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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Seccio)

3 de margo de 2016*

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 5.°, n.” 1 — Anuncios relativos a um
terceiro acessiveis na Internet — Uso nao autorizado da marca — Anuncios colocados em linha sem o
conhecimento nem o consentimento desse terceiro ou mantidos em linha apesar da oposicdo do
mesmo — Acdo do titular da marca contra o referido terceiro»

No processo C-179/15,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pelo Févarosi Torvényszék (Hungria), por decisdo de 3 de abril de 2015, que deu entrada no Tribunal
de Justica em 21 de abril de 2015, no processo
Daimler AG
contra
Egyiid Garage Gépjarmiijavit6 és Ertékesité Kft.,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Secgao),

composto por: M. Ilesic¢ (relator), presidente de seccdo, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal e E. Jarasitnas,
juizes,

advogado-geral: M. Wathelet,
secretario: A. Calot Escobar,
vistos os autos,

vistas as observacdes apresentadas:

— em representacdo do Governo hungaro, por M. Z. Fehér, G. Szima e G. Kods, na qualidade de
agentes,

— em representacdo do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,
— em representacdo da Comissdo Europeia, por L. Havas e J. Samnadda, na qualidade de agentes,
vista a decisdo tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo de conclusoes,

profere o presente

* Lingua do processo: hungaro.
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Acérdao

O pedido de decisdo prejudicial tem por objeto a interpretagdo do artigo 5.°, n.° 1, da Primeira Diretiva
89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a Daimler AG (a seguir «Daimler») a
Egyid Garage Gépjarmdjavitd és Ertékesité Kft. (a seguir «Egyiid Garage») a propdsito da exibicdo na
Internet de antiincios que identificam esta ultima como «oficina autorizada da Mercedes-Benz».

Quadro juridico

A Diretiva 89/104 foi revogada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
22 de outubro de 2008, que aproxima as legislagoes dos Estados-Membros em matéria de marcas
(JO L 299, p. 25, e retificagdo no JO 2009, L 11, p. 86), que entrou em vigor em 28 de novembro de
2008.

O artigo 5.° da Diretiva 2008/95, com a epigrafe «Direitos conferidos pela marca», cujo teor reproduz,
sem alteracdes, o do artigo 5.° da Diretiva 89/104, dispoe:

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

a) de qualquer sinal idéntico a marca para produtos ou servigos idénticos aqueles para os quais a
marca foi registada;

b) de um sinal relativamente ao qual, devido a sua identidade ou semelhanca com a marca e devido a
identidade ou semelhanca dos produtos ou servicos a que a marca e o sinal se destinam, exista um
risco de confusdo, no espirito do publico; o risco de confusdo compreende o risco de associacio
entre o sinal e a marca.

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

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condi¢coes enumeradas nos
n”1le2:

a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;

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

¢) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.

[...]»
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A Diretiva 2008/95 foi revogada, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, pela Diretiva (UE)
2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as
legislacoes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 336, p. 1), que entrou em vigor em
12 de janeiro de 2016.

Litigio no processo principal e questao prejudicial

A Daimler, fabricante de veiculos automdveis, ¢é titular da marca figurativa internacional
Mercedes-Benz, reproduzida abaixo, cuja protecdo se estende igualmente a Hungria e abrange,
nomeadamente, componentes de veiculos automéveis.

sMercedes-Benz”

A Egyiid Garage é uma sociedade de direito hingaro, cuja atividade consiste no comércio a retalho de
veiculos automdveis e pecas de veiculos automdveis, bem como na reparagdo e manutencdo desses
veiculos. Esta sociedade é especializada na venda dos produtos da Daimler e nos servicos que lhes sdo
relativos.

A partir de 2007, a Mercedes-Benz Hungaria Kft. (a seguir «Mercedes-Benz Hungaria»), filial da
Daimler, que ndo é parte no litigio no processo principal, e a Egylid Garage estiveram vinculadas por
um contrato de prestacdo de servicos pds-venda, que terminou em 31 de margo de 2012.

