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CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
PHILIPPE LEGER

apresentadas em 8 de Fevereiro de 20011

1. A publicidade comparativa é uma nogéo
nova no direito comunitirio. Durante
muito tempo olhado com desconfianca
pelos Estados-Membros, o principio da
sua consagracdo nos direitos nacionais sO
foi reconhecido recentemente, no segui-
mento da adop¢do da Directiva 97/55/
/CEZ2, i custa de um enquadramento muito
restritivo das respectivas condi¢des de apli-
cacdo.

2. A abordagem comparativa que pode ser
adoptada por um operador econdémico
relativamente 4 actividade de outros ope-
radores, no dominio da publicidade, con-
tém um nimero significativo de riscos.
Poder-se-4 recear que, a partir do momento
em que lhes é permitido comparar qualida-
des e defeitos de bens ou servigos concor-
rentes, as empresas caiam na armadilha da
deprecia¢do ou do parasitismo.

3. A semelhanca da publicidade tradicio-
nal, a publicidade comparativa visa simul-
taneamente favorecer o desenvolvimento
da actividade da empresa e informar os

1 — Lingua original: francés.

2 — Directiva do Parlamento Europen e do Conselho, de 6 de
Outubro de 1997, que altera a Directiva 84/450/CEE
relativa 4 publicidade enganosa para incluir a publicidade
comparativa (JO L 290, p. 18).
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consumidores. Tal como a primeira, este
tipo de publicidade baseia-se na sedugdo, o
que, numa perspectiva comparativa, faz
pesar sobre as relacBes comerciais a cons-
tante ameaca de comportamentos desleais.

4. Assim, & dificil contestar a real necessi-
dade de subordinar a regularidade juridica
de qualquer projecto de publicidade com-
parativa 4 observdncia de condi¢Bes rigo-
rosas fundadas em consideracdes de leal-
dade das relagdes comerciais.

5. O presente processo ilustra bem a ambi-
guidade que caracteriza a funcdo desempe-
nhada pela publicidade, dividida entre a
informacdo objectiva e a comunicacido
comercial. O caso em apreco fornece um
exemplo nitido de praticas que, ao mesmo
tempo, sdo susceptiveis de serem justifica-
das por consideragtes funcionais e suspei-
tas de retirar partido indevido do renome
de uma marca, para o qual em nada
contribuiu o seu autor.
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I — Factos e tramitacio processual do
processo principal

6. A Toshiba Europe GmbH (a seguir
«Toshiba»), requerente no processo princi-
pal, & a filial alemd da Toshiba Corpora-
tion. Na Europa, a Toshiba distribui apare-
lhos de fotocopia, bem como pegas sobres-
salentes e acessorios consumiveis para esses
aparelhos.

7. A Katun Germany GmbH (a seguir
«Katun»), requerida no processo principal,
comercializa pecas sobressalentes e acesso-
rios consumiveis que podem ser utilizados
nos aparelhos de fotocopia da Toshiba.

8. A Toshiba utiliza determinadas designa-
¢Oes para identificar os modelos dos seus
aparelhos de fotocopia, por exemplo «Tos-
hiba 5010». Para identificacio dos materi-

ais, utiliza designacdes abreviadas dos
artigos, por exemplo «T-50 P» para o
toner, bem como ntimeros de encomenda.

9. A Katun, no seu catilogo, utiliza as
designacdes dos modelos e também os
niimeros de encomenda dos produtos da
Toshiba. Estes niimeros vém mencionados
ao lado dos da Kartun e, tal como estes
tltimos, sdio usados para identificar os
artigos da Katun utiliziveis nos aparelhos
de fotocopia da Toshiba. Os naimeros de
encomenda da Toshiba encontram-se numa
coluna intitulada «OEM Art.-Nr.» {«Ori-
ginal Equipment Manufacturer»- a seguir
«ntmeros de artigos»), e os da Katun numa
coluna designada «Katun Art.-Nr.»,

Para cada produto, o catalogo apresenta-se
do seguinte modo:

KATUN

Katun-Produkte fiir Toshiba-Kopierer 2510/2550

OEM Art.- Nr. Katun Art.-Nr.

Beschreibung

Modelle

T2510 43013746

Toner, schwarz; 450 g Kartusche

2510.2550

(Preis pro Kartusche, Verkauf im 4er-Paket)

(extracto do catdlogo)
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10. A Toshiba qualifica o comportamento
da Katun como contrario 4 concorréncia ¢
pede, nomeadamente, a condenacio da
requerida a cessar o comportamento con-
trovertido e a pagar uma indemniza¢io por
perdas e danos.

11. O b6rgio jurisdicional de reenvio aco-
lheu em parte este pedido e condenou a
Katun por violagdo dos direitos de que a
Toshiba & titular em matéria de marcas, por
causa da etiqueta utilizada pela Katun no
toner que ela comercializa. O 6rgéo juris-
dicional de reenvio decidiu entdo separar o
presente processo do processo principal.

II — Enquadramento juridico

A — A Directiva 84/450/CE alterada

12. A Directiva 97/55 alterou a Directiva
84/450/CEE 3, a qual, desde entdo, passou
a intitular-se «relativa 4 publicidade enga-
nosa e comparativa».

3 — Directiva do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa
i aproximacio das disposigdes legislativas, regulamentares
e administrativas dos Estados-Membros em matéria de
publicidade enganosa (JO L 250, p. 17; EE 15 F5 p. 55; a
seguir «directiva»).
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13. O considerando 7 da Directiva 97/55
tem a seguinte redac¢do:

«Considerando que, no que se refere exclu-
sivamente a4 comparagfo, as condicdes de
autorizacdo da publicidade comparativa
devem ser estabelecidas de forma a deter-
minar as praticas relativas 4 publicidade
comparativa que poderdo distorcer a con-
corréncia, causar prejuizo aos concorrentes
e influenciar negativamente a escolha dos
consumidores; que as condicdes que permi-
tem a publicidade comparativa devem
incluir critérios objectivos de comparacdo
das caracteristicas dos bens e dos servicos.»

14. Nos termos do artigo 2.°, n.° 2-A, da
directiva, deve ser considerada publicidade
comparativa «a publicidade que identifica,
explicita ou implicitamente, um concor-
rente ou os bens ou servicos fornecidos por
um concorrente».

15. Nos termos do artigo 3.°-A, n.° 1, da
directiva, «A publicidade comparativa &
autorizada, no que se refere exclusivamente
d comparacgio, quando se refinam as
seguintes condi¢des:

a) Nio ser enganosa nos termos do n.” 2
do artigo 2.°, do artigo 3.° e do n.° 1
do artigo 7.%



b)

e)
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Comparar bens ou servicos que res-
pondem ds mesmas necessidades ou
tém os mesmos objectivos;

Comparar objectivamente uma ou mais
caracteristicas essenciais, pertinentes,
comprovaveis e representativas desses
bens e servigos, entre as quais se pode
incluir o preco;

Nio gerar confusio no mercado entre
0 anunciante ¢ um concorrente ou entre
as marcas, designa¢fes comerciais,
outros sinais distintivos, bens ou servi-
cos do anunciante e do concorrente;

Nio desacreditar ou depreciar marcas,
designacBes comerciais, outros sinais
distintivos, bens, servicos, actividades
ou situacfio de um concorrente;

Referir-se, em todos os casos de pro-
dutos com denominagio de origem, a
produtos com a mesma denominacio;

Nio retirar partido indevido do
renome de uma marca, designagio
comercial ou outro sinal distintivo de

um concorrente ou da denominacio de
origem de produtos concorrentes;

h) Nio apresentar um bem ou servico
como sendo imita¢do ou reproducio de
um bem ou servico cuja marca ou
designacdo comercial seja protegida.»

