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CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
ANTONIO TIZZANO

s

I — Introducio

1. O objecto do presente processo é um
pedido de decisdo prejudicial submetido pelo
Suomen Korkei oikeus (Supremo Tribunal
da Finlindia) relativamente & interpretacio
do artigo 6.5 n° 1, alfnea c), da Directiva
89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezem-
bro de 1988, que harmoniza as legislagoes
dos Estados-Membros em matéria de marcas
(a seguir «Directiva 89/104» ou simples-
mente «directiva»)® Em sintese, o érgio
jurisdicional nacional solicita ao Tribunal de
Justica que determine em que circunstancias
o uso da marca de outrem é legftimo, na
acepgio da directiva.

1 — Lingua original: italiano,
2 —JO 1989, L 40, p. L.

apresentadas em 9 de Dezembro de 2004!

I — Enqlladramexlto juridico

Direito comunitdrio relevante

2. A Comunidade j4 teve ocasifo de disci-
plinar a matéria das marcas adoptando, no
que ao presente caso interessa, a Directiva
89/104, que aproxima as legislagbes dos
Estados-Membros nalguns aspectos deste
dominio, sem todavia as ter harmonizado
completamente.

3. A titulo preliminary, lembro o décimo
considerando da directiva, que afirma, entre
outras coisas, que a protecgiio conferida pela
marca registada «consiste nomeadamente
em garantir a funcfio de origem» da mesma.
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4, Para os efeitos do presente processo,
importa salientar que, de acordo com o
ne° 1 do artigo 5.° da directiva:

«[a] marca registada confere ao seu titular
um direito exclusivo. O titular fica habilitado
a proibir que um terceiro, sem o seu
consentimento, fa¢a uso na vida comercial:

a) De qualquer sinal idéntico 4 marca para
produtos ou setvigos idénticos aqueles
para os quais a marca foi registada;

b) De um sinal relativamente ao qual,
devido & sua identidade ou semelhanga
com a marca e devido & identidade ou
semelthanga dos produtos ou servigos a
que a marca e o sinal se destinam,
exista, no espirito do publico, um risco
de confusfo que compreenda o risco de
associacdo entre o sinal e a marca».

5. Igualmente fundamental para os mesmos
efeitos é o n.° 1 do artigo 6.° da directiva, que
preceitua:
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«O direito conferido pela marca ndo permite
ao seu titular proibir a terceiros o uso, na
vida comercial:

¢) damarca, sempre que tal seja necessdrio
para indicar o destino de um produto ou
servico, nomeadamente sob a forma de
acessorios ou pecas sobressalentes,

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

6. Por tltimo, convém recordar a Directiva
84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro
de 1984, relativa a aproximacio das disposi-
¢Oes legislativas, regulamentares e adminis-
trativas dos Estados-Membros em matéria de
publicidade enganosa?, com a redacgio que
lhe foi dada pela Directiva 97/55/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de
Outubro de 1997, que altera a Directiva
84/450/CEE relativa a publicidade enganosa
para incluir a publicidade comparativa® (a
seguir, respectivamente «Directiva 84/450 na

3 — JO L 250, p. 17; BE 15 F5 p. 55.
4 —JO 1290, p. 18.
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versdo alterada» e «Directiva 97/55») que, de
acordo com o seu artigo 1.° «tem por
objectivo proteger os consumidores e as
pessoas que exercem uma actividade comer-
cial, industrial, artesanal ou liberal, bem
como os interesses do ptblico em geral,
contra a publicidade enganosa e suas conse-
quéncias desleais, e estabelecer as condigdes
em que a publicidade comparativa é consi-
derada licita».

7.0 n° 1 do artigo 3.°-A da Directiva
84/450 na versdo alterada, prescreve:

«A publicidade comparativa é autorizada, no
que se refere exclusivamente a comparagio,
quando se retinam as seguintes condi¢des:

(-]

d) Nio gerar confusiio no mercado entre o
anunciante e um concorrente ou entre
as marcas, designacdes comerciais,
outros sinais distintivos, bens ou servi-
¢os do anunciante e do concorrente;

e) Nio desacreditar ou depreciar marcas,
designagGes comerciais, outros sinais

distintivos, bens, servigos, actividades
ou situagio de um concorrente;

g) Néo retirar partido indevido do renome
de uma marca, designagio comercial ou
outro sinal distintivo de um concorrente
ou da denominagio de origem de
produtos concorrentes;

h) Nio apresentar um bem ou servigo
como sendo imitagio ou reprodugéio
de um bem ou servico cuja marca ou
designagiio comercial seja protegida.»

O direito nacional

8. Na Finlandia, as marcas comerciais
regem-se pela Tavaramerkkilaki (lei das
matcas, a seguir «Tavaramerkkilaki») .

5 — Lei n.° 7/1964, de 10/1/1964, relativa ds marcas.
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9. O ne 1 do artigo 4.° da Tavaramerkkilaki
define nos seguintes termos o direito exclu-
sivo do titular da marca:

«O direito, previsto nos artigos 1.° a 3.° da
presente lei, de apor um sinal distintivo em
mercadorias significa que, para além do
titular da marca, mais ninguém pode, na
vida comercial, utilizar como sinal, nas suas
mercadorias, mencdes susceptiveis de gerar
confuséo com essa marca, seja nas mercado-
rias seja na respectiva embalagem, na publi-
cidade ou nos documentos de negécios ou de
qualquer outra forma, incluindo oral»

10. O n° 2 do artigo 4.° da mesma lei
especifica que:

«Considera-se utiliza¢io ndo autorizada, na
acep¢do do n.? 1, enire outras, a comercia-
lizagfio de pecas sobressalentes, acessérios,
etc,, que sejam compativeis com um produto
fabricado ou vendido por outrem e cuja
marca facam lembrar, de forma a gerar a
impressdo de que o produto comercializado
provém do titular da marca ou que o titular
autorizou a utilizagdo da sua marca.»

11. Do despacho de reenvio resulta que esta
disposi¢do constitui uma derrogagio do
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direito exclusivo do titular da marca, no
sentido de que os direitos deste ltimo ndo
sdo violados se um particular, ao comercia-
lizar os seus produtos, mencionar a marca de
outrem sem gerar a impressdo de que os
produtos comercializados sdo provenientes
do titular da marca ou que este autorizou a
utilizagdo da sua marca.

