DEUTSCHE RENAULT

CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
GIUSEPPE TESAURO

apresentadas em 9 de Junho de 1993~

Senhor Presidente,
Senhores Juizes,

1. Os artigos 30.° e 36.° do Tratado colocam
limites 2 aplicagio das normas nacionais que
regulamentam a atribui¢io de direitos de
marcas e a protecgio destas em relagio a
outras marcas similares e susceptiveis, como
tais, de provocar risco de confusio?

Estes sio, no essencial, os problemas suscita-
dos no imbito do presente processo.

2. Recordemos brevemente os factos.

Esclarega-se, antes de mais, que o presente
litigio respeita a uma controvérsia entre mar-
cas com origens diversas e registadas em
diferentes Estados-membros por duas
empresas independentes. Trata-se:

— da marca «quattro», registada na Alema-
nha (e internacionalmente) pela Audi,
destinada a distinguir a versio com
tracgao integral (quatro rodas motrizes)
de alguns modelos da gama, versdo
comercializada com a denominagio
«Audi quattro»;

— da marca «Quadra», registada em Francga
. g . . 3
pela Renault, destinada a distinguir a

* Lingua original: italiano.

versio com traccio integral do modelo.
Espace, comercializada com a denomi-
nagio «Espace Quadra»,

3. O contencioso ente os dois conhecidos
construtores de automdveis teve lugar na
Alemanha e desenvolveu-se em dois planos
paralelos. Por um lado, a filial alemd da
Renault, a Deutsche Renault, pediu ¢ conse-
guiu que o Deutsches Patentamt (instituto
alemfo da propriedade industrial) cancelasse
o registo da marca rival «quattro». Esta
decisio foi posteriormente confirmada, a
nivel jurisdicional, pelo Bundespatentgericht
(encontrando-se ainda pendente, & data da
audiéncia no Tribunal de Justi¢a, recurso
daquela decisdo).

O cancelamento da marca «quattro», obtido
pela Deutsche Renault, assenta nos seguintes
fundamentos:

— a lei alemi (artigo 4.°, n.° 2, da lei sobre
as marcas, a Warenzeichengesetz, a seguir
«WZG») afasta, em principio, a possibili-
dade de registo de sinais numéricos,
excepto (artigo 4.°, n.°3 da WZG) no
caso de se terem imposto nas relages
comerciais como sinais distintivos dos
produtos a que sdo apostos (saliente-se
que o principio da proibigdo de registo de
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sinais numéricos se enquadra na proi-
bigdo mais geral de registo de quaisquer
sinais que, porque essencialmente descri-
tivos de determinadas caracterfsticas ou
propriedades dos produtos, sio destitui-
dos do cavdcter distintivo exigido para a
constitui¢do vilida de direitos sobre mar-
cas);

— a marca «quattro» — versio literal, em
italiano, do ntimero quatro — é enten-
dida pelos consumidores como um sinal
numérico;

— nfo estd suficientemente provado que o
sinal «quattro» tenha atingido um nivel
de penetragdo bastante no piblico para
lhe atribuir caracter distintivo; tendo
nomeadamente em conta a exigéncia, par-
ticularmente relevante no sector automé-
vel, de que o sinal «quattro», dada a sua
natureza descritiva de viarias caracteristi-
cas técnicas das viaturas (quatro rodas
motrizes, quatro portas, quatro cilindros,
etc.), fique em principio A livre disposigio
dos produtores.

4. Por outro lado, quase simultaneamente 3
apresentagdo, pela Deutsche Renault, do
pedido de cancelamento ao Patentamt, a
Audi intentou contra a Deutsche Renault
uma acc¢do inibitéria e de indemnizacio,
tendo por objectivo impedir a comerci-
alizagdo na Alemanha dos veiculos «Espace»
designados pela marca «Quadra». A accio,
assente no direito exclusivo resultante do
registo e do uso da marca «quattro» como
denominagdo distintiva (o artigo 25.° da
WZG protege as marcas constituidas através
do uso), foi bem sucedida na primeira e na
segunda instincia.