Ao abrigo desse contrato, a Egyiid Garage tinha, além do direito de usar a marca referida, o direito de
utilizar a mencao «felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz» («oficina autorizada da Mercedes-Benz») nos
seus proprios anuncios.

Quando o contrato de prestacio de servicos pds-venda ainda estava em vigor, a Egyiid Garage
encomendou a Magyar Telefonkonyvkiadé Tarsasdg (a seguir «MTT»), que oferece um servico de
anuncios em linha acessiveis no sitio Internet www.telefonkonyv.hu a publicacdo, durante o periodo
relativo aos anos de 2011 a 2012, de um anuncio indicando esta sociedade como oficina autorizada da
Mercedes-Benz.

Apds a rescisdo do referido contrato, a Egylid Garage tentou por termo a toda e qualquer situagdo de
utilizacdo da marca em causa que pudesse levar o publico a considerar que continuava a ter uma
relacdo contratual com a Daimler.

Em especial, a Egylid Garage pediu a MTT a alteracdo do anuincio para que deixasse de a indicar como
oficina autorizada da Mercedes-Benz.

Acresce que a Egyiid Garage, por carta, solicitou aos operadores de varios outros sitios Internet a
supressao dos anuncios em linha que tinham sido publicados sem o seu consentimento,
nomeadamente sem que os tivesse encomendado, e que apresentavam esta sociedade como oficina
autorizada da Mercedes-Benz.

Apesar destas diligéncias, os antincios em linha contendo essa mencao continuaram a ser difundidos na
Internet. Além disso, a insercdo das palavras-chave «egyiid» e «oficina» no motor de busca Google
conduzia a uma lista de resultados em que apareciam esses andncios, cuja primeira linha de texto,
funcionando como hiperligacdo, qualificava a Egyiid Garage de «oficina autorizada da Mercedes-Benz».
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Foi neste contexto que a Daimler propds uma agdo no drgao jurisdicional de reenvio destinada, por um
lado, a que fosse declarado, nomeadamente, que a Egylid Garage tinha violado a marca Mercedes-Benz
por meio desses andncios e, por outro, a que esta ultima fosse condenada a suprimir os antincios em
causa, a abster-se de todo qualquer nova infracdo, bem como a publicar uma retificacio em jornais
nacionais e regionais.

A Egyid Garage defendeu-se sublinhando que, com excecdo do anuncio publicado no sitio
www.telefonkonyv.hu, ndo colocou nenhum outro antincio na Internet e os que estio em causa foram
publicados e continuam a aparecer independentemente da sua vontade, sem que possa ter qualquer
influéncia no seu contetido, publicagdo ou supresséo.

Neste contexto, a Egylid Garage recorreu a um perito privado para demonstrar que foi vitima de uma
pratica comercial muito difundida que consiste, em substéncia, em certos prestadores de servicos de
andincios na Internet reproduzirem anuncios publicados noutros sitios de antncios, sem o
conhecimento nem o consentimento do anunciante, com o objetivo de criarem a sua prépria base de
dados de informagoes disponiveis gratuitamente ou mediante o pagamento de uma contrapartida.

Nestas condigdes, o Févarosi Torvényszék (Tribunal de Budapeste) decidiu suspender a instancia e
submeter ao Tribunal de Justica a seguinte questdo prejudicial:

«Deve o artigo 5.°, n.° 1, alinea b), da [Diretiva 89/104] ser interpretado no sentido de que o titular de
uma marca pode agir contra um terceiro designado num anuincio da Internet, em que figura um sinal
que se pode confundir com a marca, referente a um servico do referido terceiro idéntico aos produtos
ou servicos para os quais a marca estd registada, de modo a poder causar no publico a impressao
errada de que existe uma relacdo comercial oficial entre a empresa desse terceiro e o titular da marca,
mesmo quando o anuncio ndo tenha sido colocado na Internet pela pessoa que nele figura nem por
sua conta, ou se possa aceder a esse anincio na Internet apesar de a pessoa nele designada ter agido
do modo razoavelmente exigivel para o suprimir, sem que o tenha conseguido?»

