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CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
F. G. JACOBS

apresentadas em 29 de Janeiro de 1998 "

1. Na sua jurisprudéncia sobre os arti-
gos 30.° ¢ 36.° do Tratado CE, o Tribunal
estabeleceu, em matéria de marcas, como

para outras formas de propriedade intelec--

tual, o principio do esgotamento comuniti-
rio 1: assim, a venda na Comunidade, pelo
titular da marca ou com o seu consenti-
mento, de produtos com essa marca, esgota
os direitos no interior da Comunidade e,
salvo circunstincias excepcionais, o titular
nio se pode opor a que terceiros facam uso
dessa marca em subsequentes operagdes em
qualquer lugar da Comunidade.

2, O artigo 7.°% n.° 1, da directiva sobre mar-
cas 2 di efeito ao principio do esgotamento
comunitirio tal como foi desenvolvido pela
jurisprudéncia do Tribunal de Justiga. Dispde
que o direito conferido pela marca nio per-
mite ao seu titular proibir o uso desta para
produtos comercializados na Comunidade
sob essa marca pelo titular ou com o seu
consentimento. Em virtude do acordo sobre
o Espaco Econdémico Europeu (a seguir
«EEE»), este principio foi em seguida alar-
gado ao territério do EEE, que ¢ constituido
actualmente, por um lado, pela Comunidade

* Lingua original: inglés.

1 — O principio foi estabelecido, em matéria de marcas, pelo
acérdio de 31 de Outubro de 1974, Winthorp (16/74,
Colect., p. 499).

2 — Primeira Dircctiva 89/104/CEE do Consclho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40,
p. 1).
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e, por outro, pela Islindia, pelo Liechtenstein
e pela Noruega. O titular da marca pode no
entanto proibir a um terceiro o uso desta na
Comunidade ou no EEE para produtos que
foram comercializados fora da EEE sob essa
marca pelo titular ou com o seu consenti-
mento? Esta questio coloca-se na sequéncia
do pedido prejudicial submetido pelo Obers-
ter Gerichtshof (Austria).

3. A questio é portanto saber se o direito
comunitirio impde aos Estados-Membros
que sé prevejam o esgotamento quando os
produtos foram comercializados no EEE ou
se, pelo contririo, os Estados-Membros
podem (ou talvez mesmo devem) prever o
esgotamento quando os produtos foram
comercializados num pafs terceiro — um
principio do esgotamento internacional (isto
é, mundial).

A directiva sobre as marcas

4. A directiva sobre as marcas foi adoptada
com base no artigo 100.°-A do Tratado CE.
Nio tinha por objectivo «proceder a
uma aproximagio total das legislagdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas»,
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mas simplesmente aproximar as «disposi¢des
nacionais que tenham uma incidéncia mais
directa sobre o funcionamento do mercado
interno» (terceiro considerando da directiva).

5. Os primeiro, terceiro e nono consideran-
dos da dircctiva referem respectivamente:

«Considerando que as legislagdes actual-
mente aplicdveis nos Estados-Membros em
matéria de marcas comportam disparidades
susceptiveis de entravar a livre circulagio de
produtos ¢ a livre prestacio de servigos ¢ de
distorcer as condi¢des de concorréncia no
mercado comum; que importa, pois, aproxi-
mar as legislagdes dos Estados-Membros
com vista ao estabelecimento ¢ ao funciona-
mento do mercado interno;

Considerando que actualmente nio se afi-
gura necessirio proceder a uma aproximagio
total das legislagdes dos Estados-Membros
em matéria de marcas e que basta limitar a
aproximagio is disposi¢des nacionais que
tenham uma incidéncia mais dirccta sobre o
funcionamento do mercado interno;

Considerando que é fundamental, para facili-
tar a livre circulagio de produtos e servigos,
providenciar para que as marcas registadas
passem a usufruir da mesma protecgio de
acordo com a legislagdo de todos os Estados-
-Membros; que tal nio priva os Estados-
-Membros da faculdade de conceder uma
protecgio mais ampla ds marcas que gozem
de prestigio.»

6. Em resumo, a directiva harmoniza as con-
digdes gerais relativas & «aquisi¢io e & con-
servagio do dircito sobre a marca registada»
(sétimo considerando) ¢ os direitos conferi-
dos pela marca (artigos 5.°, 6.° ¢ 7.°). Especi-
fica, portanto, os sinais susceptiveis de cons-
tituir uma marca (artigo 2.°), os motivos de
recusa ou de nulidade da marca (artigos 3.° ¢
4.°), os cfcitos da tolerincia do uso da marca
posterior (artigo 9.°) ¢ do ndo uso da marca
(artigos 10.° € 12.°, bem como os motivos de
caducidade da marca (artigo 12.°).

7. No entanto, em determinadas dreas, é dei-
xada aos Estados-Membros liberdade para
adoptar as disposi¢des previstas pela direc-
tiva; assim, a directiva define, por exemplo,
determinados motivos facultativos de recusa
de registo da marca ou da sua declaragio de
nulidade (artigo 3.° n.°2 ¢ 4.° n.°4), bem
como uma opgio quec permita conceder, em
determinadas circunstincias especificas, a
protecgio a uma marca no que concerne o
scu uso para produtos ou scrvigos que nio
sdo similares, quando esta goza de prestigio
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(artigo 5.% n.° 2) 3. Além disso, o sétimo con-
siderando precisa que:

«Os Estados-Membros poderio manter ou
introduzir nas respectivas legislacbes motivos
de recusa ou de nulidade relacionados com
condi¢bes de aquisicio ou de conservagio do
direito sobre a marca, para as quais nio
existe qualquer disposigio de aproximagio,
referentes, por exemplo, 4 qualidade de titu-
lar da marca, & renovagio da marca, ao
regime de taxas ou i nio observincia das
normas processuais,»

A directiva deixa igualmente aos Estados-
-Membros dreas como a das regras processu-
ais relativas ao registo, i caducidade ou i
declaragio de nulidade das marcas (quinto
considerando), a protecgio de marcas nio
registadas (quarto comnsiderando) e disposi-
¢bes relativas 4 concorréncia desleal, & res-
ponsabilidade civil ¢ 3 defesa dos consumi-
dores (sexto considerando).

8. As disposigbes mais importantes no que
concerne ao presente processo $io os arti-
g0s5.° ¢ 7.°, que t8m por epigrafe «Direitos
conferidos pela marca» e «Esgotamento dos
direitos conferidos pela marca».

3 — V, igualmente, os artiges 3.% n.°4, 9.5, n.°2, ¢ 15% n.° 2.
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9. O artigo 5.° preceitua que:

«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 3 marca para
produtos ou servicos idénticos iqueles
para os quais a marca foi registada;

b) de um sinal relativamente ao qual, devido
i sua identidade ou semelhanca com a
marca e devido i identidade ou seme-
lhanga dos produtos ou servigos a que a
marca ¢ o sinal se destinam, exista, no
espirito do piblico, um risco de confusio
que compreenda o risco de associagio
entre o sinal e a marca.
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3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se
encontrem preenchidas as condigSes enume-
radas nos n.°*1 ¢ 2:

a) apor o sinal nos produtos ou na respec-
tiva embalagem;

b) oferecer os produtos para venda ou
coloci-los no mercado ou armazeni-los
para esse fim, ou oferecer ou fornecer ser-
vigos sob o sinal;

c) importar ou cxportar produtos com essc
sinal;

d) utilizar o sinal nos documentos comerci-
ais ¢ na publicidade.»