Todavia, o Bundesgerichtshof (a seguir
«BGH») corrigiu a apreciagdo dos juizes que
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decidiram do mérito, sublinhando que o sinal
«quattro» se reveste de particular significado
no mercado automével, devendo portanto
encontrar-se disponivel para utilizacio geral.
Daf decorre que s6 pode ser.reconhecido um
direito de marca em relagio a tal sinal se se
verificar que adquiriu um elevado nivel de
notoriedade nas relagSes comerciais como
sinal distintivo dos produtos de determinada
empresa. O BGH entendeu assim que o nivel
de notoriedade considerado provado pelo
tribunal de segunda instincia era insuficiente
para proteger o sinal em questio. Ndo obs-
tante, precisou que, caso nova apreciagio da
matéria de facto efectuada pela instincia infe-
rior revelasse que o sinal «quattro» se tinha
afirmado nas relagdes comerciais com o ele-
vado grau de notoriedade exigido, tal sinal
poderia ser juridicamente protegido nos ter-
mos da legislagdo nacional sobre direito das
marcas.

Para a hipétese de, feitas as necessarias averi-
guagdes, se concluir que o direito nacional
reconhece a protecgio pedida no presente
caso pela Audi, o BGH entendeu ser neces-
sario interrogar o Tribunal de Justica para
declarar se o direito comunitirio, mais preci-
samente os artigos 30.° a 36.° do Tratado, se
opdem 4 concessio de tal protecgio.

5. Antes de abordar a questio colocada pelo
BGH], é oportuno especificar que a Primeira
Directiva do Conselho relativa s marcas
contém normas especificas sobre as questdes
de direito suscitadas no presente processo. A
directiva, que constitui uma primeira etapa
na aproximagio das legislages nacionais
neste sector, contém disposi¢Ses relativas aos
requisitos essenciais para o registo de marcas
e a tutela das marcas registadas em relagio a
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outras marcas idénticas ou similares.
Sublinhe-se, todavia, que a directiva nio é
aplicivel is marcas constituidas por uso!
(como poderia ser a marca «quattro») e que,
A data dos factos em causa, ainda n3o tinha
corrido o prazo de transposi¢io daquele
diploma, pelo que as suas normas nio sio de
forma alguma relevantes para a solugio do
litigio. No presente caso, portanto, o Tribu-
nal de Justica é chamado exclusivamente a
pronunciar-se sobre os limites resultantes
dos artigos 30.° e 36.° do Tratado.

Relacio entre as normas do Tratado relati-
vas a circulagio de mercadorias e as normas
nacionais relativas 4 concessio de direitos de
marca

6. Como ji foi dito, a questio colocada pelo
BGH com o pedido prejudicial respeita aos
limites impostos 2 atribuigdo de direitos de
marca pelos artigos 30.° ¢ 36.° do Tratado.
Trata-se, essencialmente, dc determinar se
estas normas sc opdem a aplicagio de uma
regulamentagio nacional que, embora em
dadas condig¢des, confere direitos nacionais a
sinais numéricos, como o sinal «quattro».

7. A este respeito, note-se antes de mais que,
de acordo com a jurisprudéncia do Tribunal
de Justiga?, as derrogagles previstas no

1 — Como resulta do quarto considerando, a dircctiva nio retira
aos Estados-membros a faculdade de continuarem a proteger
as marcas adquiridas pelo uso; limita-se a reger as suas rela-
¢Bes com as marcas adquiridas por registo, em conformidade
com as disposigdes harmonizadas pela directiva.

2 — V. 0 acérdio de 8 de Novembro de 1979, Denkavit (251/78,
Recueil, p. 3369).

artigo 36.° do Tratado nio devem ser com-
preendidas no sentido de atribuirem aos
Estados-membros «competéncia exclusiva»,
mas antes, mais estritamente, no sentido de
s6 permitirem a adopgdo de medidas «justifi-
cadas» e, portanto, indispensdveis para atin-
gir os objectivos de prevalecente interesse
geral prosseguidos pela disposigdo. Este prin-
cipio encontra também aplicagio em matéria
de propriedade industrial e comercial.
Segundo o Tribunal de Justiga, «<na medida
em que introduz uma excepgio a um dos
principios fundamentais do mercado comum,
o artigo 36.° s6 admite, com efeito, derroga-
¢oes a livre circulagio de mercadorias na
medida em que tais derrogagdes sejam justi-
ficadas pela salvaguarda dos direitos que
constituem o objecto especifico daquela pro-
priedade» 3. Nesta perspectiva, «a conciliagio
entre as cxigéncias da livre circulagio de mer-
cadorias e o respeito devido aos direitos de
propriedade industrial e comercial deve ser
realizada de maneira a assegurar protecgiio ao
exercicio legftimo, resultante das proibicdes
de importagio ustificadas’, na acepgio deste
artigo, dos direitos conferidos pelas legisla-
¢bes nacionais, mas recusada, em contrapar-
tida, a qualquer exercicio abusivo dos mes-
mos direitos, que seria susceptivel de manter
ou criar compartimentagBes artificiais no
interior do mercado comum» *,

8. Observe-se contudo que, se passarmos
das afirmagdes de caricter geral ao exame
dos resultados concretos da jurisprudéncia,
torna-se bastante evidente que, para conciliar
as exigéncias da liberdade de circulagio com

3 — V. o acérdio de 22 de Junho de 1976, Terrapin (119775,
Colect., p. 419).

