RELATORIO PARA AUDIENCIA — PROCESSO C-317/91

Estado-membro A — com razdo, face ao
direito interno deste Estado — o direito de
marca («Warenzeichenrecht») e/ou de «apre-
sentagio» («Ausstattungsrecht») sobre a
palavra «quattro», ainda que a palavra «quat-
tro» seja um nimero noutro Estado-membro
e que, noutros FEstados-membros ainda,
parega, de qualquer forma e sem divida, ter
também este significado, e embora o niimero
«4» designado por esse termo desempenhe
um papel importante e diversificado na cons-
trugdo e distribuicio automével.

Com efeito, na auséncia de uma unificagio
no 4mbito da Comunidade ou de uma apro-
ximagio das legislagBes, a fixagdo das condi-
¢bes de proteccio de uma denominacio
como «quattro» e a determinagio dos crité-
rios que permitam concluir sobre a existéncia
de risco de confusio entre duas denomina-
¢bes — em relacdo ao que o direito comuni-
tirio nfo impde uma interpretagio estrita —
depende das normas nacionais, sob reserva
dos limites indicados no segundo periodo do
artigo 36.° do Tratado.

RELATORIO PARA AUDIENCIA
apresentado no processo C-317/91"

I — Matéria de facto e tramitagdo proces-
sual

1. Engnadramento juridico do litigio

a) Direito nacional

As disposi¢es relevantes para o presente
processo da lei alem3 sobre as marcas, a
Warenzeichengesetz (a seguir «WZG»), na
redacgio de 2 de Janeiro de 1968 (Bundesge-
setzblatt I, p.29), modificada, por dltimo,
pela Lei de 7 de Margo de 1990 (Bundesge-
setzblatt I, p. 422), sio do seguinte teor:

* Lingua do processo: alemio.
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«Artigo 4.° (Sinais nio abrangidos)

(1) Os sinais livres ndo podem ser inscritos
no regime das marcas.

(2) Também ndo podem ser registados os
sinais que

1° ndo tém cardcter distintivo ou sio
exclusivamente compostos por nimeros,
letras ou palavras que indiquem a
espécie, época e lugar de produgio, a
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qualidade, o destino, o preco, a
quantidade ou o prego das mercadorias.

(3) A inscrigio seri aceite, contudo, nos
casos indicados na alinea 2 do n.° 1, se o
sinal se tiver imposto no comércio como
sinal distintivo dos produtos do reque-
rente.

»

vee

«Artigo 16.° (Efeitos limitados da marca)

O registo de marca de fabrico nio prejudica
o direito de cada um de apor, nas mercado-
rias, seu acondicionamento ou embalagem,
mesmo de forma abreviada, o seu nome,
firma, referéncia ao domicilio, ou indicagdes
relativas & espécie, época e lugar de produ-
¢io, A qualidade, ao destino, ac prego, 2
quantidade ou a0 prego das mercadorias, e de
usar indicagBes semelhantes no comércio,
desde que aquele emprego nio seja feito
enquanto marca de fabrica.»

L
«Artigo 25.° (Uso ilicito de determinada
apresentagio — ‘Ausstattungsrecht’)

(1) A aposicio ilicita, no quadro de activida-
des comerciais, a mercadorias, seu acon-
dicionamento ou embalagem, ou a antdn-
cios, catilogos de pregos, cartas de
negocios, publicidade, facturas ou outros
documentos andlogos, de apresentagio
considerada, nos meios comerciais res-
pectivos, sinal distintivo de produtos

idénticos ou similares de terceiro, ou a
colocagio 2 venda de tais mercadorias,
podem ser objecto de ac¢do, por parte do
interessado, para fazer cessar a violagdo.

(2) A pritica dolosa ou negligente dos actos
referidos no néimero anterior d4 origem a
obrigagdo de indemnizar os danos causa-
dos.

»

«Artigo 33.° (Risco de confusio)

A aplicagio do preceituado no presente
diploma nio é prejudicado por diferencas na
forma das marcas (nominais ou figurativas)
nem por outras modificagdes realizadas nas
marcas, simbolos, nome, firma ou qualquer
sinal distintivo de mercadorias, desde que
subsista o risco de confusdo, apesar das
modificagdes.»

b) Direito comunitdrio

Nas observagdes apresentadas é feita referén-
cia 4 Primeira Dircctiva 89/104/CEE do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislagbes dos Estados-
-membros em matéria de marcas (JO 1989
L 40, p. 1), cujo prazo de transposigio termi-
nou em 31 de Dezembro de 1992%. As

1 — Decisio 92/10/CEE do Consclho, de 19 de Dezembro de
1991 (JO 1992, L6, p. 35).
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disposi¢Bes daquela Directiva de relevo para
0 presente processo sio as seguintes:

«Artigo 2.° — Sinais susceptiveis de consti-
tuir uma marca

Podem constituir marcas todos os sinais sus-
ceptiveis de representagio grifica, nomeada-
mente as palavras, incluindo os nomes das
pessoas, desenhos, letras, nimeros, a forma
do produto ou da respectiva embalagem, na
condigdo de que tais sinais sejam adequados
a distinguir os produtos ou servigos de uma
empresa dos de outras empresas.»

«Artigo 3.° — Motivos de recusa ou de nuli-

dade

1. Seri recusado o registo ou ficardo sujeitos
a declaragio de nulidade, uma vez efectua-
dos, os registos relativos:

b) As marcas desprovidas de caricter distin-
tivo;

c) As marcas constituidas exclusivamente
por sinais ou indicacdes que possam ser-
vir, no comércio, para designar a espécie,
a qualidade, a quantidade, o destino, o
valor, a proveniéncia geogrifica ou a
época de producio do produto ou da
prestagdo do servigo, ou outras caracterfs-
ticas dos mesmos;

d) As marcas constituidas exclusivamente
por sinais ou indicacdes que se tenham
tornado usuais na linguagem corrente ou
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nos habitos leais e constantes do comér-
cio;

3. Nio seri recusado o registo de uma
marca ou este nio seri declarado nulo nos
termos do n.° 1, alinea b), ou c), ou d), se,
antes da data do pedido de registo e apés o
uso que dele foi feito, a marca adquiriu um
caricter distintivo. Os Estados-membros
podem prever, por outro lado, que o dis-
posto no primeiro perfodo se aplicard
também no caso em que o caricter distintivo
tiver sido adquirido apés o pedido de registo
ou o registo.

e

«Artigo 5.° — Direitos conferidos pela
marca

1. A marca registada confere ao seu titular
um direito exclusivo. O titular fica habilitado
a proibir que um terceiro, sem o seu consen-
timento, faga uso na vida comercial:

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

b) De um sinal relativamente ao qual, devido
3 sua identidade ou semelhanca com a
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marca e devido 3 identidade ou seme-
thanga dos produtos ou servigos a que a
marca e o sinal se destinam, exista, no
espirito do piiblico, um risco de confusio
que compreenda o risco de associagio
entre o sinal e a marca.

»

«Artigo 6.° — Limitagio dos efeitos da
marca

1. O direito conferido pela marca ndo per-
mite ao seu titular proibir a terceiros o uso,
na vida comercial:

b) De indicagbes relativas & espécie, 2 quali-
dade, ao destino, ao valor, & proveniéncia
geogrifica, A época de produgio do pro-
duto ou da prestagio do servio ou a
outras caracteristicas dos produtos ou ser-
vigos;

e

2. Antecedentes do litigio

A AUDI AG (a seguir «<AUDI») é titular de
duas marcas «quattro» que inscreveu no
registo das marcas na classe 12 (veiculos, apa-
relhos de locomogio por terra, mar ou ar).
Vende com esta marca, desde 1980, veiculos
automéveis com quatro rodas motrizes. Em
meados de Margo de 1988 a Deutsche
Renault AG (a seguir «Renault»), filial alem3

de um construtor francés, colocou i venda
no mercado alemio um veiculo automével de
quatro rodas motrizes, fabricado em Franca e
j comercializado em outros paises europeus,
sob a denominagio «Espace Quadra».

