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Processo C-168/24
Pedido de deciséo prejudicial

Data de entrada:

28 de fevereiro de 2024
Orgao jurisdicional de reenvio:

Cour de cassation (Tribunal de Cassagéde, Franga)
Data da deciséo de reenvio:

28 de fevereiro de 2024
Recorrente:

PMJC SAS
Recorridos:

W] [X]

IM] [X]

[X] Créative'SAS

[OMISSIS]Vreferéncias, men¢des de ordem processual]

ACC’)RDAO DA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE (Tribunal de Cassacdo, Secgdo Comercial,
Financeira e Economica), DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024

A sociedade PMJC, sociedade por a¢bes simplificada, sociedade unipessoal, com
sede em [OMISSIS] 75011 Paris, interpds o recurso n.° [OMISSIS] do Acordao
proferido em 12 de outubro de 2022 pela cour d’appel de Paris (pole 5, chambre
1) (Tribunal de Recurso de Paris, 5.° Juizo, 1.2 Seccéo), no litigio que a opde a:

1.°/ [W] [X], residente [OMISSIS] 75017 Paris,
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2.°/ [M] [X], residente [OMISSIS] 75007 Paris,

3.°/ sociedade [X] Créative, sociedade por agdes simplificada, com sede em
[OMISSIS] 75017 Paris [OMISSIS] [representante legal]

recorridos em cassacao.

A recorrente invoca, em apoio do seu recurso de cassagéo, trés fundamentos.
[OMISSIS] [questdo processual]

[OMISSIS] [pormenores de ordem processual]

a chambre commerciale, financiére et économique da Cour de cassation, (Secgéao
Comercial, Financeira e Econdémica do Tribunal de Cassagdo), JOMISSIS]
[composicdo], apos deliberar nos termos da lei, proferiu ovpresente acordde.

Factos e tramitacdo processual

Segundo o acordao recorrido (Paris, 12 de outubro de 2022), a sociedade [W] [X],
fundada em 1978 por [W] [X] para a comercializagdo de vestuario e acessorios de
moda, foi objeto de um processo @e insolvéncia, ne,termo do qual a sociedade
PMJC apresentou uma proposta de, aquisigdo da totalidade dos ativos desta
sociedade, aceite por Sentenca devl3 dessetembra‘de 2011, seguida de um ato de
cessdo dos ativos corporeos e‘incorporecs,de 3 de fevereiro de 2012, relativo,
nomeadamente, as mareas womipativas francesas «[W] [X]» n.° 1640 795,
registada por [W] [X] e.cedida“por-este em 1999 a sociedade [W] [X], e «[W]
[X]» n.° 3 201 616, tegistadasem 2002 pela sociedade [W] [X].

Ao abrigo de"um centrato de prestacdo de servicos celebrado em 21 de julho de
2011, [W] [X], centinuou, a'sua colaboracdo com a sociedade PMJC até ao termo
do prazorcontratualmente estipulado de 31 de dezembro de 2015.

Em 2%, de junho de 2018, alegando que ao prosseguir as suas atividades
profissionais.e artisticas através da sociedade [X] Creative, [W] [X] praticava atos
de cencorréncia®desleal e violava os seus direitos de marca, a sociedade PMJC
intentou, centra ele uma acdo por contrafacdo das marcas «[W] [X]» e «[W] [X]» e
por eoncerréncia desleal e parasitaria. A titulo reconvencional, [W] [X] pediu a
extingao, por inducdo em erro, dos direitos da sociedade PMJC sobre as suas
marcas, com o fundamento de que esta fez, alegadamente, uma utilizacdo
enganosa das mesmas entre final de 2017 e inicio de 2019.

Por Acorddo de 12 de outubro de 2022, a cour d’appel de Paris (Tribunal de
Recurso de Paris) declarou extintos os direitos da sociedade PMJC sobre as
marcas «[W] [X]» e «[W] [X]» para designar diferentes produtos e servicos.

[OMISSIS] [fundamentacdo do acorddo da cour d'appel relativa as regras
francesas do direito da venda, irrelevante para efeitos da questdo prejudicial]
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Segundo o mesmo acorddo, o direito da Unido ndo se opde a declaracdo da
extincdo de uma marca com o apelido de um criador quando, atraves das suas
manobras, o cessionario dessa marca faz crer ao publico de forma efetiva que o
criador continua a participar na conce¢do dos produtos ou cria um risco
suficientemente grave de engano a esse respeito.