10. Estatui o artigo 7.° que:

«1. O direito conferido pela marca nio per-
mite ao seu titular proibir o uso desta para
produtos comercializados na Comunidade

sob essa marca pelo titular ou com o seu
consentimento.

2. O n.°1 nio ¢ aplicdvel sempre que exis-
tam motivos legitimos que justifiquem qu¢ o
titular se oponha & comercializagio posterior
dos produtos, nomeadamente sempre que o
estado desses produtos seja modificado ou
alterado apés a sua colocagio no mercado.»

11. Noutros actos comunitirios relativos aos
dircitos de propriedade intelectual ¢ foram
inscritas disposigdes relativas ao esgotamento
¢ de efcito andlogo a estas que figuram no
artigo 7.° O texto mais pertinente a este pro-
pésito é o regulamento sobre a marca comu-
nitéria, que cxaminarci mais adiante.

O acordo EEE

12. Se bem que o artigo 7.°, n.° 1, da dircc-
tiva sobrc marcas sc refira a uma comerci-
alizagio na Comunidade, o principio do
esgotamento dos dircitos foi alargado, para
certos cfeitos, como ji foi dito, ao EEE,

4 — V., por cxcmplo, artigo 9.° n.°2, da Dircctiva 92/100/CEE
do Consclho, de 19 de Novembro de 1992, relativa ao dircito
de aluguer, a0 dircito de comodato ¢ a certos dircitos conc-
xos 2os dircitos de autor em matéria de propriedade intelec-
tual (JO L 346, p. 61). A Comissio considera que cstas dis-
posigdes t8m igualmente por cfeito excluir o esgotamento
internacional: v. a sua resposta 2 uma pergunta cscrita do Par-
lamento Europcu (JO 1994, C 340, p. 37).
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A directiva foi um dos actos legislativos inte-
grados no direito do EEE pelo acordo sobre
o EEES5, que entrou em vigor em 1 de
Janeiro de 1994 6, O Anexo XVII ao acordo
altera, «para cfeitos do presente acordo» o
artigo 7.°, n.°1, da directiva de modo a
referir-se a uma comercializagio no EEE e
nio na Comunidade: substitui a expressio
«<na Comunidade» pela expressio «numa
parte contratante» 7. Além disso, um proto-
colo ao acordo, o protocolo n.° 28, relativo i
propriedade intelectual, contém um artigo 2.°
com a epigrafe «Caducidade dos direitos» 8,
O artigo 2.9, n.° 1, dispde:

«Na medida em que a caducidade é objecto
de medidas ou de jurisprudéncia comunit-
rias, as partes contratantes estabelecerio a
caducidade dos direitos de propriedade inte-
lectual tal como previsto na legislagio comu-
nitdria. Sem prejuizo da evolugio futura da
jurisprudéncia, a presente disposicio serd
interpretada de acordo com o sentido que lhe
é dado pelos acérdaos do Tribunal de Justica
das Comunidades Europeias proferidos antes
da assinatura do presente acordo.»

13. Nenhum problema concernente ao refe-
rido protocolo foi suscitado no presente
processo, cujos factos ocorreram apés a

5 — JO19%, L1, p.3.

6 — 1de Maio de 1995 relativamente ao Principado do Liechtens-
tein.

7 — P 482
8 — P 194,
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Repiblica da Austria (anteriormente mem-
bro do EEE) ter integrado 2 Comunidade em
1 de Janeiro de 1995.

Matéria de facto

14, A recorrente, Silhouette International
Schmied GmbH & Co.KG (a seguir
«Silhouette»), é uma sociedade austriaca que
fabrica éculos de moda da gama supetior de
pregos. Comercializa-os no mundo inteiro
sob a marca nominal e figurativa «Silhouet-
te» registada na Austria e na maior parte dos
paises do mundo, bem como no plano inter-
nacional. Na Austrla, a recorrente fornece os
6culos a oculistas; nos outros paises, tem
uma rede de distribuicio através de filiais ou
distribuidores.

15. A recorrida, Hartlauer Handelsgesells-
chaft mbH (a seguir «Hartlauer»), vende
6culos em numerosas sucursais na Austria e
os seus baixos pregos constituem o principal
mébil de atracgio de clientela. Nio é abaste-
cida pela recorrente, uma vez que esta consi-
dera que a distribuigio dos seus produtos
pela recorrida seria prejudicial 3 imagem que
criou de fabricante de éculos que estdo na
moda e de qualidade superior.

16. Em Outubro de 1995, a recorrente ven-
deu 21 000 armacdes de éculos de modelos
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desactualizados & sociedade Union Trading
pelo montante de 261 450 USD. Esta venda
foi feita por intermédio de um representante
da recorrente para as vendas no Médio Ori-
ente. A recorrente encarregou-o de dar ins-
trugdes ao comprador para apenas vender as
armagdes de éculos na Bulgiria ou nos pafses
da antiga Unido Soviética e de nio os expor-
tar para outros paises. O representante afir-
mou & recorrente ter transmitido estas ins-
trugdes ao comprador. O  Oberster
Gerichtshof salientou ndo ter sido possivel
verificar sc assim aconteceu realmente.

17. A Silhouctte forneceu as armagdes i
sociedade Union Trading em Séfia em
Novembro de 1995. A Hartlauer comprou
posteriormente as mercadorias (sem ter sido
possivel, segundo o Oberster Gerichtshof,
saber a quem) ¢ colocou-as & venda na Aus-
tria a partir de Dezembro de 1995. Numa
campanha publicitiria deu a conhecer que,
muito embora nio podendo ser abastecida
pela recorrente, tinha conseguido adquirir
21000 armagdes Silhouette no estrangeiro.
Nas suas observagées, a Hartlauer afirma ter
obtido garantia, a0 comprar a mercadoria, de
que nio havia qualquer obsticulo i sua
importagio na Austria.

18. A Silhouctte opde-sc & venda das suas
armagdes pela Hartlauer na Austria ¢ requer
que seja proibido & Hartlauer comercializar
Sculos ou armagdes de Sculos com a sua
marca que ndo tenham sido colocados no
mercado no EEE por si ou com o scu con-
sentimento. Sustenta nio se terem esgotado
os seus direitos de marca, uma vez que a

directiva apenas prevé o esgotamento desses
direitos se os produtos foram comercializa-
dos no territério do EEE pelo titular da
marca ou com o seu consentimento. Basecia o
scu pedido ndo sé no § 10 a da Markenschut-
zgesetz (lei relativa A protecgio das marcas),
mas também nos §§1 ¢ 9 da Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb (lei sobre a
repressdo da concorréncia desleal ou ilicita) e
no artigo 43.° do Allgemeines Biirgerliches
Gesetzbuch (cédigo civil).