IIT — Matéria de facto e tramitacido
processual

12. A empresa americana The Gillette
Company ¢ titular das marcas comerciais
«Gillette» e «Sensor», ambas registadas na
Finlandia para determinada categoria de.
produtos, designadamente aparelhos para
fazer a barba. A sua filial finlandesa Gillette
Group Finland Oy (o termo «Gillette»,
utilizado a seguir, designa conjuntamente as
duas empresas) detém o direito exclusivo de
utilizacdo dessas marcas na Finlindia, onde
comercializa diversos aparelhos de barbear,
nomeadamente dispositivos compostos por
um punho e por uma lamina substituivel,
bem como laminas separadas.

13. A sociedade de direito finlandés
LA-Laboratoires Ltd Oy (a seguir «LA»)
também comercializa na Finlindia produtos
do mesmo género, tanto aparelhos de
barbear compostos por um punho e uma
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Iamina substituivel como l&minas separadas
iguais. A LA-Laboratoires Ltd Oy comercia-
liza [Aminas para aparelhos de barbear com a
marca «PARASON FLEXOR», em cujas
embalagens é aposta uma etiqueta vermelha
tendo escrito: «Todos os PUNHOS PARA-
SON FLEXOR e GILLETTE SENSOR SAO
COMPATIVEIS com esta limina».

14. Resulta do despacho de reenvio que a LA
ndo estava autorizada a usar as marcas da
Gillette ao abrigo de qualquer contrato ou
licenqa.

15. Nessas circunstincias, a Gillette inten-
tou uma acgio contra a LA no Helsingin
Kérijioikeus (tribunal de primeira instincia
de Helsinquia), alegando que a demandada
violou as marcas registadas «Gillette» e
«Sensor», Segundo a demandante, as praticas
da LA geravam a impressio de que os seus
produtos eram idénticos ou semelhantes aos
da Gillette ou de que a demandada tinha o
direito, ao abrigo de uma licenga ou por
outra razio, de usar licitamente as marcas
em questdo.

16, Esta tese foi aceite pelo Helsingin
Kirgjioikeus que, por decisio de 30 de
Margo de 2000, considerou que a LA, ao
utilizar as referidas marcas nas embalagens
dos aparelhos de barbear «PARASON FLE-

XOR» por ela comercializados, violou o

direito exclusivo conferido & Gillette pelo
n.° 1 do artigo 4.° da Tavaramerkkilaki.

17. O Helsingin Kirijioikeus entendeu que,
no caso em apreco, a derrogagio do n.° 2 do
artigo 4.° da Tavaramerkkilaki ndo era
aplicdvel. Esta derrogag¢io, que deve ser
interpretada restritivamente & luz da Direc-
tiva 89/104 e, nomeadamente, do seu
artigo 6.5, n.° 1, alinea c), ndo faz referéncia
ao produto principal, mas apenas aos aces-
sorios, pecas sobressalentes e outros produ-
tos do mesmo género. Ora, de acordo com o
Kérgjdoikeus, tanto o punho como a lamina
devem ser consideradas partes essenciais do
aparelho de barbear e, por conseguinte, nio
sio abrangidos pelo dmbito de aplicagdo da
derrogacéo.

18. Por estes motivos, o 6rgio jurisdicional
finlandés proibiu a LA de prosseguir ou
reiterar a sua actuagio, condenando-a a
retirar e destruir as etiquetas utilizadas na
Finlindia com as mengoes «Gillette» e
«Sensor» e a pagar 4 demandante uma
indemnizagfo pelos danos resultantes,

19. A demandada interpds recurso dessa
decisdo para o Helsingin Hovioikeus (tribu-
nal de recurso de Helsinquia) que, por
acérddo de 17 de Maio de 2001, revogou a
sentenga do Kérdjdoikeus,
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20. O 6rgéo jurisdicional de segunda instin-
cia considerou que as liminas sdo pecas
sobressalentes na acepgio do n.° 2 do
artigo 4.° da Tavaramerkkilaki. Em todo o
caso, o consumidor que ja possua um punho
«GILLETTE SENSOR» ¢ informado, gracas
4 indicagdo constante do autocolante, de que
o punho pode ser usado ndo sé com as
laminas comercializadas pela Gillette, mas
também com as laminas do tipo «PARASON
FLEXOR». Além disso, foi demonstrado que
as embalagens das laminas da LA ostenta-
vam de forma bem visivel as marcas
«Parason» e «Flexor», indicando inequivoca-
mente a origem dos produtos, ao passo que
as marcas «Gillette» e «Sensor» figuravam
em etiquetas de tamanho relativamente
modesto apostas nas embalagens das lami-
nas, em caracteres pequenos. O 6érgio
jurisdicional entendeu, portanto, que nio se
estava perante um aproveitamento comercial
de uma marca de outrem nem se gerava a
impresséo de que os titulares das diferentes
marcas constitufam uma unidade comercial,
O tribunal de segunda instincia concluiu,
por conseguinte, que a LA tinha usado as
marcas da Gillette em condicbes permitidas
pelo n.° 2 do artigo 4.° da Tavaramerkkilaki.

21, Nestas circunstancias, a Gillette interpos
recurso de revista para o Korkein Oikeus o
qual, por seu lado, teve dividas quanto &
interpretagdo do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da

Directiva 89/104.

22. Em consequéncia, por despacho de 23 de
Maio de 2003, decidiu suspender a instancia
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e submeter ao Tribunal de Justica as
seguintes questdes prejudiciais:

«Para efeitos da aplicagio do artigo 6.°, n.° 1,
alinea c), da Primeira Directiva 89/104/CEE
do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988,
que harmoniza as legislagbes dos Estados-
-Membros em matéria de marcas,

1)  Quais os critérios

a) que permitem decidir se um pro-
duto deve ser considerado pega
sobressalente ou acessorio, e

b) que permitem determinar os pro-
dutos que, ndo sendo de considerar
pecas sobressalentes ou acessérios,
podem ser abrangidos pelo 4mbito
de aplicaciio da disposicio referida?

2) A licitude do uso da marca de outrem
deve ser apreciada de modo diferente
consoante o produto seja equipardvel a
uma peca sobressalente ou a um aces-
sério ou se trate de um produto
susceptivel de, por qualquer outra
razdo, pertencer ao dmbito de aplicagio
da disposicdo acima referida?



3)

4)

5)
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Como se deve interpretar a exigéncia de
0 uso ser ‘necessdrio’ para indicar o
destino de um produto? Pode o requi-
sito da necessidade estar preenchido
mesmo quando é possivel indicar esse
destino sem fazer referéncia expressa a
marca de outrem, por exemplo, limi-
tando-se a referéncia ao principio téc-
nico do funcionamento do produto?
Qual ¢, entdo, a relevincia do facto de,
para os consumidores, o modo de
apresentar o produto ser, eventual-
mente, de mais dificil compreenséao
sem a mengdo expressa da marca de
outrem?