Em Marco de 1988 a Renault apresentou ao
Deutsches Patentamt (Instituto da Proprie-
dade Industrial alemdo) um pedido de cance-
lamento das duas marcas registadas pela
AUDI Afirmou, para este efeito, que a
denominagio «quattro», que designa um
niimero, devia ser deixada disponivel ¢ nio
devia ter sido registada, nio se tendo
imposto suficientemente no comércio (v. o
n.° 3 do artigo 4.° da WZG). Em decisdes de
9 de Agosto e de 11 de Outubro de 1990 [ou
seja, antes de o tribunal de recurso ter profe-
rido o acérddo que é objecto da «Revision»
(recurso de revista) apresentada ao Bundes-
gerichtshof] a secgio das marcas do Deuts-
ches Patentamt cancelou as duas marcas
«quattro». O recurso da AUDI contra aque-
las decisdes ou julgado improcedente pelo
Bundespatentgericht que, contudo, admitiu
recurso — «Rechtsbeschwerde»,

No litigio que esti na origem do presente
pedido prejudicial a AUDI procura obter a
condenagiio da Renault a deixar de utilizar o
nome «Quadra» e a pagar-lhe uma indemni-
zagio pela confusiio entre a referida denomi-
nagio e «quattro». A acgio da AUDI assenta
nas duas marcas que registou e, por outro
lado, em direito protegido pelo artigo 25.° da
WZG. A AUDI apresenta sondagens no sen-

tido de demonstrar que a denominagio
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«quattro» se impds largamente, no piblico
em geral e entre os compradores de automé-
veis e titulares de carta de condugio em par-
ticular. A AUDI obteve vencimento em pri-
meira instincia e em segunda instincia. O
tribunal de segunda instincia entendeu que
os direitos que invocava com base no artigo
25.° da WZG eram legitimos, que as sonda-
gens demonstravam que a denominacio se
tinha imposto suficientemente para merecer
proteccdo, que nio era necessirio deixar
aquela disponivel para concorrentes e que o
risco de confusdo era real, dada a similitude
de sonoridade e de sentido.

A Renault apresentou um pedido de «Revisi-
on» perante o Bundesgerichtshof (a seguir
«BGH>»). Este entendeu, ao invés do tribunal
de segunda instincia, que os meios especiali-
zados na construgio automével tém conside-
rivel interesse em que o nimero «4», impor-
tante para o ramo de virios pontos de vista,
seja deixado disponivel para utilizagio geral,
incluindo a versio italiana, em letras. O
BGH chegou assim 2 conclusio provisdria
de que a protec¢io da denominagio «quat-
tro» necessitava que fosse verificada notorie-
dade superior 4 encontrada pelo tribunal de
segunda instdncia, nio rejeitando, contudo, 2
priori a sua existéncia. A prova da notorie-
dade pressupunha, todavia, a devolugio da
causa aos tribunais competentes para conhe-
cer do mérito.

Tendo em conta a tese da Renault de que, a
ser-lhe imposta a proibigio de comercializar
os seus automGveis sob a designagio «Qua-
dra», tal constituiria um entrave ilicito is tro-
cas comerciais intracomunitirias, o BGH
decidiu interrogar o Tribunal de Justica, a
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titulo prejudicial, a fim de apreciar a necessi-
dade de tal devolugio ao tribunal do mérito,
que seria supérflua caso a protecgio da deno-
minagdo «quattro» oposta a «Quadra» fosse
proibida pelo direito comunitirio.

3. Questdo prejudicial

O Bundesgerichtshof (Primeira Secgio Civel)
submeteu ao Tribunal de Justiga, em despa-
cho de 17 de Outubro de 1991, a seguinte
questdo prejudicial:

«A proibicio em determinado Estado-
-membro A a filial, af estabelecida, de cons-
trutor de automéveis com sede em outro
Estado-membro, de utilizagdio como marca
da denominagio ‘Quadra’, livremente utili-
zada até ao presente por aquele construtor
no seu Estado de origem e em outros para
designar um veiculo de quatro rodas motri-
zes, devido ao facto de outro construtor de
automéveis invocar naquele Estado-membro
(A) direito de marca e/ou de apresentacio
sobre a palavra ‘quattro’ (com razdo, face ao
direito interno deste Estado), embora tal
palavra, em outro Estado-membro, corres-
ponda a um mimero, sendo, de qualquer
forma, tal correspondéncia reconhecivel em
muitos outros Estados-membros, e embora o
nidmero ‘4’ designado por tal forma desem-
penhe um papel importante e diversificado
na construgio e distribuicio automével,
constitui uma restricio inaceitivel s trocas
comerciais intracomunitrias, na acep¢io dos
artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE?»

4, Tramitagio perante o Tribunal de Justica

O pedido prejudicial deu entrada na Secreta-
ria do Tribunal de Justica em 9 de Dezembro
de 1991.
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Nos termos do artigo 20.° do Protocolo
sobre o Estatuto do Tribunal de Justiga,
foram apresentadas observagBes escritas:

— em 9 de Margo de 1992, pela Renault,
representada por H. Kroitzsh, advogado
perante o Bundesgerichtshof,

— em 25 de Margo de 1992, pela AUDI,
representada  por M. Brandi-Dohrn,
advogado no foro de Munique,

— em 26 de Margo de 1992, pelo Governo
alemdo, representado por J. Karl, do
ministério federal da Economia, e por A.
von Miihlendahl e A. Dittrich, do Minis-
tério Federal da Justica, na qualidade de
agentes,

— em 6 de Abril de 1992, pelo Governo do
Reino Unido, representado por S.
Cochrane, do Treasury  Solicitor’s
Department, na qualidade de agente,

— Em 24 de Mar¢o de 1992, pela Comissio
das Comunidades Europeias, represen-
tada por B. Langeheine, membro do Ser-
vigo Juridico, na qualidade de agente.

Com base no relatério preliminar do juiz-
-relator e ouvido o advogado-geral, o Tribu-
nal decidiu iniciar a fase oral do processo
sem instrugio.

Il — Observagdes escritas apresentadas ao
Tribunal de Justica

5. A Renanlt comega por expor que a AUDI
obteve, através da marca nacional de que é
titular, o registo internacional da marca
«quattro». A AUDI invocou os direitos de
protecgio em relagio a esta marca nos
seguintes Estados-membros: Bélgica, Paises
Baixos, Luxemburgo, Espanha, Franga, Itilia
e Portugal.

A Régie Nationale des Usines Renault é titu-
lar da marca francesa «Quadra». Pediu o
registo internacional desta marca e invocou
os dircitos de protecgio nos seguintes
Estados-membros: Alemanha, Bélgica, Pafses
Baixos, Luxemburgo, Espanha, Itilia e
Ménaco (sic).

A Renault salienta que s6 na Alemanha a
AUDI agiu judicialmente contra si. Por
outro lado, a AUDI tolera, na Alemanha e
nos outros Estados-membros, que outros
construtores de automéveis utilizem o
nimero «4», sé6 ou em combinagio, para
designar vefculos a quatro rodas motrizes,
Em italiano e Espanhol, prossegue, a con-
fusio fonética com a marca da AUDI é total.