19. A Hartlauer contesta alegando que a
Silhouette nio vendeu as armacgdes de 6culos
dando instrugdes para nio sc proceder a
qualquer importagio na Comunidade ¢ pede
que a acgdo seja julgada improcedente.

20. A acgdo da Silhouette foi julgada impro-
cedente pelo Landgericht Steyer ¢, em
recurso, pelo Oberlandesgericht Linz. O
presente pedido prejudicial foi remetido no
quadro de recurso interposto pela Sithouette
para o Oberster Gerichtshof da decisio do
Oberlandesgericht Linz.

21. E em termos quasc idénticos que a lei
que alterou, em 1992, a Markenschutzgesetz
transpds o artigo 7.° da directiva sobre as
marcas no direito nacional austriaco. O § 10
a, n.°1, da Markenschutzgesetz cstabelece
que o dircito conferido pela marca nio
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permite ao seu titular proibir a terceiros o
seu uso para produtos comercializados no
EEE sob essa marca pelo titular ou com o
seu consentimento.

22. O Oberster Gerichtshof precisa que,
antes da transposicdo da directiva sobre mar-
cas, os 6rgdos jurisdicionais austriacos aplica-
vam o principio do esgotamento internacio-
nal. Cita um acérdio proferido em 1971 pelo
Oberster Gerichtshof no processo Agfa®. A
posigdo posterior A transposigio da directiva
é no entanto incerta. Decorre dos conside-
randos 1 que a intengio do legislador era
deixar & prética juridica a resolugio da
questio da validade do principio do esgota-
mento internacional.

23. O Oberster Gerichtshof pretende, por
conseguinte, verificar se a directiva sobre
marcas permite aos Estados-Membros aplicar
uma regra de esgotamento internacional.
Coloca igualmente uma segunda questio
relativa 3s acgBes de que deve dispor o titular
da marca por forca da directiva,

9 — SZ43/219.
10 — 699 BlgNR 18. GP5.
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24. O Oberster Gerichtshof colocou as
seguintes questdes 2o Tribunal de Justiga:

«O n.°1 do artigo 7.° da Primeira Directiva
do Consclho, de 21 de Dezembro de 1988,
que harmoniza as legislacbes dos Estados-
-Membros em  matéria de  marcas
(89/104/CEE, JO 1989, L 40, p. 1), deve ser
interpretado no sentido de a marca conceder
ao seu titular o direito de proibir a um ter-
ceiro o uso da marca em mercadorias com ela
comercializadas num Estado que ndo é parte
contratante?

O titular da marca pode, com base apenas no

° 1 do artigo 7.° da Directiva 89/104, pedir
que o terceiro deixe de usar a marca para
produtos comercializadas num Estado que
ndo ¢ parte contratante?»

A referéncia a parte contratante deve ser
entendida como uma referéncia a parte con-
tratante do Acordo EEE, ou seja, do lado da
EFTA, os Estados que sdo partes no acordo
(actualmente, a Reptiblica da Islandia,

Principado do Liechtenstein ¢ o Reino da
Noruega), e, do lado da Comunidade,

Comunidade e/ou os Estados-Membros
da Comunidade Europeia!l. As questdes

11 — V. artigo 2.°, alinca c), do acordo EEE.
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respeitam portanto a produtos comercializa-
dos fora do EEE. Nio ¢ necessirio examinar
qual a situagio para os produtos comerciali-
zados no EEE ¢ importados posteriormente
na Comunidade. Por comodidade, referir-
-me-ei mais adiante 4 importagio na Comu-
nidade de bens comercializados fora do EEE.

25. Foram apresentadas observagdes escritas
pela Silhouette, pela Hartlauer, pelos Gover-
nos austrfaco, francés, alemio, italiano, sueco
e do Reino Unido, bem como pela Comis-
sio. A Silhouctte, a Hartlauer, o Governo
italiano ¢ a Comissio apresentaram alegacdes
na audiéncia.

Primeira questdo

26. Com a sua primeira questio, o Oberster
Gerichtshof pergunta se cabe interpretar o
artigo 7.° n.° 1, da dircctiva sobre as marcas
no sentido que o titular de uma marca pode
proibir a um terceiro o uso da mesma para
produtos comercializados sob essa marca
num Estado que ndo é membro do EEE. A
questio ndo especifica se o titular da marca
consentiu em tal comercializagio num
Estado que nio ¢ membro do EEE. Infere-sc
contudo claramente do despacho de reenvio
que a Silhouette deu o seu consentimento
para comercializagio na Bulgdria, uma vez
que ¢ declarado que a Silhouette deu instru-
gbes para que as mercadorias ai fossem

vendidas e entregou-as ao comprador em
S6fia. Cabe portanto apreciar a questdo pre-
sumindo que titular da marca consentiu que
esses produtos fossem comercializados fora

do EEE.

27. E de entender igualmente para efeitos do
presente processo que a Silhouette nio con-
sentiu que os seus produtos fossem revendi-
dos no territério do EEE. Este entendimento
é exacto apesar de o érgio jurisdicional naci-
onal ecxprimir algumas dividas quanto a
saber se as restrigbes relativas i revenda
foram correctamente transmitidas ao com-
prador. Se a Silhouette tivesse consentido
numa comercializagio no EEE a resposta 2
primeira questdo colocada seria claramente
que a Silhouette ndo poderia opor-se 3
importagio dos scus produtos na Austria.

28. O Oberster Gerichtshof nio sugeriu que
existissem «razdes legitimas» na acepgio do
artigo 7.°% n.°2, da directiva, para que a
Silhouctte se opusesse & venda dos scus écu-
los na Austria.

29. Assim, foi claramente submetida ao Tri-
bunal de Justiga, no caso vertente, a questio
de saber se a directiva sobre as marcas, ao
prever o esgotamento dos dircitos da marca
em consequéncia de comercializagio na
Comunidade, cxige dos Estados-Membros
que cstes permitam ao titular da marca

I-4809




CONCLUSOES DE E G, JACOBS — PROCESSO C-355/96

opor-se 4 importagio na Comunidade de
produtos comercializados fora do EEE por si
ou com O sell consentimento, € unicamente
porque nio consentiu na comercializagio
desses produtos na Comunidade: isto ¢, se
proibe que os Estados-Membros adoptem o
principio do esgotamento internacional,

O texto da directiva sobre as marcas

30. O artigo 7.°, n.° 1, apenas prevé o esgo-
tamento quando os produtos foram comerci-
alizados na Comunidade: apenas prevé, por-
tanto, 0 esgotamento comunitirio, nio o
esgotamento internacional.