Quanto a questiao prejudicial

A titulo preliminar, importa salientar que o litigio no processo principal tem origem no facto de,
mesmo apds a rescisio do contrato de prestacio de servicos pés-venda que vinculava a
Mercedes-Benz Hungaria a Egylid Garage e permitia, nomeadamente, a esta tltima utilizar a marca
Mercedes-Benz e a mencdo «oficina autorizada da Mercedes-Benz» nos seus préprios anudncios
publicitarios, continuarem a ser difundidos na Internet antincios associando esta menc¢do ao nome e
ao endereco da Egylid Garage. Tendo o referido contrato terminado em 31 de marc¢o de 2012, ou seja,
apds a revogacdo da Diretiva 89/104 pela Diretiva 2008/95, hd que constatar que o presente litigio é
regulado por esta ultima diretiva, pelo que ha que compreender a questdo prejudicial como sendo
relativa a interpretacdo desta ultima diretiva.

Além disso, embora esta questao se refira ao artigo 5.°, n.° 1, alinea b), da Diretiva 89/104, cuja redacéo
foi retomada pela Diretiva 2008/95, e que abrange a hipétese de os sinais em questdo e/ou os produtos
ou o0s servicos para os quais esses sinais sdo utilizados serem apenas semelhantes, afigura-se numa
primeira abordagem, como defende a Comissdo Europeia, que o processo principal se enquadra antes
na hipdtese prevista no artigo 5.°, n.° 1, alinea a), destas diretivas, concretamente, a hipdtese da «dupla
identidade», segundo a qual o uso por um terceiro de um sinal idéntico a marca é feito para produtos
ou servicos idénticos aqueles para os quais a marca esta registada.

Com efeito, por um lado, afigura-se que os antncios que contém a menc¢do «oficina autorizada da
Mercedes-Benz» utilizam um sinal que é, em substancia, idéntico a marca figurativa Mercedes-Benz.
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Por outro lado, a formulacdo da questdo prejudicial parece sugerir que o 6rgao jurisdicional de reenvio
parte da premissa de que os produtos e servicos propostos pela Egylid Garage sdo idénticos aqueles
para os quais aquela marca estd registada. A este respeito, resulta da jurisprudéncia do Tribunal de
Justica que a utilizagdo em antncios de uma marca de automoveis para informar o ptblico de que um
terceiro efetua o servico de reparacdo e de manutencdo dos automoéveis auténticos dessa marca deve,
em principio, ser analisada a luz do referido artigo 5.°, n.” 1, alinea a), mesmo que a referida marca
ndo tenha sido registada para esse servico (v., neste sentido, acérdaio BMW, C-63/97, EU:C:1999:82,
n.” 33, 34 e 37 a 39).

No entanto, embora resulte do pedido de decisdo prejudicial que o 6érgdo jurisdicional de reenvio
pretende obter esclarecimentos sobre o conceito de «fazer uso», mencionado no mesmo artigo 5.°,
n.° 1, das Diretivas 89/104 e 2008/95 e que se refere indistintamente as hipéteses contempladas no
mesmo n.° 1, alineas a) e b), ndo é necessdrio, para dar uma resposta util, determinar em definitivo
qual das duas hipédteses se aplica ao caso em apreco.

Assim, ha que considerar que, com a sua questdo, o drgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em
substincia, se o artigo 5.°, n.° 1, alineas a) e b), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido
de que um terceiro, mencionado num anudncio publicado num sitio Internet, que contém um sinal
idéntico ou semelhante a uma marca de modo a dar a impressdo de que existe uma relacio comercial
entre esse terceiro e o titular da marca, faz um uso desse sinal suscetivel de ser proibido por esse
titular ao abrigo desta disposi¢do, mesmo que esse anuncio ndo tenha sido colocado pelo referido
terceiro ou por sua conta ou que este tenha agido do modo razoavelmente exigivel para o suprimir,
sem que o tenha conseguido.

