, em
caso afirmativo, como deve ser tratada esta
utilizagdo no quadro desta disposigio.

I — Matéria de facto e despacho de
reenvio

4. A recorrente no processo principal,
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (a
seguir «recorrente»), produz dgua mineral
e refrigerantes & base de 4gua mineral e
comercializa-os na Alemanha.

4 — A wilizagio de um sinal como marca foi definida pelo
Tribunal de Justiga no seu acérddo de 23 de Fevereiro
de 1999, BMW (C-63/97, Colect., p. 1-905, n.° 38), como
utilizagiio feita «a fim de distinguir os produtos ou servigos
em causa como provenientes de uma empresa determinada».
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5. E titular da marca nominativa
«GERRI», registada com a prioridade de
21 de Dezembro de 1985 para, nomeada-
mente, Agua mineral, 4gua de mesa, bebidas
sem 4lcool e limonadas, bem como de
diversas marcas nominativas e figurativas
em que entra a palavra «GERRI» e que
foram registadas para dgua mineral, bebi-
das sem alcool, sumos de frutas e limona-

das.

6. A recorrida no processo principal, a
Putsch GmbH (a seguir «recorrida»),
comercializa na Alemanha, desde meados
dos anos noventa, refrigerantes com rétulos
que contém as palavras «KERRY Spring».
A 4gua utilizada para producdo destes
refrigerantes é proveniente da nascente
situada na localidade de Ballyferriter, no
Condado de Kerry, Irlanda.

7. A recorrente propls uma acgio nos
tribunais alemdes contra a recorrida, com
fundamento na violagdo do seu direito a
marca. A recorrente pediu que a recorrida
seja condenada a abster-se de utilizar a
designagdo, a prestar informacdes € a pagar
uma indemnizacdo. Alegou que comercia-
liza sob a marca «GERRI» refrigerantes
com diversos tipos de sabores. Em razdo da
quota de mercado dos refrigerantes 3 base
de dgua mineral deste modo referenciados,
deve reconhecer-se a elevada forca distin-
tiva da marca « GERRI».
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8. A recorrida contesta este pedido e alega
ndo existir risco de confusio entre ambas as
designagdes, pois a palavra «<KERRY» ndo
é utilizada separadamente, mas apenas em
combinacdes de palavras e de imagens e
porque a palavra na designacdo impugnada
ndo tem um valor distintivo. A recorrida
utiliza a designacio «KERRY Spring»
exclusivamente para descrever o local de -
origem da dgua mineral.

9. O pedido da recorrente foi, no essencial,
considerado procedente na primeira instan-
cia. Em contrapartida, foi considerado
improcedente no recurso interposto pela
recorrida. A recorrente interpds recurso
dessa decisio para o Bundesgerichtshof.

10. Como fundamento do seu pedido de
decisdo prejudicial, o érgio jurisdicional de
reenvio alega existir um risco de confusio
nos termos do direito das marcas, por se
verificar uma semelhanca fonética das
designacoes e, simultaneamente, existir um
alto grau de semelhanca dos produtos.

11. Para decisio do litigio, é necessdrio
aplicar o artigo 6.% n.° 1, alinea b), da
directiva sobre as marcas. A aplicabilidade
desta disposicdo ndo pode ser generica-
mente afastada s6 porque a indicacdo da
proveniéncia geografica é também utilizada
pela recorrida como marca.
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12. Isso resulta, desde logo, da letra do
artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da directiva sobre
as marcas, que se refere a qualquer uso no
comércio. De um ponto de vista sistema-
tico, o Bundesgerichtshof é de opinido de
que a disposicio do artigo 6.% n.° 1, alinea
b), da directiva sobre as marcas deve ser
vista como uma barreira de proteccio
contra os direitos de proibi¢do conferidos
pelo artigo 5.°

13. Com base no acérdio Windsurfing
Chiemsee >, o Bundesgerichtshof considera
nfo ser seguro que o artigo 6.% n.° 1, alinea
b), da directiva sobre as marcas seja
aplicavel a utilizagio como marca de uma
indicacdo de proveniéncia geogrifica.

14. Neste contexto, seria de especial
importancia o facto de o Tribunal de
Justica, no ambito da ponderacio do
necessario equilibrio entre os direitos de
proibicdo do artigo 5.° da directiva sobre as
marcas e a fungdo do seu artigo 6.% n.° 1,
alinea b), que consiste em impedir uma
monopolizacdo de informagdes que tém de
permanecet livres, ter feito uma interpreta-
¢do ampla do conceito de utilizagﬁo como
marca na perspectiva do artlgo 55 n°1,
alinea a), da mesma directiva °.

5 — Acérdio de 4 de Maio de 1999 (C-108/97 ¢ C-109/97,
Colect., p. 1-2779, n.° 28).