O acorddo considera que é 0 que acontece no caso em apreco, uma vez que a
sociedade PMJC foi condenada duas vezes por contrafagdo dos direitos de autor
de [W] [X] sobre as suas obras recentes e ndo cedidas em 2012 a sociedade PMJC
(CA Paris, 7 de setembro de 2021, RG n.° 19/13325; CA Paris, 10 de dezembro de
2021, RG n.° 20/04255). Essas condenacdes sdo definitivas. O dedrddo cencluiu
que as marcas se tornam enganosas quando, apostas em produtes revestidos ‘¢om
decoracdes que constituem atos de contrafacdo dos direitos de autor de cedente,
sdo utilizadas como sendo relativas a criagfes originais realizadas ponestesultimo
no cumprimento dos compromissos assumidos para cam*a, sociedade,cessionaria.

A sociedade PMJC interp6s recurso de cassacao do Acordéo de 12 desoutubro de
2022.

Analise dos fundamentos
Quanto ao primeiro fundamento

Enunciado do fundamento

[OMISSIS] [enunciadodo primeiro fundamento, relativo as regras francesas do
direito da compra,e vendanirrelevante para efeitos da questdo prejudicial]

Resposta dovI ribunal

[OMISSIS]
[OMISSIS]
[OMISSIS]
[OMISSIS]

[OMISSIS] [fundamentacdo relativa as regras francesas do direito da venda,
irrelevante para efeitos da questao prejudicial]

O acordao salienta que, em apoio do seu pedido de extingdo por inducdo em erro,
[W] [X] alega que, desde o termo da sua colaboragcdo regida pelo contrato de
prestacdo de servicos de 21 de julho de 2021, a sociedade PMJC explora as
marcas cedidas de forma a levar o publico a pensar que € a autora das criacbes em
que essas marcas sdo apostas.
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[OMISSIS]

[OMISSIS] [fundamentagdo relativa as regras francesas do direito da venda,
irrelevante para efeitos da questdo prejudicial]

Quanto ao segundo fundamento

Enunciado do fundamento

A sociedade PMJC acusa o0 acérddo de declarar a extingdo dos seus direitos sobre
a marca «[W] [X]» n.° 3201616 para designar o «vestuario (eonfecao), para
mulher, homem e crianca» e 0s «servigos de design de  moda; estilismo “(de
vestuario)» e sobre a marca «[W] [X]» n.° 1 640 795 paray«produtos{cosmeéticos e
de beleza» e «vestuario», ao passo que, «no seu Acordao de.30 deymargo des2006,
Emanuel (C-259/04), o Tribunal de Justica da Unido. Europelasdeelarot,que “o
titular de uma marca que corresponde ao nome daxcriador e, primeiro-fabricante
dos produtos que ostentam essa marca nhéos, podey, devide “apenas a esta
particularidade, ser privado dos seus direitos eom ovfundamento de que a referida
marca induz o publico em erro” e precisou que, supondo que exista a intengdo da
empresa titular da marca de fazer cret ao consumider quéso criador continua a
participar na criacdo dos produtossgue ‘exibem a ‘referida marca, tratar- se- ia,
entdo, “de uma manobra que poderia ser, julgada dolesa mas que ndo pode ser
considerada um engano” que™possasimplicar a, extincdo da marca; que ao
considerar que essa decisdo “ndo ‘exclui,[...] de todo [...] a possibilidade de
declarar a extincdo de uma marcasem caso detutilizacdo enganosa pelo seu titular”
e deixa aos titulares a‘fpessibilidade *“de tentarem demonstrar que a exploracdo que
¢ feita [das marcas contrevertidas] pelo seu titular é dolosa”, a cour dappel
(Tribunal de Recurso)viglou 0vartigosL. 714.°-6, alinea b), do code de la propriété
intellectuelle (€odigoda Propriedade Intelectual), tal como deve ser interpretado a
luz do artigo™d2:¢ . %2 halineab), da Diretiva 89/104/CEE de 21 de dezembro de
1988, atuahartigo 122.%.0.°2, alinea b), da Diretiva 2008/95/CE de 22 de outubro
de 2008».

Resposta de Tribunal

Este fundamento suscita a questdo da conformidade da decisdo da Cour d’appel
(Tribunalhde Recurso) com o artigo 12.°, n.° 2, alinea b), da Diretiva 2008/95/CE,
de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas, cujas disposicdes estdo agora previstas no artigo 20.°, alinea
b), da Diretiva (UE) 2015/2436, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as
legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas.