B — A lei alemd

16. A Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb 4 (lei alemi relativa 4 concorréncia
desleal) prevé, no § 1, que «todo aquele
que, na actividade comercial e com objec-
tivos de concorréncia, agir de modo contra-
rio aos bons usos, pode ser demandado
judicialmente para cessar esse comporta-
mento e reparar os danos causados».

17. Resulta da jurisprudéncia constante do
Bundesgerichtshof que a comparacio feita
por uma empresa dos seus proprios produ-
tos com os dos concorrentes nio deve, em
principio, considerar-se conforme com os
bons usos, na acepgio do § 1 da UWGS.

4 — A seguir «UWG»,
5 —DPigina 9, Gltimo pardgrafo, da tradugio francesa do
despacho de reenvio; pigina S da versio portuguesa.

I-7951
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18. A data do despacho de reenvio, a
Directiva 97/55 ainda nfo estava trans-
posta para o direito interno.

I — Questdes prejudiciais

19. O Landgericht Diisseldorf (Alemanha)
explica que, na sequéncia da entrada em
vigor da Directiva 97/55, o Bundesgerichts-
hof declarou que a publicidade compara-
tiva devia, a partir de entdo, considerar-se
permitida, desde que as condicdes referidas
no artigo 3.°-A, n.° 1, alineas a) a h), se
encontrassem preenchidas.

20. Segundo o juiz de reenvio, apesar de a
Directiva 97/55 ainda ndo ter sido trans-
posta para o direito alemdo ¢, o Bundesge-
richtshof considera que nio estd impedido
de fazer uma interpretagio do § 1 da UWG
conforme essa directiva.

21. Considerando, por um lado, correcta a
opinifo do Bundesgerichtshof de que o § 1
da UWG deve ser interpretado em confor-
midade com a directiva e, por outro lado,
necessaria a solugdo do litigio a interpreta-
¢do do direito comunitario, o Landgericht

6 — O prazo de transposicio ainda ndo tinha terminado no
momento do reenvio prejudicial.
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Diisseldorf submeteu ao Tribunal de Justica
as seguintes questdes prejudiciais:

«1) A publicidade feita por um vendedor de

pecas sobressalentes ¢ acessbrios con-
sumiveis destinados a aparelhos pro-
duzidos por um fabricante deve ser
qualificada como comparativa na acep-
cdo do artigo 2.%, n.° 2-A, da directiva,
quando se utilizam nessa publicidade,
como referéncia para identificagdo dos
produtos do vendedor, os mesmos
nfimeros dos artigos (ndmeros OEM)
do fabricante para as pecas sobressa-
lentes e acessorios originais?

Se a resposta 4 primeira questio for
afirmativa:

a) A indicagio simultdnea dos ntime-
ros de artigos (niimeros OEM) do
fabricante e dos nfimeros de enco-
menda do vendedor constitui uma
comparagio licita de produtos, na
acepcio do artigo 3.°-A, n.° 1, ali-
nea c), da directiva, especialmente
quando inclui uma comparagio de
precos?

b) Os niimeros de artigos (n{imeros
OEM) constituem um sinal distin-
tivo de um concorrente, na acepgao
do artigo 3.°-A, n.° 1, alinea g), da
directiva?
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3) No caso de resposta afirmativa a
segunda questdo:

a) Quais os critérios a seguir para
decidir se a publicidade referida no
artigo 2.°, n.° 2-A, retira partido
indevido do renome de um sinal
distintivo de um concorrente, na
acepgio do artigo 3.°-A, n.° 1, ali-
nea g)?

b) Basta, para fundamentar a existén-
cia desse aproveitamento indevido
do sinal distintivo de um concor-
rente, na acepgio do artigo 3.°-A,
n.° 1, alinea g), a indicagdo simul-
tdnea dos nameros de artigos
(nGmeros OEM) do fabricante e
dos ntimeros de encomenda do
vendedor, quando um terceiro con-
corrente pode, em vez de referir os
nimeros OEM, referir o produto a
que as pegas sobressalentes ou
acessorios se destinam?

c) Para determinar se um operador
retira partido indevido do renome
de um concorrente no ambito da
publicidade comparativa, é preciso
examinar se o facto de (apenas)
fazer referéncia ao produto a que
se destinam as pecas sobressalentes
ou os acessorios, em vez de referir
os nimeros de artigos (nfimeros
OEM), & susceptivel de dificultar a

distribuicdo dos produtos do ven-
dedor, nomeadamente porque os
compradores tém o habito de refe-
rir os niimeros de artigos (niimeros
OEM) do fabricante de apare-
lhos?»

IV — Quanto a qualificagio como publici-
dade comparativa (primeira questio)

22. Com a primeira questdo prejudicial, o
orgio jurisdicional de reenvio pergunta se
se deve qualificar como «publicidade com-
parativa», na acepg¢do do artigo 2.°, n.° 2-
-A, da directiva, a publicidade feita por um
operador econdmico para promover bens
destinados ao funcionamento de um apare-
lho produzido por outro operador econd-
mico, quando se utilizam, nessa publici-
dade, como referéncia para identificacio
dos produtos do vendedor, os mesmos
nimeros dos artigos do fabricante.

23. Nos termos do artigo 2.°, n.° 1, da
directiva, entende-se por publicidade
«qualquer forma de comunicagio feita no
dmbito duma actividade comercial, indus-
trial, artesanal ou liberal tendo por fim
promover o fornecimento de bens ou de
servicos, incluindo os bens iméveis, os
direitos e as obrigacdes».

I-7953
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24. O Landgericht Diisseldorf nio tem
dawvidas quanto ao facto de a pratica em
apreco constituir publicidade, na acep¢do
deste texto, dado que & assim que ele
qualifica a utilizagdo de catalogos destina-
dos a informar a clientela da existéncia das
caracteristicas dos produtos”.

25. Com efeito, & sabido que os catalogos
em causa tém por finalidade promover os
produtos da Katun para os vender, comu-
nicando aos consumidores® elementos
informativos sobre as pegas sobressalentes
e 0s acessorios consumiveis necessarios ao
funcionamento dos aparelhos da Toshiba.

26. Coloca-se de seguida a questdo do
caricter comparativo da publicidade. A
excepgio da Toshiba, nenhum dos interve-
nientes rejeita formalmente esta qualifica-
¢do. O proprio 6rgdo jurisdicional de
reenvio, embora tenha erigido este assunto
a questdo prejudicial, declara aplicavel ao
processo principal a Directiva 97/55, o que
pressupde ter ja qualificado como compa-
rativa a publicidade controvertida .

27. Para responder ao juiz nacional, &
necessario recordar os elementos da direc-
tiva que traduzem o objectivo prosseguido

7 — V. o texto da primeira questio prejudicial.

8 — A nogdo de «consumidor» deve aqui ser entendida como
englobando também os profissionais, que constituem mani-
festamente o grosso da clientela interessada nos aparelhos
de fotocopia e nos fornecimentos a eles associados.

9 — Pégina 12 da tradugdo francesa do despacho de reenvio;
pégina 6 da versdo portuguesa.
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pelo legislador comunitario e examinar o
texto das disposicdes relevantes.

28. Afigura-se que tanto o texto da direc-
tiva como a sua finalidade preconizam uma
interpretacdio lata da nogdo em causa.