Quais os elementos a tomar em consi-
deragio para apreciar o respeito das
praticas honestas em matéria industrial
ou comercial? O facto de se mencionar
a marca de outrem na comercializagio
dos seus préprios produtos indica que
esses produtos sio equivalentes, quer
pela sua qualidade quer pelas suas
caracterfsticas técnicas ou outras, aos
produtos vendidos sob a marca de
outrem?

O facto de o operador econdmico que se
refere A marca de outrem comercializar
nio sé pegas sobressalentes ou acessé-
rios mas também o prdprio produto
com o qual se prevé a utilizagio dessa
pega sobressalente ou desse acessorio

tem influéncia na regularidade do uso
da marca de outrem?»

23. Apresentaram observagdes a recorrente
no processo @ gquo, o Governo britanico, o
Governo finlandés e a Comissio.

24. Na audiéncia de 21 de Outubro de 2004
intervieram as partes no processo principal,
o Governo finlandés e a Comisséo.

IV — Andlise juridica

Introdugdo

25, Como ¢é notdrio, de acordo com o
décimo considerando da Directiva 89/104 e
com uma jurisprudéncia constante do Tri-
bunal de Justica, a fungfo essencial da marca
¢ garantir aos consumidores a origem dos
produtos®,

6 — V., ex multis, acérdios de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La
Roche (102/77, Colect, p. 391, n° 7); de 12 de Novembro
de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. 1-10273,
ne 51); de 11 de Margo de 2003, Ansul (C-40/01, Colect.,
p. [-2439, n° 36); ¢ de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-
-Busch (C-245/02, Colect., p. I-10989, n.° 59).
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26. Para que essa funcdo seja devidamente
tutelada, o titular da marca deve poder
impedir que terceiros fagcam dela um uso
ndo autorizado, susceptivel de gerar confu-
sdo entre os consumidores, induzindo-os a
pensar, erradamente, que um determinado
produto foi fabricado pelo titular da marca.
O n° 1 do artigo 5.° da mesma directiva
confere a este ltimo um direito exclusivo a
utilizagiio da marca.

27, No entanto, este direito nfo é absoluto.
Com efeito, o artigo 6.° da mesma directiva
prevé que, nalguns casos, seja licito apor a
marca em produtos ndo fabricados pelo
titular da mesma.

28. Em especial, nos termos daquela dispo-
si¢do, o uso da marca de outrem é permitido
quando: indique o destino de um produto;
seja necessdrio para esse efeito e esteja em
conformidade com praticas honestas em
matéria industrial ou comercial (a seguir
«praticas honestas»),

29. O Tribunal de Justica ndo explicitou os
motivos que justificam esta restrigio ao
direito exclusivo de uso. Segundo jurispru-
déncia assente, «através de uma limitacio
dos efeitos dos direitos que o titular de uma
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marca retira do artigo 5.° da Directiva
89/104, o artigo 6.° da directiva visa conciliar
os interesses fundamentais da protec¢do dos
direitos de marca e os da livre circulagio de
mercadorias e da livre prestagio de servigos
no mercado comum, de forma a que o direito
de marca possa desempenhar o seu papel de
elemento essencial do sistema de concorrén-
cia ndo falseado que o Tratado pretende
estabelecer e manter» ”,

30. Por conseguinte, pode dizer-se que ao
limitar o direito exclusivo referido no
artigo 5.° o artigo 6.°, n.° 1, alinea ¢), da
Directiva 89/104 visa, em principio, assegu-
rar um equilfbrio entre o interesse do titular
em que a marca possa cumprir integralmente
a sua funcio de garantir a proveniéncia dos
produtos e o interesse dos outros operadores
em terem pleno acesso ao mercado, mas sem
excluir — como poderia inferir-se da citada
referéncia do Tribunal de Justica  liberdade
de circulagio e como adiante se verd — que
possam estar ainda em jogo outros interes-
ses.

Quanto as primeira e segunda questoes

31. Dito isto, passemos s questdes subme-
tidas pelo 6rgdo jurisdicional de reenvio.

7 — Acérddo de 7 de Janeiro de 2004, Gerolsteiner Brunnen
(C-100/02, Colect., p. I-691, n.° 16) e jurisprudéncia af referida.
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32. Com as duas primeiras questdes, que
analisarei conjuntamente, aquele 6rgéo juris-
dicional pretende, essencialmente, saber,
para efeitos de aplicagio do artigo 6., n.° 1,
alinea ¢), da Directiva 89/104, quais sdo os
critérios que permitem distinguir os produ-
tos principais dos acessérios e das peécas
sobressalentes e para determinar quais os
produtos que, nio sendo pegas sobressalen-
tes nem acessdrios, podem ser abrangidos
pelo Ambito de aplicagdo da referida dispo-
sicdo, a fim de apurar se, em rela¢do a estes
outros produtos, a licitude do uso da marca
de outrem deve ser apreciada de modo
diferente do utilizado em relagdo as pecas
sobressalentes e acessérios.

33. Como se viu supra, um dos requisitos
indispensaveis para que a marca de outrem
possa ser licitamente usada num produto é
que a sua funcéo seja indicar o destino e néo
a sua origem.

34, Nesta 6ptica, parece-me que a possibili-
dade de usar uma marca de outrem para
indicar o destino, sem mencionar a proveni-
éncia, é substancialmente andloga para todos
os produtos ou servigos.

35. A situagio serd, por certo, mais fre-
quente no caso dos acessérios e pegas

sobressalentes que se destinem a ser utiliza-
dos em conjunto com um produto principal
que, na maioria dos casos, s6 pode ser
identificado pela sua marca. Basta pensar,
para citar os exemplos referidos pelo
Governo britinico, num tubo de escape ou
num porta-bicicletas especificamente conce-
bidos para as viaturas Volkswagen Polo. No
entanto, o mesmo pode acontecer com dois
produtos que podem ser utilizados juntos
mas em que um deles néo seja acessério nem
peca sobressalente do outro. Reportando-nos
ainda aos exemplos citados pelo Governo
britdnico, imagine-se uma calculadora fabri-
cada pela empresa Alfa e um sistema
operativo produzido pela empresa Beta, que
sejam compativeis entre si. Néo sdo acesso-
rios nem pecas sobressalentes, pois cada
produto tem a sua existéncia auténoma.
Porém, pode justificar-se que a empresa
interessada informe o ptblico de que o seu
produto se destina ao produto da outra
empresa e vice-versa.