A Renault sustenta que o registo da marca
alemd «quattro» era, desde o inicio, contrdria
A regulamentagio aplicivel. Nio ¢, regra
geral, admitido o registo de palavras retiradas
de lingua viva estrangeira, devido ao risco de
erro (artigo 4.° da WZG). A AUDI ndo teria
também conseguido obter o registo do
ntimero «Vier», devido i grande importincia
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de tal ndmero na inddstria automével (a
Renault apresenta uma lista de caracteristicas
de viaturas em que ¢ habitual o emprego do
nimero «4»). Em consequéncia, nio é
também possivel a concessio de protecgio
internacional aquela marca.

A Renault debruga-se de seguida sobre os
entraves as trocas comerciais. Em seu enten-
der, constitui um entrave daquele tipo a
impossibilidade de apresentagio de modo
uniforme para todo o territério da Comuni-
dade dos documentos relativos aos automé-
veis vendidos (prospectos e manuais de uso).
A téenica de fabrico de tais documentos per-
mite manter a paginacio das fotografias em
todas as versdes linguisticas, modificando
apenas o texto.

Na sequéncia da ac¢do da AUDI, e dados os
custos da realizagio de uma paginagio espe-
cifica para a Alemanha (que seria, alids, dife-
rente da destinada 3 Austria e 3 Suica), a
Renault teve de suprimir de todas as versdes
linguisticas dos catilogos do modelo Espace
todas as reprodugdes do Espace «Quadra», e
renunciar, assim, a qualquer publicidade a
esta viatura, A AUDI obteve assim uma pro-
tecgdo de facto em paises onde nio dispde de
protec¢do internacional para a marca «quat-
tro» (Reino Unido, Irlanda, Dinamarca e
Grécia) e em paises onde tolera a utilizagio
da palavra «Quadra» (Bélgica, Paises Baixos,
Luxemburgo, Franca, Espanha, Itilia e Por-
tugal).

A Renault v& nestes factos um importante
obsticulo as trocas comerciais intracomuni-
tarias. Insiste nas consequéncias da proibigdo
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de utilizacdo da marca «Quadra» na Alema-
nha, resultante da decisio dos tribunais que
conheceram do mérito (elimina¢do da palavra
«Quadra» onde quer que aparecesse,
impressdo de novos manuais de uso).

A Renault chega assim 3 conclusio de que a
AUDI cria assim restrigdes inadmissfveis is
trocas comerciais intracomunitirias;

— a0 invocar indevidamente direitos resul-
tantes da protecgio das marcas sobre o
niimero «4», «quattro» em italiano, sendo
tal ndmero indispensivel no sector da
construcdo automével,

— a0 intentar, apenas na Alemanha, ac¢io
destinada a impedir a utilizagio pela
Renault da denominagio «Quadra»
naquele pais, apesar de tolerar a utilizagio
do niimero «4» por outros construtores e
da denominagio «Quadra», pela Renault,
nos outros Estados-membros,

— ao obrigar a Renault a produzir duas ver-
soes da edicdo em lingua alemi dos cati-
logos € manuais de uso, uma para a Ale-
manha, outra para a Suica e a Austria,

— ao impedir na pritica, dados os custos de
realizagdo, a utilizagdo pela Renault da
denominagio «Quadra» na sua publici-
dade, privando-a assim de parte dos direi-
tos decorrentes do registo francés e inter-
nacional da referida marca.
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6. A AUDI apresentou ao Tribunal de Jus-
tiga observagBes escritas e nove pareceres
juridicos. Oito destes incidem sobre a sus-
ceptibilidade de proteccio de nimeros em
direito francés, italiano, espanhol, portugués,
dinamarqués, grego, inglés, e pela lei uni-
forme Benelux. O nono, elaborado pelo Pro-
fessor G. Schricker, Director do Instituto
Max-Planck de Munique para Direito
Estrangeiro e Internacional em matéria de
Patentes, Direitos de Autor e Direito da
Concorréncia, refere-se ao direito alemio e
comunitirio, do ponto de vista do presente
processo.

A AUDI apresenta sondagens que revelam
que a denominagio «quattro» é amplamente
conhecida entre o piblico em geral, as pes-
soas com a intengio de comprar um automé-
vel e os titulares de carta de condugdo. Por
outro lado, tal denominagio é maioritaria-
mente atribuida a dado construtor automé-
vel. A AUDI retira dai a conclusio de que a
marca «quattro» se encontra bem estabele-
cida no mercado.

A AUDI recorda que os dois tribunais que
decidiram sobre o mérito acolheram o seu
pedido e nio alimentaram quaisquer dividas
quanto 2 susceptibilidade de protecgio de
«quattro», ao invés do BGH. Todavia, este
apresentou a questio prejudicial para saber
se aquela denominagio pode ser protegida
em direito alemio. Assim, é a partir desta
hipétese que o Tribunal de Justica deve raci-
ocinar.

A AUDI retoma de seguida o parecer do
Professor Schricker e os pareceres que des-
crevem os virios sistemas nacionais.

Resume tais sistemas nos seguintes termos:

Em Franca, os niimeros e as letras sio sus-
ceptivels de protecgio, a menos que nio

possuam qualquer caricter distintivo. ¥ apre-
sentada uma lista de marcas numéricas regis-
tadas naquele pafs, em francés ou em lingua
estrangeira.

Em Itilia, todos os nimeros podem ser
registados como marcas. E apresentada uma
lista de marcas numéricas registadas naquele
pais.

Em Espanha, os nimeros podem ser regista-
dos, a menos que sejam puramente descriti-
vos. £ apresentada uma sentenca do Juzgado
de Primera Instancia de Madrid, de 24 de
Abril de 1991, que negou provimento a um
pedido de cancelamento da marca «quattro»
apresentada pela sociedade Fabricacién de
Automdviles Renault de Espaiia e pela Régie
Nationale des Usines Renault, com funda-
mento em que a referida marca é uma deno-
minagio de fantasia, nao genérica nem des-
critiva. £ também apresentada uma lista de
marcas numéricas registadas naquele pafs.

Em Portugal, os niimeros podem ser regista-
dos, desde que nio sejam descritivos.

Nos pafses do Benelux, a Lei Uniforme
sobre as Marcas autoriza a utilizagio dos
nimeros como marcas.

Na Dinamarca, embora as letras ou marcas
numéricas nfo sejam expressamente proibi-
das, as exigéncias relativas ao cardcter distin-
tivo traduzem-se na proibi¢do. De qualquer
modo, «quattro» encontra-se registado, por
ser considerada uma denominagio de fanta-
sia.
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Na Grécia, embora os niimeros ¢ letras nio
sejam em principio susceptiveis de protecgio,
a jurisprudéncia protege-os caso o ndmero
ndo descreva dada qualidade.

No Reino Unido, embora a lei autorize que
os niimeros constituam marcas, nio é admi-
tido, em principio, que possam ter o cardcter
distintivo exigido. Tal caricter pode, con-
tudo, ser adquirido na sequéncia da utiliza-
¢30, como aconteceu em relagio a «quattro».

A AUDI conclui desta enumeragio que a
maior parte dos Estados-membros aceitam a
proteccio de marcas numéricas e que, em
consequéncia, nio é possivel impor 3 Alema-
nha a recusa de protecgio por razdes de livre
circulagio. A necessidade de deixar determi-
nada denominacio livre deve ser apreciada
do mesmo modo em toda a parte.

Dado que o direito alemio é mais severo do
que a Directiva (ver, infra, a opinido do Pro-
fessor Schricker), na medida em que recusa o
registo de nimeros autorizado por aquela, a
AUDI invoca o acérdio de 8 de Outubro de
1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Colect.,
p. 3969), para afirmar que os érgios jurisdi-
cionais nacionais devem elaborar jurispru-
déncia conforme com as directivas, ainda que
o prazo de transposicio destas ainda nio
tenha terminado. Segundo a AUDI, a legis-
lagdo alemd sobre marcas ndo pode ser apli-
cada em seu prejuizo de forma mais severa
que a exigida pela Directiva, em matéria de
proteccio de niimeros.

