SIEMENS

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Primeira Seccéo)
23 de Fevereiro de 2006

No processo C-59/05,

que tem por objecto um pedido de decisio prejudicial nos termos do
artigo 234.° CE, apresentado pelo Bundesgerichtshof (Alemanha), por deciséo de
2 de Dezembro de 2004, entrado no Tribunal de Justica em 10 de Fevereiro de 2005,
Nno processo

Siemens AG

contra

VIPA Gesellschaft fiir Visualisierung und Prozeflautomatisierung mbH,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Primeira Secc¢io),

composto por: P. Jann, presidente de secgio, J. N. Cunha Rodrigues (relator),
K. Lenaerts, M. Ilesic e E. Levits, juizes,

* Lingua do processo: aleméo.
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advogado-geral: A. Tizzano,

secretario: R. Grass,

vistos os autos,

vistas as observacdes apresentadas:

— em representacdo da Siemens AG, por S. Jackermeier, Rechtsanwalt, e
D. Laufhiitte, Patentanwalt,

— em representacdo da VIPA Gesellschaft fiir Visualisierung und ProzefSautoma-
tisierung mbH, por A. Osterloh e E. Osterloh, Rechtsanwilte,

— em representacio da Reptiblica da Poldnia, por T. Nowakowski, na qualidade de
agente,

— em representacio da Comissdo das Comunidades Europeias, por A. Aresu e
F. Hoffmeister, na qualidade de agentes,

vista a decisdo tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo
de conclusoes,
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profere o presente

Acordao

O pedido de deciséo prejudicial tem por objecto a interpretacdo do artigo 3.°A, n.° 1,
alinea g), da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa
a publicidade enganosa e a publicidade comparativa (JO L 250, p. 17; EE 15 F5 p. 55),
na redacgio da Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de
Outubro de 1997 (JO L 290, p. 18, a seguir «Directiva 84/450»).

Este pedido foi apresentado no dmbito de um litigio entre a sociedade Siemens AG
(a seguir «Siemens») e a sociedade VIPA Gesellschaft fiir Visualisierung und
ProzefSautomatisierung mbH (a seguir «VIPA»), a respeito da publicidade feita por
esta ultima para promover a venda de componentes compativeis com os
controladores produzidos e comercializados pela Siemens.

Quadro juridico

Regulamentagdo comunitdria

Nos termos do artigo 2.°, ponto 2A, da Directiva 84/450, entende-se por
«publicidade comparativa», para efeitos desta directiva, «a publicidade que
identifica, explicita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou servigos
oferecidos por um concorrente».
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O artigo 3.°A, n.° 1, da mesma directiva prevé:

«A publicidade comparativa é autorizada, no que se refere exclusivamente a
comparacdo, quando se retinam as seguintes condi¢des:

c¢) Comparar objectivamente uma ou mais caracteristicas essenciais, pertinentes,
comprovaveis e representativas desses bens e servicos, entre as quais se pode
incluir o precgo;

g) Nao retirar partido indevido do renome de uma marca, designagdo comercial ou
outro sinal distintivo de um concorrente ou da denominagdo de origem de
produtos concorrentes;

O segundo, o décimo quarto e o décimo quinto considerando da Directiva 97/55
tém a seguinte redacgéo:

«(2) Considerando que, com a realizagio do mercado interno, aumentard cada vez
mais a variedade da oferta; que os consumidores podem e devem tirar o méximo
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partido do mercado interno, e que a publicidade constitui um meio muito
importante de criar em toda a Comunidade oportunidades reais de mercado
para todos os bens e servigos; que as disposi¢oes essenciais que regem a forma e
o contetido da publicidade comparativa nos Estados-Membros devem ser
uniformes e que as condi¢des da utilizagdo da publicidade comparativa nos
Estados-Membros devem ser harmonizadas; que, se essas condigdes forem
respeitadas, tal contribuird para demonstrar objectivamente as vantagens dos
diferentes produtos comparaveis; que a publicidade comparativa pode estimular
a concorréncia entre fornecedores de bens e servicos no interesse dos
consumidores;

