TERRAPIN/TERRANOVA

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA
22 de Junho de 1976 *

No processo 119/75,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justi¢a, nos termos do
artigo 177.° do Tratado CEE, pelo Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justica),
destinado a obter, no processo pendente neste 6rgido jurisdicional entre

Terrapin (Overseas) Ltd., com sede em Bletchley/Buckinghamshire (Gri-Bretanha),

Terranova Industrie CA Kapferer & Co., com sede em Freihung/Alto Palatinado
(Repiblica Federal da Alemanha),

uma decisdo a titulo prejudicial sobre a interpretagdo das disposi¢des do Tratado
CEE relativas a livre circulagio de mercadorias, em especial dos artigos 30.° ¢ 36.°,
a respeito do direito das marcas,

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

composto por: R. Lecourt, presidente, H. Kutscher e A. O’Keeffe, presidentes de
secg¢do, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sgrensen e F. Capotorti, juizes,

advogado-geral: H. Mayras
secretario: A. Van Houtte

* Lingua do processo: alemio.
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ACORDAC DE 22.6.1976 — PROCESSO 119/75
profere o presente

Acordao

(A parte relativa 2 matéria de facto ndo é reproduzida)

Fundamentos da decisio

Por decisdo de 31 de Outubro de 1975, que deu entrada na Secretaria do Tribunal
de Justica em 5 de Dezembro seguinte, o Bundesgerichtshof, nos termos do artigo
177.° do Tratado, colocou a seguinte questio respeitante i relacio entre as dispo-
sicdes do Tratado referentes 3 livre circulacio de mercadorias € a protecgdo asse-
gurada pelas legislagdes nacionais ao direito de marca e ao nome comercial:

£ compativel com as disposicdes relativas 2 livre circulagio de mercadorias (artigos
30.° e 36.° do Tratado) o facto de, baseando-se nos seus direitos 4 marca e ao seu
nome comercial existentes num Estado-membro A, uma empresa estabelecida nesse
Estado se opor i importagio de produtos similares provenientes de uma empresa
estabelecida num Estado-membro B, no caso em que a esses produtos foi dada
legalmente, no Estado B, uma denominag¢ido susceptivel de se prestar a confusdo
com o nome comercial e a marca que sio protegidas no pais A em beneficio da
empresa nele estabelecida, ndo existindo ligacdo entre as duas empresas, tendo os
seus direitos nacionais a marca nascido separada e independentemente um do outro
(sem qualquer origem comum) e nio existindo também no momento presente de-
pendéncia econbmica ou juridica entre as duas empresas?.

Resulta da decisio de reenvio que a requerente na causa principal recorrida no
recurso de revista — é titular na Replblica Federal da Alemanha das marcas «Terras,
<Terra Fabrikate- e «Terranova», registadas na Reparticio Alema das Marcas, sendo
a dltima destas designa¢des usada simultaneamente como nome comercial.

Sob estas denomina¢bes a requerente fabrica e comercializa revestimentos para
fachadas e outros materiais de construgio.

A requerida na causa principal — recorrente no recurso de revista — € uma soci-
edade comercial britdnica, especializada na produc¢ido de casas pré-fabricadas e de
elementos destinados 4 construgdo de tais casas, vendidas sob a designa¢io «Terrapins,
que é, a0 mesmo tempo, o nome comercial da requerida.
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Tendo esta requerido 4 Reparticdo Alemi de Marcas o registo de marca «Terrapin-,
tal registo foi-lhe recusado, em virtude de oposi¢gao de Terranova, por sentenca do
Bundespatentgericht, com fundamento no risco de confusio com as marcas <Terra»
e «Terranovar.

Seguidamente, a Terranova instaurou no Landgericht de Munique uma acgio

com vista a proibir 4 requerida utilizar para os seus produtos a designacdo <Ter-
rapine.

Esta acg¢do foi julgada improcedente por decisio de 27 de Novembro de 1972,
tendo o Landgericht entendido que as denominag¢des litigiosas nio apresentam um
risco real de confusio.

