ACORDAO DE 25. 1. 2007 — PROCESSO C-48/05

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Primeira Secc¢ao)
25 de Janeiro de 2007 ”

No processo C-48/05,

que tem por objecto um pedido de decisio prejudicial nos termos do
artigo 234.° CE, apresentado pelo Landgericht Niirnberg-Fiirth (Alemanha) por
decisiao de 28 de Janeiro de 2005, entrado no Tribunal de Justica em 8 de Fevereiro
de 2005, no processo

Adam Opel AG

contra

Autec AG,

sendo intervenientes:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Primeira Seccao),

composto por: P. Jann, presidente de seccdo, K. Schiemann e M. Ile$i¢ (relator),
juizes,

* Lingua do processo: aleméo.
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advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

secretario: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e apés a audiéncia de 2 de Fevereiro de 2006,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacio da Adam Opel AG, por S. Volker e A. Klett, Rechtsanwiilte,

— em representacao da Autec AG, por R. Prager e T. Nigele, Rechtsanwilte, bem
como por D. Tergau, Patentanwalt,

— em representacio da Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, por T.
Nagele, Rechtsanwalt,

— em representacdo do Governo francés, por G. de Bergues e A. Bodard-Hermant,
na qualidade de agentes,

— em representacao do Governo do Reino Unido, por M. Bethell, na qualidade de
agente, assistido por M. Tappin, barrister, e S. Malynicz, barrister,

— em representacdo da Comissdo das Comunidades Europeias, por G. Braun,
B. Rasmussen e W. Wils, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 7 de Marco de 2006,
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profere o presente

Acérdao

O pedido de decisdo prejudicial tem por objecto a interpretacdo dos artigos 5.°, n.° 1,
alinea a), e 6.°, n.° 1, alinea b), 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»).

Quadro juridico

O artigo 5.° da directiva, intitulado «Direitos conferidos pela marca», dispoe:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica
habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faca uso na vida
comercial:

a) de qualquer sinal idéntico & marca para produtos ou servicos idénticos aqueles
para os quais a marca foi registada;
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b) de um sinal relativamente ao qual, devido a sua identidade ou semelhanca com a
marca e devido a identidade ou semelhanca dos produtos ou servicos a que a
marca e o sinal se destinam, exista, no espirito do ptblico, um risco de confusio
que compreenda o risco de associacdo entre o sinal e a marca.

2. Qualquer Estado-Membro poderd também estipular que o titular fique habilitado
a proibir que terceiros facam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de
qualquer sinal idéntico ou semelhante & marca para produtos ou servigos que nio
sejam semelhantes aqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze
de prestigio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire
partido indevido do caracter distintivo ou do prestigio da marca ou os prejudique.

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condi¢oes
enumeradas nos n.”* 1 e 2:

a) apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem,;

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

¢) importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.
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5. Os n.”® 1 a 4 ndo afectam as disposi¢des aplicdveis num Estado-Membro relativas
a proteccio contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em
distinguir os produtos ou servicos, desde que a utilizagdo desse sinal, sem justo
motivo, tire partido indevido do caracter distintivo ou do prestigio da marca ou os
prejudique.»

O artigo 6.° da directiva, intitulado «Limitacdo dos efeitos da marca», estabelece, no
seu n.° 1:

«Q direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir a terceiros o uso,
na vida comercial,

a) do seu proprio nome e endereco;

b) de indicacdes relativas a espécie, a qualidade, & quantidade, ao destino, ao valor,
a proveniéncia geografica, & época de produgio do produto ou da prestacdo do
servico ou a outras caracteristicas dos produtos ou servigos;

¢) da marca, sempre que tal seja necessario para indicar o destino de um produto
ou servi¢o, nomeadamente sob a forma de acessérios ou pecas sobressalentes,
desde que esse uso seja feito em conformidade com praticas honestas em
matéria industrial ou comercial.»
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Litigio no processo principal e questées prejudiciais

A Adam Opel AG (a seguir «Adam Opel»), construtora de automéveis, é titular da
marca nacional figurativa a seguir reproduzida, registada na Alemanha em 10 de
Abril de 1990 para, designadamente, veiculos automéveis e brinquedos (a seguir
«logétipo Opel»):

A Autec AG (a seguir «Autec») fabrica, entre outros, miniaturas telecomandadas de
veiculos, que comercializa sob a marca cartronic.