(14) Considerando, todavia, que pode ser indispensdvel, para uma efectiva
publicidade comparativa, identificar os produtos ou servigos de um

concorrente, através de referéncias a sua designac;ﬁo comercial ou a uma
marca de que seja titular;

(15) Considerando que a utilizagio da marca, da designagdo comercial ou de
qualquer outra marca distintiva de outrem ndo infringe o direito exclusivo do
titular, na medida em que cumpra as condigdes estabelecidas na presente
directiva, j4 que o objectivo consiste unicamente em acentuar objectivamente
as respectivas diferengas.»

Legislagdo nacional

O artigo 6.° da Lei de 7 de Junho de 1909, relativa & luta contra a concorréncia
desleal (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, a seguir «UWG»), determina,
designadamente, que:
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«(1) Constitui publicidade comparativa a publicidade que identifica, explicita ou
implicitamente, um concorrente ou os bens ou servigos oferecidos por um
concorrente.

(2) Aquele que faz publicidade comparativa age de maneira ilicita [...] quando a
comparacao:

4. tira indevidamente partido ou prejudica o renome de um sinal utilizado por um
concorrente, [...]»

Litigio no processo principal e questées prejudiciais

A Siemens produz e comercializa, entre outros produtos, controladores programa-
veis com a denominacio «Simatic». Em 1983, introduziu um sistema de ndmeros de
encomenda composto por vérias letras maitsculas e algarismos para esses
controladores e seus componentes acessérios.

A VIPA fabrica e vende igualmente componentes compativeis com os controladores
«Simatic», para os quais utiliza, desde 1988, um sistema de identificacio quase
idéntico ao utilizado pela Siemens. Com efeito, a primeira parte da combinacdo de
sinais que compde os nimeros de encomenda da Siemens, por exemplo, «6ES5» ou
«6ES7», é substituida pela sua sigla «VIPA», seguida do elemento central do niumero
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de encomenda do produto original da Siemens. Este elemento central do nimero de
encomenda remete para as caracteristicas do produto em causa e para a sua
utilizagdo na plataforma de automatizacio, uma vez que deve ser introduzido nesta
dltima para que o controlador funcione.

A VIPA comercializa, assim, sob o ntimero de encomenda «VIPA 928-3UB21», o
componente correspondente ao produto original da Siemens cujo ndmero de
encomenda é «6ES5 928-3UB21». Indica este nimero de encomenda nos seus
produtos e no seu catdlogo, precisando o seguinte: «Por favor, informe-se sobre o
ntmero de encomenda do médulo de programacio de que necessita no manual de
utilizacdo da sua plataforma ou contacte-nos pelo telefone! Os ndmeros de
encomenda correspondem aos dos mddulos de programacéo da Siemens.»

A Siemens demandou judicialmente a VIPA, acusando-a de explorar ilicitamente o
renome dos seus produtos. O 6rgdo jurisdicional de primeira instdncia julgou
procedentes os pedidos da Siemens, através de uma decisdo que foi revogada em

sede de recurso. A Siemens interpos entfio recurso de revista para o Bundesge-
richtshof.

Considerando que a interpretagio da Directiva 84/450 é necessdria para resolver o
litigio nele pendente, o Bundesgerichtshof decidiu suspender a instancia e submeter
ao Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) O anunciante tira indevidamente partido do renome de ‘outro sinal distintivo’
de um concorrente, na acep¢io do artigo 3.°A, n.° 1, alinea g), da Directiva
84/450/CEE, quando adopta, de forma idéntica, o elemento central de um sinal
distintivo (neste caso: um sistema de numeros de encomenda), conhecido nos
meios especializados, de um concorrente e faz referéncia, na sua publicidade, ao
facto de ter adoptado esse sinal distintivo de forma idéntica?
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2) Para determinar se alguém tirou indevidamente partido do renome de um sinal
distintivo, na acep¢do do artigo 3.°A, n.° 1, alinea g), da Directiva 84/450/CE, é
relevante o beneficio que o anunciante e o consumidor obtém através da
adopcio de forma idéntica desse sinal?»