36. Por isso entendo que, em principio,
nenhum produto ou servico pode ser
excluido do dmbito de aplicagio da alinea
¢) do n.e 1 do artigo 6.° da directiva, com base
no requisito em andlise. Portanto, quer se
trate de um produte principal, de um
acessorio ou de uma pega sobressalente, se
a referéncia da marca de outrem for
necesséria para indicar o respectivo destino,
o requisito em causa deve considerar-se
preenchido.
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37. Esta interpretacfio parece encontrar sus-
tentacdo também noutros argumentos.
Comecando pela prépria letra da disposicio
em andlise, note-se que nela se fez anteceder
da locugdo «em especial» da referéncia aos
acessorios e as pecas sobressalentes. Isto
permite considerar que a limitago do direito
exclusivo também pode dizer respeito a
produtos que ndo sejam acessérios nem
pecas sobressalentes, tanto mais que, como
a Comisséo recorda, a proposta de directiva
que apresentou exclufa claramente essa
possibilidade, mas foi posteriormente alte-
rada neste preciso aspecto ®,

38. Por outro lado, como observou o
Governo britanico, a disposi¢io em causa
menciona o destino nio sé de produtos mas
também de servigos, em relacdo aos quais
ndo se pode falar de pecas sobressalentes ou
acessdrios,

39. Em meu entender, tudo isto confirma
que, para efeitos da aplicagdo do artigo 6.,
n.° 1, alinea ¢), da directiva, ndo é necessdrio
qualificar previamente um produto como
principal ou como acessério ou pega sobres-
salente, pois o que é decisivo, em todos os

8 — O artigo 5.° da proposta de primeira directiva do Consetho
relativa & harmonizagéo das legislagdes dos Estados-Membros
em matéria de marcas, apresentada pela Comissdo em 25 de
Novembro de 1980, previa que «o direito conferido pela marca
nio permite impedir que terceiros fagam uso na vida
comercial: [...] ¢) da marca com o objectivo de indicar o
destino de acessérios ou de pecas sobressalentes [..]»
(JO 1980, C 351, p. 1).
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casos, é saber se a mencio da marca de
outrem é necessdria para indicar o destino do
produto (ou do servico) e ndo induz em erro
quanto a sua proveniéncia.

40. Mas, assim sendo, nfo penso que seja
necessdrio, para os presentes efeitos, que o
Tribunal de Justica se pronuncie quanto aos
critérios adequados para identificar os pro-
dutos principais e os distinguir dos acessé6-
rios e das pecas sobressalentes, como se
solicita na primeira questéo.

41, Nestes termos, proponho que se res-
ponda 3s primeira e segunda questdes no
sentido de que, uma vez que, para efeitos de
aplicagdo do artigo 6.°, n° 1, alinea c), da
Directiva 89/104, s6 hd que apurar se a
mencio da marca de ouirem € necesséria
para indicar o destino do produto (ou do
servico) e nio induz em erro quanto i sua
proveniéncia, a avaliagio da licitude do uso
de uma marca de outrem nio é diferente
consoante se trate do produto principal de
um acessério ou pecga sobressalente,

Quanto 4 terceira questio

42, Na sua terceira questio, o 6rgio jurisdi-
cional nacional pergunta, essencialmente,
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quais os elementos tomados em considera-
¢do para avaliar se, na acepgiio do artigo 6.°,
n.e 1, alinea c), da directiva, o uso da marca
de terceiro é «necessdrio» para indicar o
destino de um produto.

43, Nas observagdes apresentadas ao Tribu-
nal de Justica, os intervenientes defenderam
interpretagbes bastante divergentes do refe-
rido requisito da necessidade de uso da
marca de terceiro.

44, O Governo britanico sugere que o
requisito em causa deve ser considerado
preenchido se a mengfio da marca de outrem
constituir um «meio eficaz e preciso» ? para
fornecer aos potenciais consumidores do
produto as informagdes relativas ao destino
do mesmo.

45, Este governo recorda que, para esse
efeito, o objectivo da disposigio em causa é
permitir o desenvolvimento de uma concor-
réncia niio falseada e que uma interpretagio
excessivamente rigida do referido requisito

9 ~ «An efficient and accurate means» no original, em lingua
inglesa, das observagdes do Governo do Reino Unido.

acabaria por prejudicar o efeito atil da
disposicio.

46, De facto, na opinido do Reino Unido, se
o requisito do cardcter necessario da mengio
da marca de outrem sé fosse considerado
preenchido no caso de nio existir outro meio
de fornecer as informagdes de que o
potencial consumidor necessita para enten-
der o destino do produto, a disposicdo em
andlise poderia, na prética, nunca ter aplica-
¢do. Na quase totalidade dos casos é possivel
conceber uma maneira alternativa & mengéo
da marca de outrem para indicar o destino
de um produto, por exemplo através de uma
imagem ou da descri¢iio técnica do produto
com o qual o primeiro se destina a ser
utilizado.

47. O Governo finlandés e a Comissdo
afinam pelo mesmo diapasdo, entendendo
que importa ter também em consideracéio as
caracteristicas dos potenciais consumidores
do produto que ostenta a marca de outrem.
De facto, a defini¢io daquilo que é «neces-
sdrio» comunicar é diferente consoante o
produto se destine aos consumidores finais
ou a outros operadores econdémicos. Sé no
segundo caso é que sé indicagdes técnicas
podem transmitir adequadamente as infor-
magdes relativas ao destino do produto, sem
ser «necessario» mencionar a marca de
outrem, Pelo contririo, para o consumidor
médio, a falta dessa mengdo torna mais
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diffcil identificar o destino de um produto, a
menos que existam normas técnicas, univer-
salmente conhecidas, que permitam a esse
consumidor uma compreensdo facil do
destino do produto em que estd interessado.
Como foi observado na audiéncia, pode ser
esse o caso dos pneus, para os quais existem
cédigos de facil entendimento que permitem
aos potenciais consumidores reconhecer
quais sdo os pneus adequados aos seus
automoveis.

48, A Gillette defende uma tese diametral-
mente oposta, propondo uma interpretagio
do requisito em causa em termos rigidos e
exclusivamente econdmicos. De facto, na sua
opinido, o uso da marca de outrem sé pode
ser considerado «necessdrio» se nido houver
outra possibilidade de o utilizador comercia-
lizar o seu produto em condi¢des economi-
camente vidveis.