4 — V. o acérdio de 14 de Setembro de 1982, Keurkoop (144/81,
Recucil, p. 2853).
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os direitos da propriedade industrial e
comercial, o Tribunal de Justica deu provas
de notdvel prudéncia, tomando uma atitude
mais moderada do que em relagio 3s outras
derrogagbes contempladas no artigo 36.°
Com efeito, em matéria de tutela da saide,
da moralidade, da ordem piiblica e da segu-
ranga publica, o Tribunal de Justica, reconhe-
cendo embora que, na falta de harmonizacio,
compete em principio aos Estados-membros
determinar o nivel de protecgio que preten-
dem garantir, reservou-se sempre o exame da
proporcionalidade das medidas adoptadas em
relagdo aos objectivos prosseguidos, apreci-
ando em particular se tais objectivos nio
podem ser alcangados por meios menos res-
tritivos das trocas intracomunitrias.

E diferente e, como referido, mais «timida» a
abordagem em matéria de direitos de propri-
edade industrial e comercial. Resulta concre-
tamente da jurisprudéncia que os artigos 30.°
e 36.° se opdem apenas ao exercicio clara-
mente abusivo dos direitos em questio. A
principal hipétese em que tal se verifica é a,
bem conhecida, de os titulares de tais direitos
invocarem a protecgdo atribuida pelas nor-
mas nacionais para se oporem 3 importacio
ou 4 comercializa¢gio de produtos legalmente
comercializados noutros Estados-membros
pelo titular do préprio direito, com o seu
consentimento ou por pessoas que lhes estio
ligadas por lagos de dependéncia juridica ou
econdmica,

9. Em contrapartida, o Tribunal de Justica
negou sempre a possibilidade de invocagio
dos artigos 30.° e 36.° para obstar 3 aplicacio
de normas nacionais que fixem a possibili-
dade, as condigdes e as regras de atribuicio
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de direitos de propriedade industrial ou
comercial a uma pessoa determinada. Em
consequéncia, e na falta de harmonizagio a
nivel comunitirio, a existéncia de tal direito
depende apenas da legislagio nacional, pelo
que as regras adoptadas pelos Estados-
-membros nesta matéria estio em principio
incluidas nas derrogacdes ao artigo 30.°
admitidas pelo artigo 36.° 3,

10. Nesta base, o Tribunal de Justica consi-
derou justificadas, face ao artigo 36.°:

— a lei uniforme do Benelux que, em maté-
ria de desenhos e modelos, atribui direi-
tos exclusivos a quem depositar primeiro
determinado modelo, sem contudo exigir
que seja 0 seu autor ou que dele tenha
obtido licenga (acérdio Keurkoop);

— a lei britdnica que, de acordo com o prin-
cipio da «novidade relativa», atribui
patentes a invengdes jai anteriormente
patenteadas, depositadas hi mais de 50
anos e nio utilizadas ou publicadas no
periodo subsequente (acérddo Thetford);

5 — V. 0 acérddo de 30 de Junho de 1988, Thetford (35/87,
Colect., p. 3585), bem como o acérdio de 29 de Fevereiro de
1968, Parke, Davis and Co. (24/67, Colect. 1965-1968,
p.759). No mesmo sentido, em matéria de marcas, v. o
acérdio de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm/Winthrop
(16/74, Colect., p. 499), bem como o ji citado acérdio Ter-
rapin. Ainda nesta perspectiva, recorde-se a férmula utilizada
no acérddo Keurkoop e retomada de seguida no acérdio
Thetford, no acérdio de 5 de Outubro de 1988, CICRA
(53/87, Colect., p. 6039), e no acérdio de 5 de Outubro de
1988, Volvo (238/87, Colect., p. 6211), segundo a qual, na
falta de unificagio no ambito da Comunidade ou de uma
aproximagio das legislagBes, a fixagio das condigBes e das
modalidades de proteccio dos direitos em questdo é regulada
pela legislagio nacionaT.
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— as leis italiana e britinica, que reconhe-
cem direitos exclusivos a modelos orna-
mentais, nao sé sobre toda a carrogaria de
determinado vefculo automével, mas
também sobre as diversas pecas separa-
das, impedindo assim a comercializagio
de pecas de substituigio por fabricantes
independentes ndo autorizados (acérdaos

CICRA e Volvo).