A AUDI afirma que a eliminagio dos obsti-
culos a0 comércio comunitirio pressupde
uma protecgdo o mais uniforme possivel.
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Embora tal uniformizagio seja da competén-
cia das instincias legislativas e nio do Tribu-
nal de Justiga, este pode, pelo menos, convi-
dar os tribunais nacionais a utilizar as
margens de apreciagio que lhes sio deixadas
pelos diferentes direitos nacionais de modo a
criar uma certa harmonia no plano do direito
comunitirio. A AUDI sustenta que a pro-
tecgio nacional deveria, portanto, ser apli-
cada o mais conformemente possivel com a
directiva de harmonizagio ou com os
padrdes de protecgio utilizados mais fre-
quentemente na Comunidade.

O parecer do Professor Schricker, apresen-
tado pela AUDI, pode ser sintetizado como
segue.

Observa-se no parecer, antes de mais, que a
questio colocada pelo BGH s6 respeita a
incidéncia do direito alemdo sobre a impor-
tagdo de automéveis fabricados em Franga, e
nio sobre o eventual fabrico de veiculos na
Alemanha pela Renault. A questio também
ndo aborda a possibilidade de a AUDI impe-
dir importagdes de Itdlia sob denominagdo
idéntica ou semelhante 3 «quattro». A
questdo incide apenas sobre a questio de
saber se a invocagio da marca «quattro» con-
tra automéveis importados de Franca viola
os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE.

O parecer recorda a jurisprudéncia do Tribu-
nal de Justica que elaborou o conceito de
esgotamento comunitdrio da marca. O pre-
sente processo nio se ocupa com aquele pro-
blema, mas com um conflito entre duas
empresas independentes, titular, cada uma, de
um direito de marca, nenhuma delas tendo
aprovado a utilizagio da marca da outra. Estd
em causa a funcdo essencial da marca
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(acérdio de 17 de Outubro de 1990, dito
«HAG II», HAG GF, C-10/89, Colect., p. I-
-3711, n.° 14): a garantia de origem para o
utilizador final. Para que esta fungdo seja
cumprida, o titular deve poder defender a sua
marca contra concorrentes que pretendessem
apropriar-se da sua posi¢io e da sua reputa-
¢io. Direitos nacionais 2 marca podem assim
ser defendidos contra violagio por terceiros
nio autorizados, mesmo quando tal violagio
vem de outro Estado-membro ¢ o terceiro se
baseia em direito protegido neste Estado.

De acordo com o parecer, as ddvidas do
BGH no presente processo advém de que
«quattro» quer dizer «4», na lingua de um
pafs que ndo estd envolvido no conflito, a
Itilia, de que o mesmo significado é larga-
mente entendido em outros Estados-
-membros ¢ de que o ndmero «4» tem
importincia no sector automével,

Sustenta que se trata, assim, de um problema
novo em direito das marcas, de que o Tribu-
nal de Justica nio teve que conhecer até ao
momento. O BGH interroga-se sobre a pos-
sibilidade de limitar a protecgdo de um sinal
particular — «quattro» — devido as suas
implicages seminticas.

O problema do alcance dos poderes dos tri-
bunais nacionais ao decidir sobre perigo de
confusio entre duas marcas j4 foi suscitado
nos debates do processo Terranova (acérdio
de 22 de Junho de 1976, 119/75, Recueil,
p. 1039), onde foi contestada a existéncia de
risco de confusio entre as duas marcas em
litigio (Terrapin e Terranova); todavia, o Tri-
bunal de Justica ndo decidiu sobre este
aspecto da questio (n.° 4).

Quanto a desenhos e modelos, o Tribunal de
Justica decidiu, no acérdio de 14 de Setem-
bro de 1982, Keurkoop (144/81, Recueil,

p- 2853), que as regras e condigdes da pro-
teccio sdo definidas pelo direito nacional em
causa.

Quanto ao direito das patentes, o Tribunal
de Justica decidiu que, «relevando actual-
mente a existéncia do direito da patente ape-
nas da legislagdo interna, a legislagio de um
Estado-membro em matéria de patentes...
estd em principio incluida nas derrogagdes ao
artigo 30.° admitidas pelo artigo 36.°» (acér-
ddo de 30 de Junho de 1988, Thetford, 35/87,
Colect., p. I-3585, n.° 15). Esta jurisprudén-
cia foi seguidamente confirmada (acérddos
de 5 de Outubro de 1988, CICRA ¢ o,
53/87, Colect,, p.1-6039, e Volvo, 238/87,
Colect., p. I-6211).

O parecer deduz do conjunto daquelas deci-
sbes que, na falta de unificagio ou harmoni-
zago, as condigdes ¢ circunstincias da pro-
tecgio devem ser definidas pelos direitos
nacionais. Sustenta que nio compete ao Tri-
bunal de Justiga proceder a essa harmoniza-
¢io. Conclui, portanto, que a apreciagio da
susceptibilidade de protecgio da denomi-
nagio «quattro» e do risco de confusio com
«Quadra» deve ser efectuada pelas autorida-
des e pelos érgios jurisdicionais alemdes,
com base no dircito alemio. As suas conclu-
sdes a este respeito ndo podem ser postas em
causa perante o Tribunal de Justiga. O
exame, em matéria de direito comunitirio,
concentra-se, consequentemente, na eventual
presenca de discriminagio arbitriria ou de
restrigio dissimulada, na acepgio do artigo
36.° do Tratado CEE.

O parecer cxamina detalhadamente, de
seguida, o direito alemdo aplicivel ao pre-
sente caso. O artigo 4.° da WZG nio permite
a protecgdo de nimeros, dada a necessidade
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de os deixar disponiveis e o facto de nio
terem caricter distintivo. A proibicio
aplica-se em relagdo aos cardinais escritos em
nimero, por extenso e, em principio, em lin-
guas estrangeiras. Contudo, alguns entendem
que se deve distinguir consoante se trate ou
nio de lingua corrente, suficientemente
conhecida na Alemanha. O italiano preenche
estas condiges, para uma parte dos autores.
No presente caso, o Instituto da Propriedade
Industrial alemdo tratou «quattro» como
sendo um ndmero escrito em alemdo, ou
seja, insusceptivel de registo a menos que se
tenha imposto no comércio.

Em direito alemdo, prossegue o parecer, o
facto de determinado sinal se ter imposto no
comércio significa que se criou o habito de
relacionar o bem sobre que a marca incide
com determinada empresa. O grau de noto-
riedade do sinal que & necessiria para que
nio seja tida em conta a sua natureza insus-
ceptivel de protec¢do aumenta com a impor-
tincia da necessidade de deixar disponivel o
referido sinal.

O artigo 16.° da WZG autoriza expressa-
mente, pese embora todas as marcas j4 regis-
tadas, o emprego descritivo de determinada
denominagdo para indicar as caracteristicas
particulares de dado produto; todavia, tal
emprego nio deve levar a crer que se trata de
uma marca, no pode ser feito «enquanto
marca» (warenzeichenmdflig), ou seja, como
indicagido da proveniéncia do produto. O
mesmo regime se aplica as linguas estrangei-
ras, O BGH admitiu assim que o titular da
marca «Champion du Monde», para bicicle-
tas, tinha que tolerar o emprego por um con-
corrente de «Campione del Mondo 1973-74»,
tendo em atengdo o caricter descritivo desta
denominagio, e que o titular da marca «Pra-
lindt» devia aceitar o uso de «praliné» por
um concorrente.
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O parecer recorda que o BGH entendeu que
o artigo 16.° ndo podia ser aplicado no pre-
sente processo, pois a denominagio «Qua-
dra» ndo é descritiva, sendo, antes pelo con-
trario, usada como marca.