Recapitulacdo dos diplomas aplicaveis

Nos termos do artigo L. 714.°-6, alinea b), do Cdodigo da Propriedade Intelectual,
na redacgdo anterior a ordonnance n.° 2019-1169 du 13 novembre 2019 (Despacho
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n.°© 2019-1169 de 13 de novembro de 2019), incorre na perda dos seus direitos o
proprietario de uma marca que, por facto proprio, se torne propicia a induzir o
publico em erro, nomeadamente, acerca da natureza, qualidade ou origem
geogréfica do produto ou do servico.

Esse diploma assegurou sucessivamente a transposicdo das disposi¢des do
artigo 12.°, n.° 2, alinea b), da primeira Diretiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro
de 1988, que harmoniza as legislagbes dos Estados-Membros em matéria de
marcas e, posteriormente, das disposicOes, idénticas, do artigo 12.°, n.° 2, alinea
b), da Diretiva 2008/95/CE e, por ultimo, das disposi¢Bes, também idénticas, do
artigo 20.°, alinea b), da Diretiva (UE) 2015/2436.

Interpretando, no seu Acorddo de 30 de marco de 2006, Emanuel, (€=259/04); a
Diretiva 89/104/CEE, o Tribunal de Justica da Unido Europeia, depois, de“ter
recordado que os casos de recusa de registo referidos noartigo'8.°, n.° 1 alinea g),
desta diretiva pressupdem que se possa considerar prevada a,existéneia de um
engano efetivo ou de um risco suficientemente grave.de ‘engano,do eonsumidor,
declarou que, embora um consumidor médio,passa,seninfluenciado no seu ato de
compra imaginando que a pessoa singular{partiCipou na¢criacdo do produto que
ostenta a marca, esta circunstancia nao_pode seryporsi $@, suscetivel de enganar o
publico quanto a natureza, qualidade oUsproveniéneia de referido produto (n.% 47
a 49).

Acrescentou que se, na apresentacao da‘wmarca, existisse a intencdo da empresa de
fazer crer ao consumidor gue a pessoayfisica,continua a ser a criadora dos produtos
que ostentam a marca ou'gue participa na sua criacao, tratar-se-ia de uma manobra
que poderia ser julgadaidolosa, mas gue ndo pode ser considerada um engano, na
acecdo do artigo, 3.2, da Diretiva 89/104/CEE, e que, por esse facto, ndo afeta a
marca em si proprianemgpporconsequéncia, a possibilidade de a registar (n.° 50).

Por Gltimo, enunciando‘que,osymotivos de caducidade ! previstos no artigo 12.°,
n.° 2, alinea.b), ‘da"Diretiva,89/104/CEE sdo idénticos aos motivos de recusa de
registo previstes ne,artigo 3.°, n.° 1, alinea g), da mesma diretiva, o Tribunal de
Justica'declarou que o titular de uma marca que corresponde ao nome do criador e
primeiro fabricante dos produtos que ostentam essa marca ndo pode, devido
apenas'a esta, particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de
que, a referida marca induz o publico em erro, na ace¢do do artigo 12.°, n.° 2,
alinea,b), da Diretiva 89/104/CEE, especialmente quando o fundo de comércio

! N. de T.: O termo «déchéance» surge nos varios diplomas mencionados no n.° 21, supra,
nomeadamente na Diretiva 89/104/CEE, na Diretiva 2008/95/CE e na Diretiva (UE) 2015/2436.
Apesar de na versdo francesa ser este o termo utilizado ao longo dos diplomas referidos para
identificar a mesma situacdo, na versdo portuguesa é adotada uma terminologia diferente
consoante o diploma. Mais concretamente, enquanto que a Diretiva 89/104/CEE traduz o termo
juridico «déchéance» como «caducidade» (v. artigo 12.° desta diretiva), as Diretivas
2008/95/CE e (UE) 2015/2436 traduzem o mesmo termo como «extingdo» (v. artigo 12.° e
artigos 19.° e 20.° das Diretivas 2008/95/CE e (UE) 2015/2436, respetivamente). Para efeitos do
presente documento, foi respeitada a diferenca terminologica adotada por cada diploma.
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associado a referida marca tenha sido cedido com a empresa que fabrica 0s
produtos que a ostentam.

