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Senhor Presidente, Copenhaga e pelo Landgericht de Col6nia.
Senhores Juizes, Por comodidade, passaremos a designd-los,

respectivamente, por «processo inglés», «pro-
cesso dinamarquéss e «processo alemaos.

Introducgio

Em todos eles é autora a EMI Records
Limited, uma filial inteiramente detida pela
Os urés processos sobre os quais nos vamos  EMI Limited. Ambas sdo sociedades inglesas.
“hoje pronunciar foram trazidos a este Tribu-
nal por pedidos de decisio a titulo prejudi-
cial apresentados, ao abrigo do artigo 177.°
do Tratado CEE, pela Chancery Division do A ré em todos os processos € uma filial local
High Court of Justice da Inglaterra e do Pais da CBS Inc.,, que é uma sociedade america-
de Gales, pelo S@- og Handelsretten de  na. No processo inglés, a ré & a CBS United

* Lingua original: inglés.
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Kingdom Limited; no processo dinamarqués,
€ a CBS Records ApS (antiga CBS
Grammophon A/S) e no processo alemio é
a CBS Schallplatten GmbH.

Os factos, no essencial, podem ser resumi-
dos da seguinte forma.

Na sequéncia de determinados factos e tran-
sac¢des que remontam a 1984 (e aos quais
voltarei mais adiante), a EMI Records Limited
€ actualmente em muitos paises da Europa,
Africa, Asia e Australdsia a titular depositiria
de todas as marcas de discos constituidas ou
que incluem a designagio «Columbia.. Entre
esses paises figuram todos os Estados-mem-
bros da Comunidade, excepto a Franga, onde
aquelas marcas sio propriedade de uma outra
filial da EMI Limited. A CBS. Inc.,, por seu
lado, é proprietiria das marcas Columbia nos
Estados Unidos da América, nos outros pai-
ses da América do Norte e da América do
Sul e em mais alguns paises.

Quer a EMI Records Limited e outras filiais
da EMI Limited, por um lado, quer a CBS
Inc. e as suas filiais, por outro, fabricam e
vendem discos em grande escala. Cada um
dos grupos, nos paises onde € titular da
marca Columbia, vende discos sob esta e
outras marcas; nos paises onde ndo é titular
da marca Columbia, cada um dos grupos tem
vendido, até aos factos que originaram o
presente litigio, os seus discos sob outras
marcas, especialmente o grupo CBS, que tem
vendido os seus discos na Comunidade sob
a marca «CBS».

Porém, em alguns casos, o grupo CBS im-
portou para o Reino Unido, Dinamarca e
Alemanha discos fabricados na América e que
possuiam a marca Columbia na etiqueta cen-

tral do préprio disco e na capa. Em alguns
casos a marca foi obliterada com um papel
adesivo (habitualmente, ou como resulta dos
exemplares enviados ao Tribunal pelo Sg- og
Handelsretten, que exibem uma etiqueta ade-
siva da marca CBS); noutros ¢4sos, 40 invés,
a marca «Columbia» n3o foi obliterada e es-
pecialmente na etiqueta que se encontrda no
préprio disco. £ a venda destes discos nos
quais a marca Columbia & visivel que estd
na origem do presente litigio.

Com efeito, o teor da decisdo de reenvio
proferida no processo inglés convida este
Tribunal a ter em conta que, segundo o di-
reito inglés, a EMI Records Limited pode
atacar a CBS United Kingdom Limited por
contrafac¢io da sua marca «Columbia- e que,
consequentemente, a autora tem legitimida-
de para pedir que seja proibido o fabrico ou
a venda pela CBS United Kingdom Limited
de discos com esta marca. Da decisio profe-
rida pelo juiz Graham e que deu origem ao
referido reenvio, resulta que o Gnico meio
de defesa que a CBS United Kingdom Limited
poderia ainda invocar segundo o direito in-
glés seria o atraso e o consentimento por
parte da EMI Records Limited, pois quer o
direito desta dltima 4 marca e 4 sua contra-
facg¢do pela CBS United Kingdom Limited
estdo provados.

A decisio de reenvio do processo cinamar-
qués tem em anexo uma decisio
interlocutéria proferida pelo So- og
Handelsretten, na qual se declara que, do
ponto de vista do direito dinamarqués, a CBS
Records ApS nio pode opor-se i pretensio
da EMI Records Limited baseada na violacio
do seu direito de marca.

Da mesma forma, a decisio de reenvio do
processo alemio determina que, para o di-
reito alemio, s6 a EMI Records Limited pode
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utilizar a marca «Columbia» na Alemanha e
que a autora tem o direito de proibir que
outros a utilizem. No entanto, em todos os
processos a ré sustenta que, tendo em conta
a historia da marca Columbia e, em especial,
a forma como os direitos a esta marca foram
territorialmente partilhados entre os grupos
EMI e CBS, o exercicio destes direitos pela
EMI Records Limited com o objectivo de
impedir a importagio pelo grupo CBS de
discos desta marca dos EUA para o Reino
Unido, Dinamarca e Alemanha, respectiva-
mente, € incompativel com o direito comu-
nitario.

Voltemo-nos entdo para a histéria desta
marca. O material fornecido ao Tribunal so-
bre o assunto pode ser agrupado em duas
categorias. A primeira compreende os factos
expostos nas decisdes de reenvio. A segun-
da compreende uma massa de elementos de
prova documental produzidos pela CBS
United Kingdom Limited, pela CBS Records
ApS, pela CBS Schallplatten GmbH, pela EMI
Records Limited (em anexo 3s suas observa-
¢Oes escritas no processo alemdo) e pela
Comissdo.

Admissibilidade da prova documental

Foi suscitada a questio de saber se e, em
caso afirmativo, em que medida e com que
objectivo esta prova & admissivel neste Tri-
bunal.

Parece-nos oportuno tratar imediatamente
desta questio.

Para responder a esta questio devem ter-se
em conta trés principios fundamentais.
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Em primeiro, & que ndo existe lei que impe-
¢a o Tribunal de admitir a produgio de pro-
vas num pedido prejudicial formulado ao
abrigo do artigo 177.° Isto resulta claramente
do artigo 103.°, n.° 1, do Regulamento Pro-
cessual, que torna apliciveis a tal pedido o
disposto nos artigos 44.° ¢ seguintes deste
regulamento e, em especial, os artigos 45.° a
53.°, relativos ds medidas de instru¢io. Com
efeito, podem surgir casos em que o Tribu-
nal nio possa decidir sem prova, o que se
verifica, por exemplo, quando € impugnada
a validade de um acto de uma instituigio
comunitiria e essa impugnacio tem por fun-
damento um erro material de facto. Por ou-
tro lado, numerosos casos decididos pelo
Tribunal tém demonstrado o interesse em
admitir e mesmo solicitar a produgiio de
provas destinadas a esclarecer ou a comple-
tar o contexto dos factos tal como sio ex-
postos pela decisio de reenvio, de forma a
permitir 2o Tribunal uma melhor compreen-
sio das questdes que lhe sio colocadas.