49. Aplicando esta tese ao caso em aprego, a
Gillette salienta que as liminas LA nfo se
destinam apenas aos punhos da Gillette, mas
também aos fabricados pela prépria LA e,
como foi realcado na audiéncis, aos de outras
marcas. Em consequéncia, na opinido da
Gillette, as 1dminas da LA podem ter acesso
ao mercado e ser comercializadas em condi-
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¢bes economicamente aceitaveis, mesmo que
a sua embalagem nio indique que podem ser
utilizadas com os punhos fabricados pela
Gillette.

50. O mesmo ja ndo se pode dizer se ndo for
possivel indicar um destino para as liminas
LA sem mencionar as referidas marcas, pois,
nesse caso, ndo haverd procura para as
laminas em questio e, por conseguinte,
estard excluida qualquer possibilidade de
operar em condicdes economicamente acei-
taveis. Todavia, como sublinha a Gillette, ndo
¢é isso que acontece no caso sub judice,
atendendo a que a LA também fabrica
punhos, pelo que as suas laminas ndo seriam
excluidas do mercado devido & proibigio de
mencionar nas suas embalagens as marcas da
Gillette.

51. Por meu lado, ndo me custa reconhecer
que a tese defendida pela Gillette parece
mais conforme com a letra do artigo 6.°,
n.° 1, alinea c), da directiva, que nio fala em
«eficicia» mas em «necessidade» do uso da
marca de outrem, termos estes que, obvia-
mente, ndo sdo sinénimos.

52. Por outro lado, parece abonar neste
sentido o confronto entre o texto final da
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referida disposi¢io e o da proposta apresen-
tada pela Comissdo '°, De facto, esta Gltima
previa que os terceiros pudessem usar a
marca de outrem «com o objectivo de indicar
o destino de acessérios ou de pegas separa-
das» 11; porém, como se viu, a versdo
definitiva refere, em termos mais estritos,
que esse uso é permitido «sempre que seja
necesséario para indicar o destino [...]».

53. Dito isto, hd que averiguar se o debate se
esgota na andlise terminoldgica de uma frase
da disposi¢iio em causa ou se, pelo contrério,
ndo serd de apreciar em termos mais amplos
o sentido e o alcance da disposi¢io e da sua
finalidade.

54, Mais precisamente, tem que se apurar se
a proteccio da marca, que é incontestavel-
mente o objectivo fundamental da directiva,
deve ser apreciada somente em funcéo das
exipénecias do titular da marca e se, por
conseguinte, como defende a Gillette, s6
pode sofrer as limitagges estritamente indis-
pensdveis, no plano comercial, para permitir
a outros operadores econdmicos estarem
presentes no mercado ou se a derrogagio

10 — Alinea c) do artigo 52, referido na nota 8,
11 — O sublinhado é meu.

que o n° 1 do artigo 6.° institui a este
respeito implica também a consideragio de
outras exigéncias.

55. Ora, em meu entender, a referida dispo-
sicio também abre a porta a valores e a
interesses ndo explicitamente mencionados
na mesma, mas que nio podem ser igno-
rados numa perspectiva mais geral. Tanto
mais que esses mesmos valores sio referidos
na jurisprudéncia do Tribunal de Justica
acima referida (v. supra, n° 29), ao afirmar
que «visa conciliar os interesses fundamen-
tais da protecgo dos direitos de marca e os
da livre circulagio de mercadorias e da livre
prestagio 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 néo
falseado que o Tratado pretende estabelecer
€ manter»,

56. Por conseguinte, como salienta o Tribu-
nal de Justica, trata-se de conciliar dois
interesses diferentes mas que visam, um e
outro, assegurar um sistema de concorréncia
nio falseada e, portanto, em ultima andlise, o
direito dos consumidores a escolherem de
entre uma gama mais alargada de produtos
fungiveis. Por outras palavras, deve enten-
der-se que, além da protecgiio dos interesses
comerciais do titular da marca, a directiva
pretende igualmente assegurar a possibili-
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dade de escolha dos consumidores, nio sé
garantindo-lhes a proveniéncia do produto
mas também permitindo-lhes beneficiar da
concorréncia entre produtos capazes de
satisfazer uma mesma necessidade.

57. Ora, se estes diferentes interesses em
jogo sdo conciliados através da derrogagio
introduzida pelo n.° 1 do artigo 6.°, resulta
que, no contexto de uma andlise mais
abrangente da disposi¢io que referi, nio se
podem invocar apenas argumentos textuais
inferidos de uma parte da mesma para
atribuir mais importdncia a um desses
interesses em detrimento dos outros porque
a norma, na interpretaciio do préprio Tribu-
nal de Justiga, decide concilid-los a todos.

58. De resto, penso que, mais uma vez, da
prépria jurisprudéncia comunitéria e desig-
nadamente do acérdio BMW 2, em que o
Tribunal de Justi¢a conciliou a exigéncia de
protecciio do titular da marca com a de
proteccio do consumidor, também do ponto
de vista da concorréncia mais alargada
possivel e do cardcter completo do volume
de informactes que lhe devem ser assegura-
das, decorre um testemunho significativo da
exigéncia de ter em conta, e se possivel
conciliar, os diversos requisitos em causa.

12 — Acérdﬁc; de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97, Colect.,
p. 1-905),
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59. No que ao presente processo interessa,
recordo que, no caso que acabo de referir, o
proprietdrio de uma oficina néo pertencente
a4 rede BMW procedia a reparacbes em
automoveis dessa marca, incluindo nos seus
antincios publicitdrios uma referéncia ao
facto de ser «especializado em BMW». A
BMW considerou que essa actuagdo néo
podia beneficiar da derrogacio prevista no
artigo 6.° n.° 1, alinea c), da directiva e devia,
por conseguinte, ser considerada violacio do
direito exclusivo de que a BMW era titular.
Na opinido desta, como o operador econd-
mico podia utilmente oferecer, do ponto de
vista da viabilidade econdémica da sua
actividade, servigos de repara¢io sem men-
cionar qualquer marca especifica (e, por
conseguinte, qualquer marca de automdveis),
a mengio da marca BMW ndo preenchia a
condi¢iio da necessidade prevista pela refe-
rida disposicdo.

60. Ora, ndo penso que o Tribunal de Justica
tenha concordado com esta interpretacio,
que nio me parece divergir da que a Gillette
defende no caso em aprego. De facto, o
Tribunal de Justiga, em vez de se preocupar
com a eventual viabilidade econdmica da
actividade do proprietdrio da oficina se este
deixasse de mencionar a marca BMW, teve
exclusivamente em considera¢io a necessi-
dade de fornecer aos seus potenciais clientes
as informagdes mais completas possiveis.