No inicio do ano de 2004, a Adam Opel verificou que na Alemanha se
comercializava uma miniatura a escala 1:24, telecomandada, do Opel Astra V8
coupé, na grelha do qual estava aposta, a imagem do veiculo original, o logétipo
Opel. Este brinquedo é fabricado pela Autec.
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A marca cartronic, acompanhada do simbolo °, figura de forma bem visivel na folha
de rosto do manual de instrugdes de cada miniatura, bem como na parte da frente
do comando a distincia. Além disso, as indicagdes «<AUTEC® AG» e «AUTEC®
AG D 90441 Niirnberg» aparecem no verso do manual de instruges, figurando esta
ultima ainda num autocolante colado por detrds do comando & distancia.

Através de peticdo apresentada no Landgericht Niirnberg-Fiirth, a Adam Opel pediu
a condenacdo da Autec, designadamente, a abster-se, na vida comercial, de apor o
logétipo Opel nas miniaturas de veiculos e de propor para venda, comercializar ou
deter para esses efeitos, importar ou exportar miniaturas de veiculos com essa
marca, sob pena de condenacio numa sancdo pecunidria compulséria de
250 000 EUR por cada transgressio, ou, subsidiariamente, numa pena de prisdo
até seis meses.

A Adam Opel considera que a utilizacdo do logétipo Opel em brinquedos que séao
miniaturas de veiculos que ela fabrica e distribui constitui uma contrafaccio dessa
marca. Alega que a referida marca é utilizada para produtos idénticos aqueles para
os quais foi registada, a saber, brinquedos. Trata-se de uma utilizacdo como marca,
na acepgio da jurisprudéncia do Tribunal de Justica, dado que o publico parte do
principio de que o fabricante de miniaturas de um veiculo de uma dada marca as
fabrica e distribui 2o abrigo de uma licenca concedida pelo titular da marca.

Baseando-se nas decisoes de diversos érgios jurisdicionais alemies, a Autec, apoiada
pela Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (Federagdo Alema da Industria
do Brinquedo), responde que a aposi¢do de uma marca protegida em miniaturas que
séo a réplica fiel de veiculos da referida marca nio constitui uma utilizacdo da marca
enquanto marca. No caso vertente, a funcio de origem do logdtipo Opel nio é
afectada, pois, gragas a utilizacdo das marcas cartronic e AUTEC, resulta claramente

I-1040



11

12

13

ADAM OPEL

aos olhos do publico que a miniatura ndo provém do fabricante do veiculo de que é a
réplica. De resto, o pablico estd habituado ao facto de que, ha mais de 100 anos, a
inddstria do brinquedo reproduz fielmente, isto €, até a aposi¢io da marca que
ostentam, produtos que existem na realidade.

A luz do acérdio de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, Colect., p. -905), o
Landgericht Niirnberg-Fiirth considera que a utilizacio do logétipo Opel pela Autec
$6 pode ser proibido, nos termos do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva, se se
tratar de uma utilizacdo como marca.

O Landgericht Niirnberg-Fiirth estd inclinado a pensar que a Autec utiliza esse
logétipo como marca, dado que o referido logétipo remete para o fabricante do
modelo original. Por outro lado, interroga-se sobre se tal utilizacio, que lhe parece
simultaneamente constituir um uso descritivo na acepcido do artigo 6.°, n.° 1, da
directiva, pode ser autorizada ao abrigo desta disposicdo quando a referida marca foi
registada igualmente para brinquedos.

Assim, por considerar que a solucdo do litigio que lhe foi submetido necessita da
interpretacio da directiva, o Landgericht Niirnberg-Fiirth decidiu suspender a
instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) O uso de uma marca registada designadamente para ‘brinquedos’ constitui um
uso como marca, na acepc¢do do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva [...]
quando o fabricante de uma miniatura de um automével reproduz e
comercializa a escala reduzida uma cépia de um modelo realmente existente,
incorporando a marca do titular?
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2) Caso a resposta a primeira questdo seja afirmativa:

O uso da marca da forma descrita na primeira questio é uma indica¢io da
espécie ou da qualidade da miniatura do veiculo, na acepc¢ao do artigo 6.°, n.° 1,
alinea b), da directiva [...]?

3) Caso a resposta a segunda questdo seja afirmativa:

Quais sdo os critérios relevantes nestes casos para determinar se o uso da marca
é feito em conformidade com as praticas honestas em matéria comercial ou
industrial?

Estamos especialmente perante um caso destes quando o fabricante da
miniatura dum veiculo coloca na embalagem e numa parte acesséria necessaria
para a utilizacdo do brinquedo um sinal reconhecivel para o comércio como
marca propria, bem como a sua denominacio social e a indicagdo da sua sede?»