6 — O Bundesgerichtshof remete para o 1cord1o do Tribunal de
Justica, BMW (jd referido na nota 4, n.°

15. Por fim, na opinido do Bundesgerichts-
hof, o facto de o sinal ser utilizado como
marca deve ser considerado no dmbito da
ponderagio do requisito previsto na dltima
frase do artigo 6.° n.° 1, da directiva sobre
as marcas, relativo a saber se essa utilizagdo
foi feita em conformidade com praticas
honestas em matéria industrial ou comer-
cial.

16. Uma vez que a procedéncia do recurso
de revista depende da interpretacio do
artigo 6.° n.° 1, alinea b), da directiva
sobre as marcas, o Bundesgerichtshof, por
decisdo de 7 de Fevereiro de 2002, suspen-
deu a instdncia e apresentou ao Tribunal de
Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) O artigo 6.° n.° 1, alinea b), da
Directiva 89/104 é também aplicdvel
quando um terceiro utiliza, como
marca, as indicagdes af referidas?

2) Em caso afirmativo: constitui a utiliza-
¢do como marca uma das circunstin-
cias que, no dmbito da ponderagio
exigida pelo artigo 6.% n.° 1, dltima
frase, da Directiva 89/104, devem ser
tidas em conta na andlise das ‘praticas
honestas em matéria industrial ou
cometcial’»?
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III — Quadro juridico

A — Direito comunitdrio

17. O artigo 5.° da directiva sobre as
marcas dispoe:

«Direitos conferidos pela marca

1. A marca registada confere ao seu titular
um direito exclusivo. O titular fica habili-
tado a proibir que um terceiro, sem o seu
consentimento, faga uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idéntico & marca
para produtos ou servicos idénticos
dqueles para os quais a marca foi
registada;
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3. Pode nomeadamente ser proibido, caso
se encontrem preenchidas as condicdes
enumeradas [no n.° 1};

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

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

¢} Importar ou exportar produtos com
esse sinal;

d) Utilizar o sinal nos documentos comer-
ciais e na publicidade.»

18. O artigo 6.% n.° 1, da directiva sobre as
marcas estabelece:

«O direito conferido pela marca nio
permite ao seu titular proibir a terceiros o
uso, na vida comercial:
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b) De indicagBes relativas 4 espécie, a
gualidade, 2 quantidade, ao destino,
ao valor, & proveniéncia geogrifica, &
época de producio do produto ou da
prestacio do servico ou a outras
caracteristicas dos produtos ou servi-
gos;

[...]

desde que esse uso seja feito em conformi-
dade com priticas honestas em matéria
industrial ou comercial.»

B — Direito nacional

19. O artigo 6.° da directiva sobre as
matcas foi transposto para o direito aleméo
pelo § 23 da Gesetz iiber den Schutz von
Marken und sonstigen Kennzeichen (Lei
sobre a protec¢do de marcas e outros sinais
distintivos, de 25 de Outubro de 1994, a
seguir «lei das marcas»)”’.

7 — BGBI. 1994 1, p. 3082 (1995, p. 156).

20. O § 23 da lei das marcas estabelece,
parcialmente:

«Utilizacio de nomes e de indicagbes
descritivas; actividade de pecas sobresselen-
tes

O titular de uma marca ou de uma
designacdo comercial ndo tem o direito de
proibir a um terceiro, na actividade comer-
cial

2. A utilizacdo de um sinal idéntico a uma
marca ou a uma designacio comercial ou
um sinal semelhante como indicac¢do de
caracteristicas ou especificidades de merca-
dorias ou de prestagdes de servigos, como,
designadamente, a sua espécie, a sua
qualidade, o seu destino, o seu valor, a
sua proveniéncia geografica ou a época da
sua produgdo ou prestagio,

desde que a utilizacdo ndo colida com os
bons costumes.»
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IV — Apreciacio juridica

A — Quanto d primeira questio prejudicial

1. Principais argumentos das partes

21. Em concordincia com o despacho de
reenvio, quer a recorrida quer a Comissdo
expressaram nas suas observacfes escritas a
opinido de que a utilizagio como marca do
sinal em litigio, «<KERRY Spring», ndo é
fundamento para excluir genericamente a
aplicacdo do artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da
directiva sobre as marcas e, no inicio das
suas consideracdes juridicas, afirmam a
necessidade acrescida de uma livre utiliza-
¢do de indicacbes sobre a proveniéncia
geogréfica relativamente a dguas minerais
e dgua de nascente.

22. Na opinido da recorrida, a finalidade
do artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da directiva
sobre as marcas ndo impede necessaria-
mente a utilizacio como marca das indica-
cbes ai referidas. Como fundamentacio,
remete para a jurisprudéncia do Tribunal
de Justica®, de acordo com a qual esta
disposi¢do visa garantir a livre utilizacdo

8 — Acérdio BMW (ja referido na nota 4, n.° 62).
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das indicacBes descritivas e, em 1ltima
anélise, a livre circulacio de mercadorias e
de prestacdo de servicos no mercado
comum,

23. O artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da
directiva sobre as marcas foi antes conce-
bido como barreira protectora contra os
direitos de proibi¢io previstos no artigo 5.°
da mesma directiva e como necessirio
complemento 4 abertura do registo das

marcas operada pela harmonizagio.