31. E aceite por todos, e muito justamente
em meu entender, que a directiva ndo exige
dos Estados-Membros a prev1sao do esgota-
mento internacional: no méximo deixa esta
questio em aberto como opgio dos Estados-
~Membros. Se a directiva tivesse pretendido
impor o esgotamento internacional, o artigo
.°, n.° 1, nfio se teria limitado a invocar a
comercializagio na Comunidade.

32. Os trabalhos preparatérios da directiva
confirmam que a mesma nio pretendia
impor o esgotamento internacional. A pri-
meira proposta da Comissio previa impor o
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esgotamento internacional 12, A Comissio
alterou entretanto a sua posigdo ¢ a sua pro-
posta modificada 13 limitava expressamente o
principio do esgotamento aos produtos
comercializados «na Comunidade».

33, Quanto a saber se a directiva proibe o
esgotamento internacional ou deixa esta
questio em aberto, a redac¢io do artigo 7.°,
n.° 1, faz-me pender para a primeira solucio.
O artigo 7.°% n.° 1, enuncia as condigdes em
que o direito de marca se esgota: a leitura
simples deste artigo é que essa enunciagio é
feita exaustivamente. Ao dispor que os direi-
tos se esgotam quando os produtos sdo
comercializados na Comunidade, o artigo
7.°, n.°1, é naturalmente entendido como
significando que os direitos nio se esgotam
quando os produtos séo comercializados
num pafs terceiro. E verdade que a directiva
nio proibe expressamente o esgotamento
internacional, mas este efeito pode ser razo-
avelmente deduzido da sua redacgio. Admito
a existéncia de argumentos em sentido con-
tririo, mas estes argumentos tém pouco
apoio no texto da directiva.

34, A minha anilise dos efeitos da redacgio
do artigo 7.°, n.° 1, é confirmada pela econo-
mia da directiva. O artigo 7.°, n.°1, é uma
derrogagio aos direitos que o artigo 5.°%
n.° 1, confere ao titular da marca. Em geral,

12 — JO 1980, C351, p.1; para os considerandos, v
COM(80) 635 final,

13 — JO 1985, C 351, p. 4.
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as derrogagdes nio devem ser interpretadas
em sentido lato. No caso vertente, nio cabe
dar ao artigo 7.°, n.°1, uma interpretagio
mais ampla que a de que o mesmo prevé no
csgotamento comunitdrio. Seria necessirio
acrescentar 2 directiva uma derrogagio suple-
mentar, ticita, deixando a possibilidade de
prever um esgotamento internacional, o que
parcce contréirio 3 economia da directiva,

Os objectivos e o alcance da directiva sobre
as marcas

35. Nio scndo o texto da directiva conclu-
dente, os scus objectivos ¢ o seu alcance sio
de importincia crucial na interpretagio das
suas disposigdes. As indicagdes que figuram
nos scus considerandos nio tendem todas, no
entanto, na mesma direcgdo. Por um lado,
deve recordar-se que a directiva nio pretende
«proceder a uma aproximagio total das legis-
lagdes dos Estados-Membros em matéria de
marcas», mas procura aproximar as «disposi-
¢bes nacionais que tenham uma incidéncia
mais directa sobre o funcionamento do mer-
cado interno». Por outro lado, providencia
para que, salvo determinadas excepgdes limi-
tadas, as marcas «passem a usufruir da
mesma protecgio de acordo com a legislacio
de todos os Estados-Membros».

36. Os partidirios da tese do csgotamento
internacional sublinham o cardcter limitado
da harmonizagio que a directiva pretende

alcancar e sustentam a necessidade de consi-
derar a referéncia ao esgotamento comuniti-
rio, que & feita no artigo 7.°, n.° 1, como uma
regra minima,

37. Pretendem, além disso, que o artigo 7.°
procura simplesmente codificar a jurispru-
déncia do Tribunal de Justiga sobre o esgota-
mento dos direitos, uma vez que este Iribu-
nal sublinhou que cumpre interpretar o
artigo 7.° do mesmo modo que a sua juris-
prudéncia relativa aos artigos 30.° e 36.° do
Tratado. Afirmam que, anteriormente 3
transposi¢io da  directiva, os Estados-
-Membros tinham toda a liberdade quanto 4
adopgdo do principio do esgotamento inter-
nacional; ¢ que, na auséncia de disposicio
contrdria expressa, csta solugio deve conti-
nuar em vigor sob a algada da directiva,

38. Bascando-sc no texto do terceiro consi-
derando da directiva 4, os opositores ao
esgotamento  internacional alegam  que,
embora seja verdade que a directiva nio
constitui uma medida de harmonizagio total,
a aplicagio, por um Estado-Membro, do
principio do esgotamento internacional cons-
titui uma das disposi¢des «que t8m incidén-
cia mais directa sobre o funcionamento do
mercado comum» ¢ que se trata, portanto,
do tipo de problema que a directiva preten-
deu harmonizar. Além disso, o objectivo da
dircctiva é providenciar no sentido de as
marcas «usufruirem da mesma protecgio de
acordo com a legislagio de todos os Estados-
-Membros». Embora a protecgio que a

14 — Citado no n.° 5 supra.
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directiva concede ndo exija um sistema total-
mente uniforme, uma vez que determinados
aspectos sio deixados 3 liberdade dos
Estados-Membros, esses aspectos nio deixam
de ser bastante restritos e as opgdes cuidado-
samente especificadas (v. n.° 7 supra).

39. Quanto ao alcance e aos efeitos da direc-
tiva, pode ser sustentado, em meu entender,
que esta alterou a incidéncia do direito
comunitirio sobre a protecgio das marcas.
Anteriormente, o efeito dos artigos 30.° e
36.° do Tratado sobre o direito nacional de
marcas constitufa o tnico problema em
direito comunitirio. A directiva harmoniza
as condigdes e as consequéncias essenciais da
protec¢do das marcas. Se bem que, num con-
texto interno & Comunidade, o Tribunal de
Justica tenha considerado o artigo 7.° da
directiva como uma codificagio da jurispru-
déncia anterior, nio se pode entender que é
essa a tinica funcio do artigo 7.° A directiva
regulamenta o essencial dos direitos de marca
e as suas disposigbes sio concebidas para
substituirem as diversas leis nacionais em
todo o dmbito das suas disposicies.

40. Se a directiva ¢ considerada definidora
das condigdes e dos efeitos essenciais da pro-
teccio das marcas, é dificil sustentar que
deixa aos Estados-Membros a liberdade de
optar pelo esgotamento internacional. O
alcance do principio do esgotamento consti-
tui, apesar de tudo, um aspecto fuleral do
contetido dos direitos de marca.
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41. Mas mesmo que se adopte uma perspec-
tiva mais restrita quanto i natureza da direc-
tiva, parece claro que o esgotamento interna-
cional é um dos aspectos «que tem uma
incidéncia mais directa sobre o funciona-
mento do mercado interno» e constitui por-
tanto parte daqueles que a directiva pretende
harmonizar. Se determinados Estados-
-Membros praticam o esgotamento internaci-
onal e outros nio, existem obsticulos as tro-
cas comerciais no mercado interno, que a
directiva tem precisamente como objectivo
climinar.