11. Nio vejo razdo para que esta orientagio
jurisprudencial nio seja também seguida no
presente caso. Como ji se viu, a possibili-
dade de constituir direitos de marca (por
registo ou por uso) em relagdo a sinais numé-
ricos, como o sinal «quattro», esti detalhada-
mente regulamentada na legislagio alema.
Para a aplicagio da lei, por outro lado, as
autoridades daquele Estado elaboraram crité-
rios precisos de interpretagio destinados a
garantir que ndo seja concedida tutela a sinais
desprovidos de caricter distintivo e, assim,
inidéneos para cumprir as fungBes préprias
da marca. Esta legislagio e os respectivos cri-
térios de interpretagio regulamentam assim
de modo completo os requisitos e as condi-
¢des de atribui¢io dos direitos em questdo,
estabelecendo um regime relativamente arti-
culado ¢ que permite definir se, e dentro de
que limites, os sinais numéricos podem ser
objecto de marcas, qual a relevincia do
caricter «descritivo» do sinal, qual o nivel de
notoriedade requerido (consoante as diversas
hipéteses) para justificar o reconhecimento
da tutela juridica e qual, finalmente, a rele-
vAncia do interesse dos concorrentes, ¢ de
terceiros em geral, na utilizagio livre do sinal
em questio.

Resulta claramente da jurisprudéncia referida
que é esta regulamentago, e nio as disposi-
¢des do Tratado relativas a livre circulagio de

mercadorias, que deve ser tomada em consi-
deragdo para determinar, num caso concreto,
se dado sinal apresenta todos os elementos
necessirios para fruir da proteccio juridica
da marca. Concluo, portanto, que os artigos
30.° e 36.° do Tratado ndo se opdem i apli-
cagio das normas e dos critérios nacionais
em causa e que, por conseguinte, a atribuigdo
de protec¢io juridica ao simbolo «quattro»
na Alemanha é uma possibilidade a apreciar
pelas autoridades competentes 2 luz, exclusi-
vamente, destas normas e critérios.

12. Por outro lado, e caso siga uma orien-
tagio diversa, o Tribunal de Justiga serd ine-
vitavelmente chamado a definir in positivo
um regime jurisprudencial das marcas, dedu-
zindo dos artigos 30.° e 36.° as regras especi-
ficas que as autoridades nacionais terdio que
aplicar para determinar, nos casos concretos,
se deve ou ndo ser protegido determinado
sinal distintivo. Por outras palavras, o Tribu-
nal de Justiga assumird um papel tipicamente
regulamentar que, até ao presente, in subiecta
materia, sempre considerou prerrogativa
exclusiva do legislador (nacional ou comuni-
tdrio).

13. Esta conclusdo nio me parece infirmada
pela circunstincia de o Conselho ter apro-
vado a Primeira Directiva de harmonizagao
no sector das marcas, que determina, nome-
adamente, os requisitos a satisfazer pelos
sinais para poderem obter registo (a direc-
tiva, como foi sublinhado, nio afecta, con-
tudo, o direito dos Estados-membros de
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continuarem a proteger as marcas registadas.

adquiridas com o uso). A prépria aprovacgio
da directiva parece-me confirmar, em linha,
de resto, com os principios jurisprudenciais
atrds recordados, que os elementos constitu-
tivos da marca, como de qualquer outro
direito de propriedade industrial ou comer-
cial, dependem, na falta de normas comuns,
da legislagdo nacional, e nio podem ser defi-
nidos pelo Tribunal de Justica em sede de
interpreta¢do das normas do Tratado.

14. A solugdo apresentada deve, contudo, ser
aposta uma reserva. Embora a constitui¢io
(e, mais em geral, a conservagido e a extingio)
dos direitos em causa se reja pela ordem juri-
dica interna, a prerrogativa reconhecida para
este efeito aos Estados-membros nio deve
ser exercida de modo a provocar «restrigdes
dissimuladas» ou «discriminacdes arbitri-
rias» a0 comércio entre os Estados-membros,
na acep¢io do segundo periodo do artigo
36.° Precise-se todavia que, na aplicagio pro-
posta da jurisprudéncia, o alcance concreto
de tal reserva — que se apresenta como uma
espécie de cldusula minima de salvaguarda —
nio vai além de casos-limite (quase casos de
escola), como o da aplicagio discriminatéria
de normas nacionais em funcio da nacionali-
dade dos operadores interessados ou do
lugar da constituigio do direito de proprie-
dade industrial ou comercial 6 casos a que
poderia ainda somar-se o de um direito de
marca atribuido a um sinal manifestamente
privado de qualquer cardcter distintivo (é o
exemplo — evocado na audiéncia — da pro-
tecgdo juridica das denominagSes genéricas
«terra» ou «agua»).