Quanto ao perigo de confusio, o parecer
afirma que se encontra demonstrado a partir
do momento em que os meios interessados
podem ser induzidos em erro quanto i pro-
veniéneia da mercadoria, ou porque conside-
ram as empresas em causa idénticas (risco de
confusdo directo) ou por haver a impressio
de existéncia de relagbes comerciais, econd-
micas ou estruturais entre as empresas (risco
de confusio em sentido lato). Os sinais
estrangeiros sio tratados como os alemies:
tudo depende de saber como interpretam e
compreendem os referidos sinais os meios
interessados. No presente caso, os tribunais
que apreciaram o mérito da causa entende-
ram existir risco de confusio fonética.

O parecer expde que os mesmos principios
sdo aplicdveis A protecgio do direito 3 apre-
sentagio (Ausstattungsrecht; artigo 25.° da
WZG); as denominagbes em lingua estran-
geira sio tratadas da mesma forma.

Prossegue, comparando o direito alemio
assim descrito com a Primeira Directiva do
Conselho, ji citada, Observa que esta ndo
contém disposigdes relativas a protecgio da
apresentacio, € que a comparagio sé pode,
assim, respeitar ao regime das marcas regista-

das.

Ao invés do direito alemio, a Directiva nio
comega por considerar que os nimeros sejam
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necessariamente descritivos. Por outro lado,
autoriza a protecgio de denominagdes de
caricter descritivo, caso estas tenham adqui-
rido, com o uso, natureza distintiva. Ndo se
refere a denominagGes descritivas em linguas
estrangeiras. De acordo com o parecer, o
n°1, alfneac), do artigo 3.° da Directiva
refere-se a0 comércio nacional, o que con-
firma a proposta de regulamento sobre a
marca comunitiria (JO C351 de 31 de
Dezembro de 1980, p. 5 ~— modificagdes: JO
C 230, de 31 de Agosto de 1984, p. 1), que
toma em consideragio os obstdculos ao
registo que existiriam apenas numa parte da
Comunidade. NAo existe na Directiva a regra
correspondente, que obrigaria os Estados-
-membros a tomar em consideragio o signi-
ficado de palavras estrangeiras.

O parecer afirma que o tratamento do pre-
sente caso pelos tribunais alemfes ¢ con-
forme com a Directiva. Com cfeito,
verificou-se expressamente que o ndimero
«4» tem um papel descritivo importante na
inddstria automével, o que levaria igual-
mente 3 recusa de registo no sistema preco-
nizado pela Directiva.

Aquela autoriza também a protecgio de mar-
cas que tenham adquirido, pelo uso, cardcter
definitivo. Contudo, niio se encontra defi-
nido o grau daquele. A exigéncia de direito
alemio de penetragio muito forte nio & con-
triria & Directiva, pois esta s é vinculativa
em relagio ao resultado: a possibilidade de
obter protecgio através da aquisicio de
caricter distintivo pelo uso.

O parecer chega assim & conclusio de que a
possibilidade, considerada pelo BGH, de
proteger a denominagio «quattro», devido ao
caricter distintivo adquirido pelo uso, é con-
forme com a Directiva. A recusa de fazer
beneficiar a denominagio «Quadra» do

tratamento privilegiado reservado as indica-
¢Bes puramente descritivas pelo artigo 16.°
da WZG é também conforme com aquele
diploma, cujo artigo 6.°, n.° 1, alinea b), deve
ser interpretado 2 luz do artigo 2.°, que
define a marca.

O parecer afirma, a propésito da apreciagio
do perigo de confusio, que as observagbes
dos tribunais que apreciaram o mérito da
causa sio conformes com a definicio da
Directiva: o facto de considerar no presente
processo a ideia de uma cooperagio entre as
empresas relevante para determinar o perigo
de confusio decorre da nogio de risco de
associagdo entre as duas denominagdes.

Conclui no sentido da conformidade com a
Directiva da protec¢io da marca «quattro»
contra a denominagio «Quadra».

Examina de seguida a eventualidade de dis-
criminagio arbitriria ou restrigio dissimu-
lada que obste A invocagio da excepgiio ao
artigo 30.° consagrada no artigo 36.°

Dado que os tribunais alemdes trataram um
niimero escrito numa lingua estrangeira
como se escrito em alemio, e que tomaram
em consideragio o interesse da concorréncia
estrangeira em que o ndmero em questio
continue disponivel, estd fora de questdo a
existéncia de discriminagio ou desvantagem
em relagio a estrangeiros. O parecer sus-
tenta, pelo contririo, que ¢ mesmo possivel
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falar de discrimina¢io em prejuizo dos naci-
onais, dado que o direito alemio, ao invés
dos direitos de outros Estados-membros, nio
autoriza a protecgio de nimeros. Tal discri-
minag¢io contra os interesses nacionais nio é
contriria ao direito comunitirio (acérdio de
23 de Outubro de 1986, Cognet, 355/85,
Colect., p. 3231).

O parecer entende também que nio hi dis-
criminagio na qualificagio da denominagio
«Quadra» efectuada pelos tribunais alemies.
Aquela denominacio nio é descritiva, em
francés ou em alemio.

Também nio encontra discriminacio na
apreciagio do risco de confusdo. E certo que
aquela apreciagio pode ser diferente conso-
ante se trate de uma expressio alemi ou
estrangeira, mas aquela diferenciagio, longe
de ser arbitraria, justifica-se pelo facto de a
apreciagio ser efectuada’do ponto de vista do
piblico nacional (acérdio HAGII, j4 citado,
n.° 14, e artigo 4.°, n.°1, alineab), da Pri-
meira Directiva, ja citada).

Por outro lado, a exclusividade conferida
pelo direito alemdo pode ser oposta, quer is
importagdes, quer &s mercadorias produzidas
no territério nacional,

No que respeita a uma eventual restrigio dis-
simulada do comércio entre os Estados-
-membros, o parecer salienta que a protecgio
atribuida & marca pelo direito alemio se
aplica da mesma forma ao comércio nacional
e a0 comércio de importagio. O artigo 36.°
do Tratado CEE exige a verificagio de cir-
cunstincias que impliquem que a protecgio
da marca ndo sirva apenas para dissimular
restricdes a0 comércio entre os Estados-
-membros. Nio se verificam tais circunstin-
cias no presente caso.
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A AUDI propde assim que se responda ao
BGH que ndo hé entraves ilicitos a0 comér-
cio entre os Estados-membros, na acepgio
dos artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE.

7. O Governo alemdo comega por descrever
a legislagio alemd aplicivel na matéria. Para
serem susceptiveis de protecgio, os sinais
devem ter caricter distintivo, no sentido de
serem entendidos nos meios interessados
como indicagio de que as mercadorias
provém de empresa determinada.

No presente caso o BGH entendeu que a
denominagdo «quattro» nio podia, 2 partida,
ser protegida. O Governo alemdo subscreve
esta solugdo porque, tratando-se do niimero
italiano «4», a denominagio nio indica a ori-
gem das mercadorias e porque, por outro
lado, é, regra geral, necessédrio delxar livres os
nimeros.

Contudo, sinais insusceptiveis de protecgio,
como «quattro», podem ser registados como
marca se, nos termos do n.° 3 do artigo 4.° da
WZG, se tiverem imposto no comércio como
sinais distintivos de mercadorias provenien-
tes da empresa titular da marca.

Segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Jus-
tiga, o grau de penetragdo exigido varia con-
soante as circunstincias do caso e, em parti-
cular, a necessidade de deixar disponivel a
denominagio em causa. Quanto mais neces-
sério é deixar a denominacio em causa livre
para utilizacdo geral, mais as exigéncias de
penetragio no mercado serio severas. No
presente caso, 0 BGH entendeu que havia
um grande interesse no sector da construgio
automével em deixar livre o nimero «4»,
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atendendo 3 sua importincia (4 rodas, 4 por-
tas, 4 lugares, 4 cilindros, 4 vilvulas, etc.), e
que os niveis de penetragio encontrados
pelos tribunais que conheceram do mérito
eram insuficientes.

O Governo federal partilha aquela aprecia-
¢io, tendo em conta as importagdes de
outros Estados-membros de veiculos com
denominagdes na lingua do respectivo pais
de origem. Salienta que a tomada em consi-
deragio dos equivalentes em lingua estran-
geira de termos ou nogdes alemis respeita as
necessidades da livre circulagio de mercado-
rias.

O raciocinio acima desenvolvido a respeito
das marcas registadas também se aplica ao
direito i apresentagio resultante do artigo
25.° da WZG. Aquele direito confere, no
essencial, os mesmos direitos que uma marca
registada. Distingue-se da marca precisa-
mente pelo facto de nio ser obtido por
registo, mas pelo uso da referida apresen-
tagdo nos meios a que respeita. O grau de
penetragio daqueles meios deve ser muito
elevado, tendo em conta a necessidade de
disponibilidade do sinal.

Se a AUDI conscguir demonstrar tal elevado
grau de penetragio, deve ser reconhecido o
mérito das suas pretensdes na medida em que
haja risco de confusio entre as denominagdes
«quattro» e «Quadra», e que a Renault uti-
lize esta tltima como sinal distintivo, O
BGH considera que cstas condigdes se¢
encontram reunidas. O Governo federal pre-
cisa que, em direito alemio, hd risco de con-
fusio quando uma parte importante dos
meios que podem constituir saidas comerci-
ais para os produtos em causa nio distingue
os dois sinais, apesar das diferengas existen-
tes, ¢ supde, por erro, que se trata de produ-
tos provenientes da mesma empresa (risco de

confusio em sentido estrito) ou que hé rela-
cdes econémicas ou estruturails entre as
empresas (risco de confusio em sentido lato).

O Governo alemdo entende que, com a sua
questio, o BGH se interroga, de facto, sobre
dois problemas distintos: a legitimidade, face
ao direito comunitirio, de protec¢io da
denominagio «quattro» (enquanto marca ou
enquanto direito A apresentagio), ¢ a possibi-
lidade, face ao direito comunitdrio, de proi-
bir naquela base a utilizagio da denominagio

«Quadra».

O Governo alemio recorda que a jurispru-
déncia do Tribunal de Justiga autoriza o titu-
lar de direito de propriedade industrial exis-
tente em dado Estado-membro a opor-se &
introdugio de mercadorias provenientes de
outros Estados-membros e que violem o
direito A protecgio, caso tal protecgio se jus-
tifique pela necessidade de salvaguardar o
objecto especifico do direito de propriedade
industrial nacional.

No presente processo, tal como no que deu
origem ao acérdio HAGII, o Governo
alemio entende que o direito alemio deve ser
examinado com base no direito comunitirio
derivado, mais precisamente, a Primeira
Directiva do Conselho 89/105/CEE, ji
citada.

Depois de ter examinado as disposi¢des da
Directiva, o Governo federal entende que o
direito alemdo se encontra em conformidade
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com os imperativos desta, o que afasta, A par-
tida, a existéncia de qualquer violagio do
artigo 30.° Embora a Directiva nio trate do
direito & apresentagio resultante do uso, o
seu quarto considerando autoriza os
Estados-membros a proteger este tipo de
direitos.

Quanto & possibilidade de proteger a deno-
minagio «quattro»

O Governo federal, baseando-se no j4 citado
acérddo Keurkoop, relativo a desenhos e
modelos, entende que, na falta de harmoni-
zagdo, compete ao legislador nacional fixar as
condigdes de aquisi¢io de direitos de propri-
edade industrial.

Além disso, a condigdo de forte penetragio
nos meios interessados, exigida pelo BGH,
encontra-se em perfeita conformidade com
as conclusdes do Tribunal de Justiga sobre o
«objecto especifico» do direito 3 marca. A
protecgio neste caso beneficia, nio s6 o seu
titular, como ainda os consumidores, pois o
papel chave da marca é o de constituir a
garantia de que todos os produtos que a
ostentam foram fabricados sob o controlo de
uma Unica empresa (acérdio HAGI],
n.° 13). O Governo federal chega 2 conclusio
de que o reconhecimento da susceptibilidade
de protecgio da denominacio «quattro» nio
é criticivel, do ponto de vista do direito
comunitario.

Quanto ao alcance da protecgio de que a
denominagio «quattro» beneficia

O Governo alemido observa que o Tribunal

de Justica nio decidiu até ao presente sobre a
0P o

questdo de saber se o direito comunitirio
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impde restriges ao alcance da protecgio de
que beneficiam as denominages protegidas
pelo direito nacional de cada Estado-
-membro. Assim, no acérdio Terranova (ji
citado, n.° 4) e no acérdio de 30 de Janeiro
de 1985, BAT (35/83, Recueil, p. 363, n.° 35),
o Tribunal de Justica absteve-se expressa-
mente de decidir sobre o risco de confusio.

O Governo federal entende que esta questio
é do foro dos leglsladores nacionais, s6 inter-
vindo o direito comunitirio em relacio aos
casos previstos no segundo perfodo do artigo
36.° do Tratado CEE. A directiva citada nio
é relevante para este efeito, pois nio contém
qualquer indice que permita interpretar a
nog¢io de risco de confusio.

O Governo alemdo afirma, finalmente, que
«Quadra» é uma denominagio de fantasia,
que se limita a sugerir o nimero «4», nio
sendo assim composta a partir de elementos
que devam ficar disponiveis.

Quanto & aplicacio do artigo 36.° segundo
periodo, do Tratado CEE

Segundo o Governo federal, nenhum ele-
mento do presente processo demonstra que
nos encontremos perante qualquer das hipé-
teses referidas esta norma.
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8. O Gowerno do Reino Unido comega por
observar que o presente caso difere da maior
parte dos processos de propriedade intelec-
tual submetidos ao Tribunal de Justica até ao
presente, na medida em que incide sobre a
criagio de um direito a nivel nacional e nio
simplesmente sobre o exercicio de direito a
uma marca comercial.

Considera que a questio prejudicial, tal
como redigida, é incompleta, e que devia ser
reformulada para pdr em evidéncia o pro-
blema de principio que lhe subjaz. Entende
assim que a parte relativa & qualificagio do
nimero e ao papel desempenhado pelo
niimero «4» na construgio automével res-
peita, manifestamente, a questdes de facto.

Assinala que no Reino Unido as denomina-
¢oes «Quadra» e «quattro» foram ambas
aceites para inscrigio no registo britdnico das
marcas comerciais, o que implica que o con-
servador daquele registo entendeu que ndo
havia qualquer conflito entre elas. Divergén-
cias de interpretagio deste tipo entre os
Estados-membros sdo legitimas, na falta de
normas comunitirias (acérddo de 17 de Maio
de 1988, Warner Brothers e o., 158/86,
Colect., p. 2605).

O Governo do Reino Unido sintetiza o
ponto de vista da Renault do seguinte modo:
em nenhum Estado-membro deviam poder
ser registadas como marcas comerciais pala-
vras empregues para designar os niimeros em
cada uma das linguas oficiais.