42. £, antes de mais, por esta razio que os
Governos austrfaco, francés, alemdo, italiano
e do Reino Unido, bem como a Comissio,
entendem que cabe interpretar a directiva no
sentido de que esta proibe o principio do
esgotamento  internacional. Alegam, no
essencial, que, se os Estados-Membros tives-
sem a liberdade de conceder ou néo aos titu-
lares de marcas o direito de sec opor is
importacbes provenientes de pafses terceiros,
os mesmos produtos podiam ser objecto de
importacSes paralelas num Estado-Membro
¢ nio o podiam ser noutro, consequéncia
incompativel com o mercado interno. Néo se
pode, evidentemente, responder a este argu-
mento que, uma vez importados num
Estado-Membro que admite o esgotamento
internacional, as mercadorias podem benefi-
ciar da livre circulagio no interior da Comu-
nidade, uma vez que tal proposigio teria por
efeito impor o esgotamento internacional a
todos os Estados-Membros, o que, como
acima se viu, é contririo 3 directiva. A argu-
mentagdo dos cinco Estados-Membros e da
Comissio possui, em meu entender, grande
consisténcia.
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43. Foi uma argumentacio idéntica que
determinados Estados-Membros (a Repi-
blica Francesa, a Repiblica Federal da Ale-
manha ¢ o Reino Unide da Gri-Bretanha e
da Irlanda do Norte) ¢ a Comissdo invoca-
ram no Tribunal EFTA no processo Mag
Instrument Inc./ California Trading Com-
pany Norway, Ulsteens. Este processo
tinha por objecto a interpretagio do artigo
7.°, n.° 1, da directiva e, em especial, o pro-
blema do esgotamento internacional aplicado
aos Estados da EFTA. Tal como acima foi
referido, o artigo 7.°, n.° 1, foi alargado, para
efcitos do acordo EFTA, aos produtos
comercializados no territério do EEE. O
Tribunal EFTA respondeu do scguinte
modo:

«Importa rejeitar esta argumentagio na
medida em que 2 mesma concerne os Estados
EFTA. Diferentemente do Tratado CE, o
acordo EFTA nio estabelece uma uniio adu-
ancira. O objectivo ¢ o alcance do Tratado
CE e do acordo EEE sio diferentes (v. pare-
cer 1/91 do Tribunal de Justiga das Comuni-
dades Europecias, de 14 de Dezembro de
1991, sobre o projecto de acordo cntre a
Comumdade, por um lado, e os paises da
Associagio Europeia de Coméreio Livre, por
outro, relativo i criagio do Espago Econé-
mico Europeu, Colect., p. I-6079). Assim, o
acordo EEE nio estabelece uma unido adua-
neira, mas uma zona de comércio livre,

As diferengas acima referidas entre a
Comunidade ¢ o EEE devem reflectir-se na
aplicagio do principio do csgotamento dos

15 — Processo E-2/97, parccer consultivo de 3 de Dezembro de
1997.

direitos de marca. Nos termos do artigo 8.°
do acordo EEE, a livre circulagio de merca-
dorias, tal como definida nos artigos 11.° a
13.° do acordo, aplica-se exclusivamente aos
produtos origindrios das partes contratantes,
enquanto que, na Comunidade, um produto
é colocado em livre pritica uma vez legal-
mente comercializado num Estado-Membro.
Em geral, esta regra sé sc aplica, no imbito
do EEE, aos produtos origindrios do EEE.
No processo em anélise, o produto foi fabri-
cado nos Estados Unidos e importado na
Noruega. Por conseguinte, nio estd sujeito
ao principio da livre circulagio de mercado-
rias no interior do EEE» 16,

44. O Tribunal EFTA concluiu que a decisio
de introduzir ou manter o principio do esgo-
tamento internacional relativamente a produ-
tos provenientes do exterior do EEE compe-
tia a0 Estados da EFTA, ou seja, aos seus
legisladores ou érgdos jurisdicionais. O Tri-
bunal EFTA ndo apreciou contudo a questio
de mercadorias origindrias do EEE.

O artigo 100.°-A do Tratado

45, No caso vertente, ¢ diferentemente dos
outros governos, o Governo sueco sustenta
que a directiva sobre as marcas deixa 3 lei

16 — N.**25 a 26 do parceer consultivo.
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nacional a resolugio da questio do esgota-
mento internacional. Alega que uma directiva
unicamente baseada no artigo 100.°-A do
Tratado ndo pode regulamentar esta questio.
O Governo sueco afirma que esta questio
concerne 3is relagdes entre os Estados-
-Membros e os paises terceiros; além disso,
nos termos do parecer 1/94 sobre o acordo
que institui a OMC 7, a Comunidade nio
goza de uma competéncia externa exclusiva
no dominio da propriedade intelectual.

46. Parece-me contudo que deve ser feita
uma distingio entre as medidas de politica
comercial, por um lado, e as disposi¢es que
regulamentam os efeitos dos direitos de
marca na Comunidade, por outro lado.
Muito embora seja evidente que a proibigio
do esgotamento internacional produz efeitos
no comércio externo, é menos certo que
regule efectivamente este comércio: contrari-
amente 3 tese do Governo sueco, a directiva
sobre as marcas ndo tem por efeito, se inter-
pretada como proibindo o esgotamento
internacional, «regulamentar as relagdes entre
os Estados-Membros e os pafses terceiros».
A directiva define sobretudo os direitos de
que gozam os titulares de marcas na Comu-
nidade. Prevé as condi¢des em que o titular
da marca pode intentar uma acgio contra a
comercializagio de determinados produtos,
que podem ou ndo ser importados de pafses
terceiros. Além disso, é inevitdvel que medi-
das relativas ao mercado interno tenham
incidéncia sobre as importagdes provenientes
de paises terceiros. Assim, as medidas de
harmonizagio de normas técnicas afectam os

17 — Parccer do Tribunal de Justica de 15 de Novembro de 1994,
Colect., p. I-5267.
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produtos de paises terceiros, mas podem ser
validamente bascadas no artigo 100.°-A do

Tratado.

47. Quanto ao parecer 1/94 e 3 competéncia
externa da Comunidade, este problema ape-
nas surgiria se se tratasse de iniciar as nego-
clagdes com paises terceiros para tratar do
esgotamento internacional. Nio hi qualquer
divida de que consideragdes de politica
comercial e preocupagbes suscitadas pela
possivel auséncia de reciprocidade constitui-
ram razdes pelas quais a disposigio que pre-
via 0 esgotamento internacional, que caracte-
rizava a primeira proposta da Comissio, nio
tivesse sido mantida. Mas a existéncia de tais
consideragdes politicas subjacentes nio limita
o alcance material de uma medida baseada no
artigo 100.°-A. Nio leva i conclusio de que
uma medida baseada no artigo 100.°-A nio
possa ser interpretada como tendo-se ocu-
pado da questio do esgotamento internacio-
nal. Parece-me que a Comunidade pode
regulamentar, com base no artigo 100.°-A, os
direitos que sio conferidos aos titulares de
marcas na Comunidade sobre produtos com
a sua marca, quer esses produtos tenham sido
comercializados no interior ou no exterior da
Comunidade.