6 — V.o acordao Thetford Ja referido, n.% 17 e 18; acérdio
CICRA, j4 referido, n.°
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15. A luz das consideragdes precedentes,
concluo que é possivel responder ao juiz
nacional que, na falta de harmonizagio
comunitiria, os artigos 30.° e 36.° do Tratado
nio se opdem 2 aplicacio de normas nacio-
nais que determinam se, e em que condices,
é possivel constituir direitos de marca em
relagdio a sinais numéricos como o que é
objecto do litigio no processo principal.

Disposi¢oes do Tratado relativas i circulacio
das mercadorias e A apreciacio do risco de
confusdo entre as marcas

16. Foi também discutido um segundo
aspecto, no Aambito deste processo.
Colocou-se a questio de saber se, tendo-se
verificado que os ordenamentos nacional e
comunitdrio permitem reconhecer um direito
de marca sobre o simbolo «quattro», a apre-
ciagdo do «risco de confusio» entre aquela
marca e a marca «Quadra» deve ser efectuada
exclusivamente com base em critérios decor-
rentes do direito interno ou segundo crité-
rios assentes nos artigos 30.° e 36.° do Tra-
tado. Parece-me oportuno apresentar
algumas consideracdes a este respeito.

17. Em primeiro lugar, recordo que o litigio
respeita a um conflito entre marcas distintas
(«quattro» e «Quadra»), validamente consti-
tuidas em diferentes Estados-membros por
empresas independentes.
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Recordo também que a hipétese de «risco de
confusio» se encontra prevista, além, natu-
ralmente, no direito alemio, na Primeira
Directiva comunitiria sobre as marcas (artigo
5.%).

18. Parece-me ttil, por outro lado, chamar a
atengio do Tribunal de Justi¢a para o facto
de a questio do BGH se nio referir especifi-
camente ao problema da susceptibilidade de
confusio entre as marcas em litigio. O cerne
da questdo, como resulta também do pedido
no seu conjunto, respeita A possibilidade de o
Tratado impedir a constituigio de marcas
relativas ao sinal «quattro». Em contrapar-
tida, o BGH nfo pergunta expressamente 20
Tribunal de Justiga se, no caso de nada obstar
ao reconhecimento da marca «quattro», o
Tratado pori ainda outros limites & apreci-
agio do risco de confusio entre as duas mar-
cas. A razio é, provavelmente, a seguinte. O
BGH parte da ideia de que, de qualquer
modo, a marca «quattro» s6 poderd ser pro-
tegida pelo direito alemdo caso se prove que
atingiu um grau de notoriedade muito ele-
vado entre o piblico consumidor, como sinal
distintivo de um determinado produto; mas,
caso isso venha a ser provado, terd que se
considerar que essa marca, precisamente por-
que fundada num elevado grau de notorie-
dade, beneficia de forte protecgio em relagio
a qualquer outra marca que, ainda que com
variagSes mais ou menos acentuadas, se possa
reconduzir & mesma denominagio. Nesta
perspectiva, que é a da protecgio das marcas
caracterizadas por um clevado grau de noto-
riedade, até um pequeno risco de confusio
pode ser suficiente para justificar o exercicio

da proteccio legal?. Quase desnecessirio
serd recordar a este respeito que a directiva
comunitdria (que reconhece, alids, um fené-
meno difundido) deixa intacta a faculdade de
os Estados-membros concederem «uma pro-
teccio mais ampla is marcas que gozem de
prestigio» (nono considerando).

Alids, apesar de nio ter sido expressamente
invocada pelo BGH, a questdo da susceptibi-
lidade de confusio foi amplamente debatida
no Tribunal de Justi¢a e ndo é possivel afastar
a possibilidade de se revestir de certa impor-
tincia para a resolugio do litigio principal.
Creio, assim, que o Tribunal de Justi¢a niio
se pode esquivar a pronunciar-se sobre este
aspecto.