29. O artigo 2.°, n.° 2-A, entende por
publicidade comparativa a publicidade
que identifica, explicita ou implicitamente,
um concorrente ou 0s bens ou servigos
oferecidos por um concorrente. )

30. Esta disposi¢do apresenta duas carac-
teristicas.

A primeira prende-se com a auséncia de
referéncia clara a uma abordagem compa-
rativa. Na fase de definicio da nocdo
controvertida, ndo se declara que a quali-
ficagio como «publicidade comparativa»
depende de a publicidade conter uma
descricio dos méritos comparados dos
produtos ou dos servigos. Veremos que esta
exigéncia s6 aparece mais adiante na direc-
tiva, no momento de fixar as condi¢des da
licitude da publicidade em causa. Esta
particularidade pode ser entendida como
um sinal da vontade do legislador comuni-
tario em cobrir o maior niimero possivel de
préticas de comunicagdes comerciais envol-
vendo operadores econdmicos concorren-
tes. Poder-se-4 pensar que a comparagio,
em sentido lato, comega quando dois
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operadores econbmicos concorrentes apa-
recem associados, ainda que de forma nio
descritiva, numa operac¢do publicitaria. Em
todo o caso, a directiva aplicar-se-a sempre
que a publicidade efectue este tipo de
confronto.

O segundo elemento da definicio que
atesta esta concepgdo extensiva da nog¢io
de publicidade comparativa diz respeito a
auséncia de identificacdio explicita do con-
corrente. Basta que o contetido da publici-
dade permita aos clientes, seus destinati-
rios, perceber qual outro operador concor-
rente do anunciante & invocado, para que
esta publicidade caia no dmbito de aplica-
¢do da directiva.

31. A preocupagio do legislador comuni-
tario em cobrir o maior niimero possivel de
situagdes estd confirmada no considerando
6, segundo o qual «& desejivel prever uma
defini¢do ampla da publicidade compara-
tiva que cubra todos os tipos de publicidade
comparativa».

32. No caso vertente, de entre as informa-
¢bes contidas nos catilogos da Katun
encontra-se a meng¢do a4 marca Toshiba
para designar o aparelho de fotocopia.
Também vé&m referidos os nameros de
artigos, que ninguém contesta serem os da
requerente no processo principal, visto que
designam as pegas sobressalentes e os
acessbrios consumiveis por ela produzidos
para os seus aparelhos de fotocopia.

33. O processo principal diz apenas res-
peito d utilizacdo dos niimeros de artigos. A
Toshiba ndo contesta a utilizacio da sua
marca para designar o aparetho de foto-
copia a que se destinam os produtos
fornecidos com o niimero de artigo 19,

34. A questdo colocada limita-se, pois, a
natureza da informagdo que esses nfimeros
sdo supostos, pela sua simples referéncia,
dar aos que os léem. Com efeito, trata-se de
determinar se a mera mengio a esses
niimeros permite identificar os produtos
fornecidos pela Toshiba e, portanto, a
propria Toshiba.

35. Nédo cabe obviamente ao Tribunal de
Justica pronunciar-se sobre este debate,
visto que o juiz nacional estdi mais bem
colocado para o fazer com recurso aos
dados de que dispde. Quando muito,
poder-se-a salientar que o juiz nacional ja
precisou que «a indicagio dos nfimeros
OEM da requerente nos prospectos da
requerida identifica em primeiro lugar os
produtos da requerente e, por essa via,
implicitamente, também a propria reque-
rente» I, Cabe-lhe assim decidir se essa
primeira abordagem deve ser confirmada.

36. Quanto 4 interpretagio do artigo 2.°,
n.° 2-A, da directiva, considero que a
publicidade deve ser qualificada como

10 — Com cfeito, a Toshiba alega que, «para indicar a finalidade
dos produtos, basta mencionar o tipo de aparclho de
fotocopia» {titulo IV das suas observagdes cscritas).

11 — Pagina 12 da tradugdo francesa do despacho de reenvios
pigina 6 da versio portuguesa.
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«publicidade comparativa», na acep¢do da
directiva, se permitir uma identifica¢io,
mesmo que implicita, de um concorrente
ou dos bens por ele produzidos.

37. Existe identificacio implicita do con-
corrente ou dos seus produtos se for
provado que os ntmeros por ele atribuidos
para designar os seus proprios produtos
bastam para que uma pessoa mediana-
mente informada possa identificar esses
produtos ou o seu fabricante.

38. Por conseguinte, concluo que a publi-
cidade feita por um operador econdmico
para promover os seus produtos destinados
ao funcionamento de um aparelho fabri-
cado por outro operador econémico, men-
cionando o primeiro as referéncias atribui-
das pelo segundo aos seus proprios produ-
tos ao Jlado das referéncias dos produtos do
anunciante, com o objectivo de os identifi-
car, constitui «publicidade comparativa»
na acepgio do artigo 2.°, n.° 2-A, da
directiva, desde que esta men¢fo permita
a uma pessoa medianamente informada
identificar o operador econdémico cujas
referéncias sdo retomadas na publicidade.

39. Cabe ao Landgericht Diisseldorf verifi-
car s¢ a mera mencio dos nameros de
artigos no catdlogo da Katun basta para
que uma pessoa medianamente informada
possa identificar os produtos da Toshiba.

1-7956

V — Quanto a comparagdo objectiva dos
bens [segunda questdo, alinea a)]

40. A licitude da publicidade comparativa
estd subordinada a observancia das condi-
¢des previstas no artigo 3.°-A, n.° 1, da
directiva. Nos termos do considerando 11
da Directiva 97/55, «as condi¢des para a
publicidade comparativa devem ser cumu-
lativas e integralmente respeitadas».

41. As condicdes estabelecidas na directiva
sdo umas positivas e outras negativas, no
sentido de que, para ser qualificada como
«comparativa», a publicidade deve apre-
sentar certas caracteristicas e estar despro-
vida de outras.

42. De entre as condi¢bes positivas, encon-
tra-se a exigéncia de uma comparagio
objectiva dos bens, a qual consta do
artigo 3.°-A, n.° 1, alinea c).

43. A especificidade da situagdo submetida
ao orgio jurisdicional de reenvio, que
dificulta a sua abordagem, prende-se com
o facto de a indicagio em simultdneo dos
nameros de artigos ndo implicar qualquer
descricio comparativa dos produtos con-
trovertidos.
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44. A Katun nio elencou as caracteristicas
de ambos os produtos para identificar o
que os distingue ou o que os aproxima.
Assim, poder-se-a pensar que a publicidade
controvertida, apesar da sua qualificagdo
juridica, ndo obedece a qualquer lbgica
comparativa.

45. O contexto factual do processo princi-
pal estd marcado pela ambiguidade que
pode explicar esta hesitagdao. A publicidade
efectnada pela Katun apresenta a dupla
justificagio da publicidade comparativa
que se destina tanto a melhorar a informa-
¢do dos consumidores como a intensificar a
concorréncia.