24. Do teor literal do artigo 6.°, n.° 1,
alinea b), da directiva sobre as marcas
também nio se pode inferir o contrario.

25. Visto que a utilizacgio de um sinal
como marca é condi¢do para a existéncia de
uma violagio ao artigo 5.° da directiva
sobre as marcas, também a ordenacgio
sistemdtica do artigo 6.°, n.° 1, alinea b),
desta directiva aponta para a aplicabilidade
desta norma, pois de outra forma ela nio
teria qualquer dmbito de aplicagio.

26. A Comissdo partilha, no essencial, das
opinibes da recorrida e remete também para
os trabalhos preparatérios da directiva
sobre as marcas. Na sua opinido, seria ir
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ao arrepio da vontade do legislador comu-
nitdrio se a disposi¢do do artigo 6. n.° 1,
alinea b), da directiva sobre as marcas ndo
fosse aplicavel no caso de o sinal em litigio
ser utilizado como matca.

27. A recorrente, o Governo grego e o
Reino Unido, pelo contrério, sio de opi-
nido de que o artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da
directiva sobre as marcas ndo é aplicivel no
caso de uma utilizacio como marca do sinal
em litigio. Na sua opinido, deverd ser
concedida primazia 3 finalidade de protec-
¢io da marca sobre a proteccdo de uma
concorréncia livre e ndo falseada.

28. Na opinido da recorrente, ja o facto de
o artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da directiva se
referir apenas 4 espécie — mas ndo a
finalidade — da indicagfo, aponta para o
entendimento de que ela apenas abrange
uma utilizacdo meramente descritiva. Este
entendimento apoia-se ainda na ordenagfo
sistemdtica do artigo 6.°, em comparacio
com os artigos 7.° e 9.° da directiva sobre as
marcas e com a sua redacgdo divergente.

29. Do ponto de vista sistemdtico, a
recorrente defende que a disposicio do
artigo 6.° n.° 1, alinea b), da directiva
sobre as marcas ndo pode ser considerada
uma barreira aos direitos de proibi¢do do

artigo 5.° da directiva sobre as marcas, mas,
pelo contrario, um garante de um direito de
uso auténomo e totalmente independente
dos direitos de proibigdo previstos no
artigo 5.° da mesma directiva.

30. A opinido da recorrida é insustentdvel
mesmo perante o contexto do acérddo
Windsurfing Chiemsee ®. Neste acérddo, o
Tribunal de Justica exprimiu a opinido de
que um terceiro s6 pode utilizar descritiva-
mente uma marca que, 1o todo ou em
parte, consista numa descri¢do geogréfica,
mas ndo utilizd-la como marca.

31. O Reino Unido e o Governo grego
partilham, no essencial, das opinides da
recorrente.

32. O Reino Unido alega ainda, para o
caso de se considerar aplicdvel o artigo 6.°,
n.° 1, alinea b), da directiva sobre as marcas
ao caso de utilizagio do sinal em causa
como marca, o cardcter contraditério das
disposices relativas ao registo de marcas,
por um lado, e das referentes a violagdo dos
direitos da marca, por outro. Ao titular da
marca seria reconhecido o direito de
impedir o registo, mas ndo a utilizacio do
sinal por um terceiro.

9 — J4 referido na nota 5 (n.° 28).
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2. Apreciacio juridica

33. Na medida em que no processo princi-
pal se parte do principio, com o 6rgio
jurisdicional de reenvio, de que existe um
risco de confusdo com a marca registada,
tem de considerar-se que o utilizador do
sinal em litigio estd vinculado perante o
titular da marca aos deveres de proibicio
decorrentes do artigo 5.° da directiva sobre
as marcas.

34. Esta disposicdo define os direitos con-
feridos pela marca, ao passo que o artigo 6.°
da directiva sobre as marcas consagra
disposicdes sobre a limitagio dos efeitos
da marca. De acordo com esta dltima
disposicdo, o titular de uma marca ndo
pode proibir a terceiros, designadamente, o
uso de indicagBes relativas 3 proveniéncia
geografica. O que é discutivel é se esta
norma também se aplica quando a utiliza-
¢do ndo tiver como finalidade, ou nio tiver
s6 como finalidade, a descri¢io do produto
ou da prestagdo de servigo, mas também a
sua diferenciacio relativamente a outros
produtos ou prestagdes de servicos de
concorrentes.

a) Quanto a letra e 2 histéria do artigo 6.°,
n.° 1, alinea b), da directiva sobre as marcas

35. Observe-se, em primeiro lugar, que a
letra do artigo 6.° n.° 1, alinea b), da
directiva sobre as marcas ndo distingue
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entre os possiveis usos de um sinal. Esta
disposi¢do refere-se, literalmente, a «indi-
cacbes» relativas A proveniéncia geografica,
sem mencionar o seu eventual carcter
puramente descritivo.