19. Precisado isto, parece-me que se podem
desenvolver as scguintes consideragGes.
Antes de mais, é claro que a faculdade reco-
nhecida ao titular de determinada marca de
se opor a utilizagio pelos concorrentes de
sinais similares ou idénticos integra o con-
teddo essencial do direito de marca. Com
efeito, este dltimo, no seu momento funcio-
nal, ou seja, na fase do scu exercicio,
configura-se simplesmente como um direito
absoluto de exclusividade, um jus excludendi
omnes alios. O artigo 5.° da Primeira Direc-
tiva & claro a este respeito: «a marca registada
confere ao seu titular um direito exclusivo».
O mesmo resulta claramente da jurisprudén-
cia, afirmando-se no acérddo Terrapin que
«no estado actual do direito comunitirio, um
direito de propriedade industrial ¢ comercial

7 — Que esta seja a perspectiva acothida pelo BGH, parece con-
firmado pc{o parecer apresentado em anexo A peti¢io da
Audi, onde se observa que <o Bundcsgcriclnshog confirma
que, de qualquer modo, sc se partir do principio de que a
expressio ‘quattro’ tem forte valor como marca, dever-se-d
responder afirmativamente & questio de saber se existe risco
de confusio com ‘Quadra’>.
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legalmente adquirido num Estado-membro
pode, nos termos do artigo 36.°, primeiro
periodo, do 'Tratado, ser legitimamente
oposto 3 importagio de produtos comerciali-
zados sob uma denominagio que se preste a
confusdo, quando os direitos em causa
tenham sido adquiridos, por titulares distin-
tos e independentes, no dominio de legisla-
¢Oes nacionais diferentes; com efeito, se, em
tal caso, o principio da livre circulagio de
mercadorias devesse prevalecer em relagio
protecgdo concedida pelas legislagdes nacio-
nais respectivas, os direitos de propriedade
industrial e comercial seriam atingidos no
seu objectivo especifico». Na mesma linha de
pensamento, o Tribunal de Justica, no
acérddo HAGII®, sublinhou que a pro-
tecgdo contra o risco de confusio estd ligada
a funcdo essencial da marca, observando que
esta tltima «ficaria comprometida se o titular
do direito nio pudesse exercer a faculdade
que a legislagdo nacional lhe confere de se
opor a importagio do produto similar com
uma denominagio susceptivel de confusio
com a sua prépria marca, pois nesse caso os
consumidores nio teriam a possibilidade de
identificar com certeza a origem do produto
que exibe a marca e ao titular do direito de
marca podia vir a ser imputada a mi quali-
dade de um produto pelo qual nio seria de
forma alguma responsivel».

20. Posto isto, & igualmente evidente que,
quanto mais elevado for o nivel de protecgio
atribuido pelos Estados-membros contra o
risco de confusio, tanto maior serd a intensi-
dade das restrigdes que dai poderdo derivar
para as trocas comerciais, no interior da
Comunidade ou no territério do Estado-
-membro em causa. E é claro que este
aspecto, precisamente, tem uma notével

8 — V. acérdio de 17 de Outubro de 1990, HAG GFAG
(C-10/89, Colect., p. I-3711).

I1-6256

relevincia pritica para o funcionamento do
mercado interno, atendendo ao nidmero, cer-
tamente elevado, de casos de conflito entre
marcas imagindveis na 4rea da Comunidade
(tratar-se-4 de virias centenas de milhares de
casos, de acordo com as estimativas citadas
pelo advogado-geral E G. Jacobs no pro-
cesso HAGII). -

Coloca-se portanto a questio de saber se a
avaliagio do risco de confusio deve ser efec-
tuada exclusivamente com base nos critérios
resultantes do ordenamento juridico interno
ou se é possivel deduzir dos artigos 30.° e
36.° do Tratado critérios comuns de aprecia-
cio.