O segundo principio é o de que, no quadro
do artigo 177.°, 2 competéncia do Tribunal
de Justi¢a limita-se 3 decisio de questdes de
direito comunitério, nio podendo o Tribunal
aplica-lo aos factos de um caso concreto. Isto
significa que o Tribunal nio pode determi-
nar quais as questdes de facto relevantes, nio
para a determinacio da lei, mas para a sua
aplicagdo. Foi assim que, por exemplo, nos
casos em aprego foram apresentadas, especi-
almente por parte das rés, uma grande quan-
tidade de provas relativas, entre outras, a
questdes como as da estrutura da actividade
do grupo CBS, os seus problemas de
comercializacdo na Europa e o0s aspectos
econdmicos do fabrico de discos para aque-
le mercado, em especial discos em
quadrifonia, do custo da aposi¢io de etique-
tas e a possibilidade de esta custosa opera-
¢ao influenciar de tal modo a apresentagio
do produto a ponto de o tornar invendivel,
da qualidade dos discos CBS em relagio 2
qualidade dos discos EMI, etc. Todas estas
consideragdes, excepto talvez na medida em
que se destinam a cativar a simpatia do Tribu-
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nal, s6 podem, em nosso entender, ser
reconduzidas a questio de saber se o exer-
cicio pela EMI Records Limited dos seus di-
reitos de marca tem por efeito a restri¢io da
concorréncia no mercado comum. Cabe a este
"Tribunal decidir se essa questdo é pertinen-
te. Voltaremos 2 este aspecto. Porém, se a
questio é pertinente, a sua solugio, &, evi-
dentemente, um assunto da competéncia dos

tribunais nacionais.

O terceiro principio € o de que, no quadro
de um processo ao abrigo do artigo 177.°, o
Tribunal nio pode ir além do 4dmbito da
questio que lhe foi colocada pelo tribunal
em causa. O Tribunal de Justica nio pode
responder a uma questio que nio lhe foi
colocada. Isto ndo significa que o Tribunal
esteja rigidamente vinculado aos termos em
que o tribunal nacional formulou a sua ques-
tdo ou questdes. Na verdade, tem havido
casos em que o tribunal nacional nio colo-
cou qualquer questio especifica e este Tri-
bunal, em vez de declarar o pedido inadmis-
sivel, deduziu dos factos levados ao seu
conhecimento as questdes de direito comu-
nitdrio suscitadas por esses factos. Tém exis-
tido outros pedidos em que as questdes, tal
como se encontram formuladas pelo tribunal
nacional, ndo sio questdes puras de direito
comunitirio, tendo-lhes sido misturadas ques-
toes de aplicagdo deste direito, muitas vezes
em relagio com o direito nacional. Nestes
casos, o Tribunal extrai das questdes coloca-
das pelo tribunal nacional as questdes de
direito comunitirio que solicitavam uma res-
posta. Finalmente, tém existido casos em que
o Tribunal, para responder as questdes que
lhe foram colocadas, achou mais convenien-
te e mais util nio se limitar estritamente i

sua formulagio e i sua redacgio.

Em conclusio, parece-nos que, em. circuns-
tincias como as dos presentes processos, este
Tribunal pode e deve tomar em considera-
¢io as provas produzidas pelas partes ou por

25

terceiros que tenham direito de ser ouvidos
para os dois (e apenas estes) fins seguintes:

1) quando as conclusdes a retirar dessas
provas nio sio controvertidas, o Tribunal
pode tomi-las em consideragdo a fim de
explicar e completar os factos tal como
se encontram expostos na decisio de
reenvio;

2) quando as partes estio em desacordo
sobre as conclusdes a retirar da prova, o
Tribunal pode tomi-las em considera¢io
para atingir melhor os aspectos sobre os
quais existe desacordo.

Em ambos os casos, o objectivo final consis-
te em permitir ao Tribunal formular a sua
resposta is questdes colocadas pelo tribunal
nacional da forma que se revele mais til para
aquele tribunal. Isto € especialmente deseji-
vel quando, como em cada um dos presen-
tes processos, as questdes colocadas pelo
orgio jurisdicional nacional estdo redigidas em
termos gerais.

Fazendo estas afirmacgoes, nio descuramos as
dificuldades que podem surgir para os
Estados-membros intervenientes ou mesmo
para os Estados-membros que se abstiveram
de intervir confiando no teor do pedido de
reenvio. Estas dificuldades foram postas em
relevo na audiéncia pelo advogado do Reino
Unido. Mas, em meu entender, seria ainda
mais grave se este Tribunal, fechando os
olhos a qualquer elemento estranho a0 pedi-
do de reenvio propriamente dito, criasse uma
situagdo com base na qual um novo reenvio
fosse inevitivel, ou em todo o caso provi-
vel, para que o tribunal nacional pudesse
decidir a questdo reenviada ao Tribunal de
Justiga.
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Historia das marcas «Columbia»

Tendo presentes estas consideracdoes e com
base na prova documental em questio, ire-
mos agora resumir a histéria das marcas
Columbia recorrendo 3s decisdes de reenvio
e complementando-os com aquela prova.

Em 1894, foi fundada nos EUA uma socieda-
de denominada Columbia Phonograph
Company General. No periodo que antece-
deu a Primeira Grande Guerra, esta socieda-
de registou nos EUA, no Reino Unido e
noutros paises um certo nimero de marcas
com a designagio Columbia para, entre ou-
tros, discos para gramofone. EM 1913, esta
sociedade mudou o nome para Columbia
Graphophone Company.

Em 1917, a Columbia Graphophone Company
constituiu em Inglaterra uma filial da qual
detinha a totalidade do capital social, a
Columbia Graphophone Company Limited,
que designarei por CGCL. Conforme trés
documentos datados de 27 de Abril de 1917,
a saber, um contrato de venda e dois actos
de cessio, a Columbia Graphophone
Company cedeu a2 CGCL os bens e todo o
activo dos neg6cios que até entio tinha re-
alizado por intermédio da sua filial de Lon-
dres, incluindo as suas marcas registadas em
determinados paises da Europa, Africa, Asia
e Australdsia. Entre esses paises encon-
travam-se a Bélgica, a Dinamarca, a Inglater-
ra, a Franca e os Paises Baixos. A Columbia
Graphophone Company comprometeu-se a
nio competir com a CGCL (abreviando) em
nenhuma parte do territério onde a activida-
de cedida fosse prosseguida. O contrato de
venda também estipulava que cada socieda-
de forneceria periodicamente 4 outra as lista
dos seus proprios discos e, a pedido, as
respectivas matrizes.
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Em 1919, a Columbia Graphophone Company
cedeu as suas marcas que continham a pala-
vra Columbia de que ainda era titular bem
como a sua participagio na CGCL 4 uma
outra sociedade americana, denominada
Columbia Graphophone Manufacturing
Company.

Em 1922, as acgdes outrora detidas pela
Columbia Graphophone Company eram ven-
didas pela Columbia Graphophone
Manufacturing Company por 500 000 doélares
a uma sociedade independente inglesa de-
nominada Construtive Finance Company
Limited. Por contrato datado de 16 de No-
vembro de 1922, celebrado por ocasiio des-
ta venda entre a Columbia Graphophone
Manufacturing Company, Construtive Finance
Company Limited e CGCL, foi acordado que
esta Ultima teria «iberdade de ac¢io» em
determinados territérios incluindo Gra-Bre-
tanha e Irlanda, Europa e Africa, ¢ alguns
paises da Asia, Australisia e do Pacifico,
enquanto que a Columbia Graphophone
Manufacturing Company teria «iberdade de
ac¢ao no resto do mundo-. Foi convencionado
que nenhuma destas empresas podia wender
ou transaccionar, directa ou indirectamente,
na zona da competéncia da outra» assim
definida. Este contrato continha uma cliusu-
la segundo a qual a Columbia Graphophone
Manufacturing Company se obrigava a ceder
imediatamente 4 CGCL todas as suas marcas
de discos para gramofone na zona contratual
desta altima. O acordo previa ainda disposi-
¢oes relativas a4 troca de matrizes.