A funcdo de origem das marcas

48. O Governo sueco baseia-se igualmente
na jurisprudéncia do Tribunal de Justica
relativa A funcfio das marcas. Esta funcio é
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essencialmente garantir a0 consumidor a
possibilidade de identificar a origem do pro-
duto. Nio é de modo algum permitir ao titu-
lar  compartimentar o mercado ¢
aproveitar-sc das diferengas de pregos. A
adopcio do esgotamento internacional traria
vantagens substanciais para os consumidores
¢ promoveria a concorréncia sobre os pregos.

49. Confesso achar estes argumentos extre-
mamente atraentes, No entanto, importa
recordar que a jurisprudéncia do Tribunal de
Justica quanto 3 fungio das marcas foi fir-
mada no contexto da Comunidade ¢ nio do
mercado mundial. No seu acérdio EMI 18, o
Tribunal considerou que a sua jurisprudéncia
relativa aos artigos 30.° ¢ 36.° do Tratado nio
pode ser transposta para as importagdes pro-
venicentes de paises terceiros. O facto de cir-
cunscrever a protecgio dos direitos de marca
definindo a sua fungio essencial foi conside-
rado neccessirio para impedir restriges ao
comércio entre os Estados-Membros.

50. Tais consideragbes coercitivas nio sc
aplicam As importagdes provenientes de pai-
scs terceiros. Pelo contririo, o facto de per-
mitir aos Estados-Membros optar pelo esgo-
tamento internacional teria em si como
cfeito, tal como se¢ viu, criar barreiras entre
os Estados-Membros.

18 — Acérdio de 15 de Junho de 1976 (51/75, Colect,, p. 811).

51. Existe evidentemente um argumento
poderoso, assente na preocupagio do comér-
cio livre 4 escala internacional. A exclusio do
esgotamento internacional revela-se protecci-
onista para determinados autores ¢ por con-
sequéncia prejudicial 1%, As consideragdes de
politica comercial podem contudo revestir
maior complexidade do que estes admitem.
J4 fiz alusdo 2s preocupagdes ligadas 2 even-
tual auséneia de reciprocidade no caso de a
Comunidade prever unilateralmente o esgo-
tamento internacional. Nio cabe de modo
algum nas fungdes do Tribunal de Justica
procurar apreciar tais consideragdes politicas.

52. Quanto i concorréncia sobre os pregos e
is suas vantagens para os consumidores, tal
deve ser ponderado com a ameaga que pesa
sobre a integridade do mercado interno. Seria
altamente atentatério dessa integridade um
Estado-Membro admitir o esgotamento
internacional ¢ outro recusi-lo. Apenas os
consumidores do primeiro Estado beneficia-
riam dos pregos inferiores das importagdes
provenientes dos pafses terceiros. A concor-
réncia sobre os pregos no mercado comum
sofreria distorgdes.

53. No que diz respeito A politica da Comu-
nidade em matéria de¢ concorréncia, o
acérdio que o Tribunal de Justica deve
proferir quanto ao esgotamento internacional
nio limitard em caso algum a possivel apli-

19 — Sio pamdanos do cspotamento internacional (em maior ou
menor medida), Beier Friederich-Karl: 77C 1990, p. 131;
Rasmussen Jesper: EIPR 1995, p. 174; Shea Nicholas:
EIPR 1995, p.463 ¢ Vekade D.W.E:  «Extra-
-communautaire parallelimport cn rcchtcn van intellectucle
cigendome, SEW 1997, p. 304.
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cagio das regras de concorréncia do Tratado.
Nio excluird a possibilidade dc os arti-
gos 85.° e 86.° do Tratado se aplicarem aos
acordos entre empresas ou ao comporta-
mento unilateral de uma empresa dominante,
que procura compartimentar os mercados 20,

54. Por fim, importa recordar que determi-
nados Estados-Membros, bem como deter-
minados pafses terceiros, nio praticam o
esgotamento internacional e que tal facto nio
foi considerado contririo ao Acordo Geral
sobre Pautas Aduaneiras ¢ Comércio (o
GATT). O acordo sobre a OMC nio alterou
a situagio a este respeito. O anexo1C, o
Acordo sobre os aspectos do direito de pro-
priedade intelectual relativos a0 comércio (o
TRIPs ou ADPIC) 2!, prevé, no seu artigo
6.°, que, para efeitos da resolugio de litigios
no imbito deste acordo, nenhuma disposi¢io
do referido acordo (sob determinadas rescr-
vas) serd utilizada para tratar a questio do
esgotamento dos direitos de propriedade
industrial 22,

O regulamento sobre a marca comunitéria

55. O regulamento sobre a marca comuniti-
ria 22 fornece outros elementos de interpre-
tagio da directiva. Este regulamento, que

20 — Quanto i possibilidade de aplicagio do artigo 85.° w., por
exemplo, acérdio EMI, ji rcferido na nota 18, ¢, mais
recentermente, as conclusdes do advogado geral G. Tesauro
no processo Javico (C-306/96), apresentados em 6 de
Novembro de 1997.

21 — JO 1994, L 336, p. 213.

22 — Quanto ao artigo 50.° do TRIPs, rclativo is medidas provi-
sdrias, v. conclusées do advogado geral G. Tesauro no pro-
cesso Hermes (C-53/96), apresentadas em 13 de Novembro
de 1997,

23 — Regulamento (CE) n.°40/94 do Consclho, de 20 dec
Dezembro de 1993, sobre a marca comunitdria (JO 1994,
L 11, p.1).
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prevé a criagio de uma marca comunitiria
tnica, vilida em toda a Comunidade, foi
redigido concomitantemente com a directiva
e contém uma disposicio quase idéntica
sobre o esgotamento.

56, O artigo 1.° n.° 2, dispde que a marca
comunitdria «tem caricter unitirio» e que:

«produz os mesmos efeitos em toda a
Comunidade: sé pode ser registada, transfe-
rida, ser objecto de renuncia, de decisio de
extingio dos direitos do titular ou de anula-
cio, e o seu uso s6 pode ser proibido para
toda a Comunidade. Este principio é aplici-
vel salvo disposigdo em contririo do presente
regulamento.»

57. O artigo 13.°, que tem por epigrafe
«Bsgotamento do direito conferido pela
marca comunitiria», prevé as disposi¢Bes
seguintes:

«1. O direito conferido pela marca comuni-
tdria ndo permite ao seu titular proibir a sua
utilizagio para produtos comercializados na
Comunidade sob essa marca pelo titular ou
com o seu consentimento.
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2. O n.°1 ndo é aplicivel sempre que moti-
vos legitimos justifiquem que o titular se
oponha i comercializagio posterior dos pro-
dutos, nomeadamente sempre que o estado
dos produtos seja modificade ou alterado
ap6s a sua colocagio no mercado.»