36. Neste contexto, deve salientar-se que a
directiva ndo inclui a previsdo «utiliza¢do
como marca» de um sinal. Fazer depender a
aplicabilidade do artigo 6.%, n.° 1, alinea b),
do tipo de utilizacgio de um sinal —
nomeadamente por recurso a diferenciagio
entre uma utilizacio descritiva de uma
utilizacio como marca — significa fazer
depender essa aplicabilidade de um ele-
mento ndo escrito da previsio normativa.

37. Perante o teor literal da disposicio em
causa, também ndo é convincente pretender
concluir pela inaplicabilidade genérica do
artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da directiva sobre
as marcas em caso de utilizacio de um sinal
como marca, a partir da utilizacdio do
conceito de «indicagdo». Dificilmente pode-
ria contestar-se que também as marcas
registadas podem incluir indicagdes sobre
a proveniéncia geografica de um produto
ou servico, de tal forma que o conceito
«indicacdo» ndo permite retirar qualquer
conclusio sobre o tipo de uso.

38. Se o legislador comunitirio tivesse
pretendido estabelecer uma diferenciacio
entre os tipos de utilizacio de um sinal,
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seria légico que tivesse incluido esse ele-
mento na previsdo do artigo 6.° n.° 1,
alinea b), da directiva sobre as marcas. E é
precisamente isso que ndo se verifica, de
modo que a letra da disposico dificilmente
deixa margem para essa diferenciagéo.

39. Da letra do artigo 6.° n.° 1, alinea b),
apenas pode retirar-se que um sinal sé é
incluido no seu ambito de aplicacdo se
contiver uma indicagdo sobre uma das
caracteristicas que nele sio mencionados,
como, por exemplo, a proveniéncia geo-
gréfica.

40. Também a histéria do artigo 6.°, n.° 1,
alfnea b), da directiva sobre as marcas vai
no sentido da aplicagdo desta disposi¢io
sem levar em conta o tipo de utilizagio do
sinal em causa.  verdade que a primeira
proposta de directiva '® previa que a
disposi¢do sobre as limitagbes ao direito
de utilizagdo exclusiva do titular da marca
56 seria aplicdvel se a indicagdo descritiva
nio fosse utilizada como marca; no
entanto, na proposta alterada da directiva,
esta disposicio foi substituida — manifes-
tamente para melhorar a clareza do texto
— pela formulago «desde que esse uso seja
feito em conformidade com prdticas hones-
tas em matéria industrial ou comercial» ',

10 — Boletim CE, anexo 5/80.
11 — COM (85) 793 def,; JO 1985, C 351, p. 4.

O legislador comunitdrio recusou, por-
tanto, conscientemente fazer uma distingdo
consoante o tipo de uso.

41. Por fim, deve salientar-se que a remis-
sdo da recorrente e do Governo grego para
o direito das marcas grego, italiano e
espanhol torna claro que, nestes Estados-
-Membros, s6 a utilizagio do sinal sem ser
como marca, ou seja s6 com uma fungio
meramente descritiva, permite preencher a
previsdo normativa em apreco do artigo 6.°,
n 1, alinea b), da directiva sobre as
marcas. O modo como a directiva sobre
as marcas foi transposta para o direito
interno dos Estados-Membros nio permite
tirar qualquer conclusio sobre a forma
como ela deve ser interpretada do ponto de
vista do direito comunitirio.

b) Quanto A ordenacdo sistematica

42. Existem também razdes sistemadticas a
favor de uma interpretagio do artigo 6.°
n.° 1, alinea b}, da directiva sobre as marcas
como disposigio que também abrange a
utilizacfio de um sinal como marca.
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i) i) Sobre a relagdo entre o artigo 5.° ¢ o
artigo 6.° da directiva sobre as marcas

43. Enquanto o artigo 5.° estabelece os
direitos exclusivos do titular da marca, o
artigo 6.° estabelece limitacbes a esses
direitos ', Mas se, em especial, o artigo 6.°,
n.° 1, alinea b), da directiva sobre as marcas
consagra uma limitacdo aos direitos exclu-
sivos previstos no artigo 5.°, o seu contetddo
normativo pressupde logicamente que a
utilizagdo em causa também seja abrangida
pelo artigo 5.° Tanto a Comissdo como a
recorrida salientam, com razdo, que a
invocacdo do artigo 6.° ndo teria objecto
se a utilizacdio em causa nio estivesse
também abrangida pelo artigo 5.°

44. O Tribunal de Justica teve recente-
mente oportunidade de se pronunciar reite-
radamente sobre o 4mbito da protec¢io do
artigo 5.° da directiva sobre as marcas. Ele
interpretou-o no sentido de que a invocagio
do direito exclusivo nele previsto pressupde
um acto que afecte os interesses protegidos
por esta disposi¢io *. No acérddo Arsenal
Football Club™, o Tribunal de Justica

12 — Neste momento pode ficar em suspenso a questdo de saber
se se trata de excepgdes aos direitos previstos no artigo 5.°
da directiva sobre as marcas ou de limitagGes imanentes
aos mesmos. Ao contrdrio da opinido defendida pela
recorrente, é irrelevante saber se o artigo 6.° da directiva
sobre as marcas cria um «direito auténomo de utilizagio»,
pois tal direito s6 se poderia logicamente referir a uma
utilizagio em principio proibida, o que novamente nos
reconduz a problemética da limitagdo.