De 1922 a 1925, ndo existiu qualquer con-
trolo comum nem directo nem indirecto so-
bre as marcas detidas pela CGCL e sobre as
marcas americanas que continham a palavra
Columbia. Em 1924, na sequéncia de uma
restruturagdo da Columbia Graphophone
Manufacturing Company, as marcas america-
nas tornaram-se propriedade de uma nova
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sociedade americana, denominada Columbia
Graphophone Company Inc.

Em 1925, a CGCL adquiriu o controlo da
Columbia Phonograph Company Inc. Isto foi
qualificado como uma «nversio de papéis»,
na medida em que o titular das marcas
americanas Columbia se viu assim controla-
do pela CGCL.

Em 1931, foi fundada uma nova sociedade
inglesa, a Electrical Musical Industries Limited
(hoje denominada EMI Limited), que adqui-
riu as ac¢des da CGCL e de outra sociedade
inglesa denominada The Gramophone
Company Limited (a actual EMI Records
Limited). Uma das cldusulas do acordo pre-
via que a CGCL cedia a sua participa¢io na
Columbia Phonograph Company Inc., que era
automaticamente adquirida no mesmo ano
por uma sociedade americana chamada
Grigsby-Grunow.

Desde 1931, ndo tem existido qualquer con-
trolo comum sobre as marcas detidas pela
CGCL.

Contudo, em 1932, a Columbia Phonograph
Company Inc. € a CGCL celebraram um con-
trato expressamente destinado a «eliminar a
concorréncia € a organizar a troca de matri-
zes, etc.» e que, como se verifica pelo pre-
ambulo, se destinava a substituir os acordos
de reparticio do mercado celebrados em 1917
e 1922, tendo a Columbia Graphophone
Company, a Columbia Graphophone
Manufacturing Company e a Construtive
Finance Company Limited sido todas dissol-
vidas. Este acordo definia novamente as par-
tes e respectivos territérios, cedendo «odo o
territério compreendido entre os 30° e os 170°
graus de longitude oeste no Hemisfério Nor-
te e entre os 30° e os 100° graus de longi-

tude oeste no Hemisfério Sul, com excepgio
dos Acores e incluindo as Américas, toda a
Groneliandia, todas as ilhas Alentine, as ilhas
Sandwich e as ilhas Filipinas», 4 Columbia
Phonograph Company Inc. e «o resto do
mundo. 4 CGCL. Cada uma das partes
comprometeu-se a nao vender no territério
cedido a outra e foi de novo organizada a
troca de matrizes. No que respeita as mar-
cas, este acordo referia apenas o cilculo do
preco dos discos fabricados a partir da troca
de matrizes.

Observe-se que nem a Electrical and Musical
Industries Limited nem a Gramophone
Company Limited estavam ligadas pelo acor-
do de 1932.

Em 1934, a Grigsby-Grunow (que se encon-
trava entZo em liquidac¢io) vendeu em hasta
publica a sua participagio na Columbia
Phonograph Company Inc. 4 Sacro Entreprises
Inc., que, por sua vez, a transferiu para a
American Record Corporation. Em 1938, as
acgoes da American Record Corporation, da
qual a Columbia Phonograph Company Inc.
se mantinha filial, eram compradas pela
Columbia Broadcasting System Inc., socieda-
de actualmente designada CBS.

Em 1940, os bens da Columbia Phonograph
Company Inc. foram transferidos para a
American Record Corporation, que entio al-
terou a sua designac¢io para Columbia
Recording Corporation, que foi substituida
pela designa¢io Columbia Phonograph
Company Inc., com o consentimento da CGCL
e para efeitos do acordo de 1932.

Em 1946, foi celebrado um novo contrato
entre a Columbia Recording Corporation e a
CGCL que pds fim a todos os contratos an-
teriormente existentes entre as partes, incluin-
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do o acordo de 1932, e estabeleceu novos
acordos entre as partes no que respeita a
troca de matrizes. As partes convencionaram
o fornecimento reciproco de matrizes sem-
pre que fosse solicitado e a nio cedéncia das
matrizes a terceiros para fins de reproducgio
de discos no territério da outra parte, o qual,
para efeitos de aplicagio desta cliusula, se
encontrava grosso modo definido no contra-
to de 1932. Contudo, deixou de existir com-
promisso de nio concorréncia no territério
da outra parte. Mais uma vez, as marcas sO
eram referidas quanto aos discos fabricados
a partir da troca de matrizes.

O contrato celebrado em 1946 extinguiu-se
em 1952, nio obstante alguns dos seus efei-
tos, relativos ds matrizes anteriormente
trocadas, se terem prolongado até 1956.

Em 1954, a Columbia Recording Corporation
(que entretanto tinha alterado a sua designa-
¢40 para Columbia Records Inc.) foi dissolvi-
da e os seus bens foram transferidos para a
Columbia Brodcasting System Inc. (em 1974
esta sociedade passou a designar-se CBS Inc.).

Se bem compreendemos, é liquido que entre
1956 e 1962 nio existiu qualquer contrato ou
compromisso de qualquer espécie entre qual-
quer sociedade do grupo EMI e qualquer
sociedade do grupo CBS.

Entre 1962 e 1971, a Columbia Broadcasting
System Inc., por um lado, e a Electrical and
Musical Industries Limited e (mais tarde) EMI
Records Limited, por outro, assumiram um
certo nimero de acordos descritos pela Co-
missio como o retomar das suas relagdes,
mas que a EMI Records Limited sustentou
tratar-se de acordos de menor importincia e
de curta duragio e que geralmente se des-
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tinavam a4 exploragio de um «repertério- es-
pecifico como aqueles que existem entre
todas as sociedades discogrificas e de grava-.
¢3o, porém independentes no plano da con-
corréncia. Como existe divergéncia quanto a
natureza real destes acordos, a maioria dos
quais sO se revelaram pouco tempo antes da
audiéncia, abster-nos-emos de os descrever
pormenorizadamente, observando no entan-
to i) que, apesar de fazerem referéncia a
marcas (na maioria a marcas diferentes da
Columbia), nenhum deles parece incluir uma
cessio de marcas ii) e alguns deles, pelo
menos No que respeita ao territdrio da Co-
munidade tal como se encontra actualmente
constituido, parecem interessar apenas ao
Reino Unido e 4 Irlanda. £ pacifico que o
dltimo destes acordos terminou em 1974.

Durante o referido periodo, precisamente em
1965, a CGCL cedeu as suas marcas Columbia
4 The Gramophone Company Limited (a outra
filial da Electrical and Musical Industries
Limited). Alguns anos mais tarde, a Electrical
and Musical Industries Limited alterou a sua
designacio para EMI Limited e a The
Gramophone Company Limited para a EMI
Records Limited.

As marcas em litigio

Cada uma das decisbes de reenvio menciona
a marca ou marcas em relagio as quais a
EMI Records Limited age em contrafacgio.

No processo inglés, a ac¢io da EMI Records
Limited refere-se a duas marcas, ambas ape-
nas com a palavra Columbia. A primeira
estava registada em nome da CGCL em 1920,
isto é, quando esta sociedade ainda era filial
da Columbia Graphophone Company, tendo
sido afirmado que a sua primeira utilizagdo
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remonta a 7 de Maio de 1900. A segunda
marca estava registada em nome da CGCL
em 1928, isto €, quando esta sociedade con-
trolava a Columbia Phonograph Company
Inc., entdo titular das marcas americanas
Columbia.

No processo dinamarqués, o recurso da EMI
refere-se a uma marca registada em 1960.
Quer nas observagoes quer nas alegagdes as
partes discutiram longamente a histéria das
marcas Columbia na Dinamarca, suscitando
assim, indiscriminadamente, questdes de fac-
to e questdes de direito nacional de tal for-
ma que, se o Tribunal sobre elas se pronun-
ciasse no ambito de um processo ao abrigo
do artigo 177.°, ultrapassaria a sua compe-
téncia. Em nosso entender, a natureza destas
questdes ndo afecta qualquer das respostas a
dar as questdes sobre as quais o Tribunal se
deve pronunciar. Assim sendo, esperamos ser
desculpados por qualquer falta de cortesia
para com as partes se nio aprofundarmos
mais estas questoes.