21. Em principio, nio creio que a nogio de
visco de confusio possa ser considerada um
conceito comunitdrio antes da entrada em
vigor da Primeira Directiva comunitiria
sobre as marcas. Ndo compete, assim, ao Tri-
bunal de Justiga definir positivamente os ele-
mentos desse conceito e os critérios relativos
4 sua aplica¢do. Por outro lado, e como ji foi
afirmado, a protecgio contra o risco de con-
fusio constitui o conteiido essencial do
direito de marca, pelo que nio teria sentido
sustentar, por um lado, que, na falta de nor-
mas comuns, os pressupostos (de aquisi¢io)
do direito se regem pela ordem juridica
interna e, por outro, que os pressupostos da
sua protec¢do, inversamente, se regem pelas
disposi¢des do Tratado. Direito de marca,
como direito exclusivo, e protecgio contra
sinais susceptiveis de confusdo, sdo, no
essencial, as duas faces de uma mesma




DEUTSCHE RENAULT

moeda: reduzir (ou alargar) o alcance da pro-
tecgio contra o risco de confusio nio signi-
fica sendo reduzir (ou alargar) o alcance do
préprio direito. Os dois aspectos devem, por
conseguinte, ser regulamentados por uma
fonte tnica e homogénea, que, presente-
mente, é a ordem jurfdica nacional.

22. Isto significa, concretamente, que, antes
da entrada em vigor da Primeira Directiva, as
autoridades nacionais deverio resolver os
litfigios relativos a conflitos entre marcas dis-
tintas, validamente constituidas nos diferen-
tes Estados-membros por empresas indepen-
dentes entre si, com base nos principios ¢
critérios contidos no direito nacional. E par-
ticularmente nesta base que se deveri verifi-
car se deve ser atribuida protecgio, nio s6
contra o risco de confusio em sentido estrito
(confusio sobre a origem do produto) como
também contra o risco de confusdao em senso
lato (confusio sobre as relagdes entre as
empresas). E sempre nesta base que se deverd
considerar se se devem aplicar critérios mais
rigorosos de apreciagiio do risco quando esti-
ver em jogo uma marca que goze de especial
notoriedade.

23. Quanto i possibilidade de os conflitos
entre marcas receberem tratamento diferente
nos virios Estados-membros, trata-se de uma
consequéncia natural da falta de harmoniza-
¢do. ]ff,l mesmo evidente que, em tais situa-
¢bes, se pode verificar que em determinado
Estado-membro se entende existir confusio
entre as duas marcas, enquanto noutro se
chega A conclusio contrdria. Assim, no pre-
sente caso, enquanto os juizes alemdes que se
pronunciaram sobre o mérito da causa enten-
deram dever proteger a marca «quattro» con-
tra a marca «Quadra», nenhum problema se

parece ter colocado no Reino Unido, onde as
duas marcas coexistem e se encontram vali-
damente registadas. Por outro lado, deve
ainda ter-se em conta que mesmo o maior
rigor na protecgio das marcas contra o risco
de confusio pode ser reflexo de um maior
rigor no reconhecimento do direito & marca:
assim, se é certo que os juizes alemdes ndo
parecem ter hesitado quanto & existéncia de
risco de confusdo entre as marcas «quattro» e
«Quadra», também é certo que, como
resulta, quer das decisdes do Patentamt e do
Bundespatentgericht, quer do despacho do
BGH, foram aplicados critérios muito rigo-
rosos em relagio ao reconhecimento do
direito A marca para o sinal «quattro». Daqui
decorre que nio se pode de forma alguma
excluir que as autoridades alemis — ao
inverso das britdnicas — considerem em
definitivo que o sinal «quattro» nio é sus-
ceptivel de constituir objecto de marca e nio
possa, por este motivo, beneficiar de qual-
quer protecgio jurfdica na Alemanha contra
a marca «Quadra»,

24, Resta salientar um dltimo aspecto.
Note-se que, ao apreciar o risco de confusfio
entre duas marcas, as autoridades nacionais
devem sempre respeitar o limite geral pres-
crito no segundo perfodo do artigo 36.° Os
procedimentos adoptados para resolver os
conflitos entre marcas ndao deverio assim, em
caso algum, traduzir-se em «discriminag¢Ges
arbitrdrias» ou «restrigdes dissimuladas» ao
comércio entre os Estados-membros. A este
respeito, o Tribunal de Justica tinha introdu-
zido uma reserva especifica no acérdio Ter-
rapin, ao sublinhar que

«a resposta dada... nfo prejudica a questio de
saber se a invocagiio, por uma empresa, da
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similitude de produtos originirios de
Estados-membros diferentes ¢ do risco de
confusio de marcas ou de nomes comerciais
legalmente protegidos nesses Estados pode
eventualmente determinar a aplicagio do
direito comunitirio, nomeadamente 3 luz do
segundo periodo do artigo 36.° do Tratado;
com efeito, compete ao juiz da causa princi-
pal, apés ter apreciado a similitude dos pro-
dutos e o risco de confusdo, averiguar, além
disso, no 4mbito desta tltima disposicio, se
o exercicio, num caso concreto, dos direitos
de propriedade industrial e comercial pode
ou nio constituir um meio de discriminacio
arbitriria ou uma restricio dissimulada ao
comércio entre Estados-membros; a este res-
peito, compete ao juiz nacional verificar,
designadamente, se os direitos em causa sio
efectivamente exercidos pelo titular com o
mesmo rigor, seja qual for a origem nacional
do eventual contraventor».