13 — V. acérddo de 14 de Maio de 2002, Haélterhoff (C-2/00,
Colect., p. [-4187, n.° 16). Neste processo, tratava-se da
questdo simétrica a esta, sobre se a utilizaciio descritiva de
um sinal pode ser subsumida ao artigo 5.°

14 — Acérdio de 12 de Novembro de 2002 (C-206/01, Colect.,
p- 1-10273).
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reforgou este ponto de vista, ao declarar
que «o titular ndo pode proibir o uso de um
sinal idéntico 4 marca para produtos
idénticos aqueles para os quais a marca
foi registada se este uso ndo puder prejudi-
car os seus interesses proprios como titular
da marca, tendo em conta as funcdes
desta» 1, tendo o Tribunal de Justica
definido a principal fungdo da marca,
invocando a sua jurisprudéncia cons-
tante '°, como visando «garantir ao consu-
midor ou ao utilizador final a identidade de
origem do produto ou do servigo designado
pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem
confusdo possivel, este produto ou servigo
de outros que tenham proveniéncia
diversa» 17 (a chamada garantia de prove-
niéncia).

45. Sem ser necessirio dar aqui uma
definicdo de utilizagio de um sinal como
marca °, torna-se claro, a partir desta
jurisprudéncia, que ndo pode resultar do
artigo 6.° da directiva sobre as marcas que a
admissibilidade da utilizagio de um sinal
para fins que ndo sejam os de diferenciar os
produtos ou servicos de uma empresa dos
produtos ou servicos de outras empresas se
baseia no facto de tal utilizagdo ndo estar ja
incluida no ambito da protec¢io do
artigo 5.°

46. Chego assim globalmente 4 conclusdo
de que a aplicabilidade do artigo 6.° nio
depende de saber se um sinal é ou nio
utilizado como marca.

15§ — —Loc. cit, n.° 54.

16 — V., entre outros, os acérdios de 23 de Maio de 1978,
Hoffmann-La Roche {102/77, Colect., p. 391, n.° 7), e de
18 %e ;unho de 2002, Philips {(C-299/99, Colect., p. I-5475,
n.° 30).

17 — —Loc. cit, n.° 48,

18 — O Tribunal de Justica recusou expressamente dar essa
definicdo no n.° 17 do acérdio Hélterhoff, ji citado na
nota 13,
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i) ii) Sobre as disposi¢bes relativas ao
registo da marca

47. No contexto da contradi¢do alegada
pelo Reino Unido entre as disposicGes
relativas ao registo da marca, por um lado,
e as relativas 3 limitacdo dos efeitos da
matca, por outro, deve concluir-se que as
indicaces relativas 4 proveniéncia geogra-
fica podem, sob determinadas condigGes,
ser perfeitamente protegidas como marcas.

48. Assim, o artigo 3.% n.° 1, alinea c), da
directiva sobre as marcas em principio ndo
admite o registo de marcas constituidas
exclusivamente por sinais ou indica¢des que
possam servir, no comércio, para designar a
proveniéncia geografica. Esta proibi¢io tem
duas excepgdes. A proibi¢do ndo se aplica
se, antes da data do pedido de registo e
apds o uso que dela foi feito, a marca tiver
adquirido cardcter distintivo ou se uma
associaciio tiver pedido o registo da indica-
cdo de proveniéncia como marca colectiva.
Se nio se verificarem estas duas excepgdes a
proibigio de registo de indicagbes de
proveniéncia geogréfica, existe ainda a
possibilidade de registar uma marca nomi-
nativa ou figurativa. Com isso, a indicagdo
da proveniéncia geogréfica é transportada
para o rétulo ou para a publicidade, mesmo
que a propria indicagdo de proveniéncia

nio esteja na base da protecgdo da marca.
Neste contexto, e ao contririo do alegado
pelo Governo do Reino Unido, ndo parece
ser contraditério que, nas referidas condi-
¢Oes, fosse de recusar o registo mas ndo de
impedir a simples utiliza¢do da indicagdo de
proveniéncia geogréfica.

c) Sobre o espirito e a finalidade do
artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da directiva
sobre as marcas

49, O artigo 6.° da directiva sobre as
marcas visa sobretudo conciliar os interes-
ses fundamentais da protec¢do dos direitos
de marca e os da livre circulagio de
mercadorias e da livre prestagiio de servicos
no mercado comum, de forma a que o
direito de marca possa desempenhar o seu
papel de elemento essencial do sistema de
concorréncia ndo falseado'®. De acordo
com a jurisprudéncia do Tribunal de
Justica, o artigo 6.° da directiva sobre as
marcas constitui, sem divida, uma limita-
¢do aos direitos do titular da marca,
estabelecendo os limites dos poderes do
titular da marca. O artigo 6.° da directiva
sobre as marcas estd por isso, como uma
espécie de regulamentagio, numa relacéo
estreita com os direitos exclusivos previstos
no artigo 5.° da mesma directiva.