46. Como salienta a Katun, a indicagio
paralela dos niimeros de artigos significa
que os diferentes bens por ela produzidos
sdo tecnicamente idénticos aos produtos
correspondentes do fabricante de apare-
lhos, podendo pois ser igualmente utiliza-
dos nesses aparelhos!2. Assim sendo, a
Katun pode limitar-se a informar os seus
clientes da finalidade e das fung¢des dos
proprios produtos, sem precisar de adoptar
um comportamento activo na descri¢io
comparada dos dois produtos concorrentes,

47. No entanto, a publicidade em causa
nio & totalmente alheia a uma légica

12 — Pagina 7 da tradugdo francesa das suas observagdes
escritas.

comparativa. A justaposicio das duas refe-
réncias dos produtos tem algo a ver com
essa abordagem, apesar de o método adop-
tado sair um pouco do usual,

48. Se a comparac¢io consiste em «olhar
para o conjunto (dois ou mais objectos do
pensamento) para procurar as semelhangas
ou as diferengas» 13, & possivel considerar a
justaposicio de niimeros apresentando um
sentido préprio como uma comparagio
implicita com vocagdo assimiladora. Nou-
tras palavras, a apresentagdo de dois pro-
dutos, quando ndo & acompanhada de
qualquer comentario evidenciando as seme-
lhancas ou as diferengas, leva logicamente a
conclusdo de que sdo substituiveis um pelo
outro. O caracter geral e vago do confronto
passivo dos dois produtos faz, pois, con-
cluir pela vontade de equiparar totalmente
um produto ao outro.

49. Resta saber se a comparac¢io implicita
pode também ser considerada comparacio
objectiva, na acepgdo do artigo 3.°-A,
n.° 1, alinea c), da directiva. Alias, pode-
-s¢ mesmo perguntar se ¢ 0 que acontece
quando a comparagio implicita apresenta
um caracter tdo geral que até surge a ideia
de uma total identidade dos produtos,

13 — V. Le Petit Robert, Dictiounaire de la langue francaise,
Paris, Edition Dictionnaires Le Robert, 1999,

1-7957
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50. Convém recordar que o caricter objec-
tivo da comparagdo implica que as indica-
¢bes sobre as qualidades ou os defeitos do
produto sejam comprovaveis 14,

51. A comparacdo implicita ndo é obriga-
toriamente subjectiva se a informacio que
ela contém, desde que objectiva, for ine-
quivoca. Dizer, por exemplo, que um bem é
mais bonito ou melhor do que outro
constitui uma apreciagio subjectiva. Apre-
sentar simultaneamente dois produtos, sem
se fazer a sua descri¢io, de modo a dai
deduzir-se que se destinam ao mesmo uso,
deve ser considerado, neste aspecto, com-
paracdo objectiva, dado que é comprova-
vel, apesar do caricter implicito da infor-
macao.

52. Assim, a indicac¢do paralela dos ntme-
ros de artigos constitui uma comparacio
objectiva, tratando-se da finalidade ou do
uso das pegas sobressalentes ou dos acesso-
rios consumiveis. E claro que a equiparagdo
dos produtos com proveniéncias diferentes
traduz, desde logo, uma identidade de
funcées, uma vez que a mensagem impli-
cita, mas inequivoca, ¢ a de que o produto
Katun se destina, a4 semelhanca do seu
equivalente Toshiba, a alimentar os apare-
lhos de fotocopia da Toshiba.

14 — Esta condigio consta do artigo 3.°-A, n.° 1, alinea ¢}, da
directiva, que também prevé que as caracteristicas dos bens
que se pretende comparar devem ser essenciais, pertinentes
e representativas desses bens. Estas qualidades ndo estdo, a
bem dizer, em questdo no caso vertente, na medida em que
ndo se duvida de que as caracteristicas que nds conside-
ramos, tal como veremos, estar no centro da comparagio
ndo sdo acessorias e constituem, pelo contrario, elementos
determinantes para a escolha dos produtos em causa.
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53. Chega-se 4 mesma conclusio no que
respeita 4 comparagio feita relativamente
aos pregos. O artigo 3.%-A, n.° 1, alinea c},
da directiva aponta o preco como uma das
possiveis caracteristicas a comparar. O
preco & referido a tftulo de exemplo, como
resulta da redaccdo do artigo, nos termos
do qual «se pode incluir o preco» nas
caracteristicas essenciais, pertinentes, com-
provaveis e representativas dos bens.

A Katun explica que os seus catalogos
apresentam uma compara¢io dos precos,
na acepcio do artigo 3.°-A, n.° 1, alinea c),
da directiva, na medida em que € ai
sugerido um preco mais vantajoso para
produtos da mesma qualidade 5. Apesar de
ndo figurar nos catalogos, conforme os
autos, qualquer indicagdo de precos, esta
afirmacdo deve ser considerada destituida
de subjectividade. Um concorrente lesado
pode perfeitamente demonstrar que o0s
pregos praticados contrariam a informacédo
constante da publicidade. Os consumidores
também podem verificar a veracidade dessa
informacdo recorrendo a outras fontes,
como os tarifarios colocados 4 sua dispo-
sicio pelos dois operadores concorrentes.

54. Assim, a equiparacdo sugerida pela
publicidade controvertida implica um certo
namero de informagdes objectivas, como o

15 — Na opinifio da Katun, a qual ndo foi desmentida neste
ponto, os catilogos contém a mensagem seguinte: «Com o
toner Katun para os modelos de fotocopiadoras Toshiba
2510/2550 e 3220/4010, vocé pode poupar sem perder
qualidade ou eficacia» (p. 9 das suas observagBes escritas).
E sem divida a finica nuance a introduzir na ideia de uma
mera justaposicdo dos niimeros de artigos.
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preco e a utilizacdo, ficeis tanto de identi-
ficar como de verificar. Deste ponto de
vista, a publicidade controvertida & suscep-
tivel de ser considerada como efectuando
uma comparacio objectiva das caracteris-
ticas essenciais, pertinentes, comprovaveis
e representativas dos bens em causa, na
acepgdo do artigo 3.°-A, n.° 1, alinea c), da
directiva.

55. No entanto, o método de comparagio,
que consiste em apresentar dois produ-
tos — ou duas referéncias — em paralelo
sem fazer acompanhar a publicidade de um
qualquer comentério sobre os elementos de
parecenga ou de diferenca, & susceptivel, em
minha opinido, ao evitar designar com
precisdo estes factores de comparacio, de
gerar uma confusdo prejudicial ao opera-
dor econémico concorrente.

56. Se o caracter implicito da comparac¢io
ndo torna por si s6 a publicidade desleal, o
mesmo ndo se pode dizer da sua natureza
geral. O confronto passivo dos produtos
convida 4 equiparagio de caracteristicas,
nem sempre identificiveis. Abstraindo o
preco ou o uso dos produtos em causa, a
publicidade denota a vontade de o anunci-
ante conferir ao seu produto todos os
méritos do produto concorrente, incluindo
os ligados 4 prépria marca concorrente,

57. No caso vertente, recorde-se que 0s
niimeros de encomenda estdo inscritos uns
ao lado dos outros na linha do artigo

correspondente e que a Katun alega que os
seus produtos sdo menos caros sem perda
de qualidade ou de eficacia 18,

58. A justaposicio das referéncias dos
produtos sem qualquer comentario descri-
tivo traduz a intencdo de o anunciante
incutir a ideia de uma identidade de
qualidade entre os seus produtos e os do
concorrente. Contudo, a qualidade de um
produto & a resultante de uma pluralidade
de méritos, muitas vezes dificilmente iden-
tificdveis com clareza e exaustiio, ainda que
o produto em causa seja rudimentar.

59. A objectividade da informacgio
esconde-se por detris da impossibilidade
de inventariar as caracteristicas em que
incide a comparacio, e, assim, de controlar
os méritos invocados. Deste ponto de vista
e face aos elementos constantes dos autos,
este tipo de publicidade ndo se nos afigura
preencher a condi¢do de uma apresentagio
objectiva dos bens.