Ora, prossegue, os ndmeros podem ter
caricter distintivo, como admite a ji citada
Primeira Directiva do Conselho.

Segundo o Governo do Reino Unido, a
questio do BGH incide de facto sobre a

distingio entre o direito dos Estados-
-membros a controlar e regulamentar, na
falta de regras comuns, a existéncia de direi-
tos de propriedade industrial, e sobre o
direito da Comunidade a fiscalizar o exerci-
cio de tais direitos, e, mais precisamente,
sobre a compatibilidade com o direito comu-
nitirio de divergéncias entre as legislacdes
dos Estados-membros sobre a existéncia, o
alcance e o sentido do conceito de «cardcter
distintivo».

O Governo do Reino Unido é de opinido
que, até & harmonizagdo das diversas legisla-
¢bes nacionais com base na referida directiva,
compete a cada Estado determinar quais os
clementos necessirios para criar uma marca
comercial vilida e registd-la validamente, o
que implica definir a expressdo «cardcter dis-
tintivo».

Compete aos legisladores nacionais estabele-
cer as condigdes ¢ formas de protecgio dos
direitos de propriedade intelectual (acérdios
de 29 de Fevereiro de 1968, Parke, Davis and
Co, 24/67, Recueil, p. 81, e de 24 de Janeiro
de 1989, EMI Electrola, 341/87, Colect.,
p. 79, n.° 11).

O Governo do Reino Unido baseia-se
também no acérdio HAGII para afirmar
que a realizagio da fungio essencial da
marca, garantir ao consumidor ou ao utiliza-
dor final a identidade de origem do produto
que a exibe, permitindo-lhe distinguir, sem
confusio possivel, aquele produto de outros
que tenham proveniéncia diversa, s6 ¢é possi-

vel gragas A existéncia de sinais distintivos,
clemento necessirio das marcas comerciais.
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O Governo do Reino Unido nio v& nada na
jurisprudéncia do Tribunal de Justica que
permita afastar a aplicagio daquele conceito
simplesmente por se tratar de uma marca de
natureza particular, como um ntimero.

A Directiva, por sua parte, proibe expressa-
mente aos Estados-membros afastar a possi-
bilidade de tomada em consideracio dos
ndmeros COMO marcas comerciais.

A partir do momento em que a Directiva
comece a produzir efeitos, a interpretagio
das suas disposig@es, incluindo as relativas ao
caracter distintivo, tornar-se-4 matéria de
direito comunitirio, da competéncia do Tri-
bunal de Justica. Segundo aquele Governo,
tal momento ainda nio chegou.

Conclui portanto que compete aos tribunais
alem3es determinar, em conformidade com o
seu direito nacional, se a marca comercial
pertencente & AUDI foi validamente regis-
tada na Alemanha e se a marca pertencente i
Renault é susceptivel de ser confundida com
a marca da AUDL

Propde assim que se responda da seguinte
forma & questio prejudicial:

«Nio existe restricio inaceitivel 3s trocas
comerciais  intracomunitirias quando &
necessirio proibir em determinado Estado-
-membro A a filial, af estabelecida, de cons-
trutor de automéveis com sede em outro
Estado-membro, de utilizagio como marca
da denominagio ‘Quadra’, livremente utili-
zada até ao presente por aquele construtor
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no seu Estado de origem e em outros para
designar um veiculo de quatro rodas motri-
zes, devido ao facto de outro construtor de
automGveis invocar naquele Estado-membro
(A) direito de marca e/ou de apresentagio
sobre a palavra ‘quattro’ (com razio, face ao
direito interno deste Estado), embora tal
palavra, em outro Estado-membro, corres-
ponda a um ndmero, pouco importando que
tal correspondéncia seja reconhecivel em
outros Estados-membros, desde que no
Estado-membro A a marca se tenha tornado
de facto uma caracteristica distintiva do seu
titular e ndo tenha adquirido caricter usual
na linguagem corrente ou nos habitos leais e
constantes do comércio, e que a importagio
para aquele Estado de automéveis com a
marca ‘Quadra’ seja susceptivel de criar con-
fusdo com os automéveis vendidos com a
marca ‘quattro’.

9. A Comissio entende que a questdo se tra-
duz na interrogagio sobre em que medida é
necessirio tomar em consideragio a situagio
nos outros Estados-membros para apreciar a
protec¢do de que pode beneficiar uma pala-
Vra COmo «quattro».

A Comissio sublitha que a protecgio
daquela palavra constitui uma medida de
efeito equivalente a uma restrigio quantita-
tiva, na acepgio do artigo 30.° do Tratado
CEE, na medida em que permite ao titular
daquela protecgio opor-se a importagdes sob
denominagio susceptivel de levar a confu-
sbes. A Comissio recorda de seguida as con-
digdes a que o artigo 36.° submete as excep-
¢Bes A proibicio de tais medidas: nio devem
constituir um meio de discriminacio arbitra-
ria nem uma restricio dissimulada ao comér-
cio entre os Estados-membros.
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A Comissio recorda que o Tribunal de Jus-
tica declarou que o Tratado CEE ndo afecta
fundamentalmente a existéncia de direitos
reconhecidos pela legislagio de algum
Estado-membro em matéria de propriedade
industrial ou comercial (acérdio de 31 de
Outubro de 1974, Centrafarm, 16/74,
Recueil, p. 1183, n.°*4 a 7), pelo menos na
auséncia de uma unificagio no Ambito da
Comunidade ou de uma aproximagio das
legislagdes dos Estados-membros (acérdio
Keurkoop, ji citado, n.° 18, e acérdio The-
tford, j4 citado, n.° 12).

A Comissio examina de seguida a actividade
normativa da Comunidade no dominio do
direito das marcas. Quanto 4 Primeira Direc-
tiva, a Comissdo verifica que, 4 parte o n.° 4,
alinea g), do artigo 4.°, que prevé a anulagio
ou a recusa de registo em caso de susceptibi-
lidade de confusio com marca utilizada no
estrangeiro, aquele diploma ndo contém
qualquer disposi¢io que precise em que
medida as autoridades nacionais competentes
devem tomar em conta a situagio existente
nos outros Estados-membros. Pelo contri-
rio, a j& referida proposta de regulamento
sobre a marca comunitiria proibe o registo
de denominages genéricas ou descritivas,
ainda que apenas numa parte do mercado
comum.,

A Comissdo conclui portanto que, no estado
actual do direito comunitirio, nio existe
qualquer norma geral expressa que obrigue
as autoridades nacionais competentes em
matéria de marcas a tomar em conta a situ-
aciio existente nos outros Estados-membros.

Contudo, a protecgio do uso legitimo dos
direitos conferidos pela legislagio nacional

nio deve permitir manter ou criar comparti-
mentagdes artificiais no interior do mercado
comum, em conformidade com o segundo
periodo do artigo 36.° do Tratado CEE
(acérddo Terranova, n.°7, e acdrdio Keu-
rkoop, n.° 24).

O risco de tal efeito ndo pode ser afastado,
tendo em atengdo as particularidades do pre-
sente caso:

— a denominagio «quattro» corresponde a
palavra italiana para o nimero «4»; é lar-
gamente compreendida na Alemanha,

segundo o BGH.

— Aquela denominagio, e outras semelhan-
tes, sio utilizadas nos Estados-membros
de lingua romanica, com significados fre-
quentemente descritivos, dado que se
trata de um mimero.

— O nidmero «4» desempenha um papel
importante na descri¢gio das caracteristi-
cas técnicas dos produtos no sector auto-
mével; a AUDI, assim, utiliza a denomi-
nagio «quattro» para todos os veiculos
que produz equipados com quatro rodas
motrizes. Dai conclui a Comissio que a
denominagio em litigio se aproxima de
denominagdes  puramente  descritivas
como, por exemplo, tnrbo ou injection.