58. Assim, cxceptuada a referéncia & «marca
comunitiria», o artigo 13.° do regulamento
apresenta teor idéntico ao do artigo 7.° da
directiva,

59, Tal como para a directiva, a primeira
proposta da Comissdo previa o csgotamento
internacional, mas, também af, 2 proposta foi
alterada ¢ o regulamento apenas admite o
esgotamento para produtos comercializados
«na Comunidade». Mais uma vez, é, por-
tanto, impossivel Interpretar o regulamento
como impondo o esgotamento internacional.
A escolha seria entio entre proibir o esgota-
mento internacional ou deixar tal questdo aos
Estados-Membros.

60. No caso do regulamento, no entanto,
parece pouco possivel afirmar que os
Estados-Membros dispdem de liberdade de
escolha. Enquanto a directiva é uma medida
de harmonizagio parcial dos dircitos nacio-
nais, o regulamento rege exaustivamente os
dircitos da marca comunitdria bem como os
seus cfeitos. Além disso, o artigo 14.°, n.° 1,
prescreve que «Os efeitos da marca comuni-
tiria sdo exclusivamente determinados pelo
disposto no presente regulamento»; deixando

apenas ao direito nacional a regulamentagio
das infracgdes a uma marca comunitiria nos
termos do disposto no titulo X, concernente
unicamente & competéncia ¢ procedimento
no que sc refere a acgdes judiciais relativas s

marcas comunitarias.
L

61. Parece portanto impossivel afirmar que o
regulamento sobre a marca d4 aos Estados-
~-Membros a liberdade de optar pelo esgota-
mento internacional. A questio é entdo saber
se as disposigbes sobre o esgotamento que
figuram no regulamento e na directiva
podem ser interpretadas diferentemente, nio
obstante a sua origem comum ¢ redacgio
idéntica. Existem certamente cxemplos bem
conhecidos de disposigdes idénticas interpre-
tadas diferentemente em contextos diferen-
tes, designadamentc no Ambito do Tratado
CE, por um lado, ¢ no dum acordo de
comércio livre, por outro, como no acérdio
de 9 de Feverciro de 1982, Harlequin e
Simons 2%, O parecer consultivo do Tribunal
EFTA, citado supra 25, fornece outro exem-
plo das razdes da adopgio de uma andlise
diferente, justificada pelo contexto diferente,
da disposi¢io considerada no caso vertente,

contudo o mercado interno da Comuni-
dade que fornece o quadro do caso em
aprego, tanto para o regulamento como para
a dircctiva sobre as marcas. Embora sc possa
adiantar o argumento segundo o qual os dois
actos t&m objectivos diferentes, uma vez que
a directiva pretende realizar uma harmoni-
zagio limitada, terd de se admitir que o

24 — 270/80, Recucil, p. 329.
25 — Relerido na nota 15,
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regulamento fornece pelo menos determi-
nado apoio suplementar i tese segundo a
qual a directiva proibe o esgotamento inter-
nacional.

62. Concluo por conseguinte que, face a0
teor e ao objectivo da directiva sobre as mar-
cas, aos trabalhos preparatérios, i idéntica
redaccio que figura no regulamento sobre a
marca comunitdria, bem como aos efcitos
indesejdveis ligados ao facto de deixar aos
Estados-Membros a discricionaridade para
regulamentar esta questio, o artigo 7.% n.° 1,
da directiva proibe que os Estados-Membros
adoptem o principio do esgotamento inter-
nacional.

63. Assim, cabe, em resposta i primeira
questdo, interpretar o artigo 7.°, n.°1, da
directiva no sentido de que concede ao titu-
lar da marca o direito de proibir a2 um ter-
ceiro o uso da mesma em produtos comerci-
alizados sob essa marca fora do espaco do
EEE. E, portanto, proibido aos Estados-
-Membros adoptar o principio do esgota-
mento internacional.

Segunda questio

64. Com a segunda questdo, o Oberster
Gerichtshof pretende saber se o artigo 7.°,
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n.° 1, da directiva sobre as marcas pode, por
si s6, servir de base i obtengio duma
injungio a favor de um titular de uma marca
que pretende proibir a venda dos seus pro-
dutos que circulam na Comunidade sem o
seu consentimento. Resulta do despacho de
reenvio e de uma comunicagio posterior do
érgio jurisdicional de reenvio que esta
questio foi suscitada pelas seguintes razdes.

65. O direito das marcas austriaco ndo prevé
o direito de obter uma injuncdo inibitéria em
caso de violagio da marca: o §9 da UWG
(lei sobre concorréncia desleal) permite con-
tudo requerer que seja proferida uma
injungio com vista a fazer cessar uma vio-
lagio da marca. Nos termos do § 9, n.° 1, da
UWG, pode ser objecto de uma injuncio ini-
bitéria aquele que, no giro comercial, usa um
nome, um nome comercial ou uma denomi-
nagio particular de uma empresa de modo
que ¢ susceptivel de provocar confusio com
o nome, nome comercial ou denominagio
particular de que outro faz legalmente uso.
Uma marca registada é qualificada de «deno-
minagio particular» na acepgio desta dispo-
sigio (§9, n.°3, da UWG). Parece todavia
que o direito austrfaco ndo permite obter
uma injuncdo inibitéria com base no § 9 da
UWG com vista a proibir importagbes para-
lelas, porque o Oberster Gerichtshof declara
que a comercializagio de produtos auténticos
nio pode suscitar confusio na acepgio desta
disposigdo uma vez que os bens em causa sio
produtos originirios do titular da marca.
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66. Muito embora existam, em direito austri-
aco, duas outras bases nas quais pode ser
fundada uma injuncdo inibitéria, o Oberster
Gerichtshof parece considerar que nenhuma
é aplicivel no caso vertente, Estas disposi-
¢des suplementares sio o § 1 da UWG e o
artigo 43.° do ABGB (cédigo civil). A pri-
meira destas disposi¢des permite proferir a
injungio inibitéria contra um terceiro que,
no mundo dos negécios, pratica, para fins de
concorréncia, actos contririos i ordem
ptiblica, Uma violagio da lei pode ser contri-
ria 4 ordem publica na acepgio desta dispo-
si¢io. A referida violagio deve no entanto ser
imputdvel A pessoa que a cometeu ¢ suscep-
tivel de conferir a esta uma vantagem em
relagdo aos concorrentes cumpridores da lei.
O artigo 43.° do ABGB conferc o direito de
requerer uma injunc¢do inibitéria a quem ¢é
contestado o dircito de usar o secu nome ou
que sofre um prejuizo devido 1 utilizagio
nio autorizada do seu nome (ou pseudéni-
mo).