60. Cabera pois ao drgio jurisdicional de
reenvio certificar-se disso mesmo, averi-
guando se essa apresentagio ndo vem
acompanhada de uma descrigio concreta
e precisa das qualidades ou dos defeitos dos
produtos em causa, como, por exemplo, a
duragio do prazo de validade, solidez e
manipulacio.

16 — Ibidem.
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61. Deve pois considerar-se que nio efectua
uma comparacio objectiva dos bens, na
acepcio do artigo 3.°-A, n.° 1, alinea c), da
directiva, a publicidade comparativa que
consiste em colocar as referéncias atribui-
das pelo anunciante aos produtos por ele
produzidos ao lado das referéncias atribui-
das por outro operador econémico aos seus
proprios produtos, sem qualquer outra
referéncia 4s respectivas caracteristicas
dos produtos apresentados.

Esta qualificagio deve a fortiori ser afas-
tada quando a publicidade comparativa
apresenta os produtos em causa como
sendo de qualidade idéntica, sem descrever
as caracteristicas comprovaveis desses pro-
dutos que levam a tal apreciacdo, mesmo
que essa publicidade comparativa refira
que os produtos do anunciante sdo vendi-
dos a prego inferior.

62. Para ser exaustivo, devo também exa-
minar o método utilizado na perspectiva do
artigo 3.°-A, n.° 1, alinea g), da directiva,
que se refere 4 proibicdo dos abusos
relativos ao renome que poderiam surgir
em praticas de publicidade comparativa. E
o objecto da segunda questdo, alinea b), e
da terceira questdo do Landgericht Diissel-

dorf.

VI — Quanto ao abuso relativo ao renome

63. Recorrer 4 publicidade comparativa &
também fazer uso da marca de¢ um concor-
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rente ou, em todo o caso, dos seus sinais
distintivos aos olhos dos clientes. Existe
portanto o risco de tirar proveito de forma
ilicita das referéncias feitas ao operador
concorrente, com o pretexto de fazer
accionar a concorréncia e de aprofundar a
informacio dos consumidores. O direito
proporcionado pela publicidade compara-
tiva de utilizar a marca de outrem deve pois
ser escrupulosamente delimitado. Antes de
se tentar esbogar os seus contornos, convira
precisar o que se entende por «sinais
distintivos», na acepgdo do artigo 3.°-A,
n.° 1, alinea g), da directiva.

A — Quanto & nocdo de «sinais distinti-
vos» [segunda questdo, alinea b)]

64. Com o regime juridico por ele consa-
grado, o legislador comunitirio procurou
favorecer as comparacbes objectivas que
podem ser feitas relativamente aos bens ou
a0s servigos, preservando ao mesmo tempo
os direitos conferidos aos operadores eco-
nbémicos, nomeadamente pelo direito
comunitario, sobre as suas marcas e outros
meios de identificacdo dos operadores eco-
nbémicos 7.

17 — Considerandos 12 ¢ 13. Nos termos deste fltimo, «o
artigo 5.° da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos
Fstados-Membros em matéria de marcas [...] confere ao
titular de uma marca registada direitos exclusivos,
incluindo, nomeadamente, o direito de proibir, na vida
comercial, a utilizagdo, por terceiros, de sinais idénticos ou
semelhantes 4 marca para produtos ou servigos idénticos
ou mesmo, se for o caso disso, para outros produtos».
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65. No entanto, para ser efectiva e leal, a
publicidade comparativa deve permitir aos
seus destinatarios identificar os produtos
apresentados e diferenciar os produtos
propostos por uma empresa dos do seu
concorrente 18. Nio se pode assim excluir
toda e qualquer referéncia por um operador
a sinais distintivos utilizados pelos seus
concorrentes 19

66. A qualidade principal de um «sinal
distintivo» & a de facilitar o reconheci-
mento. Ndo pode assim ser considerado
«sinal distintivo», na acep¢do da directiva,
um elemento que ndo permita identificar,
de uma ou de outra maneira, um operador
econdmico.

67. Inversamente, se se quiser evitar que o
desenvolvimento da publicidade compara-
tiva dé livre curso a préticas de parasitismo
comercial, é indispensavel que a nogdo de
«sinais distintivos» seja entendida numa
acep¢do muito lata.

68. Contrariamente 4 opinido defendida
pela Katun, a nogdo de «sinais distintivos»
pode dificilmente ser reduzida 4 nogfio de
«marca» ou de «designagdo comercial» 20,
correndo-se de outro modo o risco de serem
tolerados comportamentos que visam abu-

18 — Nos termos do considerando 14, «pode ser indispensavel,
para uma efectiva publicidade comparativa, identificar os
produtos ou servigos de um concorrente, através de
referéncias 4 sua designagio comercial ou a uma marca
de que seja titular».

19 — Considerando 15.
20 — Paginas 11 e 12 das suas observagdes escritas.

sar do renome dos concorrentes, em des-
respeito do artigo 3.%-A, n.° 1, alinea g}, da
directiva.

69. Nessa perspectiva, o operador econd-
mico teria legitimidade para utilizar qual-
quer elemento de identificacio de um
concorrente, desde que esse elemento nio
estivesse protegido juridicamente, podendo
dele servir-se para retirar partido indevido
do renome deste filtimo.

70. E facil imaginar uma publicidade que
nio faga directamente referéncia a uma
marca, mas sim, por exemplo, 4 forma ou 4
cor de um produto, as quais instantanea-
mente evocam um produto concorrente no
espirito da maioria dos consumidores. A
interpretagdo restritiva do artigo 3.%-A,
n.° 1, alinea g), da directiva reduziria a
protec¢io de que sdo beneficiarios os
operadores econdmicos concorrentes. Tor-
naria licita a publicidade comparativa gra-
¢as 4 qual o operador econdmico tenta
utilizar de modo abusivo, em seu proveito,
o renome de uma marca através deste
elemento de identificagio nfio protegido
que constitui, nessa hipotese, a forma ou a
cor.

71. Essa interpretagiio & corroborada pela
letra do artigo em causa. Este refere-se ao
renome de uma marca, designagiio comer-
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cial ou outro sinal distintivo?l, o que
pretende demonstrar que a nog¢do de «sinal
distintivo» inclui a marca ou a designagio
comercial, ndo esgotando porém estes ter-
mos o contetido da expressio.

72. No seguimento da primeira questio
prejudicial, o juiz de reenvio deve determi-
nar se os nimeros de artigos permitem
identificar os produtos da Toshiba, para
efeitos da qualifica¢do da publicidade con-
trovertida a luz do artigo 2.°, n.° 2-A, da
directiva 22, As concluses a que chegar ser-
-lhe-o fiteis para qualificar esses mesmos
niimeros, se for caso disso, como «sinal
distintivo», na acep¢do do artigo 3.%-A,
n.° 1, alinea g), da directiva.

73. Por conseguinte, deve considerar-se que
constituem «sinais distintivos», na acep¢io
desse preceito, as referéncias atribuidas por
um operador econdmico aos produtos por
ele produzidos, com o objectivo de os
identificar, desde que essas referéncias per-
mitam a uma pessoa medianamente infor-
mada identificar o operador econémico em
causa.

B — Quanto 4 existéncia de aproveita-
mento indevido do renome do concorrente
(terceira quesido)

74. Com a terceira questdo, o Landgericht
Diisseldorf pergunta, no essencial, se pode

21 — A mesma enumeragio consta do considerando 135.
22 — V. n.*® 34, 35 e 39 das presentes conclusdes.