61. O Tribunal de Justica observou, em
primeiro lugar, que «o uso da marca
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[BMW] é feito para identificar os produtos
que sdo objecto do servi¢o prestado e [...] é
necessario para indicar o destino do servigo»,
acrescentando que «se um comerciante
independente efectuar a manutencio e a
reparagio de vefculos BMW ou se for
realmente especializado neste dominio, esta
informacéo ndo pode, na pratica, ser comu-
nicada aos seus clientes sem usar a marca
BMW» 13,

62. Deste modo, o Tribunal de Justica,
subscreveu a tese do advogado-geral
E. G. Jacobs ', ao salientar que o problema
que se suscitava naquele caso era, essencial-
mente, o de saber se um comerciante que se
enconfrasse nas circunstincias em causa
podia «ilustrar a natureza dos servigos que
oferece» '°, O advogado-geral foi ao ponto de
afirmar que a proibigio de «tal utilizagio da
marca representaria uma restrigio injustifi-
cada da liberdade do comerciante» ¢,

63. Ora, penso que a interpretagio do
requisito em causa que resulta desta juris-

13 — Acérdio BMW j4 referido, n.™* 59 e 60,

14 — Nas conclusdes apresentadas em 2 de Abril de 1998, o
advogado-geral Jacobs, considerando «irrealista» a tese
segundo a qual o garagista podia ter oferecido os seus
servigos sem necessidade de mencionar nenhuma marca de
carros especifica, afirmou que «se [...] se especializou, de
facto, na manutengdo e na reparagio de velculos BMW, ¢é
diffcil conceber como poderd ele, na pritica, transmitlr essa
informagdo aos seus clientes sem fazer uso do sinal BMW¢»
(n.° 54).

15 — Conclusdes j4 referidas, ne° 54,

16 — Conclusoes ji referidas, n.° 55.

prudéncia é menos rigida do que aparenta.
Na verdade, o requisito fica preenchido pelo
simples facto de o uso da marca de outrem
ser o Unico modo eficaz de alargar a
variedade de produtos que o potencial
consumidor pode escolher.

64. Se nos inspirarmos nessa interpretagio
para os efeitos do presente caso, dela se pode
deduzir que, sem a mencio das marcas da
Gillette nas embalagens das liminas da
demandada, os consumidores poderiam néo
ter outro meio para serem informados da
compatibilidade objectivamente existente
entre esses produtos e os punhos da Gillette
e, consequentemente, perder uma informa-
¢do util para as suas escolhas comerciais.
Portanto, se o uso das marcas da Gillette for
o tinico modo de fornecer essa informagéo,
deve ser considerado «necessdrio», na acep-
¢do da directiva,

65. Compete naturalmente ao 6rgéo jurisdi-
cional nacional esclarecer esta davida e,
portanto, verificar se, sem a referéncia as
marcas da Gillette nas embalagens das
laminas da LA, os potenciais consumidores
podem ser devidamente informados, por
outro meio, da possibilidade de utilizar essas
laminas com os punhos fabricados pela
Gillette. O uso das marcas desta tGltima
poderd, por exemplo, ndo ser necessdrio se
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existirem normas técnicas, conhecidas dos
consumidores, indicando que as laminas e os
punhos sdo compativeis (como no ji referido
caso dos pneus).

66. Nestas circunstincias, e manifestando
embora a minha preferéncia pela solugéo que
acabo de enunciar, devo reconthecer que tal
solucdo, além de nio afastar de todo as
objeccdes de carédcter geral (excessiva redu-
¢do da proteccio do titular da marca)
formuladas pela Gillette, é susceptivel de
deixar uma ampla margem de incerteza no
que toca a sua aplicacdo. Mas, em minha
opinido, esta consequéncia ndo é ficil de
evitar se o debate continuar a isolar-se do
teste da necessidade dos demais requisitos
estabelecidos pelo n.° 1 do artigo 6.° redu-
zindo-o definitivamente, como ji afirmei, a
uma mera discussio terminoldgica sobre a
referida parte da disposi¢io em causa.

67. Pelo contrdrio, diverso serd o entendi-
mento se tivermos em conta que esse teste
ndo esgota o contetido da norma em anélise,
mas antes se acompanha exactamente, e estd,
pelo contrdrio, estreitamente relacionado,
com um requisito preciso relativamente as
modalidades do uso da marca considerado
necessdrio (a saber, o respeito das praticas
honestas). Por outras palavras, o facto de a
interpretacdo deste requisito ser objecto de
uma questéo prejudicial separada nio pode
levar a desarticular o percurso ldgico até ao
ponto de se perder de vista a relagio directa
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que existe entre as diversas partes da
disposicio que, precisamente por este
motivo, tem incidéncia na interpretacio de
cada uma delas.

68. Ora, em meu entender, a margem de
incerteza que, como acabei de dizer, acom-
panha inevitavelmente o teste da necessi-
dade, pode ser superada em sede de verifi-
cacdo das condices e das modalidades de
uso da marca, nos termos indicados no
préprio n° 1 do artigo 6.°, exactamente do
mesmo modo como, neste aspecto, podem
ser vencidas as legitimas preocupagdes
quanto ao dano que uma interpretagdo
menos rigorosa do requisito da necessidade
pode acarretar para a proteccio da marca.

69. Esta interpretacfo é tanto mais acessivel
quando mais exigente for a verificagio dos
referidos requisitos. Ao mesmo tempo, é
nessa verificagdo em concreto que melhor se
poderd avaliar a efectiva «necessidade» do
uso da marca e eliminar, se for caso disso, as
dividas que em abstracto se poderiam
suscitar a este respeito.

70. Vendo bem, de resto, na questido sub
judice, o préprio Tribunal de justica néo
procedeu por testes sucessivos e separados,
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«medindo» em primeiro lugar o grau de
«necessidade» do uso da marca de outrem e
verificando seguidamente se esse uso estava
em conformidade com as «préticas hones-
tas». Em vez disso, desenvolveu um racioci-
nio unitdrio, em que eu diria que colocou o
acento ténico menos na defini¢do da «neces-
sidade» do que no respeito das préticas
honestas, por serem decisivas para evitar
qualquer confusio quanto & proveniéncia do
produto e, por conseguinte, pata a protecgao

do titular da marca®’.

71. Portanto, é com estas precisdes que
proponho ao Tribunal de Justica que res-
ponda & terceira questio prejudicial que o
uso da marca de outrem é necessdrio para
indicar o destino de um produto se for o
tinico modo de fornecer aos consumidores
informagdes completas quanto as possiveis
utilizagbes desse produto.