No processo alemio, a acgio da EMI Records
Limited diz respeito a uma marca registada
em 1931 em nome da CGCL. Nio consta do
processo se esta marca foi realmente regista-
da antes ou depois de aquela sociedade se
ter desfeito da sua participagio na Columbia
Phonograph Company Inc. Nas suas obser-
vagoes as partes fazem referéncia a anterio-
res marcas alemids Columbia: a EMI Records
Limited faz referéncia a uma marca registada
em 1907 que foi cedida pela Columbia
Graphophone Manufacturing Company a
CGCL em 1923, em execugio da convengio
que tinha celebrado em 1922 por ocasido da
venda das acgbes da CGCL i Constructive
Finance Company Limited. Por seu lado, a
CBS Schallplatten GmbH faz referéncia a duas
marcas registadas em .nome da CGCL
em 1924. Mais uma vez consideramos des-
necessirio entrar em pormenores sobre este

assunto.

As questdes colocadas ao Tribunal

A fim de formular a questdo colocada a este
Tribunal, a decisio de reenvio proferida no
processo inglés enumera um certo nimero
de suposigdes que o Tribunal deve ter em
conta. Trata-se verdadeiramente de um resu-
mo de factos expostos nessa decisio e 10s
quais se faz referéncia utilizando o simbolo
«A» para designar o grupo EMI, o simbolo
«B» para designar o grupo CBS e o simbolo
«X» para designar a marca Columbia. De entre
essas suposi¢des, uma deu lugar a uma viva
discussdo; trata-se da hipotese seguinte:

«7) Nio existem actualmente, nem nunca
existiram, quaisquer lacos juridicos, finan-
ceiros, técnicos ou econdmicos entre A
e B tal como sdo actualmente constitui-
das».

Seguidamente, a decisio formula a questio
colocada a este Tribunal nos seguintes ter-
mos:

«As disposi¢des do Tratado que instituem a
Comunidade Econdmica Europeia e especial-
mente as disposicdes que pdem em pritica
os principios do direito comunitirio e as
normas relativas a livre circulacio de merca-
dorias e 4 concorréncia deverio ser interpre-
tadas no sentido de que impedem A de
exercer os direitos de marca que por forca
do direito nacional de cada Estado-membro
lhe cabem para efeitos de impedir:

i) a venda por B em cada Estado-membro
de produtos da marca X fabricados e
registados sob a marca X fora da Comu-
nidade, num pais onde é titular da marca
X ou,
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ii) o fabrico por B em qualquer Estado-
-membro de produtos da marca X7

As questdes colocadas ao Tribunal nos pro-
cessos dinamarqués e alemio estio formula-
das em termos quase idénticos. As unicas
diferencgas dignas de relevo sdo as seguintes:

Na decisio de reenvio alemi, a premissa 7)

¢ substituida pela seguinte:

«c) ... hid mais de quarenta anos que nio
existem lagos juridicos, economicos, finan-
ceiros ou técnicos entre os dois gruposs.

Em segundo lugar, nem a decisio de reenvio
dinamarquesa nem a inglesa mencionam as
disposi¢des do Tratado que consubstanciam
os principios do direito comunitirio. No pro-
cesso dinamarqués a questio refere-se ds
disposi¢des do Tratado, «especialmente aque-
las que disciplinam a liberdade de circulagio
de mercadorias e a concorréncia-. No pro-
cesso inglés, a questio refere-se apenas aos
«principios de direito comunitirio relativos 4
liberdade de circulagio de mercadorias € a
nio restricio da concorréncia-.

- Finalmente, nem no processo dinamarqués
nem no processo alemio a questio colocada
contém o pardgrafo ii). Supomos que isso se
deve ao facto de o grupo CBS fabricar dis-
cos em Inglaterra (e nos Paises Baixos) mas
nio o fazer na Dinamarca nem na Alema-
nha, ou pelo menos nio o faz em propor-
¢oes importantes.

Coloca-se a questio de saber qual o signifi-
cado que o Tribunal deve atribuir 3 premis-
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sa 7) ou d premissa idéntica que sob forma
modificada se encontra na decisio de reenvio
alema.

A origem da redacgio € clara. Ela retoma uma
situagdo de facto reproduzida pelo tribunal
d’arrondissement do Luxemburgo na sua
decisdo de reenvio no processo 192/73, Van
Zuylen Fréres/Hag AG (Colect. 1974, p. 377),
com base na qual este Tribunal decidiu que
o artigo 85.° do Tratado nio era aplicivel
naquele caso (v. n* 4 ¢ 5 do acordio).
Porém, é claro que isso nio significa que o
critério de aplicabilidade ou inaplicabilidade
do artigo 85.° depende sempre do facto de
lhe poder ser aplicada a férmula «auséncia
de lagos juridicos, financeiros, técnicos ou
econd6micos» utilizada pelo tribunal
d'arrondissement do Luxemburgo para carac-
terizar a situagdo no processo Hag. A verda-
deira natureza desse critério $6 pode ser
deduzida da redacgio do proprio artigo 85.°

Em segundo lugar, queriamos observar que
-a hipétese em causa (independentemente dos
termos utilizados) deve ser vista a luz do
conteddo das decisbes de reenvio no seu
todo. Todas as decisdes contém expressamen-
te ou fazem referéncia a uma explicagido
bastante’ pormenorizada, apesar de incomple-
ta, da historia das marcas registadas Columbia.
A referida hip6tese nio pode estar em con-
tradi¢do com essa explicagio, na medida em
que revela a existéncia de anteriores lacos
entre a CGCL e os titulares ocasionais das
marcas americanas. Jd referimos porque € que,
em nossa opinido, o Tribunal nio pode ig-
norar as provas fornecidas pelas partes na
medida em que completam essa explicacio.
Parece-nos, além disso, que o Tribunal nio
pode ignorar essas provas na medida em que
se referem ao significado que deve atribuir-se
a essa suposi¢do.

A verdadeira dificuldade reside no facto de,
4 primeira vista, esta suposi¢do parecer desti-



EMI RECORDS/CBS UNITED KINGDOM

nada a restringir o Ambito da questio colo-
cada ao Tribunal. No entanto, numa anilise
atenta, parece-nos que deve ser simplesmen-
te considerada como uma parte de um resu-
mo dos factos expostos na decisio de reenvio
que introduz esta questio mas que nio faz
verdadeiramente parte dela.

Posto isto, voltamo-nos para o direito.

O problema, em nosso entender, deve ser
analisado sob duas, e apenas duas, categori-
as de normas, designadamente as disposi¢cbes
do Tratado relativas i liberdade de circula-
¢io de mercadorias e A concorréncia.

As normas relativas aos «principios» sio cer-
tamente relevantes, mas parece-nos que s&
mais remota e especificamente € que as
normas do Tratado devem ser interpretadas
a luz destes principios.