Fundamentacéo do reenvio prejudicial

A sociedade PMJC sustenta que essa decisdo deve ser interpretada no sentido de
que as suas eventuais manobras destinadas a fazer crer ao consumidor que
[W] [X] continua a ser o criador dos produtos marcados com o seu apelido ou que
participa na sua criagdo ndo podem afetar a propria marca, mesmesgue sejam
consideradas enganosas.

Foi neste sentido que o tribunal judiciaire de Paris (Tribunak, Judicial ‘de*Raris),se
pronunciou na Sentenca de 26 de junho de 2020, infirmada,pelo,Acordao‘de 42 de
outubro de 2022.

Foi também assim que o Acérddo Emanuel, acimaieferidoy,foldinterpretado pela
advogada-geral, fazendo, nomeadamente, greferéncia a  doutrina francesa
maioritaria.

A cour d’appel de Paris (Tribunal dedRecurso de Paris)wconsidera, por sua vez,
que, embora no n.° 50 do Acorddo Emanuel, acima'eferido, o Tribunal de Justica,
interpretando o artigo 3.°, n.°1, “alinea 'g), da Diretiva 89/104/CEE, tenha
declarado que uma marca comre,apelido desum criador ndo pode ser considerada
enganosa pelo simples facte de esse criadoryja nao participar na concegdo dos
produtos que ostentam, “marcas, constituidas' pelo seu apelido, ndo alargou
expressamente a fundamentacdo desse nUimero a interpretacdo do artigo 12.°,
n.° 2, alinea b), da mesma diretiva. Afcour d’appel considera que esta ultima
disposicado deve ‘Ser ‘interpretada,no ‘sentido de que ndo se opde a declaracdo da
extincdo de uma marea devidoa sua exploracdo em condicdes suscetiveis de fazer
crer, de forma efetiva, ‘a0“publico que o criador continua a participar na criacdo
dos predutos que ‘estentam, marcas constituidas pelo seu apelido, quando deixou
de o fazer.

Porioutre,lado, porsAcdrddo de 14 de maio de 2009, Elio Fiorucci (T-165/06), o
Tribunal Geralda Unido Europeia, aplicando o artigo 50.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento(CE) n.° 40/94, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca
comunitaria, “cujas disposicdes sdo, em substancia, idénticas as do artigo 12.°,
n.° 2, alinea b), da primeira Diretiva 89/104, negou provimento ao pedido de
extincdo baseado na utilizacdo enganosa da marca com o apelido de um criador
apos o seu registo, ndo com o fundamento de que se excluia que essa utilizacéo
enganosa da marca implicasse a sua extingdo por inducdo em erro, mas
enunciando que a interveniente ndo apresentava nenhuma prova da utilizacdo da
marca apds o0 seu registo.
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Questao prejudicial

Coloca-se, assim, a questdo de saber se o artigo 12.°, n.° 2, alinea b), da Diretiva
2008/95/CE e o artigo 20.°, alinea b), da Diretiva (UE) 2015/2436 devem ser
interpretados no sentido de que se opdem a declaracdo da extingdo de uma marca
que contém o apelido de um criador devido a sua exploragdo posterior a cessdo em
condices suscetiveis de fazer crer de forma efetiva ao publico que o criador, cujo
apelido constitui a marca, continua a participar na criagdo dos produtos que
ostentam essa marca, embora tal ja ndo suceda.

PELOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS, este Tribunal:
JULGA IMPROCEDENTE o primeiro fundamento do recurse;
Antes de se pronunciar sobre o segundo e terceiro fundamentos:

Tendo em conta o artigo 267.° do Tratado sobreso Funcionamento da Unido
Europeia;

SUBMETE ao Tribunal de Justica da “Unido “\Europeia a, Seguinte questéo
prejudicial:

«Devem o artigo 12.°, n.° 2, alinea'b), da Diretiva 2008/95/CE, de 22 de outubro
de 2008, que aproxima as legistacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas
e o artigo 20.°, alinea b), da"Diretiva (UE)\2015/2436, de 16 de dezembro de
2015, que aproxima as legislacOes dos, Estados-Membros em matéria de marcas,
ser interpretados no sentido de, que, se @pdem a declaracdo da extingdo de uma
marca constituida pelo apelido desum eriador devido a sua exploracédo, posterior a
cessdo, em condigdes, suscetiveis de'fazer crer, de forma efetiva, ao publico que o
criador contipua a\participartna criacdo dos produtos que ostentam essa marca,
quando ja ndo é.esse'Q €ase?»;

[OMISSIS] fquestdes, processuais, mencdes de ordem processual]