Quanto as questdes prejudiciais

Quanto a primeira questdo

Quanto a interpretagao do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva

Através da sua primeira questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta,
essencialmente, se, quando uma marca ¢ registada simultaneamente para veiculos
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automéveis e para brinquedos, a aposicdo por um terceiro, sem autorizacio do
titular da marca, de um sinal idéntico a essa marca em miniaturas de veiculos da
referida marca, de modo a reproduzir fielmente esses veiculos, e a comercializagio
das referidas miniaturas constituem, na acepcdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da
directiva, um uso que o titular da marca est4 habilitado a proibir.

O artigo 5.° da directiva define os «[d]ireitos conferidos pela marca», ao passo que o
seu artigo 6.° contém as regras relativas a «[l]imitacdo dos efeitos da marca».

Nos termos do artigo 5.°, n.° 1, primeira frase, da directiva, a marca registada confere
20 seu titular um direito exclusivo. Nos termos da alinea a) do mesmo nimero, esse
direito exclusivo habilita o titular a proibir que qualquer terceiro, sem o seu
consentimento, faca uso, na vida comercial, de um sinal idéntico & marca para
produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais a marca foi registada. O
artigo 5.°, n.° 3, da directiva enumera de forma nio exaustiva os tipos de uso que o
titular pode proibir nos termos do n.° 1 deste artigo. Outras disposi¢bes da directiva,
como o artigo 6.°, definem certas limitacdes dos efeitos da marca (acérdao de 12 de
Novembro de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Colect., p. 1-10273, n.° 38).

A fim de evitar que a proteccdo conferida ao titular da marca varie de um Estado
para outro, compete ao Tribunal de Justica dar uma interpretacdo uniforme ao
artigo 5.°, n.° 1, da directiva, em especial, ao conceito de «uso» que nele figura
(acérddo Arsenal Football Club, jai referido, n.° 45).

No processo principal, é um dado assente que o uso do sinal idéntico & marca em
causa ocorre efectivamente na vida comercial, uma vez que se situa no contexto de
uma actividade comercial que visa um proveito econémico, € nio no dominio
privado (v., neste sentido, ac6rdiao Arsenal Football Club, ji referido, n.° 40).
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E igualmente um dado assente que esse uso foi efectuado sem o consentimento do
titular da marca em causa.

Além disso, na medida em que o logétipo Opel foi registado para brinquedos,
estamos perante a hipétese visada no artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva, a saber,
um sinal idéntico & marca em causa para produtos — brinquedos — idénticos
aqueles para os quais a marca foi registada. A este respeito, deve reconhecer-se, em
particular, que o uso em causa no processo principal é feito «para produtos», na
acepcao do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva, uma vez que consiste na aposi¢ao
do sinal idéntico & marca em produtos, bem como na oferta, na comercializacio ou
na detencéo desses produtos para estes fins, na acep¢ao do artigo 5.°, n.° 3, alineas a)
e b), da directiva (v., neste sentido, ac6rdio Arsenal Football Club, ja referido, n.®* 40
e 41).

No entanto, hd que recordar que, em conformidade com a jurisprudéncia do
Tribunal de Justica, o direito exclusivo previsto no artigo 5.°, n.° 1, da directiva foi
concedido com o objectivo de permitir ao titular da marca proteger os seus
interesses especificos como titular dessa marca, ou seja, assegurar que esta possa
cumprir as suas fungdes préprias, e que, assim, o exercicio deste direito deve ser
reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou € susceptivel
de prejudicar as fungdes da marca, nomeadamente a sua fungdo essencial, que é
garantir aos consumidores a proveniéncia do produto (acérdios Arsenal Football
Club, j4 referido, n.° 51, e de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02,
Colect., p. I-10989, n.° 59).

Por conseguinte, a aposicdo, por um terceiro, de um sinal idéntico a uma marca
registada para brinquedos em miniaturas de veiculos sé pode ser proibida, nos
termos do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva, se prejudicar ou for susceptivel de
prejudicar as fungdes dessa marca.
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No processo principal, caracterizado pela circunstancia de a marca em causa estar
registada simultaneamente para veiculos automéveis e para brinquedos, o 6rgao
jurisdicional de reenvio explicou que, na Alemanha, o consumidor médio dos
produtos da induastria do brinquedo, normalmente informado e razoavelmente
atento e avisado, estd habituado a que as miniaturas se baseiem nos modelos reais e
atribui mesmo muita importancia a fidelidade absoluta ao original, de modo que o
referido consumidor compreendera o logétipo Opel, que figura nos produtos da
Autec, como uma indicagdo de que se trata da reproduc¢do em miniatura de um
veiculo da marca Opel.