Os Governos hingaro e polaco e a Comissao consideram que a esta questdo deve ser dada resposta
negativa.

Em aplicagdo do artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Diretiva 2008/95, o titular da marca fica habilitado a
proibir o uso por um terceiro, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idéntico a referida marca
quando esse uso foi feito na vida comercial para produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais
a marca foi registada, e lesa ou é suscetivel de lesar as fun¢des da marca, entre as quais figuram nao
apenas a funcao essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniéncia do produto ou
do servico (a seguir «funcdo de indicacdo de origem»), mas também as suas outras funcoes,
nomeadamente a que consiste em garantir a qualidade deste produto ou deste servico, ou as de
comunicacdo, investimento ou publicidade (v., neste sentido, acérddos L'Oréal e o. C-487/07,
EU:C:2009:378, n.® 58; Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.** 49, 77 e 79;
e Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, n.° 38).

Em contrapartida, quando os sinais em questdo e/ou os produtos ou os servicos para os quais estes
sinais sao utilizados sdo apenas semelhantes, o titular da marca s6 pode, com fundamento no
artigo 5. n.° 1, alinea b), da Diretiva 2008/95, proibir esse uso do sinal se, devido a existéncia de um
risco de confusdo no espirito do publico, este lesar ou for suscetivel de lesar a funcdo de indicagdo da
origem (v., designadamente, acérdao Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, n.° 25 e
jurisprudéncia referida).

Importa recordar que o Tribunal de Justica ja declarou que o uso de uma marca por um terceiro, sem
a autorizagdo do titular, para anunciar ao publico que esse terceiro efetua a reparagdo e a manutencgdo
de produtos com esta marca, ou que é especializado ou especialista em tais produtos, constitui, em
certas circunstincias, um uso da marca na ace¢do do artigo 5.°, n.’ 1, alinea a), da Diretiva 2008/95, o
qual pode ser proibido pelo titular da marca, a menos que seja aplicavel o artigo 6.° desta diretiva,
relativo a limitacdo dos efeitos da marca, ou o seu artigo 7.°, relativo ao esgotamento dos direitos
conferidos pela mesma (v. acérddao BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, n.”* 42 e 45).
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Relativamente aos andncios em causa no processo principal, que indicam a Egyiid Garage como
«oficina autorizada da Mercedes-Benz», ha que declarar que, ao encomendar a MTT um andncio com
este conteudo para que fosse posto em linha no sitio Internet www.telefonkonyv.hu durante o periodo
relativo aos anos de 2011 a 2012, a Egylid Garage fez um uso da marca, na acegdo do artigo 5.°, n.° 1,
da Diretiva 2008/95.

Com efeito, ao encomendar esse anuncio publicitirio no contexto das suas atividades comerciais, o
anunciante faz um «uso» da marca «na vida comercial» e «para produtos e servicos» que oferece aos
seus clientes, sendo, de resto, esta utilizacdo para fins publicitarios expressamente prevista no
artigo 5.°, n. 3, alinea d), da Diretiva 2008/95. Esse uso, quando é feito sem o consentimento do
titular da marca, é suscetivel de prejudicar a funcdo de indicacdo de origem da marca, quando o
anuncio sugira a existéncia de uma ligagdo econdémica entre esse anunciante e o titular (v., neste
sentido, acérddo Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, n.® 45 e jurisprudéncia
referida).

No entanto, na medida em que o contrato de prestacio de servicos pds-venda concluido entre a
Mercedes-Benz Hungaria e a Egyiid Garage permitia expressamente esse uso, deve considerar-se que
este foi feito com o consentimento do titular da marca e que, em aplicagdo do artigo 5.°, n.° 1, da
Diretiva 2008/95, este titular ndo estava assim, na vigéncia do contrato, habilitado a proibir a
publicacdo do antincio em questdo no sitio Internet www.telefonkonyv.hu.