I-7962

ser considerado como retirando partido
indevido do renome ligado aos sinais
distintivos de um concorrente, na acepgdo
do artigo 3.°-A, n.° 1, alinea g), da direc-
tiva, o fabricante de produtos destinados ao
funcionamento de um aparelho produzido
por outro operador econbémico, o qual
inclui na sua publicidade referéncias atri-
buidas por este Gltimo aos seus proprios
produtos, ao lado das referéncias dos
produtos por ele vendidos, com o objectivo
de os identificar.

75. Esta questdo visa determinar os crité-
rios a aplicar pelo juiz de reenvio para
apreciar se o anunciante retira partido
indevido do renome do seu concorrente
[terceira questdo, alineas a) e b)]. O juiz de
reenvio procura também saber se, para
determinar esses critérios, deve ser tido em
conta o facto de a proibi¢io de recorrer d
indicagio em paralelo dos ntimeros de
artigos, em favor da referéncia exclusiva
ao aparelho a que se destinam os produtos,
constituir eventualmente um entrave &
distribui¢io dos produtos do anunciante
[terceira questdo, alinea c)].

76. Como decorre da letra do artigo 3.°-A,
n.° 1, alinea g), da directiva, é dificil
autorizar o recurso a publicidade compa-
rativa sem admitir que existe um risco de
ver o anunciante apropriar-se, em parte, do
renome do seu concorrente. Fis a razdo
pela qual a disposi¢io em causa se limita a
proibir a publicidade que retira partido
indevido do renome do concorrente. Nio
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poderia estar mais bem expressa a ideia de
que uma parte do beneficio deste renome &
inevitavelmente desviada para o anunciante
concorrente,

77. Assim, o comportamento adoptado por
um operador econdmico para contestar a
supremacia ou, simplesmente, o lugar ocu-
pado no mesmo mercado por um concor-
rente pela mera referéncia a sua designagio
pode levi-lo, quando este Gltimo beneficia
de um certo prestigio, a colocar-se na sua
sombra para colher os frutos da sua fama.
Nesta hipotese, a simples justaposi¢io do
nome do anunciante com o do concorrente,
quer seja para defender a equiparagio dos
produtos, quer seja para afirmar a superio-
ridade de um em relagdo ao outro, leva o
anunciante a retirar partido do renome
deste tdltimo.

78. Tal ocorre, em especial, num caso como
o vertente, em que o objecto da publicidade
é constituido por um acessdrio necessario
ao funcionamento de um aparelho que tem
a marca do concorrente. O fabricante de
produtos destinados a um aparetho de uma
marca conhecida dos consumidores retira
um certo partido do renome dessa marca.
Ao autorizar a publicidade comparativa,
permite-se também que ela produza, em
certa medida, efeitos amplificadores desse
fendmeno.

79. Assim, importa conhecer o limite para
além do qual um anunciante deve ser
considerado como agindo de modo desleal.

80. £ o que acontece com um comporta-
mento inspirado pela Ginica preocupagio de
o anunciante retirar partido do renome do
seu concorrente em beneficio da sua pro-
pria actividade. Em contrapartida, nio se
pode verdadeiramente considerar existir
abuso em relagdo ao renome quando o
contetido da publicidade comparativa pode
justificar-se face a determinados requisitos.

81. Nos termos do considerando 14, uma
efectiva publicidade comparativa pode
implicar a identificacio dos produtos de
um concorrente, através de referéncias 4
sua designacdo comercial ou a uma marca
de que seja titular. Por forca do conside-
rando 15, o objectivo de se permitir a um
anunciante a utilizagdo dos sinais distinti-
vos de um concorrente & unicamente o de
«acentuar objectivamente as respectivas
diferengas»,

82. Decorre destes elementos que um con-
corrente pode utilizar o direito exclusivo de
um operador econdmico 4 sua marca ou a
outros sinais distintivos se a referéncia
assim efectuada se justificar por exigéncias
da publicidade comparativa. O anunciante
tem legitimidade para utilizar essas refe-
réncias, se a comparacio das qualidades e
defeitos dos produtos em concorréncia for
impossibilitada ou, mais simplesmente,
dificultada pela auséncia de identificagio
do concorrente.

83. A legitimidade para fazer referéncia ao
concorrente nio estd em causa na sua
esséncia. E duvidoso que uma publicidade
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comparativa possa ser efectuada sem que,
num qualquer momento, o anunciante se
refira ao operador econdmico concorrente.
Este ponto constitui alids um dos elementos
da definicdo dada pelo artigo 2.%, n.° 2-A,
da directiva 4 publicidade comparativa, o
qual prevé a identificagdo do concorrente
ou dos bens oferecidos 23.

84. Convém assim, antes do mais, precisar
os requisitos de utilizacdo dos sinais distin-
tivos do concorrente. Devendo as excep-
cbes ser objecto de uma interpretacio
restritiva24, as derrogacdes aos direitos
protegidos dos titulares s6 podem ser
autorizadas nos limites absolutamente
necessarios ao objectivo da directiva, que
¢ o de tornar possivel a comparagio das
caracteristicas objectivas dos produtos.

85. Por conseguinte, retira-se partido inde-
vido do renome de um concorrente quando
se lhe faz referéncia ou quando o modo
como se the faz referéncia ndo é necessario
a informacdo dos clientes relativamente ds
qualidades dos bens comparados. Ao invés,
essa ilicitude ndo ocorre quando os ele-
mentos sobre os quais incide a comparagio
ndo podem ser descritos sem que o anunci-
ante recorra a referéncias ao seu concor-
rente, embora desse facto possa tirar um
certo aproveitamento.

23 — N.% 22 e segs. das presentes conclusGes.

24 — V,, por exemplo, o acérdio de 6 de Julho de 2000, Dietrich
(C-11/99, Colect., p. [-5589, n.® 50).
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86. A mesma filosofia estd presente, no
dominio das marcas, na Directiva 8§9/104/
/CEE25, cujo artigo 6.°, n.° 1, alinea c),
prevé que o «direito conferido pela marca
ndo permite ao seu titular proibir a tercei-
ros o uso, na vida comercial [...] da marca,
sempre que tal seja necessario para indicar
o destino de um produto ou servigo,
nomeadamente sob a forma de acessérios
ou pecas sobressalentes».

87. E pois sobre o critério da necessidade
que pensamos dever assentar a apreciagdo
da licitude da publicidade comparativa, a
luz do artigo 3.°-A, n.° 1, alinea g), da
directiva.

88. A este respeito, como ja vimos, a
indicacio em paralelo dos nameros dos
artigos é uma forma de publicidade ambi-
gua.

89. O contetido da publicidade controver-
tida apresenta uma dupla vertente.

A Katun considera que a indicacio em
paralelo dos ntimeros tem por objectivo
informar os consumidores sobre a utiliza-
cdo dos seus produtos, que ¢ idéntica a dos
produtos da Toshiba, dado que se destinam
a alimentar os aparelhos de fotocopia da
Toshiba. Se, no final de contas, o objectivo
atribuido 4 Katun for o de fazer concor-

25 — Primeira Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro
de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-
-Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1).
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réncia 4 Toshiba no mercado dos produtos
para aparelhos de fotocdpia da Toshiba,
afigura-se que, nesse caso, a justaposicio
das referéncias visaria, em primeiro lugar,
informar os destinatarios da publicidade
sobre a utiliza¢do dos produtos em causa.

Por outro lado, dado o seu caracter vago e
geral, a publicidade parece antes indicar
que os produtos s@o substituiveis uns pelos
outros, sem precisar 0s aspectos em que
esta identidade se manifesta. Aqui apre-
senta uma natureza claramente mais con-
correncial, em especial quando acrescenta
as refer@ncias apresentadas em paralelo a
mencdo ao prego de venda mais favoravel
dos produtos da Katun com qualidade
idéntica. Neste aspecto, existe um risco de
equiparacdo que ndo pode ser admitido se
essa equiparac¢do ndo assentar na finalidade
informativa da publicidade.