Se, com estas explicagdes, o 6rgao jurisdicional de reenvio pretendeu sublinhar que
o publico-alvo ndao apreende o sinal idéntico ao logétipo Opel, que figura nas
miniaturas comercializadas pela Autec, como uma indicacgdo de que estes produtos
provéem da Adam Opel ou de uma empresa economicamente ligada a esta tltima,
entdo deveria declarar que o uso em causa no processo principal ndo prejudica a
funcio essencial do logétipo Opel como marca registada para brinquedos.

E ao érgio jurisdicional de reenvio que compete determinar, tendo como referéncia
o consumidor médio de brinquedos na Alemanha, se a utilizacdio em causa no
processo principal prejudica as fungdes do logétipo Opel enquanto marca registada
para brinquedos. De resto, a Adam Opel nio parece ter alegado que essa utilizagdo
prejudique, para além da sua fungdo essencial, outras fungbes dessa marca.

Por outro lado, baseando-se no acérdao BMW, ja referido, o 6rgao jurisdicional de
reenvio interroga-se sobre se se verifica o uso, pela Autec, do logétipo Opel
enquanto marca registada para veiculos automdveis.

A este respeito, é verdade que o processo BMW, ja referido, dizia respeito ao uso de
um sinal idéntico a marca para servicos que ndo eram idénticos aqueles para os
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quais essa marca tinha sido registada, dado que a marca BMW, em causa no
processo principal, ndo estava registada para veiculos, mas para servicos de
reparacgio de veiculos. No entanto, os veiculos comercializados com a marca BMW
pelo titular dessa marca constituiam o préprio objecto dos servicos — a reparacio
de veiculos — fornecidos por terceiros, de modo que era indispensdvel identificar a
proveniéncia dos veiculos de marca BMW, objecto dos referidos servigos. Foi tendo
em consideracio esse vinculo especifico e indissociavel entre os produtos revestidos
da marca e os servicos fornecidos pelo terceiro que o Tribunal de Justica declarou
que, nas circunstincias especificas do processo BMW, ja referido, o uso, pelo
terceiro, do sinal idéntico a marca para produtos comercializados, ndo pelo terceiro
mas pelo titular da marca, estava abrangido pelo artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da
directiva.

Salvo esta hipétese especifica do uso de uma marca por um terceiro que presta
servicos que tém por objecto os produtos que ostentam essa marca, o artigo 5.°,
n.° 1, alinea a), da directiva deve ser interpretado no sentido de que visa o uso de um
sinal idéntico 4 marca para produtos comercializados ou servicos prestados pelo
terceiro, que sdo idénticos aqueles para os quais a marca foi registada.

Com efeito, por um lado, a interpretacdo segundo a qual os produtos ou servigos
visados no artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva sdo os comercializados ou prestados
pelo terceiro resulta da prépria redaccio dessa disposicdo, em especial dos termos
«uso [...] para produtos ou servicos». Por outro lado, a interpretacio contriria
conduziria a que os termos «produtos» e «servigos», empregues no artigo 5.°, n.° 1,
alinea a), da directiva, designem, sendo caso disso, os produtos ou os servicos do
titular da marca, ao passo que os termos «produtos» e «servicos», empregues no
artigo 6.°, n.° 1, alineas b) e c), da directiva, visam necessariamente os que sao
comercializados ou prestados pelo terceiro, o que conduz assim a interpretar, contra
a economia da directiva, os mesmos termos de maneira diferente, consoante figurem
no artigo 5.° ou no artigo 6.°
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Dado que, no processo principal, a Autec ndo vende veiculos, nio se verifica uso do
logétipo Opel como marca registada para veiculos automéveis, na acepgio do
artigo 5., n.° 1, alinea a), da directiva.

Quanto 2 interpretacdo do artigo 5.°, n.° 2, da directiva

Segundo jurisprudéncia assente, compete ao Tribunal de Justica fornecer ao 6rgao
jurisdicional de reenvio todos os elementos de interpretacdo do direito comunitario
que possam ser Uteis para a decisdo do processo que lhe estd submetido, quer este
lhes tenha feito referéncia ou ndo no enunciado das suas questoes (v. acérdidos de
7 de Setembro de 2004, Trojani, C-456/02, Colect., p. I-7573, n.> 38, e de 15 de
Setembro de 2005, loannidis, C-258/04, Colect., p. I-8275, n.° 20).