50. Assim, a jurisprudéncia do Tribunal de
Justica deve ser entendida no sentido de que

19 — Acérdio BMW, jd citado na nota 4, n.° 62.
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a fun¢do de garantia da proveniéncia deve
ser considerada a principal funcio da
marca 2%, Para que a marca possa desempe-
nhar o seu papel de elemento essencial do
sistema de concorréncia leal, ela deve
constituit a garantia de que todos os
produtos ou servi¢os que a ostentam foram
fabricados ou prestados sob o controlo de
uma (nica empresa a qual pode ser
atribuida a responsabilidade pela qualidade
daqueles?!,

51. Em minha opinido, esta fun¢io pri-
mordial estabelecida pelo Tribunal de
Justica ndo é afastada se se considerar que
o artigo 6.° n.° 1, alinea b), da directiva
sobre as marcas também é genericamente
aplicivel a utilizacio de um sinal como
marca.

52. O artigo 6.° da directiva sobre as
marcas deve ser visto 4 luz da reserva de
que a possibilidade de utilizacdo de uma
indicacdo, entre ouiras, de proveniéncia
geogrifica estd sujeita 3 condicdo de que
esse uso «seja feito em conformidade com
praticas honestas em matéria industrial ou
comercial». A aplicabilidade do artigo 6.°,
n.° 1, alinea b), ndo estd, portanto, em
contradicdo com a consideracio dos res-
pectivos interesses concretos das partes no
caso em apreco, de tal forma que a fungdo

20 — V. o n.° 44 supra.

21— V., entre outros, os acérdios Hoffmann-La Roche (ji
referido na nota 16, n.° 7), Philips (j4 referido na nota 16,
n.° 20), e Arsenal Football Club (ji referido na nota 14,
n° 48).
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protectora da marca ndo parece ficar
ameacada.

53. Contrariamente a opinido do Governo
do Reino Unido, & opinido aqui defendida
ndo se opdem consideracdes relativas 2
seguranca juridica. Sendo certo que o
artigo 6.°, n.° 1, da directiva sobre as
marcas exige em todos 0s casos concretos
uma ponderacdo entre os interesses do
titular da marca, por um lado, ¢ os do
terceiro, por outro, é todavia esta pondera-
¢do que permite realizar um adequado
equilibrio de interesses — alids, prescrito
pelo direito comunitirio**. Deve ainda
observar-se que a visio contrdria criaria
incertezas juridicas de monta, uma vez que
avaliaria a utilizagdo como marca a partir
de critérios indeterminados.

54. Por fim, vejamos o acérddo Windsur-
fing Chiemsee 2%, o qual, segundo a opinido
da recorrente e do Reino Unido, milita
contra a aplicabilidade do artigo 6.°, n.° 1,
alinea b), da directiva sobre as marcas em
caso de utiliza¢io de um sinal como marca.

55. O Tribunal de Justica declarou neste
acordio, relativamente ao artigo 6.°, n.° 1,

22 — £ sabido que a directiva sobre as marcas resultou da
relagio conflitual entre as liberdades fundamentais e a
protecgio da propriedade intelectual.

23 — Ja referido na nota § {n.° 28).
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alfnea b), da directiva sobre as marcas, que
quando tiver sido registada uma marca
composta, no todo ou em grande parte, por
uma indicacdo geogréfica, esta norma ndo
confere aos terceiros o direito ao «uso desse
nome como marca, antes se limita a
garantir que eles possam utilizi-lo de modo
descritivo, ou seja, como indicagio relativa
a proveniéncia geogréfica» (itdlico meu). O
que, a4 primeira vista, parece conter a
solucio para o presente litigio, verifica-se,
ap6s uma anélise mais detalhada, como néo
pertinente.

56. Deve salientar-se que, nos processos
apensos Windsurfing Chiemsee, a recor-
rente era titular de uma marca composta no
todo ou em grande parte por uma indicagdo
de proveniéncia geografica, enquanto no
processo principal as marcas da recorrente
representam ou contém designagdes de
fantasia. Além disso, no processo Windsur-
fing Chiemsee, o Tribunal de Justica tinha
que esclarecer em que condiges o artigo 3.°,
n.° 1, alinea c), da directiva sobre as marcas
se opde ao registo de uma marca composta
exclusivamente por uma indicagdo geogra-
fica.

57. S6 com base nesta diferenga de pontos
de partida j4 dificilmente se poderia trans-
por a citada passagem do acérddo para o

presente processo. E por isso que hesito
aceitar a validade genérica da citada decla-
racdo do Tribunal de Justica®*,

58. Tendo em conta as minhas considera-
¢Oes anteriores, chego a conclusdo de que a
utilizacio de um sinal como matca nédo é
fundamento juridico para afastar a aplica-
bilidade do artigo 6.° n.° 1, alinea b}, da
directiva sobre as marcas.