As normas do Tratado relativas i liberda-
de de circulag¢io de mercadorias

Confessamos ter achado estranho ouvir as rés
sustentarem que as normas do Tratado rela-
tivas 4 liberdade de circulagio de mercado-

rias deveriam ser interpretadas no sentido de |

impedirem a EMI Records Limited de invocar
os seus direitos @ marca Columbia na Comu-
nidade para efeitos de impedir a importagio
do exterior para a Comunidade de produtos
daquela marca. Os artigos 30.° e 36.° do
Tratado, nos quais se baseia essencialmente
esta opinido, dizem, efectivamente, respeito
apenas as restricdes nas trocas «entre oS
Estados-membros». Isto corresponde ao facto
de se encontrarem entre as normas destina-
das a tornar eficaz o artigo 3.°, alinea a), do

Tratado, que prevé « eliminagio, entre os
Estados-membros, dos direitos aduaneiros e
das restricbes quantitativas 4 importagio e
exportacio de mercadorias, bem como de
todas as medidas de efeito equivalente», um
dos objectivos a realizar para estabelecer o
mercado comum referido no artigo 2.° A tese
das rés suscitou na verdade uma indignagio
uninime ndo s6 por parte da EMI Records
Limited, mas também por parte dos sete
Estados-membros que intervieram no proces-
so e por parte da Comissio. Sublinharam que
a sua aceitagdo equivaleria 4 concessao uni-
lateral, por parte da Comunidade, de uma
vantagem as empresas de paises terceiros,
custa das empresas da Comunidade, sem a
menor expectativa de reciprocidade.

Em apoio do seu ponto de vista, as rés in-
vocaram, em primeiro lugar, os artigos 9.°,
n.°2, e 10.° n°1, do Tratado, que, para
efeitos de aplicagio dos artigos 30.° e 36.°,
assimilam aos produtos originirios dos
Estados-membros os «produtos provenientes
de paises terceiros que se encontrem em li-
vre pritica nos Estados-membros» e determi-
nam que:

«Consideram-se em livre prdtica num
Estado-membro os produtos provenientes de
paises terceiros em relacio aos quais se te-
nham cumprido as formalidades de importa-
¢do e cobrado os direitos aduaneiros ou
encargos de efeito equivalente exigiveis nes-
se Estado-membro e que nio tenham bene-
ficiado de draubaque total ou parcial desses
direitos ou encargoss.

Este argumento das rés, se o compreende-
mos bem, consiste em dizer que a partir do
momento em que os discos fabricados na
Ameérica com a marca Columbia atravessaram
a fronteira e entraram num Estado-membro
devem, na medida em que nio tenham be-
neficiado de draubaque, ser equiparados aos
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discos provenientes dos Estados-membros. Isto
€ exacto, porém nio vemos como € que esta
situagdo pode socorrer as rés. Mesmo que
estas produzissem discos semelhantes num
Estado-membro, nio teriam por isso legitimi-
dade para os comercializar, violando os di-
reitos de marca da EMI Records Limited, nem
naquele nem em qualquer outro Estado-mem-
bro.

Em segundo lugar, as rés insistiram fortemente
na decisio proferida por este Tribunal no
processo Hag. Reconhecem que esse proces-
so dizia respeito a trocas entre
Estados-membros mas sustentam que essa
decisio, por analogia, deveria ser aplicada a
este processo, porque também aqui as mar-
cas em questio tém uma origem comum.
Parece-nos que este argumento é de rejeitar,
porque, em nosso entender, como resulta
claramente do ac6rdio do Tribunal no pro-
cesso Hag, o fundamento essencial da deci-
sdo consistia no facto de estarem em causa
trocas entre os Estados-membros. O princi-
pio no qual a decisio repousa consiste no
facto de os direitos de propriedade industrial
e comercial, especialmente os direitos de
marca, nio poderem ser exercidos de forma
a fraccionarem artificialmente o mercado
comum. Tais direitos, sendo atribuidos pelos
direitos nacionais, tém um campo de aplica-
¢3o necessariamente territorial, e esta circuns-
tincia, sem as disposi¢des rigidas do artigo
36.°, tornd-los-ia instrumentos idéneos para
realizar esse fraccionamento. Um exemplo de
como isto seria possivel é ilustrado pelo pro-
cesso 16/74, Centrafarm/Winthrop (Colect.
1974, p. 499). O titular de uma marca pode-
ria criar uma filial em qualquer dos
Estados-membros cujo mercado pretendesse
isolar, procedendo de forma a que os direi-
tos de marca fossem detidos neste Estado pela
sua filial local. Entre este simples exemplo e
os factos descritos no processo Hag
distinguiam-se principalmente dois aspectos.
Em primeiro lugar, as transacgdes que con-
duziram a separacio da titularidade dos di-
reitos de marca na Bélgica e no Luxemburgo,
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por um lado, e na Alemanha, por outro, ti-
nham ocorrido antes da entrada em vigor do
Tratado. Este facto era obviamente irrelevante
na medida em que os artigos 30.° a 30.°
aplicam-se quer as restricdes derivadas de
medidas adoptadas ou de acordos conclui-
dos antes da entrada em vigor do Tratado
quer a qualquer restricio posterior (a4 Unica
diferenga é que em relagio a determinadas
restricdes da primeira categoria existiam dis-
posigdes que determinavam a sua eliminagio
gradual durante o periodo transitorio). Em
segundo lugar, Van Zuylen & Fréres nio era
uma filial da Hag AG, mas sim uma empresa
comercial independente que tinha adquirido
os direitos de marca na Bélgica e no
Luxemburgo através de um série de actos
entre 0$ quais a reten¢do a titulo de bens
pertencentes i empresa das acgoes da
adversiria filial belga da Hag AG. Com efei-
to, o Tribunal declarou que a Van Zuylen &
Fréres estavam, no entanto, impedidos de
exercerem os seus direitos no sentido de
impedirem importagdes para a Bélgica e para
o Luxemburgo de produtos legalmente por-
tadores da marca alemd. O acorddo mostra
claramente que o Tribunal decidiu neste sen-

‘tido porque qualquer solug¢do contriria seria

«incompativel com as normas que prevéem a
livre circulagio de mercadorias dentro do
mercado comum-. O fundamento deste
acordio, nio pode, consequentemente, ser
extensivo a uma situa¢do na qual a unidade
do mercado comum nio é afectada.

As rés também invocaram o processo 8/74,
Procureur du Roi/Dassonville (Colect. 1974,
p. 423). Porém, também aqui este processo
ndo é pertinente. Tratava-se, ai, de importa-
¢Oes para a Bélgica de uisque escocés em
livre pritica na Franca e nio de importacdes
directas de tal produto do Reino Unido (que
na altura em que os factos em litigio se
verificaram nio era um Estado-membro). O
processo Dassonville dizia, assim, respeito a
restricdes nas trocas entre Estados-membrbs,
nio a restricdes relativas is importagdes de
fora da Comunidade.
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O ultimo argumento deduzido pelas rés em
relagdo a este aspecto do litigio consistiu em
afirmar que uma anilise dos termos de al-
guns instrumentos que disciplinam as trocas
entre a2 Comunidade e terceiros paises mos-
trou que a Comunidade tinha adoptado, no
imbito da sua politica comercial comum, o
principio de aplicar ds importagbes proveni-
entes de paises terceiros as regras
estabelecidas nos artigos 30.° e 36.° Os refe-
ridos instrumentos eram:

1. o GATT;

2. o Regulamento (CEE) n.° 1439/74 do
Conselho, de 4 de Junho de 1974, relati-
vo ao regime comum aplicivel 4s impor-
tagdes, cuja relevincia foi especialmente
acentuada na medida em que entre as
mercadorias 4s quais se aplica
encontram-se os discos importados dos
EUA;

3. a Convengio de Lomé, que entra ama-
nhi em vigor;

4. os acordos celebrados entre a Comunida-
de e a Suécia e a Sui¢a e a Comunidade
e Marrocos, datados, respectivamente, de
22 de Julho de 1972 e de 31 de Margo
de 1969.