Todavia, estd assente que, mesmo depois da rescisdo desse contrato, continuaram a ser publicados
anuncios indicando a Egylid Garage como «oficina autorizada da Mercedes-Benz», tanto no sitio
Internet www.telefonkonyv.hu como noutros sitios Internet de referenciamento de empresas, sendo
esses anuncios que constituem o objeto do litigio no processo principal.

No que respeita, por um lado, a publicacdo desse antncio no sitio Internet www.telefonkonyv.hu apéds
a rescisdo do referido contrato, o érgao jurisdicional de reenvio deu como provado que a Egyiid Garage
pediu @ MTT a alteracdo do anuncio inicialmente encomendado para que deixasse de a indicar como
«oficina autorizada da Mercedes-Benz», mas, apesar deste pedido, o anuncio com essa mengao
continuou a ser exibido durante um certo tempo no referido sitio Internet.

Ora, se a colocagao em linha num sitio Internet de referenciamento de um antncio publicitdrio, que
menciona uma marca de terceiro, é imputavel ao anunciante que encomendou este anuncio e sob cuja
instrugdo o prestador do servico atuou (v., por analogia, acérdaos Google France e Google, C-236/08
a C-238/08, EU:C:2010:159, n.” 51 e 52, e Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837,
n.° 36), ndo se pode, em contrapartida, imputar a esse anunciante os atos ou omissdes desse
prestador, o qual, deliberadamente ou por negligéncia, ignora as instrugoes expressamente dadas pelo
anunciante, destinadas, precisamente, a evitar esse uso da marca. Assim, quando o referido prestador
nao da seguimento ao pedido do anunciante para a supressao do anincio em causa ou da mengio a
marca que nele figura, a indicacdo dessa mencdo no sitio Internet de referenciamento ndo pode
continuar a ser analisada como um uso da marca por parte do anunciante.

Por outro lado, relativamente a publicacio do antuncio em questdo noutros sitios Internet de
referenciamento de empresas, o 6rgdo jurisdicional de reenvio assinala que este facto pode ser
explicado pela pratica de certos operadores dos referidos sitios, que consiste em reproduzir antncios
publicados noutros sitios Internet — sem o conhecimento nem o consentimento do anunciante —
para promover a utilizacdo dos seus proprios sitios Internet, de modo fazer crer a potenciais
utilizadores dispostos a pagar que estdo a lidar com um sitio Internet popular e com uma base sélida.

6 ECLILEU:C:2016:134
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A este respeito, hd que reconhecer que nao podem ser imputados a um anunciante os atos auténomos
de outros operadores econdémicos, como os das entidades que exploram sitios Internet de
referenciamento, com os quais o anunciante ndo tem nenhuma relacio direta ou indireta, e que
atuam, ndo por ordem ou por conta do anunciante, mas por sua propria iniciativa e em seu proprio
nome.

Resulta dos n.” 34 e 36 do presente acérdao que, nas duas hipdteses ai contempladas, o titular da
marca ndo estd habilitado, ao abrigo do artigo 5.°, n.° 1, alineas a) ou b), da Diretiva 2008/95, a atuar
contra o anunciante para o proibir de colocar em linha o antincio que comporta a mencdo da sua
marca.

Esta conclusdo é corroborada pelo teor, a economia e a finalidade do artigo 5.° da Diretiva 2008/95.

No que respeita, em primeiro lugar, ao teor desse artigo 5.°, n. 1, importa salientar a titulo de exemplo
que, segundo o seu sentido habitual, a expressdo «zu benutzen», «using», «faire usage», «usare», «het
gebruik», «haszndl», empregue, respetivamente, nas versdes desta disposicio nas linguas alema,
inglesa, francesa, italiana, neerlandesa e hungara, implica um comportamento ativo e um dominio,
direto ou indireto, do ato que constitui o uso. Ora, ndo é esse o caso se o ato € realizado por um
operador independente sem o consentimento do anunciante, ou mesmo contra a vontade expressa
deste ultimo.