90. Uma explicagdo técnica sobre a utiliza-
¢do dos bens ou servicos nio reveste
obrigatoriamente a forma de publicidade
comparativa. A simples informagio que se
destina a descrever aos consumidores o uso
do produto proposto poderia ser, em prin-
cipio, efectunada com meios descritivos sem
recurso a4 comparagio.

91. Acontece que, no caso vertente, 0s
produtos vendidos pela Katun sdo destina-
dos a aparelhos de outra marca, o que pode
legitimar a invocagio desta dltima. O
artigo 6.°, n.° 1, alinea c), da Directiva
89/104 permite mesmo aos terceiros o uso
da marca, sempre que tal seja necessirio
para indicar o destino do produto, nome-

adamente sob a forma de acessérios ou
pecas sobressalentes, desde que esse uso
seja feito em conformidade com praticas
honestas em matéria industrial ou comer-
cial.

92. No entanto, a inten¢do da Katun nio se
limita a fornecer uma informacio funcional
aos consumidores. A Katun também alega,
como resulta do despacho de reenvio, que a
indicacio em paralelo dos nameros de
artigos permite ao cliente comparar os
precos?6. Ao fazer uma indicagio em

paralelo, isto &, ndo descritiva, desses
nameros, ela efectua uma equiparagﬁo dos
plOdlltOS no que se refere ds caracteristicag
que vido para além do mero destino. E
sugerida, em especial, uma identidade de
qualidade.

93. Nao abordarei este aspecto, visto que,
como referi, este tipo de comparaciio
parece ser contriria, na sua esséncia, a
exigéneia de uma comparagdo objectiva
das caracteristicas dos produtos. A sua
justificagfio tem assim de estar solidamente
alicercada.

94. Em contrapartida, parece atil ver quais
as condi¢des que permitem apreciar a
necessidade de o anunciante mencionar
estes niimeros, quando ele pretende, por
um lado, informar os consumidores quanto
ao destino dos produtos e, por outro,

26 — Pagina § da tradugiio francesa do despacho de reenvio;
pagina 4 da versio portuguesa.
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efectuar uma compara¢io do nivel dos
precos.

O destino dos produtos

95. Deve verificar-se em que medida o
recurso aos niimeros de artigos e 4 sua
indicacdo em paralelo, sem qualquer
comentirio sobre as caracteristicas dos
produtos, pode ser considerado necessario
4 informacdo dos consumidores quanto ao
destino dos bens.

96. O facto de o anunciante, enquanto
fornecedor de pecas sobressalentes e aces-
sorios, recorrer a niimeros de artigos ndo se
nos afigura colocar em si problemas parti-
culares distintos dos da referéncia pura e
simples 4 marca. Como devera verificar o
juiz de reenvio, ndo esti excluido que esses
nameros sejam apreendidos pelos utiliza-
dores dos aparelhos de fotocopia da Tos-
hiba como sinais distintivos desta marca.
Nesse caso, a indicagdo dos nimeros de
artigos & o mesmo que mencionar a propria
marca.

97. Resulta, aliis, das alegacdes feitas pela
Toshiba na audiéncia que a sua objecgdo
incide prioritariamente sobre a auséncia de
comparagdo, contestando tanto a mencdo
aos seus nameros de artigos como 4 sua
marca para identificar os produtos da
Katun. A ideia defendida pela Toshiba &,
no essencial, a de que a identificacio dos

I-7966

produtos da Katun e do seu destino ndo
implica a referéncia aos seus proprios bens.

98. Assim, & o facto de as referéncias da
empresa concorrente serem indicadas em
paralelo, o que leva 4 equiparagdo dos dois
produtos, que deve merecer atencdo para
determinar a existéncia de um comporta-
mento que retira partido indevido do
renome do concorrente.

99. Nio cabe ao Tribunal de Justica pro-
nunciar-se, no caso vertente, sobre a neces-
sidade de o anunciante mencionar, ao lado
das referéncias aos seus proprios bens, as
referéncias do seu concorrente. Em contra-
partida, compete-lhe fornecer ao juiz de
reenvio os elementos que lhe permitam
efectuar essa anilise.

100. Quanto a mim, o que importa, para
que os objectivos prosseguidos pela direc-
tiva sejam alcancados, &€ que a informacdo
sobre o destino dos bens, que o anunciante
pretende comunicar aos consumidores,
possa ser efectivamente transmitida.

101. Para tanto, os meios a privilegiar
devem ser parcimoniosos em relagdo ao
renome do concorrente. O recurso a um
sinal distintivo desse operador sb6 pode ser
admitido na medida em que nio existirem
outras vias que permitam efectuar a com-
paragdo.



TOSHIBA EUROPE

102. No caso em apreco, o juiz de reenvio
devera verificar se nio existem meios para
revelar o destino dos produtos da Katun
que ndo sejam a referéncia aos niimeros de
artigos da Toshiba. Devera ter em conta o
facto de a marca do aparelho a que se
destinam os produtos poder com legitimi-
dade ser mencionada. Caber-lhe-a exami-
nar se ndo & possivel fazer uma descricdo
grafica do aparetho na qual sejam referidos
os locais de colocacio de varios acessorios.
O juiz alemdo poderd encontrar qualquer
outra alternativa que nio obrigue a Katun a
recorrer ao sistema de numeragio da Tos-
hiba, como, por exemplo, a descricio
escrita dos produtos na perspectiva da sua
utilizacio.

103. Nio creio que o facto de um outro
sistema de comparacdo dificultar a distri-
buicio do fornecedor deva ser tido em
conta para apreciar o nivel dos problemas
eventualmente surgidos pela impossibili-
dade de se recorrer aos niimeros de artigos.

104. Dizer que a utilizagdo dos niimeros de
artigos de um concorrente facilita a distri-
bui¢io dos seus proprios produtos & o
mesmo que admitir que se retira proveito
do renome desse operador. Com efeito, o
sistema de numeragdo constitni um dos
meios de ac¢fio ao seu dispor, através do
qual ele consolida esse prestigio ao facilitar
a sua propria identificagio junto dos con-
sumidores.

10S. Assim, ndo se pode tolerar o seu uso
pelo operador concorrente sem que fique
previamente claro que nfio & possivel qual-

quer outra solucdo vidvel susceptivel de lhe
permitir competir com os produtos assim
identificados. As facilidades surgidas para a
venda dos produtos, em virtude da utiliza-
¢do dos niimeros de artigos ndo sdo pois
obrigatoriamente legitimas, uma vez que
tém origem no proprio concorrente 27,

106. Resulta do que precede que sb se
podem ter em conta as consequéncias da
impossibilidade de fazer referéncia ao
namero de artigos do produto concorrente
se nenhuma outra solu¢io permitir ao
anunciante realizar a publicidade compa-
rativa,

A comparagdo dos pregos

107. Idéntica questio 4 colocada a propé-
sito do destino dos produtos deve ser
resolvida no que respeita aos pregos.

27 — O argumento segundo o qual o recurso a uma descrigio
pormenorizada dos produtos representa para o anunciante
uma dificuldade particularmente grande suscita, alias,
duas observagdes. Por um lado, o il:’lbricantc de produtos
cujas referéncias vém indicadas em paralelo foi ele proprio
confrontado, na devida altura, com esse obsticulo, antes
de o scu sistema de numeragio ser conhecido pelos
consumidores. Por outro lado, nio & certo que o namero
total de produtos i venda para um mesmo aparelho seja
indiferente para apreciar o nivel de dificuldade em causa,
partindo do pressuposto que esta deva ser tida em conta, A
descri¢iio grafica ou escrita dos produtos nio é assim tio
complicada de fazer, quando as pegas d venda sio em
ntimero reduzido e nido se contam ds dezenas.
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108. Recorde-se que a publicidade contro-
vertida nio contém uma comparagio
directa dos precos, apresentando antes
uma formula que deixa claramente enten-
der que os pregos dos produtos da Katun
sdo inferiores aos da Toshiba.