Quanto as questdes prejudiciais

Através das suas questdes, que hd que analisar em conjunto, o 6rgao jurisdicional de
reenvio pergunta, em substincia, se, ao utilizar nos seus catdlogos o elemento
central de um sinal distintivo de um fabricante, a saber, um sistema de nimeros de
encomenda dos seus produtos conhecido nos meios especializados, um fornecedor
concorrente tira indevidamente partido do renome desse sinal distintivo, na acepgéo
do artigo 3.°A, n.° 1, alinea g), da Directiva 84/450, e se, para efeitos desta apreciagio,
hd que tomar em consideragio o beneficio que essa utilizacdo representa para os
consumidores e para o anunciante.

Nos termos do artigo 3.°A, n.° 1, alinea g), da Directiva 84/450, a publicidade
comparativa é autorizada desde que, designadamente, néo tire partido indevido do
renome de uma marca, da designacdo comercial ou de outro sinal distintivo de um
concorrente ou da denominagio de origem de produtos concorrentes.

Segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, para apreciar se a condi¢do
prevista no artigo 3.°A, n.° 1, alinea g), da Directiva 84/450 foi respeitada, ha que
atender ao décimo quinto considerando da Directiva 97/55, nos termos do qual a
utilizacdo de uma marca ou de um sinal distintivo nio infringe o direito & marca
quando cumpra as condigdes estabelecidas na Directiva 84/450, j4 que o seu
objectivo consiste unicamente em distinguir os produtos e os servigos do anunciante
dos do seu concorrente e, assim, acentuar objectivamente as respectivas diferencas
(acérddo de 25 de Outubro de 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Colect., p. 1-7945,
n.e 53).
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A este respeito, ndo se considera que um anunciante beneficie indevidamente da
notoriedade de que gozam os sinais distintivos do seu concorrente se a referéncia a
tais sinais for a condigdo de uma concorréncia efectiva no mercado em causa
(acérdio Toshiba Europe, ja referido, n.° 54).

Por outro lado, o Tribunal de Justi¢a declarou que o uso de uma marca por terceiros
pode beneficiar indevidamente da natureza distintiva ou do renome da marca ou
causar-lhe prejuizo, por exemplo, criando no espirito do publico falsas impressoes
quanto as rela¢des entre o anunciante e o titular da marca (acérdao Toshiba Europe,
ja referido, n.° 55).

Como resulta do despacho de reenvio, a adopgéo pela VIPA do elemento central do
sistema de nimeros de encomenda da Siemens dd a conhecer ao publico a existéncia
de uma equivaléncia entre as caracteristicas técnicas dos dois produtos em causa.
Trata-se, por conseguinte, de uma comparacgio de caracteristicas essenciais,
pertinentes, comprovéaveis e representativas dos produtos, na acep¢io do
artigo 3.°A, n.° 1, alinea c), da Directiva 84/450 (acérddo Toshiba Europe, ja
referido, n.° 56).

H4, contudo, que apurar se essa adopgdo pode ter por efeito criar no espirito do
ptblico visado pela publicidade feita pela VIPA uma associacdo entre o fabricante
dos controladores e seus componentes acessérios em causa no processo principal e
o fornecedor concorrente, pelo facto de o referido publico poder transferir a
reputacdo dos produtos desse fabricante para os comercializados pelo referido
fornecedor.

Em primeiro lugar, hd que assinalar que os produtos em causa no processo principal
se destinam a um publico especializado. Uma associagio entre o renome dos
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produtos da Siemens e os da VIPA é, assim, muito menos provavel do que se esses
produtos se destinassem a consumidores finais (v., neste sentido, acérddo Toshiba
Europe, ja referido, n.° 52).