Atendendo as circunstincias do processo principal, ha igualmente que fornecer ao
6rgao jurisdicional de reenvio uma interpretacio do artigo 5.°, n.° 2, da directiva.

E verdade que, ao contréirio do artigo 5.° n.° 1, da directiva, o artigo 5.°, n.° 2, da
mesma nao impde aos Estados-Membros que introduzam nos seus direitos
nacionais a proteccio nele definida, mas limita-se a conceder-lhes a faculdade de
conferirem essa protec¢do (acérddo de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff, C-292/00,
Colect,, p. I-389, ne° 18). No entanto, sob reserva de verificacdo pelo érgao
jurisdicional de reenvio, parece resultar das questdes submetidas pelo Bundesge-
richtshof (Alemanha), analisadas pelo Tribunal de Justica no processo Davidoff, ja
referido, que o legislador alemio aplicou as disposicdes do artigo 5.°, n° 2, da
directiva.

Antes de mais, no processo principal, o logétipo Opel esta igualmente registado para
veiculos automoveis, em seguida, sob reserva de verificacio pelo 6rgao jurisdicional
de reenvio, trata-se de uma marca de prestigio na Alemanha para esse tipo de
produtos e, por tltimo, um veiculo automével e uma miniatura desse veiculo nio
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sdo produtos semelhantes. Por conseguinte, 0 uso em causa no processo principal
pode igualmente ser proibido, nos termos do artigo 5.°, n.° 2, da directiva, se, sem
justo motivo, esse uso tirar indevidamente partido do caricter distintivo ou do
prestigio da referida marca, como marca registada para veiculos automéveis, ou se
os prejudicar.

A Adam Opel alegou, na audiéncia no Tribunal de Justica, que tem interesse em que
a qualidade das miniaturas de veiculos da marca Opel seja boa e que estas
miniaturas sejam perfeitamente actuais, dado que, caso contrério, o prestigio dessa
marca, como marca registada para veiculos automéveis, seria afectado.

Trata-se, em todo o caso, de uma apreciacio de natureza factual. E ao é6rgio
jurisdicional de reenvio que compete, sendo caso disso, determinar se o uso em
causa no processo principal constitui um uso sem justo motivo que tira
indevidamente partido do caracter distintivo ou do prestigio da marca, como
marca registada, ou os prejudica.

Por conseguinte, hi que responder a primeira questio que quando uma marca é
registada simultaneamente para veiculos automéveis — relativamente aos quais goza
de prestigio — e para brinquedos, a aposi¢do por um terceiro, sem autorizacio do
titular da marca, de um sinal idéntico a essa marca em miniaturas de veiculos da
referida marca, de modo a reproduzir fielmente esses veiculos, € a comercializacdo
das referidas miniaturas:

— constituem, na acepcao do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da directiva, um uso que o
titular da marca estd habilitado a proibir, se esse uso prejudicar ou for
susceptivel de prejudicar as funcdes da marca, enquanto marca registada para
brinquedos;
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— constituem, na acepcéo do artigo 5.°, n.° 2, da directiva, um uso que o titular da
marca esta habilitado a proibir — quando a proteccéo definida nesta disposicio
tenha sido introduzida no direito nacional —, se, sem justo motivo, esse uso
tirar indevidamente partido do caricter distintivo ou do prestigio da marca,
enquanto marca registada para veiculos automéveis, ou os prejudicar.

Quanto a4 segunda questdo

Embora, através da sua segunda questdo, o 6rgio jurisdicional de reenvio solicite
formalmente a interpretacdo do artigo 6.°, n.° 1, alinea a), da directiva, resulta
claramente da decisdo de reenvio que o referido 6rgao procura, na realidade, obter a
interpretacio da alinea b) do mesmo nimero.

Antes de mais, ha que referir que o uso do logétipo Opel, em causa no processo
principal, ndo pode ser autorizado com base no artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da
directiva. Com efeito, a aposicao dessa marca nas miniaturas da Autec ndo tem por
objectivo indicar o destino desses brinquedos.

Nos termos do artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da directiva, o direito conferido pela marca
nio permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de indicacbes
relativas a espécie, a qualidade, & quantidade, ao destino, ao valor, & proveniéncia
geografica, a época da producio do produto ou da prestacio do servico, ou a outras
caracteristicas dos produtos ou servicos.