B — Quanto a4 segunda questio prejudicial

1. Principais argumentos das partes

59. A recorrente é de opinido de que a
utilizagdo como marca de uma indicagéo de
proveniéncia geogréfica ndo corresponde a
uma pratica honesta em matéria industrial
ou comercial.

24 — Neste sentido, também as concluses do advogado-geral
F. G. Jacobs de § de Abril de 2001, Procter & Gatnble
{ac6érdio )dc 20 de Setembro de 2001, C-383/99 P, Colect.,

p. 1:6251
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60. Na opinido da recorrida, quer razdes
sistemdticas quer a letra do artigo 6.°, n.° 1,
alinea b), da directiva sobre as marcas vdo
contra a inclusio da utilizacio de uma
indicac¢io de proveniéncia geografica como
marca na avaliacdo do requisito das prati-
cas honestas em matéria industrial ou
comercial.

61. A recorrida, bem como a Comissdo,
salienta que uma utilizagio como marca
ndo pode, de todo o modo, ser o tnico
critério, mas apenas um entre varios crité-
rios que devem ser considerados na avalia-
¢do dos requisitos do artigo 6.° da directiva
sobre as marcas.

62. Na opinido da Comissio, na avaliagio
dos elementos da previsio normativa «pra-
ticas honestas em matéria industrial ou
comercial» devem considerar-se as circun-
stdncias do caso concreto. Neste ponto,
remete para as suas observacdes escritas
relativas as especificidades do mercado das
dguas minerais aqui em causa.

2. Apreciagio juridica

63. O facto de, no quadro da aplicacdo do
artigo 6.° n.° 1, alinea b), da directiva sobre
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as marcas ndo poder ser permitida toda e
qualquer utilizagdo como marca, resulta ja
da reserva «desde que esse uso seja feito em
conformidade com priticas honestas em
matéria industrial ou comercial.» No acér-
ddo BMW 2%, o Tribunal de Justica define
este elemento da previsdo como a expressdo
de um dever de lealdade face aos interesses
legitimos do titular da marca.

64. Saber se a forma de utilizacio de um
sinal respeita as prédticas honestas em
matéria industrial ou comercial depende
de dois elementos, designadamente, da
marca registada relativamente 3 qual existe
um risco de confusdo e do tipo de utilizagio
do préprio sinal. Assim entendida, a
utilizagdo como marca deve ser levada em
conta na apreciagio do elemento «priticas
honestas».

65. Neste contexto, tem de se analisar
concretamente as circunstincias e a situa-
¢do dos interesses reciprocos das partes.
Contrariamente 4 opinido da recorrente,
ndo pode recusar-se esta anilise concreta
com base na existéncia de uma eventual
ilicitude devido 3 utilizacdo do sinal como

25 — Ja referido na nota 4 (n.° 61).
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marca. Seria pouco consequente admitir,
primeiro, que a utilizacdo do sinal como
marca é abrangida pelo artigo 6.° da
directiva sobre as marcas e recusar depois
a necessaria apreciagdo do caso concreto e
excluir uma aplicagdo sistemdtica do
artigo 6.°

66. Devem agora analisar-se as circunstin-
cias que podem influir na referida aprecia-
¢do concreta dos dois elementos.

67. No que respeita & marca registada,
deve reconhecer-se que a relevincia dos
interesses do titular da marca depende da
forca distintiva da marca e do seu prestigio,
como a Comissdo justamente realgou %6,
Assim, o titular da marca parece ser menos
merecedor de protecgio quando devia
contar, pelo menos em parte, com a
existéncia de um risco de confusio, ou seja,
quando a marca registada consiste numa
indicacdo descritiva que s6 através do uso
adquiriu forca distintiva. O prestigio da
marca é também relevante: quanto maior
este for tanto mais provdvel parece ser a
ofensa a reputagio dos produtos ou servi-
cos em causa e ao valor da marca através da
utilizacio de uma indicacio que ndo visa

26 — V. o acérdio BMW (ji referido na nota 4, n.° 40).

apenas descrever as caracterfsticas do pro-
duto?’.

68. Passo agora ao segundo elemento, ou
seja, 0 modo de utiliza¢do da indicagdo por
terceiros, que é a questio central da
segunda questio prejudicial. Ndo subsistem
dividas de que a deliberada confusio do
pliblico através da utilizacdo de um sinal
enganador — devido a sua semelhanga com
uma marca — para indicagio da caracte-
ristica de um produto nio pode correspon-
der a uma prdtica honesta em matéria
industrial ou comercial. Tal como a Comis-
sdo justamente sublinhou, a percep¢do do
sinal utilizado desempenha uma importante
funcdo na publicidade.