As rés sustentaram que cada um destes actos
continha disposi¢cdes que reflectiam, ou
faziam-no substancialmente, o disposto nos
artigos 30.° e 36.° e que sempre que naque-
les actos se encontrassem as frases contidas
naqueles artigos era necessirio interpreti-los
da mesma forma.

Parece-nos suficiente afirmar que, em nossa
opinido esta forma de interpretar Os actos
juridicos constitui uma heresia. O significado
das palavras depende do contexto em que
se inserem e as mesmas palavras utilizadas
em diferentes actos adoptados com objecti-
vos diferentes podem ter significados diferen-
tes. Nenhum dos actos citados pelas rés foi
adoptado com o objectivo de criar um mer-
cado comum e seria incorrecto interpreti-los
como se o fizessem.

Contudo, acrescentariamos o seguinte:

O artigo XX do GATT, que as rés equiparam
a0 artigo 36.°, introduziu, de facto, uma re-
gra de reciprocidade. Ora, nio se pode su-
gerir que, por esse facto, a EMI tem legitimi-
dade para exportar para os EUA discos da
marca Columbia. Pelo contririo, foi-nos refe-
rido que num processo recente a CBS Inc.
intentou com sucesso uma ac¢io em Nova
Iorque contra um importador de discos EMI
da marca Columbia: trata-se do processo CBS
Inc./Nina Record Co. Inc., instaurado em 16
de Maio de 1975 no United States Court for
the Southern District of New York.

O Regulamento n.° 1439/74 menciona as res-
triches quantitativas mas nio faz referéncia a
medidas de efeito equivalente a estas restri-
¢des. Um argumento invocado pelas rés para
ultrapassarem esta dificuldade parece-nos que
implica ler no regulamento mais do que ai
na realidade se encontra.

Nenhum dos restantes actos citados pelas rés
se aplica ds importagdes dos EUA, e, a ser
possivel a extensio da Convengio de Lomé
a determinados paises nos quais as marcas
Columbia sio propriedade da CBS Inc.,
parece-nos que, se discutissemos aqui as
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disposi¢des especiais dessa convengio, esta-
riamos a ir além da finalidade especifica
destes pedidos.

Consequentemente, parece-nos que as dispo-
si¢des do Tratado relativas a livre circulagio
de mercadorias nio impedem a EMI Records
Limited de fazer valer os seus direitos de
marca relativamente a importagcdes proveni-
entes dos EUA.

As disposi¢des do Tratado relativas i con-
corréncia

No que respeita as disposi¢des relativas i
concorréncia, o principal argumento baseia-se
no artigo 85.°, mas, a pedido das rés, o
Tribunal deveria decidir também sobre a
eventual aplicagdo do artigo 86.° Analisare-
mos em primeiro lugar este tltimo aspecto.

Artigo 86.°

As rés admitem que, considerando o acérdio
do Tribunal no processo 40/70, Sirena/Eda
(Colect. 1971, p. 13), o grupo EMI nio pode,
pelo simples facto de ser o titular das mar-
cas Columbia na Comunidade, ser considera-
do como detentor de uma posigio dominan-
te na acep¢io do artigo 86.° No entanto
declararam que, caso obtivessem uma deci-
sdo favorivel deste Tribunal, tentariam con-
vencer os Orgios jurisdicionais de que o
grupo EMI goza de tal posi¢io devido a parte
que detém do mercado em questio. Tentari-
am assim provar aos tribunais nacionais que
a EMI Records Limited prosseguiu uma poli-
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tica através da qual condenava o grupo CBS
pela distribuicio dos discos sem que a mar-
ca tivesse sido dissimulada, mas permitia as
suas proprias filiais a distribui¢io de discos
nas mesmas condicdes. As rés tentam obter
deste Tribunal uma decisao que declare que
a prossecugio de uma politica deste tipo
constituiria um abuso por parte da EMI
Records Limited da sua (suposta) posi¢io
dominante.

Este aspecto parece nao ter sido ventilado
no seio dos tribunais nacionais. Disso nio
existem indicios em qualquer. dos pedidos
prejudiciais, a ndo ser no pedido prejudicial
proferido no processo dinamarqués, onde se
declara que existiu um caso em que a filial
dinamarquesa da EMI Records Limited ven-
deu 3 CBS um disco sem que tivesse dissi-
mulando a marca Columbia. As rés susten-
tam que casos semelhantes se tém verificado
em Inglaterra € na Alemanha e, na verdade,
forneceram algumas provas nesse sentido no
processo inglés. No entanto, tal como enten-
demos, destinavam-se a provar um aspecto
diferente, a saber, a dificuldade em efectuar
uma completa destruigio.

Nestas condi¢des, a questio sobre a qual as
rés convidam o Tribunal a pronunciar-se nio
pode, em nosso entender, ser integrada no
idmbito dos pedidos. Trata-se de uma ques-
tio puramente tedrica que, de resto, nio foi
realmente discutida neste Tribunal. As rés nio
demonstraram em especial por que razio a
politica que imputam a EMI Records Limited
constitui um abuso da sua alegada posi¢io
dominante, nem de que forma é que pode-
ria afectar as trocas entre os Estados-membros
de modo a cair sob a al¢ada do artigo 86.°

Consequentemente, preferimos nio responder
d questdo.
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Artigo 85.°

No que respeita 4 questio mais dificil da
eventual aplicagdo do artigo 85.°, as rés des-
cobriram na Comissao uma aliada.

Tal como a Comiss3o, as rés admitem que
os acordos originirios de 1917 entre a
Columbia Graphophone Company e a CGCL
nio poderiam cair sob a algada do artigo 85.°,
porque foram celebrados entre a sociedade
mie e a sua filial em circunstincias tais que
tornam aplicdvel o principio enunciado no
processo 22/71, Béguelin Import Co./SAGL
Import Export (Colect. 1971, p. 355 —v. n.° 8
do acordio), e no processo Centrafarm (ji
citado — v. n.° 32 do ac6rdio). Quer as rés
quer a Comissio reconhecem igualmente que
essa situagdo se manteve quando, em 1919,
a Columbia Graphophone Company foi subs-
tituida, enquanto sociedade mie da CGCL,
pela Columbia Manufacturing Company. Afir-
mam, no entanto, que essa situagio acabou
em 1922, quando as accdes da CGCL foram
vendidas a Constructive Finance Company
Limited e os acordos de reparticio do mer-
cado entre a Columbia Graphophone
Manufacturing Company e a CGCL foram
renovados. Sobre este aspecto estamos de
acordo, dentro dos limites do exposto e su-
pondo (contrariamente 4 nossa opinido) que
o artigo 85.° pode ser aplicivel a factos
verificados antes da entrada em vigor do
Tratado.

Também concordamos com a opinido das rés
e da Comissdo segundo a qual o artigo 85.°
. & susceptivel de ser aplicado a acordos (e a
«lecisdes de associagdes de empresas» e a
«priticas concertadas-) que digam respeito a
importagdes para a Comunidade. O Tribunal
assim decidiu no processo 71/74, Frubo
(Colect. 1975, p. 205). Porém, eu queria su-
blinhar que para tornar operacional o artigo
85.° ndo basta que um acordo diga respeito
as importagdes para a Comunidade. Como

resulta claramente da redacgido do artigo 85.°,
o acordo deve igualmente:

1) ter por objectivo ou efeito, impedir, res-
tringir ou falsear a concorréncia no mer-
cado comum e

2) ser susceptivel de afectar o comércio entre
os Estados-membros.