A Adam Opel e 0 Governo francés alegam que a finalidade prosseguida por essa
disposicao ¢, designadamente, impedir que o titular da marca se possa opor a
utilizacdo, por um terceiro, de uma indica¢do descritiva de uma caracteristica dos
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produtos ou dos servicos do titular da marca. Ora, o logétipo Opel de modo algum
indica a espécie, a qualidade ou outras caracteristicas das miniaturas. A Comissdo
das Comunidades Europeias partilha da mesma opinido no que respeita ao uso em
causa no processo principal, mas ndo exclui que, noutras circunstancias de facto, em
que as miniaturas se destinem a coleccionadores, a reproducio idéntica de cada
pormenor do veiculo original possa eventualmente constituir uma caracteristica
essencial dessa categoria de produtos, de modo que o artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da
directiva pudesse também abarcar a cépia fiel da marca.

A este respeito, embora essa disposicdo vise, em primeiro lugar, impedir que o titular
de uma marca proiba os concorrentes de utilizarem um ou mais termos descritivos
que fazem parte da sua marca, com a finalidade de indicar certas caracteristicas dos
seus produtos (v., designadamente, acérdao de 4 de Maio de 1999, Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. 1-2779, n.° 28), a sua redaccdo nio é de
forma alguma especifica a uma situacio dessa natureza.

Por conseguinte, nao se pode excluir, a4 priori, que a referida disposicdo autorize um
terceiro a usar uma marca, se esse Uso consistir em fornecer uma indicacgio relativa a
espécie, a4 qualidade ou a outras caracteristicas dos produtos comercializados por
esse terceiro, sob reserva de o referido uso ser feito em conformidade com as
prdticas honestas em matéria industrial ou comercial.

No entanto, a aposicdo de um sinal idéntico a uma marca registada designadamente
para veiculos automdveis, em miniaturas de veiculos dessa marca, de modo a
reproduzir fielmente esses veiculos, nio visa fornecer uma indicacéo relativa a uma
caracteristica das referidas miniaturas, sendo apenas um elemento da reproducédo
fiel dos veiculos originais.

Por conseguinte, ha que responder a segunda questio que quando uma marca é
registada nomeadamente para veiculos automdveis, a aposicao por um terceiro, sem
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autorizacdo do titular da marca, de um sinal idéntico a essa marca em miniaturas de
veiculos da referida marca, de modo a reproduzir fielmente esses veiculos, e a
comercializacdo das referidas miniaturas ndo constituem uso de uma indicagdo
relativa a uma caracteristica dessas miniaturas, na acepg¢io do artigo 6.°, n.° 1, alinea
b), da directiva.

Quanto a terceira questdo

Tendo em conta a resposta dada a segunda questio, ndo ha que responder a terceira
questdo prejudicial.

Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente
suscitado perante o 6rgao jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto as
despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentacio de
observagdes ao Tribunal de Justica nio sio reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Primeira Seccdo) declara:

1) Quando uma marca é registada simultaneamente para veiculos automéveis
— relativamente aos quais goza de prestigio — e para brinquedos, a
aposicio por um terceiro, sem autorizacio do titular da marca, de um sinal
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idéntico a essa marca em miniaturas de veiculos da referida marca, de
modo a reproduzir fielmente esses veiculos, e a comercializacio das
referidas miniaturas:

constituem, na acep¢ao do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Primeira
Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislacées dos Estados-Membros em matéria de marcas,
um uso que o titular da marca esta habilitado a proibir, se esse uso
prejudicar ou for susceptivel de prejudicar as fung¢des da marca,
enquanto marca registada para brinquedos;

constituem, na acepcio do artigo 5.° n.° 2, da directiva, um uso que o
titular da marca estd habilitado a proibir — quando a proteccao
definida nesta disposicao tenha sido introduzida no direito nacional —,
se, sem justo motivo, esse uso tirar indevidamente partido do caracter
distintivo ou do prestigio da marca, enquanto marca registada para
veiculos automéveis, ou os prejudicar.

2) Quando uma marca é registada nomeadamente para veiculos automdveis, a
aposicio por um terceiro, sem autorizacao do titular da marca, de um sinal
idéntico a essa marca em miniaturas de veiculos da referida marca, de
modo a reproduzir fielmente esses veiculos, e a comercializacao das
referidas miniaturas nio constituem uso de uma indicacio relativa a uma
caracteristica dessas miniaturas, na acepcio do artigo 6.°, n.° 1, alinea b), da
Directiva 89/104.

Assinaturas
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