109. Ja foi por mim admitido que, mesmo
com esta forma implicita, desde que limi-
tada a este aspecto, a publicidade compa-
rativa nio & considerada contriria ao
requisito de comparagio objectiva dos
precos, na acep¢do do artigo 3.°, n.° 1,
alinea c), da directiva. Dizer, sem fornecer
montantes, que um bem x & menos caro do
que'um bem Y ndo constitui, enquanto tal,
uma apreciacio contendo elementos de
natureza subjectiva.

110. No entanto, deve perguntar-se se a
indicacio dos nfimeros em paralelo &
necessaria 4 comparagio dos precos, tal
como foi efectuada, a luz dos requisitos de
proteccio do renome ligado a um sinal
distintivo.

111. Pode admitir-se que o recurso aos
niimeros de artigos de um concorrente nio
leva ao aproveitamento indevido do seu
renome, no caso de os niimeros constitui-
rem um «sinal distintivo», na acep¢do do
artigo 3.°-A, n.° 1, alinea g), da directiva,
se os pregos forem explicitamente mencio-
nados.
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112. Com efeito, ndo se afigura possivel
comparar os precos sem identificar o ope-
rador concorrente cujos bens sdo utilizados
como ponto de comparacdo. A exigéncia de
uma identificacio precisa dos produtos
concorrentes implica que se efectue a
designagdo inequivoca desse operador,
ainda que, na observancia dessa condigéo,
ela possa estar implicita.

113. No entanto, & também necessario que
os pregos correspondentes figurem de
modo explicito. A indicagio dos nimeros
de artigos pertencentes a4 Toshiba, ou de
qualquer outro sinal distintivo equivalente,
ndo pode ser feita sem referéncia ao prego,
se a intencdo do anunciante for a de
efectuar uma publicidade comparativa dos
pregos.

114. A indicacdo em paralelo de um sinal
distintivo, como os nfimeros de artigos, sem
referéncia ao prego, j4 ndo serviria apenas
para a identifica¢do do concorrente, o que
esta assegurado no caso de comparacio
explicita dos pregos. Como ja sublinhei a
proposito da comparagio objectiva, tam-
bém chamaria a atengdo dos consumidores
para a equivaléncia qualitativa dos produ-
tos.

Poder-se-ia entdo recear que o anunciante
retirasse partido indevido do renome do seu
concorrente. A referéncia feita a este Gltimo
ja ndo serviria exclusivamente para identi-
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ficar o produto concorrente tendo em vista
a comparacio de um elemento objectivo
que pode ser o preco. Seria apenas utilizada
para sugerir a existéncia de uma qualidade
idéntica, o que estaria na base de o
anunciante eventualmente afirmar a sua
diferenca indicando que os seus pregos sio
mais aliciantes, sem no entanto menciona-
-los.

115. Eis a razdo pela qual creio que o
anunciante que utiliza o sinal distintivo de
um concorrente ao lado das suas proprias
referéncias, a0 mesmo tempo que efectua

Conclusio

uma comparagdo implicita dos precos, &
mais susceptivel de retirar partido indevido
do renome desse concorrente do que aquele
que efectua essa mesma indicacio em
paralelo a0 mesmo tempo que explicita os
precos dos produtos apresentados.

116. Por conseguinte, uma publicidade
comparativa tendo como objecto a compa-
ragdo de precos ndo pode utilizar o sinal
distintivo de um concorrente sem mencio-
nar de modo explicito os precos de cada um
dos produtos comparados.

117. Tendo em conta as consideragdes que precedem, proponho ao Tribunal de
Justica que responda do seguinte modo ds questdes prejudiciais colocadas pelo

Landgericht Diisseldorf:

«1) Constitui ‘publicidade comparativa’, na acepciio do artigo 2.°, n.° 2-A, da
Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa a
aproximagio das disposi¢des legislativas, regulamentares e administrativas
dos Estados-Membros em matéria de publicidade enganosa, alterada pela
Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Qutubro
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de 1997, relativa a4 publicidade enganosa para incluir a publicidade
comparativa, a publicidade feita por um operador econdémico para promover
os seus produtos destinados ao funcionamento de um aparelho fabricado por
outro operador econdbmico, mencionando o primeiro as referéncias atribuidas
pelo segundo aos seus proprios produtos ao lado das referéncias dos produtos
do anunciante, com o objectivo de os identificar, desde que esta mengdo
permita a uma pessoa medianamente informada identificar o operador
econdmico cujas referéncias sdo retomadas na publicidade.

Nio efectua uma ‘comparagio objectiva’ dos bens, na acepgdo do
artigo 3.°-A, n.° 1, alinea c), da Directiva 84/450, a publicidade comparativa
que consiste em colocar as referéncias atribuidas pelo anunciante aos
produtos por ele produzidos ao lado das referéncias atribuidas por outro
operador econbmico aos seus proprios produtos, com o objectivo de os
identificar, sem qualquer outra referéncia s respectivas caracteristicas dos
produtos apresentados.

Esta qualificacio deve também ser afastada quando a publicidade compara-
tiva apresenta os produtos em causa como sendo de qualidade idéntica, sem
descrever as caracteristicas comprovaveis desses produtos que levem a tal
apreciacdo, mesmo que essa publicidade comparativa refira que os produtos
do anunciante sdo vendidos a preco inferior.

Constituem ‘sinal distintivo’, na acepcio do artigo 3.°-A, n.° 1, alinea g), da
Direciva 84/450, as referéncias atribuidas por um operador econémico aos
produtos por ele produzidos, com o objectivo de os identificar, desde que
essas referéncias permitam a uma pessoa medianamente informada identificar
o operador econdmico em causa.
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4) Deve ser considerado como retirando partido indevido do renome de um
concorrente, na acep¢do do artigo 3.°-A, n.° 1, alinea g), da Directiva 84/450,
o fabricante de produtos destinados ao funcionamento de um aparelho
produzido por outro operador econdmico, o qual inclui na sua publicidade
referéncias atribuidas por este Gltimo aos seus proprios produtos, ao lado das
referéncias dos produtos por ele vendidos, com o objectivo de os identificar,
quando, por um lado, as referéncias do operador econdmico concorrente
constituem ‘sinais distintivos’ na acep¢io do artigo 3.°-A, n.° 1, alinea g), da
Directiva 84/450, e, por outro, a utilizacdo dessas referéncias ndo é necessaria
d informacdo dos consumidores sobre as caracteristicas dos produtos
comparados.

Para determinar se um anunciante retira partido indevido do renome de um
concorrente, na acep¢do do artigo 3.°-A, n.° 1, alinea g), da Directiva 84/450,
ndo & necessario ter em conta o facto de outro método de comparagio, que
nio consiste em mencionar as referéncias atribuidas pelo concorrente aos seus
proprios produtos, tornar mais dificil a distribui¢io dos produtos do
anunciante.»
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