67. O Oberster Gerichtshof, considerando
que nenhuma das disposi¢Bes acima mencio-
nadas é susceptivel de constituir base de uma
injuncio no caso vertente, entende nio poder
proferi-la a favor da Silhouette, a menos que
o dircito a obter a injungio decorra da
redacgio do artigo 7.°, n.°1, da dircctiva
sobre as marcas. De acordo com o scu racio-
cinio, se lhe for permitido interpretar o
artigo 7.°, n.° 1, neste sentido, estard em con-
di¢des de proferir uma injungdo inibitdria
com base no § 10 a da Markenschutzgesetz,
dado que as duas disposigdes t&m redacgio
quase idéntica. Salienta que a questio nio é
saber sc csta disposigio da directiva pode ter
efeito directo, uma vez que a referida dispo-
sigio foi transposta de forma quase literal em
direito austrfaco. Trata-se¢ sobretudo de
determinar a sua intcrpretagio correcta.
Muito embora scja o artigo 5.° da directiva,

mais do que o artigo 7.°, que confere direitos
positivos ao titular da marca, resulta que o
Oberster Gerichtshof apenas considera a
interpretagio desta dltima disposigdo, uma
vez que o artigo 5.° n.° 1, alinea a), nio foi
transposto para o direito austriaco.

68. Quer as disposi¢des cspecificas de uma
dircctiva tenham ou ndo sido transpostas
para o direito nacional, e independentemente
do cventual efeito directo destas disposigdes
— que, sc nio foram transpostas, s6 podem
ser invocadas contra o Estado ou uma insti-
tuigio publica —, estd bem assente que os
érgios jurisdicionais nacionais sio obrigados
a aplicar o conjunto das disposi¢des do
dircito nacional por forma a assegurar, na
medida do possivel, a realizagio da finalidade
da dircctiva 26, Esta obrigagio concerne nio
apenas o dircito nacional instituido especial-
mente com vista transpor uma directiva, mas
igualmente outras disposi¢des do direito
nacional, incluindo as adoptadas anterior-
mente 3 directiva. Tal como ji decidiu o Tri-
bunal de Justica a propésito desta mesma
disposigio ora em questio no caso vertente,
«ao aplicar o dircito nacional, quer se trate
de disposi¢des anteriores ou posteriores
directiva, o tribunal nacional chamado a
interpretd-la tem o dever de o fazer na
medida do possivel & luz do tcor e da finali-
dade da directiva, de modo a se atingir o
resultado por cla prosscguido, ¢ deste modo

26 — Acdrdio de 13 de Novembro dec 1990, Marleasing
(C-106/89, Coleet., p. 1-4135).
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se conformar com o disposto no terceiro
pardgrafo do artigo 189.° do Tratado CE» 27,

69. Dai decorre que cabe interpretar o
direito nacional das marcas em conformidade
com a directiva sobre as marcas, quer este
dircito tenha ou nio sido alterado para dar
efeito ao conjunto das disposigbes da direc-
tiva. Admitindo que o direito possa ser inter-
pretado neste sentido, os érgios jurisdicio-
nais nacionais estio obrigados a dar s
Marcas 4 mesma protecgdo que estas goza-
riam se as disposigBes da directiva tivessem
sido especifica e expressamente transpostas
para o direito nacional.

70. Assim, sc bem que resulte, no presente
processo, que o artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da
directiva sobre as marcas, o qual confere
direitos exclusivos ao titular da marca, nio
foi transposto para direito austrfaco, os
Srgios jurisdicionais nacionais estio nido
obstante obrigados, na medida do possivel, a
interpretar o direito austriaco 2 luz do artigo
5. n.°1, alineaa). O artigo 5.° n.° 1, pres-
creve que o titular «fica habilitado a proibir
que um terceiro, sem o seu consentimento,
faga uso» da marca. Infere-se, portanto, do
teor do artigo 5.° n.° 1, que o titular deve
estar habilitado a obter uma deciso judicial
inibitéria do uso da marca. Em consequén-
cia, uma vez que a legislagio nacional per-
mite que seja proferida tal decisdo, quer por
forga do direito das marcas ou de outro
direito, como o relativo 3 concorréncia

27 — Acérdio de 11 de Julho de 1996, MPA Pharma (C-232/94,
Colect., p. I-3671, n.° 12),
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desleal, deve conceder-se igualmente essa
possibilidade no caso de violagdo dos direitos
da marca, como os define o artigo 5.°, n.° 1,
da directiva, ‘

71. Acresce que o Tribunal de Justica
admite, na sua jurisprudéncia, a existéncia de
um principio geral de direito que impde que
os érgios jurisdicionais nacionais fornegam
meios eficazes para a aplicagio do direito
comunitdrio. A jurisprudéncia estabeleceu
dois principios em particular: em primeiro
lugar, as disposigBes nacionais que regulam
as acgdes destinadas ao exercicio de dircitos
comunitirios nio podem ser menos favori-
veis do que as respeitantes a acgdes similares
de natureza interna; em segundo lugar, o
exercicio dos direitos conferidos pela ordem
juridica comunitiria nio deve em caso algum
tornar-se na pritica impossivel ou excessiva-
mente dificil 8. £ bem possivel que a recusa
da acgio considerada no caso vertente, a
saber, uma injuncio inibitéria, colide, nas cir-
cunstincias do caso em aprego, com estas
duas exigéncias.

72. No que respeita as providéncias cautela-
res, o Tribunal de Justica declarou que os
érgios jurisdicionais nacionais podem ser
obrigados a decretar medidas provisérias
com vista & tutela dos direitos conferidos
pela ordem juridica comunitiria, mesmo em
casos em que o nio poderiam fazer por forga

28 — V., por exemplo, acérddo de 14 de Dezembro de 1995, Van
Schx}ndcl ¢ Van Veen (C-430/93 ¢ C-431/93, Colect.,
p. 1-4705).
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do direito nacional 2, O Tribunal de Justica
declarou que a plena eficicia do direito
comunitirio seria diminuida se uma regra do
direito nacional pudesse impedir o juiz a
quem é submetido um litfgio regulado pelo
dircito comunitirio de conceder medidas
provisorias aguardando a decisio final 3.

Conclusio

Parece claro que o mesmo principio se aplica
2 uma injungio definitiva: também esta acgdo
deve ser admitida pelo érgio jurisdicional
nacional quando nccessdria para assegurar a
tutela eficaz dos dircitos conferidos pela
ordem juridica comunitéria.

73. Em consequéncia, considero que as questdes submetidas pelo Oberster Geri-
chtshof deveriam ter as seguintes respostas:

«1) O artigo 7.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido que o titular de uma marca
estd habilitado a proibir a um terceiro o uso desta para produtos comerciali-

zados sob essa marca fora do EEE.

2) Mesmo no caso em que o artigo 7.° n.° 1, é a tinica das disposi¢Ses pertinentes
da directiva a ter sido transposta de modo especifico para direito nacional, o
titular da marca estd habilitado a obter uma injungdo que proiba a utilizagio
dessa marca por um terceiro para produtos comercializados sob essa marca

fora do EEE.»

29 — Acérdio de 19 de Junho de 1990, Factortame co.
(C-213/89, Colect., p. 1-2433).

30 — N.°21 do acérdio.
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