A Comissio sustenta assim que a denomi-
nagio «quattro» nio poderia beneficiar da
protecgio do direito das marcas em numero-
sos Estados-membros, no sector da produgio
em questio.
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Segundo a Comissio, as autoridades nacio-
nais ndo podem ignorar em qualquer caso as
exigéncias das disposi¢des do Tratado CEE
sobre as’ liberdades fundamentais; pelo
contrario, em situagbes como a do litigio no
processo principal tém que tomar em consi-
deragdo as eventuais circunstincias prevale-
centes em outros Estados-membros e apre-
ciar possiveis necessidades de disponibilidade
de determinada marca, tendo em conta a
existéncia da Comunidade e as exigéneias de
livre circulagio de mercadorias. Tal dever,
prossegue, também poderia, eventualmente,
resultar do artigo 5.° do Tratado CEE.

Em apoio desta tese, a Comissdo cita nume-
rosos casos em que a jurisprudéncia do Tri-
bunal de Justica admitiu a existéncia de
dever, para as autoridades nacionais compe-
tentes, de tomar em consideracio elementos
de apreciagio provenientes de outros
Estados-membros.

E, por exemplo, necessirio examinar se os
produtos importados sio legalmente produ-
zidos e comercializados no Estado-membro
exportador (acérddo de 20 de Fevereiro de
1979, «Cassis de Dijon» Rewe-Zentral,
120/78, Recueil, p. 649, n.° 14; acérddo de 13
de Margo de 1984, Prantl, 16/83, Recueil,
p. 1299, n.° 35). Os controlos efectuados em
outros Estados-membros também devem ser
tomados em consideragio (acérdio de 17 de
Dezembro de 1981, Biologische Produkten,
272/80, Recueil, p.3277, n.° 14; acérdio de
28 de Janeiro de 1986, Comissio/Franca,
188/84, Colect., p. 419, n.° 16).

Quanto a propriedade industrial, as autorida-
des nacionais competentes devem examinar
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se determinado produto foi posto em circu-
lagio em outro Estado-membro com consen-
timento do ttular do direito & protecgio
(acérdio Centrafarm, n.°*9 a 11; acérdio
HAGII, n.°12). Aquelas mesmas autorida-
des devemn também examinar se determinada
patente foi utilizada em outro Estado-
-membro (acérdio de 18 de Fevereiro de
1992, Comissio/Reino Unido, C-30/90,
Colect., p. 1-829).

A Comissdo entende que, nas circunstincias
particulares do presente caso, a atribuicio
pelas autoridades nacionais competentes de
uma marca ou de um direito & apresenta¢io
para a denominagio «quattro» vai para além
do que é autorizado pelo disposto no artigo
36.° do Tratado CEE em matéria de regula-
mentagio da protecgio da proprledade
industrial ou comercial.

Segundo a Comissdo, foram também, mani-
festamente, estas consideragdes que levaram a
secgdo das marcas do Deutsches Patentamt a
cancelar a inscrigdo das duas marcas «quat-
tro» registadas pela AUDL

A Comissdo prossegue salientando que as
observagdes relativas 4 marca em sentido for-
mal (ou seja, & obtengdo de um direito de
marca na sequéncia de registo) devem ser
também aplicadas & marca em sentido mate-
rial (protecgio do direito 3 apresentagio, ou
seja, protecgdo resultante de uso feito de
determinada denominagdo, nos termos do
artigo 25.° da WZG) A Comissio entende
que a concessio de protecgio do direito 2
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apresenta¢io da denominagio «quattro» nio
pode conduzir a resultado diferente daquele
a que leva a aprecia¢io da protecgdo suscep-
tivel de ser atribuida no quadro de um
registo.

N

A Comissio chega portanto 4 conclusio de
que a concessdo da protecgio do direito das
marcas 4 denominagio «quattro» no dominio
da indtistria automével constitui um entrave
4 livre circulagio de mercadorias, nio
coberto pelas excepgdes do artigo 36.° do
Tratado CEE.

Mesmo que esta tese ndo seja acolhida pelo
Tribunal de Justiga, a Comissio entende que
o exercicio de um direito 3 marca ou A apre-
sentagdo em relagio A expressio «quattro»
suscita problemas em relagio s disposigdes
de direito comunitdrio. O artigo 36.° s6 per-
mite derrogagdes A livre circulagio de merca-
dorias na medida em que aquelas sejam jus-
tificadas pela salvaguarda dos direitos que
constituem o objecto especifico da proprie-
dade industrial ou comercial em questio
(acérdao Terranova, n.°5, e acérdio

HAGII, n.° 12).

Para determinar o alcance exacto do direito
exclusivo reconhecido ao titular da marca,
prossegue a Comissdo, é necessirio ter em
atengio a fungdo essencial desta, de garantir
ao consumidor ou ao utilizador final a iden-
tidade de origem do produto que exibe a
marca, permitindo-lhe distinguir, sem con-
fusdo possivel, aquele produto de outros que
tenham proveniéncia diversa (acérdio de 23
de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche,
102/77, Recueil, p. 1139, n.° 7; acérdio de 10
de Outubro de 1978, Centrafarm, 3/78,
Recueil, p. 1823, n.°° 11 a 14; acérddo de 3 de
Dezembro de 1981, Pfizer, 1/81, Recueil,
p- 2913, n.° 8, e acérdio HAGII, n.° 14).

Ainda que a nocio de risco de confusio s6
possa, em termos estritos, ser considerada
um conceito de direito comunitirio stricto
sensy depois do termo do prazo de transpo-
sicio da Primeira Directiva, as autoridades
nacionais competentes deverdo desde ji
tomar em conta as exigéncias de direito
comunitdrio, ao apreciar aquele risco no qua-
dro nacional; com efeito, uma interpretagio
demasiado lata daquela nog¢io poderia ter
repercussdes sobre a livre circulagio de mer-
cadorias j4 nio cobertas pelo artigo 36.° do
Tratado CEE (faz-se referéncia is concluses
do Advogado-geral E G. Jacobs no referido
processo HAG II, n.®® 36 ¢ 48).

A Comissio entende assim que as nogdes de
similitude das marcas, dos produtos ou ser-
vigos e de risco efectivo de confusio devem
ser estritamente interpretadas, para nio
entravar a livre circulagio mais do que o
necessério para a protecgio das marcas.

A Comissiio entende, por outro lado, que as
marcas compostas por vérios elementos
devem ser consideradas globalmente para
apreciar o risco de confusfo. Recorda a defi-
nigio de risco de confusio da Primeira
Directiva.

o

Por estas razdes, a Comissio entende que
necessirio tomar em conta o facto de
Renault comercializar os seus veiculos sob a
denominagio composta «Espace Quadra»,
enquanto a denominagio «quattro» é sempre
utilizada com a marca AUDL

®
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A Comissdo propde assim que se responda
da seguinte forma 3 questdo prejudicial:

«Os artigos 30.° e 36.° do Tratado CEE
opGem-se a regulamentagio nacional nos ter-
mos da qual seja proibido em determinado
Estado-membro A a filial, af estabelecida, de
construtor de automéveis com sede em outro
Estado-membro, a utilizagio como marca da
denominagio ‘Quadra’, liviemente utilizada
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até ao presente por aquele construtor no seu
Estado de origem e em outros para designar
um veiculo de quatro rodas motrizes, devido
a0 facto de outro construtor de automdveis
invocar no Estado-membro A direito de
marca e/ou de apresentagdo sobre a palavra
‘quattro’>.

G. C. Rodriguez Iglesias

Juiz-relator