Em circunstincias como as dos presentes
processos, estas duas condi¢des devem, em
nosso entender, ser objecto de prova no
dmbito do tribunal nacional em questio. Nio
podem considerar-se verificadas pelo simples
facto de, na sequéncia do acordo, os direitos
a uma marca especifica no interior da Co-
munidade serem detidos por uma empresa,
a0 passo que os direitos 4 mesma marca em
determinados paises situados fora da Comu-
nidade sio detidos por uma outra. Ji fize-
mos referéncia aos factos invocados pelas rés
com a finalidade de demonstrar que o exer-
cicio pela EMI Records Limited dos seus di-
reitos 4 marca Columbia na Comunidade
restringe a concorréncia no interior desta.
Quanto i questio de saber se esse compor-
tamento é susceptivel de afectar o comércio
entre os Estados-membros, as rés nio desen-
volveram as suas teses tdo excessivamente.
O seu Unico argumento parece ser o de que,
se, como pretendem, o efeito pritico desse
exercicio consiste em excluir as importagdes
para a Comunidade de alguns tipos de dis-
cos, entdo € igualmente apto a excluir qual-
quer possibilidade de trocas de tais discos
entre os Estados-membros. Em nosso enten-
der, este raciocinio ndo wvai suficientemente
longe, pois pressupde, sem O provar, que,
se tais discos fossem importados para a Co-
munidade, constituiriam provavelmente objec-
to de importantes trocas entre oOs
Estados-membros. No processo Frubo, que era
obviamente um recurso directo, o Tribunal
s6 se convenceu que o acordo ai em ques-
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tio podia afectar o comércio entre os
Estados-membros porque foram dados exem-
plos concretos de casos em que o acordo
poderia ter tal efeito (Colect. 1975, p. 205). E
no processo 73/74, Groupement des fabricants
de papiers peints de Belgique/Comissio
(Colect. 1975, p. 503), também um recurso di-
recto, o Tribunal decidiu que a Comissio
tinha indicado de forma adequada os funda-
mentos de facto com base nos quais tinha
decidido que o acordo ai em questio podia
afectar as trocas entre os Estados-membros
(v. n.* 30 a 35 do acérdio).

Contudo, a questio crucial que nos presen-
tes processos se coloca consiste em determi-
nar em que medida o artigo 85.° pode
aplicar-se, supondo que pode aplicar-se, a
uma situagio onde nio existe qualquer acor-
do ou pritica concertada (negligenciamos a
questio das decisdes de associagdes de em-
presas, que neste caso nio se coloca, nem
sequer remotamente).

As rés e a Comissio defendem que o artigo
85.° se aplica no caso de um acordo do tipo
dos que se encontram proibidos por aquele
preceito, apesar de revogado, continuar a
«produzir efeitoss na Comunidade. Afirmam
que a decisio territorial de direito ds marcas
Columbia, entre a EMI e o grupo CBS, de-
corre de antigos acordos de reparticio do
mercado, do tipo dos proibidos pelo artigo
85.°, e que, por esse motivo, 0 proprio exer-
cicio desses direitos & proibido por aquele
preceito.

A dado passo das suas observagdes, a Co-
missdo alegou, de passagem, que o Tribunal
ndo poderia distinguir, para fins de aplica-
¢do do artigo 85.°, entre efeitos de um con-
trato de licenga de marca e os efeitos de um
contrato de cessio de marca. Finalmente, a
Comissdo declarou que esta distingdo tinha
pouca importincia no que respeita a negd-
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cios relativos a marcas no interior da Comu-
nidade. Concordamos com esta opinido. A luz
dos principios enunciados nos processos Hag
e Centrafarm, o método utilizado para tentar
fraccionar 0 mercado comum através dos
direitos de marca ndo poderia ter muita im-
portincia. Quanto aos acordos relativos as
trocas entre paises terceiros, a Comissdo afir-
mou que a distingdo entre os contratos de
licenga de marcas e os contratos de cessio
levantava uma questao dificil cuja solugio
teria consequéncias considerdveis, e que nio
era necessirio resolver no caso em anilise.
O facto é que, até agora, ainda nio foi ins-
taurado neste Tribunal qualquer processo que
tenha por objecto um contrato de licenga de
marcas e relativo ds trocas enfre a Comuni-
dade e paises terceiros e, pela nossa parte,
parece-nos que seria insensato fazer conjec-
turas sobre o resultado de tal processo, se
este de facto viesse a verificar-se.

Voltemos ao principal argumento avangado
pelas rés e pela Comissio.

Esse argumento parece basear-se na «eoria
dos efeitos» adoptada pelo Tribunal no pro-
cesso Béguelin e que o advogado-geral
Mayras discutiu de forma aprofundada nas
conclusdes que apresentou nos processos 48,
49 e 51 a 57/69, os processos Colorantes
(Colect. 1972, p. 205). O apelo a este princi-
pio, que diz respeito 4 competéncia da Co-
missdo e deste Tribunal no que respeita a
empresas estabelecidas fora da Comunidade,
parece-nos, neste caso, deslocado. Esse prin-
cipio significa apenas que tais empresas nio
podem subtrair-se a essa competéncia se
celebrarem acordos que produzam efeitos na
Comunidade. Na realidade, nio é isto que
aqui esti em questio.

Mais pertinente €, em nosso entender, a re-
missdo que as rés e a Comissio fazem para
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o acérdio proferido por este Tribunal no
processo Sirena.

A interpretagio e a compreensio daquele
ac6rdio ndo é ficil para nés. As dificuldades
que coloca foram sublinhadas pelo
advogado-geral Mayras nas conclusdes que
apresentou no processo Hag (Colect. 1974,
p- 377), onde sugeriu que o acOrdio talvez
se explicasse pelo facto de o Tribunal ter,
sem o declarar expressamente, aceite uma in-
terpretagio dos factos em anilise, avangada
pelo advogado-geral Dutheillet de Lamothe,
segundo a qual se mantinha a existéncia de
acordos ou, em todo o caso, priticas concer-
tadas que envolviam firmas americanas, bel-
gas, neerlandesas, francesas, alemis e italia-
nas (na realidade, parece ter sido a interpre-
tagio dos factos aceite pelos tribunais italia-
nos em questio, designadamente pelo Tribu-
nal de Mildo, que tinha apresentado o pedi-
do a este Tribunal, e pela Corte d'appello de
Mildo, 4 qual o processo foi posteriormente
submetido — v. CMLR 1975, 1, p. 409, espe-
cialmente p. 430 e 431; Dir. scambi internaz.,
1974, p. 105). Por outro lado, o acérdio do
Tribunal contém passagens que podem ser
interpretadas em sentido favordvel ao ponto
de vista das rés e da Comissao. De facto, no
n.° 9 pode ler-se que:

«Um direito de marca enquanto instituto juri-
dico nio possui em si aqueles elementos
contratuais ou de priticas contratuais contem-
pladas no n.° 1 do artigo 85.° No entanto, o
exercicio desse direito pode cair no dominio
das proibicdes contidas no Tratado sempre
que ele se manifeste como o objecto, os
meios ou o resultado de uma pritica
restritivas.

E no n.° 12 afirma-se:

«Se as priticas restritivas surgiram anteriormen-
te 34 entrada em vigor do Tratado, & neces-
sirio e suficiente que continuem a produzir

efeitos depois daquela data-.

Contudo, a caracteristica deste acordio que
nos parece ser a mais marcante € que o
principio sobre o qual se baseia — o princi-
pio da unidade do mercado comum — im-
plica que os direitos de marca nio podem
ser exercidos de forma a fraccionarem artifi-
cialmente o mercado. Mais do que qualquer
outro, foi este o aspecto que sobressaiu do
acérdio: vejam-se especialmente 0s n.* 10 e
11. Assim, parece-nos que, €asO O Processo
Sirena devesse ser decidido hoje, sé-lo-ia a
luz dos artigos 30.° e 36.° do Tratado e nido
pode legitimar a aplicagio do artigo 85.° a
circunstancias como as que sio descritas no
presente processo.