Além disso, o facto de a VIPA utilizar a sua prépria sigla na primeira parte dos
nimeros de encomenda e de precisar, no seu catdlogo, que esses nimeros
correspondem aos dos médulos de programacio da Siemens permite fazer uma
distingdo entre a identidade da VIPA e a da Siemens e nfo cria falsas impressoes
quer quanto & origem dos produtos da VIPA quer quanto a uma associagdo entre
essas duas empresas (v., neste sentido, acérddo Toshiba Europe, jd referido, n.c 59).

Finalmente, resulta do processo submetido ao Tribunal de Justica que os algarismos
e as letras que constituem o elemento central do ntimero de encomenda remetem
ndo sé para as caracteristicas do produto em causa mas também para a sua
utilizacdo na plataforma de automatizagdo. Com efeito, o funcionamento do
controlador depende da introdugio desses algarismos e letras na referida plataforma.

No que diz respeito ao beneficio a ter em considerac¢io, por um lado, o Tribunal de
Justica jd declarou que a publicidade comparativa visa dar aos consumidores a
possibilidade de tirar o méximo partido do mercado interno, uma vez que a
publicidade constitui um meio muito importante para criar em toda a Comunidade
oportunidades reais de mercado para todos os bens e servigos (acérdio de 8 de Abril
de 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Colect., p. I-3095, n.° 64).

Por outro lado, resulta do segundo considerando da Directiva 97/55 que a
publicidade comparativa tem igualmente por objectivo estimular a concorréncia
entre fornecedores de bens e servigos no interesse dos consumidores.
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Por conseguinte, o beneficio que a publicidade comparativa constitui para os
consumidores deve ser necessariamente tido em conta na apreciacdo do caracter
indevido do partido que o anunciante tira do renome de uma marca, da designacéo
comercial ou de outro sinal distintivo de um concorrente.

Em contrapartida, o beneficio que um anunciante retira da publicidade comparativa,
cuja existéncia é, em todos os casos, evidente, em virtude da prépria natureza desse
tipo de publicidade, nfo pode constituir, por si s6, um elemento determinante na
apreciacdo da legalidade do comportamento desse anunciante.

No caso vertente, a adop¢do de outro elemento central para os ntmeros de
encomenda dos produtos comercializados pela VIPA e destinados a serem
utilizados, como componentes acessérios, nos controladores da Siemens, exigiria
dos utilizadores em causa uma busca, com recurso a uma lista comparativa, dos
numeros de encomenda correspondentes dos produtos oferecidos pela Siemens. [sso
traduzir-se-ia, como assinala o érgdo jurisdicional de reenvio, em inconvenientes
para os consumidores e para a VIPA, Nio seriam, portanto, de excluir efeitos
restritivos na concorréncia no mercado dos componentes acessérios para os
controladores produzidos pela Siemens.

Atendendo as consideracbes que precedem, hd que responder as questdes
submetidas que o artigo 3.°A, n.° 1, alinea g), da Directiva 84/450 deve ser
interpretado no sentido de que, em circunstincias como as que estio em causa no
processo principal, ao utilizar nos seus catdlogos o elemento central de um sinal
distintivo de um fabricante, conhecido nos meios especializados, um fornecedor
concorrente ndo tira indevidamente partido do renome desse sinal distintivo.
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Quanto as despesas

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

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justi¢a (Primeira Seccdo) declara:

O artigo 3.°A, n.° 1, alinea g), da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de
Setembro de 1984, relativa a publicidade enganosa e a publicidade compara-
tiva, na redaccdo da Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 6 de Outubro de 1997, deve ser interpretado no sentido de que, em
circunstincias como as que estio em causa no processo principal, ao utilizar
nos seus catilogos o elemento central de um sinal distintivo de um fabricante,
conhecido nos meios especializados, umtpdel fornecedor concorrente nio tira
indevidamente partido do renome desse sinal distintivo.

Assinaturas
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