69. Torna-se assim simultaneamente claro
que existe uma ligacio estreita entre o
modo de utilizagio da indicagdo e a sua
finalidade, designadamente na medida em
que o modo de utilizagdo contém ao mesmo
tempo uma indicagdo sobre a finalidade
dessa utilizagdo. ]§ o caso do processo
principal: a suspeita de utilizagio da
indicacio do nome da nascente para
relacionar a 4dgua mineral em causa com
uma determinada empresa — e nao apenas
como indicagdo da proveniéncia geogrifica
da 4gua mineral utilizada — surge aqui,
designadamente, devido ao realce dado e a
restante configuragio da indicacdo em
causa. O modo de utilizagdo da indicacfio

27 —V. a jurisprudéncia do Tribunal de Justiga relativa ao
artigo 7.% n.° 2, da directiva sobre as marcas, cseccial-
mente o acérdio BMW (ja referido na nota 4, n.* 51 e

segs.).
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relativa 4 proveniéncia geografica da dgua
permite, assim, a suspeita de que essa
utilizacio ndo tem apenas um caricter
descritivo, mas, pelo contririo, é feita,
como afirma o 6rgdo jurisdicional de
reenvio, «COmo marca».

70. Devido a esta estreita ligagdo entre o
modo de utilizagdo da indicacdo e o fim
dessa utilizacdo, na apreciagio de todas as
circunstincias do caso concreto tem certa-
mente de se considerar o modo de utiliza-
¢do da indicagdo, especialmente se se
demonstrar que a utilizacio é feita para
fins de individualizagio do produto,
perante a recusa de registo de uma marca
no Estado-Membro respectivo.

71. No que respeita ao produto 4dgua
mineral, deve reconhecer-se complementar-
mente que o simples uso do nome da
nascente ndo permite tirar nenhuma con-
clusdo sobre a finalidade desta indicacéo.
Os artigos 7.° e 8.° da Directiva 80/777/
/CEE do Conselho?® prevéem que a prove-
niéncia geografica de uma dgua mineral —
seja a chamada nascente ou o chamado
local de exploragio — deve ser indicado de
forma inequivoca, ou seja, através de uma

28 — Directiva de 15 de Julho de 1980, relativa 4 aproximagio
de legislagBes dos Estados-Membros respeitantes 4 explo-
ragio e A comercializagio de dguas minerais naturais (JO
L 229, p. 1; EE 13 Fi1 p. 47).
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indicacdo escrita clara?’. O fundamento
desta exigéncia reside, sem divida, na
relevancia das dguas minerais para a sadde
dos consumidores. E por isso que é
proibido alterar a 4dgua obtida numa
determinada nascente e criar ou reforcar
artificialmente os seus efeitos fisioldgicos.
Os consumidores associam a indicagdo de
proveniéncia do produto ou do servico a
determinadas caracteristicas do produto e A
garantia de uma determinada qualidade.
Sobretudo no caso de dguas minerais, a sua
caracteristica especifica deve-se a localidade
da qual realmente provém. O valor econé-
mico das dguas minerais reside sobretudo
nesta ligacdo especial entre a indicacio de
uma determinada proveniéncia € a expecta-
tiva dos consumidores relativamente a uma
determinada qualidade.

72. Do que precede resulta que, no quadro
da ponderacio imposta no artigo 6.%, n.° 1,
ultima frase, da directiva sobre as marcas
do elemento «praticas honestas em matéria
industrial ou comercial», deve ser tido em
conta 0 modo de utilizacdio de uma das
indicagGes especificadas no attigo 6.°, n.° 1,
alinea b). No modo de utilizagdo incluem-
-se, por exemplo, o grau de semelhanca da
indicacdo com a marca registada, a intensi-
dade do realce da indicacio, na medida em
que a sua utilizacdo for além do que é
imposto pelo direito comunitdrio, € a
percepcdo pelo piblico de que a indicagio
utilizada é uma marca.

29 — Além disso, essa indica¢io pode constituir igualmente uma
denominagdo de origem protegida ou uma indicagio
geogréfica protegida nos termos do Regulamento (CEE)
n.° 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo
4 proteccio das indicagBes geograficas e denominagdes de
origem dos produtos agricolas e dos géneros alimenticios
(JOL 208, p. 1),
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V — Conclusdo

73. Tendo em conta as observacdes que precedem, proponho ao Tribunal de
Justica que responda as questdes prejudiciais do Bundesgerichtshof da seguinte
forma:

«1) A aplicabilidade do artigo 6.° n.° 1, alinea b), da Directiva 89/104/CEE nido
depende, em principio, de saber se o terceiro utiliza ou ndo como marca as
indicacgoes af referidas.

2) No quadro da ponderagdo imposta no artigo 6.° n.° 1, dltima frase, da
Directiva 89/104/CEE do elemento ‘praticas honestas em matéria industrial
ou comercial’, deve ser tido em conta o modo de utilizagio de uma das
indicacbes especificadas no artigo 6.% n.° 1, alinea b). No modo de utilizagdo
incluem-se, por exemplo

— o grau de semelhanca da indicagdo com a marca registada,

— a intensidade do realce da indicagdo, na medida em que a sua utilizagdo
for além do que é imposto pelo direito comunitario,

— a percepgdo pelo piblico de que a indicagdo utilizada ¢ uma marca.»
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