A Terranova recorreu para o Bayrisches Oberlandesgericht de Munique, o qual,
revogando a decisio do Landgericht, por acérdio de 27 de Setembro de 1973,
admitiu a existéncia de um risco de confusio e, em consequéncia, proibiu a requerida
de utilizar a designacdo «Terrapin- € reconheceu, em principio, a obrigacio da
requerida de reparar o prejuizo causado a requerente pala utilizagio da designacio
litigiosa.

Foi interposto recurso de revista deste acdrdio, pela Terrapin, para o
Bundesgerichtshof.

O Bundesgerichtshof entende que érgio jurisdicional de segunda instincia teve razio
ao constatar que existe efectivamente entre os produtos de ambas as partes o risco
de confusdo entre as denominag¢des em causa € que, portanto, conforme o direito
alemio, o acdrdido do 6rgio jurisdicional de segunda instincia e a proibigio que
estabelece em relagio a Terrapin devem, desta forma, ser confirmados.

Embora esta apreciagio tenha sido posta em causa no decurso do processo, o
Tribunal de Justica nio tem contudo que decidir sobre este ponto, pois que nio
lhe foi submetida qualquer questio sobre o assunto.

Convém todavia salientar que a resposta adiante dada ndo prejudica a questio de
saber se a invocag¢io, por uma empresa, da similitude de produtos originidrios de
Estados-membros diferentes e do risco de confusio de marcas ou de nomes comer-
ciais legalmente protegidos nesses Estados pode eventualmente determinar a apli-
cagdo do direito comunitirio, nomeadamente 2 luz do segundo periodo do artigo
36.° do Tratado.
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Com efeito, compete ao juiz da causa principal, apos ter apreciado a similitude dos
produtos e o risco de confusio, averiguar, além disso, no 4mbito desta Gltima
disposicdo, se o exercicio, num caso concreto, dos direitos de propriedade indus-
trial e comercial pode ou nio constituir um meio de discriminacio arbitraria ou
uma restricio dissimulada ao comércio entre Estados-membros.

A este respeito compete ao juiz nacional verificar, designadamente, se os direitos
em causa sdo efectivamente exercidos pelo titular com o mesmo rigor, seja qual for
a origem nacional do eventual contraventor.

Como consequéncia das disposicdes do Tratado relativas a livre circulagdo de
mercadorias e, em especial, do artigo 30.°, sdo proibidas entre os Estados-membros

N

as medidas restritivas 2 importacdo e quaisquer medidas de efeito equivalente.

Nos termos do artigo 36.° estas disposicdes ndo pdem contudo obsticulo as proi-
bicbes ou restricdes de importacio justificadas por razées de proteccio da propri-
edade industrial e comercial.

Resulta todavia deste mesmo artigo, designadamente do seu segundo periodo, as-
sim como do contexto, que, se o Tratado ndo afecta a existéncia dos direitos re-
conhecidos pela legislacio de um Estado-membro em matéria de propriedade in-
dustrial e comercial, o exercicio desses direitos também nio pode ser limitado,
conforme as circunstincias, pelas proibicdes do Tratado.

Na medida em que introduz uma excepg¢io a um dos principios fundamentais
do mercado comum, o artigo 36.° s6 admite, com efeito, derrogacdes a livre
circulagio de mercadorias na medida em que tais derrogacdes sejam justificadas
pela salvaguarda dos direitos que constituem o objecto especifico daquela proprie-
dade.

Resulta do que antecede que o titular de um direito de propriedade industrial e
comercial protegido pela legislacdo de um Estado-membro ndo poderd invocar esta
legislagido para se opor a importagdo de um produto que foi lan¢ado legalmente no
mercado de um outro Estado-membro pelo proprio titular ou com o seu consen-
timento.

O mesmo sucede quando o direito invocado deriva do fraccionamento, quer volun-
tirio quer através de medida coerciva publica, de um direito de marca que origi-
nariamente pertenceu ao mesmo titular.
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Com efeito, nestas hipéteses, a fungdo essencial da marca, que consiste em garantir
aos consumidores a identidade da origem do produto, j& se encontra posta em
causa pelo proprio fraccionamento do direito originario.

Mesmo quando os direitos em causa pertencem a titulares distintos, a proteccdo
assegurada a propriedade industrial e comercial por uma legislagio nacional nio
podera ser invocada quando o exercicio desses direitos seja o objecto, o instrumen-

to ou a consequéncia de um acordo proibido pelo Tratado.