Em seguida, relativamente a economia do artigo 5.° da Diretiva 2008/95, ha que declarar que este
artigo 5.°, n.° 3, que contém uma enumeracdo ndo exaustiva dos tipos de uso que o titular da marca
pode proibir (v. acérddo Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, n.° 65 e
jurisprudéncia referida), menciona exclusivamente os comportamentos ativos do terceiro, como
«apor» o sinal nos produtos e o seu acondicionamento ou «utiliza-lo» em documentos comerciais e na
publicidade, «oferecer» os produtos, «colocid-los no comércio», «deté-los» para esses fins,
«importa-los» ou «exportd-los» ou ainda «disponibilizar» ou «fornecer» servicos com este sinal.

Por ultimo, quanto a finalidade do artigo 5.°, n.” 1, da Diretiva 2008/95, resulta claramente desta
disposicdo que o seu objetivo é fornecer ao titular um instrumento legal que lhe permita proibir, bem
como fazer cessar, qualquer uso da sua marca que seja feito por um terceiro sem o seu consentimento.
No entanto, s6 um terceiro que tenha o dominio, direto ou indireto, do ato que constitua o uso estd
efetivamente em condi¢des de o fazer cessar e, desse modo, de se conformar com essa proibicéo.

Nestas condicoes, hd que declarar que uma interpretacdo do artigo 5.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 que
permitisse ao titular da marca, numa situacdo como a que estd em causa no processo principal,
proibir ao anunciante o uso controvertido unicamente pelo facto de esse uso poder eventualmente
proporcionar ao anunciante um beneficio econémico seria contréria a finalidade desta disposicdo e ao
principio impossibilium nulla obligatio est.

Esta constatacdo ndo afeta a possibilidade de o titular reclamar eventualmente ao anunciante a
restituicdo desse beneficio econémico com fundamento no direito nacional, nem de agir contra quem
explora os sitios Internet de referenciamento aqui em questdo.

Atendendo as consideragdes precedentes, ha que responder a questdo submetida que o artigo 5.°, n.° 1,
alineas a) e b), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um terceiro, mencionado
num anuncio publicado num sitio Internet, que contém um sinal idéntico ou semelhante a uma
marca de modo a dar a impressdo de que existe uma relagdo comercial entre esse terceiro e o titular da
marca, ndo faz um uso desse sinal suscetivel de ser proibido por esse titular ao abrigo desta disposicao
quando esse anuncio ndo tenha sido colocado pelo terceiro ou por sua conta ou, na hipdtese de o
anuncio ter sido colocado pelo terceiro ou por sua conta com o consentimento do titular, quando o
terceiro tiver expressamente exigido ao operador desse sitio Internet, ao qual tinha encomendado o
anuncio, que o suprimisse ou suprimisse a mengdo a marca que nele figura.
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Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o
6rgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas efetuadas pelas
outras partes para a apresentacdo de observagdes ao Tribunal de Justica ndo sdo reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Segunda Secgdo) declara:

O artigo 5.° n.° 1, alineas a) e b), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislacbes dos Estados-Membros em matéria de
marcas, deve ser interpretado no sentido de que um terceiro, mencionado num anuncio
publicado num sitio Internet, que contém um sinal idéntico ou semelhante a uma marca de
modo a dar a impressdo de que existe uma relacdo comercial entre esse terceiro e o titular da
marca, nao faz um uso desse sinal suscetivel de ser proibido por esse titular ao abrigo desta
disposicao quando esse anuncio nao tenha sido colocado pelo terceiro ou por sua conta ou, na
hipotese de o antincio ter sido colocado pelo terceiro ou por sua conta com o consentimento do
titular, quando o terceiro tiver expressamente exigido ao operador desse sitio Internet, ao qual

tinha encomendado o andncio, que o suprimisse ou suprimisse a mencio a marca que nele
figura.

Assinaturas

8 ECLILEU:C:2016:134
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