Quanto a quarta questio

3

72. Chegamos assim & expressdo «préticas
honestas em matéria industrial e comercial»,

17 — V. acérdio BMVY, ji referido, n.® 61 e segs. e respectivas
conclusdes, n.°* 55 e 56.

que o érgio jurisdicional nacional solicita ao
Tribunal de Justica se digne interpretar, visto
que o n.° 1 do artigo 6.° da Directiva 89/104
subordina 4s mesmas a possibilidade de um
terceiro usar a marca de outrem.

73. A este respeito, lembro que, segundo
jurisprudéncia assente, o requisito das «pra-
ticas honestas em matéria industrial ou
comercial constitui [...] a expressio de uma
obrigagio de lealdade face aos interesses
legitimos do titular da marca» '8, Nestas
condicdes, hd que apurar o alcance desta
obrigagéo, pois a Directiva 89/104 ndo nos dd
uma defini¢do clara.

74. Julgo que a resposta a esta interrogagéo
pode decorrer da andlise da jurisprudéncia
pertinente do Tribunal de Justia, da qual é
possivel extrair os elementos adequados para
definir o alcance da obrigagio em causa. Na
verdade, o Tribunal de Justiga esclareceu que
um terceiro nio pode utilizar a marca de
outrem «de um modo tal que possa dar a
impressio de que existe uma relagio comer-
cial entre a empresa terceira e o titular da
matca e, nomeadamente [...], que existe uma
relagiio especial entre as duas empresas» .
O Tribunal de Justica declarou ainda que a

18 — Acérdios de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C-63/97,
Colect,, p. 1-905, n.° 61) e Gerolsteiner Brunnen (j4 referido,
no° 24).

19 — Acérdio BMW, j4 referido, n.° 64.
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empresa que menciona a marca de outrem
ndo deve «beneficiar indevidamente do seu
cardcter distintivo ou da sua reputagio». Em
especial, o beneficio ¢ indevido se resultar do
facto de potenciais consumidores serem
induzidos a pensar que existe uma conexio
entre o titular da marca e a empresa que
fabricou o produto 2°.

75. Como propdem o drgio jurisdicional de
reenvio, o Governo britinico e a Comissio,
podem-se extrair indicacdes tteis nio s da
jurisprudéncia como das disposigbes comu-
nitarias em matéria de publicidade enganosa
e comparativa e, em especial, da Directiva
84/450 na redacgio que lhe foi dada pela
Directiva 97/55.

76. Dos considerandos 13 a 15 desta dltima
directiva depreende-se, com efeito, que o
direito exclusivo conferido ao titular de uma
marca pelo artigo 5.° da Directiva 89/104 néo
é violado no caso de um terceiro utilizar essa
marca em conformidade com os requisitos
estabelecidos pela Directiva 97/55.

20 — Acérdao BMW, ja referido, n.** 52 e 53, Devo esclarecer que
o raciocfnio desenvolvido dizia respeito ao n.> 2 do artigo 7.°
da Directiva 89/104; no entanto, nos n.°® 61 e 63, o Tribunal
de Justica declarou que as mesmas consideragdes «sdo
aplicdveis, mutatis mutandis», 20 n.° 1 do artigo 6.°
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77. Em consequéncia, se a mensagem trans-
mitida através da mengio da marca for licita
nos termos das disposi¢des relativas a
publicidade enganosa e comparativa, consi-
deram-se respeitadas as «préticas honestas»
a que se refere o n° 1 do artigo 6.° da
Directiva 89/104.

78. Ora, as condi¢des que o artigo 3.°-A da
Directiva 84/450 na versdo alterada (inserido
pelo n.° 4 do artigo 1.° da Directiva 97/55)
impde para que seja licita a publicidade
comparativa (e que sdo da maior importincia
no caso em aprego) nio se afastam substan-
cialmente das decorrentes da referida juris-
prudéncia do Tribunal de Justica. E necesss-
rio, porém, que essa publicidade nfio gere
confusio no mercado entre o operador
econdémico e um concorrente {(alinea d)],
nem pretenda retirar partido indevido do
renome de uma marca [(alinea g)].

79. Decorre assim da jurisprudéncia acima
referida e das disposicoes da Directiva
84/450 na versdo alterada, que serd, sem
mais, ilicito o uso da marca de outrem
segundo modalidades susceptiveis de gerar
confusdo nos potenciais consumidores
quanto a proveniéncia do produto. Em
especial, estes Gltimos ndo podem ser
induzidos a acreditar que o produto é
proveniente do titular da marca e que, por
conseguinte, tem a mesma qualidade dos

produtos por este fabricados.
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80. Todavia, os Governos finlandés e brita-
nico objectam que, a0 apor nos seus
produtos uma marca de outrem, uma
empresa ndo visa necessariamente indicar
que existe uma equivaléncia qualitativa entre
os seus produtos e os do titular da marca. O
proprio Tribunal de Justiga, no acérddo
BMW, reconheceu essencialmente a licitude
do uso da marca de outrem por um operador
econémico que pretenda «confer[ir] & sua
prépria actividade uma aura de quali-
dade» 22,

81. Porém, como ja foi recordado (v., supra,
n° 59), no que ao presente caso interessa,
esse entendimento dizia respeito a execugéo
de reparagdes em automdveis da marca
BMW. A actividade do empresdrio tinha,
portanto, como objecto produtos que apre-
sentavam legitimamente a marca BMW; a
«aura de qualidade» que o operador econé-
mico retirava da sua actividade niio devia ser
considerada ilicita, pois traduzia o facto de
reparar produtos cuja qualidade era garan-
tida pela meng¢éo da marca BMW.

82. Pelo contririo, no caso sub judice, o
fabrico de laminas a que se dedica a LA é
uma actividade ji conclufda no momento em
que se fornece a informagio de que essas
laminas podem ser utilizadas com os punhos
da Gillette. Portanto, a compatibilidade entre
os dois produtos nio deve incidir na

21 — Acérddo BMW, j4 referido, ne 53,

avaliacdo, pelos consumidores, da qualidade
das laminas da LA. Nio obstante, se a
mengdo da marca induzir essas pessoas a
pensar que a qualidade dos dois tipos de
laminas é idéntica, devera considerar-se ndo
preenchido o requisito do respeito das
priticas honestas.

83. Compete, por conseguinte, ao 6rgio
jurisdicional nacional apurar se a mengdo
das marcas da Gillette nas embalagens das
laminas da LA se destina apenas a fornecer
aos potenciais consumidores informagdes
relativas 4 possibilidade de utilizarem as
laminas da LA nos punhos da Gillette,
porque os encaixes sdo compativeis ou se,
pelo contrério, essa mengio dé a entender
que as liminas da LA apresentam as mesmas
caracteristicas de corte e, portanto, a mesma
qualidade das laminas da Gillette.