Em nosso entender, a questio reconduz-se
assim a uma questio de pura interpretagio
do artigo 85.°

Parece-nos que seria ir demasiado longe afir-
mar que o artigo 85.° s& se pode aplicar
quando se verifique a existéncia de um acor-
do ou de priticas concertadas. Supondo que,
depois da entrada em vigor do Tratado, duas
empresas (estabelecidas no interior ou no
exterior da Comunidade) celebraram um acor-
do que, incontestavelmente, tinha por efeito
restringir a concorréncia no interior do mer-
cado comum e era incontestavelmente apta
a prejudicar as trocas entre os Estados-mem-
bros; supondo igualmente que um dos mei-
os escolhidos pelas empresas para executa-
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rem o acordo foi o de uma cessio de mar-
cas ou o de cessdo reciproca de marcas, nio
se poderia pretender, em nosso entender,
que, depois de o acordo ter cessado, even-
tualmente na sequéncia de uma acgio ins-
taurada pela Comissio ao abrigo do Regula-
mento n.° 17, cada uma das empresas conti-
nuava a poder exercer os direitos de marca
que desta forma tinha adquirido, mesmo que
o seu exercicio tenha por efeito restringir a
concorréncia no seio do mercado comum e
seja apto a prejudicar o comércio entre os
Estados-membros.

Em nossa opinido, a chave da questio
encontra-se na determinagio do alcance da
proibi¢io contida no artigo 85.° Parece-nos
atil recordar, por mais familiar que seja, a
actual redacgio do n.° 1 do artigo 85.° De-
termina, tanto quanto agora interessa, que:

-S40 incompativeis com o mercado comum e
proibidos todos os acordos entre empresas,
todas as decisdes de associa¢cbes de empre-
sas e todas as priticas concertadas que se-
jam susceptiveis de afectar o comércio entre
os Estados-membros e que tenham por ob-
jectivo ou efeito impedir, restringir ou falsear
a concorréncia no mercado comum...»

Parece-nos que tal proibi¢io ni3o pode ser
extensiva a um acordo celebrado e revogado
antes da entrada em vigor do Tratado, uma
vez que este nido tem eficicia retroactiva.
Parece-nos também nio se poder estender a
simples efeitos desse acordo, tais como o
exercicio, depois da entrada em vigor do
Tratado, dos direitos de marca por parte de
quem tem esses direitos, dos quais, por ra-
zbes de ordem histérica, s6 seria ou sé po-
deria ter sido titular através do acordo em
causa (evidentemente que a situagio poderia
ser diferente se, apesar de revogado o acor-
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do, continuassem a existir priticas concerta-
das entre as partes).

Por outro lado, nio duvidamos que a proi-
bi¢do se aplica aos acordos do tipo dos
descritos no artigo 85.°, concluidos antes da
entrada em vigor do Tratado. “‘Porém, por
analogia de raciocinio, nio nos parece que
tal proibi¢io seja extensiva a quaisquer ou-
tros efeitos (se eventualmente existirem) da-
quele acordo que nio sejam os decorrentes
da sua manuten¢io em vigor.

NiZo sendo proibida a existéncia do acordo
antes da entrada em vigor do Tratado, tam-
bém o exercicio dos direitos de marca ad-
quiridos por for¢a da existéncia do acordo
nio poderi ser proibida.

E evidente que para os acordos que afectam
a concorréncia somente nos$ noOvos
Estados-membros (ou num ou em dois de-
les), ou que sio susceptiveis de afectar as
trocas apenas entre aqueles e outros
Estados-membros, a data a ter em conta ndo
é a da entrada em vigor do Tratado, mas a
da adesio.

Como ji tivemos ocasiio de observar, é li-
quido que no caso vertente, entre 1956 e
1962, ou seja, no periodo durante o qual o
Tratado entrou em vigor, nio existiu qual-
quer acordo ou convencgio de qualquer es-
pécie entre qualquer empresa do grupo EMI
e qualquer empresa do grupo CBS. Se isto
for exacto, entdo parece-nos que O dartigo 85.°
s6 se pode aplicar ds clausulas contidas em
algum ou alguns dos acordos concluidos entre
os dois grupos no periodo que decorreu
entre 1962 e 1971. Cabe, naturalmente, a0s
tribunais nacionais decidir sobre estes aspec-
tos.
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Conclusdes

No que respeita a formulacdo das respostas a dar as questdes colocadas ao Tribu-
nal pelos tribunais nacionais, parece-nos que a forma como o processo decorreu,
e especialmente a admissdo pelo Tribunal de algumas provas nio produzidas pe-
rante os tribunais nacionais, levam-nos a crer que a utilizacdo pelo Tribunal dos
simbolos A, B, e X empregues nas decisdes de reenvio poderia criar uma certa
obscuridade.

Assim, as questdes colocadas no processo inglés dariamos a seguinte resposta:

1) As disposicdes do Tratado CEE relativas a livre circula¢io de mercadorias nio
devem ser interpretadas no sentido de impedirem que uma empresa titular de
uma marca num Estado-membro exer¢a os direitos que lhe sdo atribuidos pela
lei nacional deste Estado, com a finalidade de:

i) impedir a venda de produtos daquela marca importados para aquele Estado
do exterior da Comunidade, apesar de se tratar de produtos fabricados num
pais onde o seu produtor é o titular da marca que lhes foi aplicada e apesar
de as marcas nos Estados-membros em questio e naquele pais terem uma
origem comum, ou

ii) impedir, nos Estados-membros, a produc¢io de mercadorias desta marca por
parte de quem é titular da marca num ou em virios paises situados fora da
Comunidade, apesar de as marcas terem origem comum.

~

2) As disposi¢des do Tratado relativas a4 concorréncia nio devem ser interpretadas
no sentido de impedirem que uma empresa titular da marca num Estado-membro
exerca os direitos que a lei desse Estado lhe atribui, com o fim de:

) impedir a venda de produtos daquela marca, importados do exterior da
Comunidade, tratando-se de mercadorias produzidas num pais onde o seu
produtor é o titular da marca que lhe foi aplicada, ou

ii) impedir a produgio naquele Estado-membro de mercadorias aquela marca
por parte de quem ¢ titular de marca num ou em varios paises situados fora
da Comunidade,
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excepto se:

a) o exercicio de tais direitos €, ou poderia ser, quer o efeito de um acordo
celebrado depois de 31 de Dezembro de 1957, quer a manutencio em
vigor, depois daquela data, de um acordo anteriormente celebrado, que
teve como objectivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorréncia
no interior do mercado comum e sendo susceptivel de afectar 0 comércio
entre os Estados-membros, ou ’

b) o exercicio de tais direitos constitui um abuso da posi¢cio dominante de-
tida por essa empresa no mercado comum, podendo esse abuso afectar
as trocas entre os Estados-membros.

As referéncias precedentes a um acordo concluido ou mantido em vigor devem
ser interpretadas no sentido de incluirem a referéncia a quaisquer decisdes de
associagdes de empresas ou a quaisquer priticas concertadas adoptadas ou
prosseguidas; a referéncia 2 data de 31 de Dezembro de 1957 deve, no caso de
quaisquer acordos, decisdes ou praticas que afectem a concorréncia apenas em
algum dos Estados-membros cu as trocas entre eles e os outros Estados-membros,
ser entendida como referéncia 4 data de 31 de Dezembro de 1957.

Nos processos dinamarqués e alemio, as questdes devem, em nosso entender, ser
respondidas da mesma forma, omitindo em ambos os casos o pardgrafo ii).
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