25. Em particular, na aplicagio da reserva do
segundo periodo do artigo 36.°, deve ser
tomada em conta a exigéncia de evitar que o
exercicio do direito reconhecido pela ordem
juridica nacional a determinado titular se tra-
duza em restrigdes totalmente injustificadas
as trocas comerciais. Nesta perspectiva — ja
sublinhada nas conclusées do advogado-geral
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F. G. Jacobs no processo HAG II 2 — dever-
-se-4 assim zelar por que a exclusividade
reconhecida ao direito de marca nio seja
invocada de modo discriminatério (segundo
o indicado pelo Tribunal de Justica no
ac6rddo Terrapin) mesmo em situacdes nas
quais ndo existe objectivamente qualquer
risco de confusdo entre duas marcas distintas.
Tais situagdes podem realmente verificar-se
quando, tendo em conta as caracteristicas do
produto e do mercado, bem como dos diver-
sos sinais e denominag¢bes que distinguem os
produtos em causa, se torna claro que nio é
possivel a confusio sobre a identidade de
origem dos produtos e que nenhuma
empresa abusa da notoriedade dos produtos
de outrem nem mancha a sua reputacgio, ao
utilizar determinado sinal distintivo. Assim,
no presente caso, estou certo de que o juiz
nacional — a quem compete apreciar este
aspecto — ndo deixari de tomar em conta a
circunstincia de a origem dos produtos em
causa ser individualizada, aos olhos dos con-
sumidores, n3o sé pelas marcas «Quadra» e
«quattro», mas por toda uma globalidade de
elementos distintivos, de que fazem parte,
juntamente com outros sinais, as denomina-
¢Bes «Espace» e «Audi»: nio hd dividas de
que é pacifico o facto de os vefculos em
questio serem comercializados com as deno-
minag¢Ses «Espace Quadra» e «Audi quattro»
e nido simplesmente como «Quadra» e «quat-
tro». Além disso, o mesmo juiz nio deixari
certamente de tomar em consideracio o facto
de os consumidores de automéveis de grande
difusdo serem bastante mais avisados e, por
conseguinte, Imenos expostos a risco de con-
fusdo (em sentido estrito e em sentido lato)
do que os consumidores de produtos de

9 — Nos n.* 48 ¢ 49 das suas conclusges, o advogado-geral E G.
Jacobs sublinha que um entendimento demasiado lato do
conceito de marcas similares susceptiveis de confusio — para
além de, naquele caso, nio ser justificado, na acepgio do pri-
meiro periodo do artigo 36.° — colidiria com o segundo
periodo do mesmo preceito, na medida em que «no caso de
os tribunais nacionais aceitarem a invocagio de uma marca
para impedir a importagio de mercadorias fabricadas noutro
Estado-membro quando o risco de confusio fosse minimo,
tal constituiria uma discriminagfo arbitréria»,
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natureza e custo diferentes, tais como (de na audiéncia) os chocolates, os detergentes
acordo com o exemplo por todos utilizado  ou os bombons! '

Conclusoes

26. A luz das consideracdes precedentes, proponho que se responda da seguinte
forma ao 6rgio jurisdicional nacional:

«Na falta de normas comunitirias de harmonizagio, os artigos 30.° ¢ 36.° do Tra-
tado niio se opdem i aplicagdo de normas e critérios de direito interno que deter-
minem se, e em que condigdes, se devem reconhecer direitos de marca em relagao
a sinais numéricos, como o que é objecto do litigio no processo principal. Com-
pete, assim, as autoridades nacionais determinar, com base nas normas e critérios
de direito interno, se existe ou nio risco de confusio entre marcas similares, per-
tencentes a empresas independentes entre si. Ao reconhecer um direito de marca a
determinada empresa e ao apreciar se existe risco de confusio devido a utilizagao,
por outra empresa, de um sinal distintivo similar aquela marca, as autoridades naci-
onais nio podem, em caso algum, tomar medidas que se traduzam em discrimi-
nagio arbitrria ou restrigio dissimulada ao comércio entre os Estados-membros,
na acepgio do segundo periodo do artigo 36.° do Tratado».
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