84. Para este efeito, a apreciagio do érgdo
jurisdicional nacional deve ser global, «aten-
tos todos os factores relevantes no caso
concreto» 22, Foi o que o Tribunal de Justiga
exigiu relativamente as modalidades de
avaliacio do risco de confusio, a fim de
delimitar o alcance do direito exclusivo de
que goza o titular da marca, nos termos do
artigo 5.°, n° 1, alinea b), da Directiva

22 — Acérdio de 22 de Junho de 2000, Marca Mode (C-425/98,
Colect,, p. I-4861, n.° 40).
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89/104. No entanto, como a defini¢do do
requisito de respeito das praticas honestas
acaba inevitavelmente por incidir no alcance
daquele direito exclusivo, fixando-lhe um
limite mais ou menos amplo, entendo que a
apreciacdo desses requisitos pelo drgio
jurisdicional nacional também deve respeitar
o critério enunciado %,

85. Com base nestas consideragtes, propo-
nho que o Tribunal de Justica responda 2
quarta questdo prejudicial no sentido de que
um operador econdmico respeita as «prati-
cas honestas em matéria industrial e comer-
cial» se, ao usar uma marca de outrem, nio
gerar a impressdo de que existe uma
associacdo comercial entre ele préprio e o
titular da marca nem beneficiar indevida-
mente do cardcter distintivo ou da reputa¢io
dessa marca. O facto de um operador
econdmico também comercializar esses pro-
dutos e de neles apor a marca de outrem nio
implica necessariamente uma equivaléncia
qualitativa entre os seus produtos e os do
titular da marca. A actuagio do operador
economico deve, portanto, ser objecto de
uma apreciacdo global, atentos todos os
factores pertinentes.

23 — Recordo, in limine, que o Tribunal de Justica adoptou a
mesma abordagem para verificar o respeito dos requisitos
enunciados pela Directiva 84/450, na versdo alterada, quando
afirmou que, para tanto, «cabe atender & apresentagio global
da publicidade impugnada» [acérdio de 25 de Outubro
de 620)(])1, Toshiba Europe (C-112/99, Colect, p. 1-7945,
ne 60}].
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Quanto a quinta questdo

86. Na sua quinta questdo, o 6rgio jurisdi-
cional de reenvio pergunta, essencialmente,
se a apreciago da licitude do uso da marca
de outrem é influenciada pelo facto de o
operador econdémico que apde essa marca
num seu produto também comercializar o
produto com o qual o primeiro deve ser

utilizado.

87. Penso que, para responder a esta per-
gunta, é necessério distinguir dois aspectos,
um dos quais se prende com o requisito da
necessidade e o outro com o do respeito das
«préticas honestas», examinadas, respectiva-
mente, na andlise da terceira e da quarta
questoes prejudiciais,

88. Quanto ao primeiro aspecto, devo dizer
que, a aceitar a abordagem econdémica do
requisito da necessidade defendida pela
Gillette, o facto de a LA comercializar, além
das laminas, também punhos que constituem
um dos seus possiveis destinos, poderia
suscitar davidas quanto ao respeito do
requisito porque, mesmo sem mencionar as
marcas da Gillette, sempre existiria no
mercado procura para a as laminas da LA,
pelos possuidores dos punhos comercializa-
dos por esta dltima.
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89. Contudo, como, pelas razdes expostas,
cheguei & conclusio de que o requisito da
necessidade é respeitado se a mencio da
marca de outrem num produto constituir o
tinico modo de fornecer aos consumidores
informagdes completas sobre as possiveis
utilizagdes do mesmo produto, a apreciagdo
da licitude do uso da marca nio me parece
ser influenciada pelo facto de um terceiro
também comercializar um produto que
constitui um dos destinos possiveis daquele
em que apde a marca de outrem.

90. No que diz respeito ao aspecto que se
prende com as «préticas honestas», limito-
-me a assinala, com o Reino Unido, a
Finlindia e a Comissio, que o referido na

V — Conclusdes

questdio em andlise ndo passa de um
elemento, por mais importante que seja,
que o 6rgio jurisdicional nacional deve ter
em consideracio para apurar se o uso da
marca por um terceiro respeita as referidas
préticas.

91, Nestes termos, proponho que o Tribunal
de Justica responda & quinta questio no
sentido de que o facto de o operador
comercial que apde a marca de outrem
num produto seu também comercializar o
produto com o qual o primeiro deve ser
utilizado constitui um elemento importante
para a apreciagio da licitude do uso da
marca, mas ndo altera os critérios dessa

apreciagdo.

92, A luz das consideragdes que antecedem, proponho que o Tribunal de Justica
responda o seguinte as questdes prejudiciais submetidas pelo Korkein Oikeus:

«1) Uma vez que, para efeitos de aplicagdo do artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Directiva
89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
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2)

3)

4)

CONCLUSOES DE A. TIZZANO — PROCESSO C-228/03

legislagbes dos Estados-Membros em matéria de marcas, s6 hd que apurar se a
mengdo da marca de outrem é necessdria para indicar o destino do produto (ou
do servi¢o) e ndo induz em erro quanto A sua proveniéncia, a avaliagio da
licitude do uso de uma marca de outrem néo ¢ diferente consoante se trate do
produto principal ou de um acess6rio ou pega sobressalente,

O uso da marca de outrem é necessério para indicar o destino de um produto se
for o tnico modo de fornecer aos potenciais consumidores informagdes
completas quanto as possiveis utilizagdes desse produto.

Um operador econémico respeita as «praticas honestas em matéria industrial e
comercial» se, ao usar uma marca de outrem, nfio gerar a impressio de que
existe uma associacio comercial entre ele préprio e o titular da marca nem
beneficiar indevidamente do cardcter distintivo ou da reputagio dessa marca. O
facto de um operador econdémico também comercializar esses produtos e de
neles apor a marca de outrem néo implica necessariamente uma equivaléncia
qualitativa entre os seus produtos e os do titular da marca. A actuagio do
operador econémico deve, portanto, ser objecto de uma aprecia¢io global,
atentos todos os factores pertinentes.

O facto de o operador comercial que apde nos seus préprios produtos a marca
de outrem também comercializar o produto com o qual o primeiro deve ser
utilizado constitui um elemento importante para a apreciagio da licitude do uso
da marca, mas ndo altera os critérios dessa apreciacdo.»
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