Em todos estes casos, a invocagdo da territorialidade das leis nacionais que prote-
gem a propriedade industrial e comercial tem como efeito consagrar o isolamento
dos mercados nacionais, sem que esta compartimentacio no interior do mercado
comum seja justificada pela protecgdo de um interesse legitimo em relagcdo ao ti-
tular da marca ou do nome comercial.

Por outro lado, no estado actual do direito comunitirio um direito de propriedade
industrial e comercial legalmente adquirido num Estado-membro pode, nos termos
do artigo 36.°, primeiro periodo, do Tratado, ser legitimamente oposto 4 importa-
¢io de produtos comercializados sob uma denominagio que se presta a confusio,
no caso de os direitos em causa terem sido adquiridos por titulares distintos e

independentes no dominio de legislagbes nacionais diferentes.

Com efeito, se em tal caso o principio da livre circulagio de mercadorias devesse
prevalecer em relagdo a protecgdo concedida pelas legislacdes nacionais respecti-
vas, os direitos de propriedade industrial e comercial seriam atingidos no seu objecto

especifico.

Nesta situagio, a conciliagdo entre as exigéncias da livre circulagcio de mercadorias
e o respeito devido aos direitos de propriedade industrial e comercial deve ser
realizada de tal forma que seja assegurada protec¢io ao uso legitimo dos direitos
conferidos pelas legislacdes nacionais, objecto das proibi¢des de importagio
justificadas» nos termos do artigo 36.° do Tratado, mas, em contrapartida, recusan-
do qualquer exercicio abusivo dos mesmos direitos de natureza a manter ou esta-
belecer compartimentagdes artificiais no interior do mercado comum.

2

Portanto, hi que responder 4 questdo.posta que é compativel com as disposi¢des
do Tratado CEE relativas a livre circulacio de mercadorias o facto de uma empresa
estabelecida num Estado-membro se opor, em virtude de um direito de marca e do
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~

direito ao nome comercial, protegidos pela legislacio deste Estado, 4 importa¢io de
produtos de uma empresa estabelecida noutro Estado-membro e que apresentam,
ao abrigo da legislagio deste Estado, uma denomina¢io que se presta a confusio
com a marca € o nome comercial da primeira empresa, na condi¢do, todavia, de
nio existir entre as empresas em causa qualquer espécie de acordo restritivo de
concorréncia ou de relagio de dependéncia, juridica ou econdmica, e de os seus
direitos respectivos terem sido criados independentemente uns dos outros.

Quanto as despesas

As despesas efectuadas pelo Governo do Reino da Bélgica, pelo Governo do Reino
da Dinamarca, pelo Governo da Republica Federal da Alemanha, pelo Governo da
Republica Francesa, pelo Governo da Irlanda, pelo Governo do Reino dos Paises
Baixos, pelo Governo do Reino Unido e pela Comissio das Comunidades Europeias,
que apresentaram observacdes ao Tribunal, ndo sio reembolsiveis.

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de um
incidente suscitado perante o 6rgio jurisdicional nacional, compete a este decidir
quanto is despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

pronunciando-se sobre a questio submetida pelo Bundesgerichtshof, por decisio
de 31 de Outubro de 1975, declara:

E compativel com as disposi¢des do Tratado CEE relativas a livre circulagio
de mercadorias o facto de uma empresa estabelecida num Estado-membro se
opor, em virtude de um direito de marca e do direito a0 nome comercial,
protegidos pela legislagio deste Estado, 4 importagio de produtos de uma
empresa estabelecida noutro Estado-membro e que apresentam, ao abrigo da
legislagio deste Estado, uma denominagio que se presta a confusio com a
marca € o nome comercial da primeira empresa, na condi¢io, todavia, de
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nio existir entre as empresas em causa qualquer espécie de acordo restritivo
de concorréncia ou de relagdo de dependéncia, juridica ou econdémica, e de

os seus direitos respectivos terem sido criados independentemente uns dos
outros.

Lecourt Kutscher O’Keeffe Mertens de Wilmars

Pescatore Sgrensen Capotorti

Proferido em audiéncia piblica no Luxemburgo, em 22 de Junho de 1976.

O secretario O presidente

A. Van Houtte R. Lecourt
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