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Notas preliminares

1. Os processos sub judice referem-se de
novo 4 problematica do esgotamento dos
direitos de marca nos casos das assim
designadas «reimportacbes cinzentas».

2. Neste contexto foi submetido ao Tribu-
nal de Justica um pedido de interpretagio
das no¢des de «consentimento» e de «moti-
vos legitimos» do artigo 7.° da Primeira
Directiva 89/104/CEE do Conselho, de
21 de Dezembro de 1988, que harmoniza
as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas? (a seguir «directiva
relativa ds marcas»). Nas questdes apre-
sentadas, o 6rgdo jurisdicional de reenvio
questiona-se, em primeiro lugar, sobre as
circunstincias que permitem presumir que
foi dado um consentimento. No processo
C-414/99 colocam-se questdes sobre os
«motivos legitimos» que, de acordo com o
artigo 7.°, n.° 2, da directiva relativa ds
marcas, se podem opor a um esgotamento
do direito conferido pela marca.

1 — Lingua original: alemdo.
2 —JO 1989, L 40, p. 1.
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3. O Tribunal de Justica ja por duas vezes
teve ocasido de se pronunciar sobre o
artigo 7.° da directiva relativa ds marcas
no contexto das importag¢des provenientes
de Estados terceiros. No acordio Silhouette
Internacional Schmied? estatui-se clara-
mente que o artigo 7.°, n.° 1, se opde a
disposi¢Bes nacionais que prevejam o €sgo-
tamento do direito conferido por uma
marca. No acdrddo Sebago e Maison
Dubois# confirma-se este entendimento e
acrescenta-se que apenas ha esgotamento
do direito se o consentimento disser res-
peito a cada exemplar do produto para o
qual é invocado o esgotamento.

4. A nosso ver, as numerosas questdes
agora colocadas baseiam-se numa atitude
claramente critica em relagfio 4 exclusdo do
esgotamento internacional dos direitos de
marca nos termos da directiva relativa ds
marcas . Esta exclusdo deve, em principio,
dar a possibilidade aos titulares de marcas
no Espaco Economico Europeu (a seguir
«EEE») de se poderem opor ds importacdes

3 — Acordio de 16 de Julho de 1998 (C-355/96, Colect.,
p. 1-4799).

4 — Acordio de 1 de Julho de 1999 (C-173/98, Colect.,
p. [-4103).

5§ — V., igualmente, o artigo 13.° do Regulamento (CE)
1.2 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre
a marca comunitaria (JO L 11, p. 1), cuja redacgio &, neste
ponto, igual 4 da directiva relativa ds marcas.
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no EEE de produtos com a sua marca, que
inicialmente tenham sido colocados no
mercado fora do EEE. O alcance do
principio do esgotamento a nivel do EEE
esti assim estreitamente ligado 4 nogdo de
consentimento.

I — Os factos

Processo C-414/99

5. A demandante no processo principal,
Zino Davidoff SA (a seguir Davidoff), &
titular de duas marcas, «Cool Water» e
«Davidoff Cool Water», registadas no
Reino Unido e utilizadas numa ampla gama
de artigos de toilette e cosméticos. Os
produtos sfo fabricados sob licenga para
a Davidoff e vendidos por ela ou por sua
conta tanto dentro como fora do EEE.

6. Os produtos em questdo, respectivas
embalagens e rotulagem, sdo idénticos onde
quer que sejam vendidos.

7. Os produtos Davidoff apresentam igual-
mente os niimeros de lote de fabrico. Esta
marcagio destina-se a dar cumprimento ao

disposto na Directiva 76/768/CEE do Con-
selho, de 27 de Julho de 19766, transposta
para o Reino Unido pelas Cosmetic Pro-
ducts (Safety) Regulations 1996 (SI
2925/1996).

8. A demandada no processo principal, A
& G Imports Lid (a segnir «A & G»)
adquiriu 4 demandante quantidades de
produtos, inicialmente colocados no mer-
cado em Singapura pela Davidoff ou com o
seu consentimento.

9. A demandada importou os referidos
produtos para a Comunidade, no caso
presente para a Inglaterra, e iniciou ai a
sua venda. Os produtos em causa ndo se
distinguem dos restantes produtos da
marca Davidoff, excepto pelo facto de um
elemento no interior da cadeia de distri-
buigdo ter retirado ou obliterado, total ou
parcialmente, dos referidos produtos os
niimeros de lote de fabrico, como se deduz
do processo principal.

10. Em 1998, a Davidoff moveu na High
Court of Justice (England & Wales), Chan-
cery Division (Patent Court), um processo
contra a A & G, com o fundamento, entre
outros, de que a importacdo e a venda em
Inglaterra dos produtos provenientes de
Singapura constituia uma infracgio aos
direitos de marca registada de que a
demandante era titular.

6 — Directiva relativa 4 aproximagio das legislages dos Esta-
dos-Membros respeitantes aos produtos cosméticos (JO
L 262, p. 162; EE 15 F1 p. 206).

I-8695
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11. A A & G alegou que a importacio € a
venda foram, ou assim deveriam ser consi-
deradas, consentidas pela demandante
devido a0 modo como os produtos foram
colocados no mercado em Singapura pela
Davidoff ou com o seu consentimento.
Invocou, a este propdsito, os artigos 7.°,
n°1 e 5° n°1, da directiva relativa as
marcas.

12. Para além de negar que tenha dado o
seu consentimento ou que se deva conside-
rar que deu o seu consentimento ds activi-
dades da demandada, a demandante res-
pondeu que tinha motivos legitimos, na
acep¢io do artigo 7.°, n.° 2, da directiva
relativa ds marcas, para se opor a importa-
¢io e 4 venda dos produtos. Estes motivos
consistiam na {total ou parcial) retirada ou
obliteracdo dos niimeros de lote de fabrico.

13. Em 18 de Maio de 1999, o orgdo
jurisdicional de reenvio indeferiu o pedido
de julgamento em processo sumario porque
considerou que a demandada se defendia de
modo nio manifestamente improcedente.
Aquele brgio jurisdicional entendeu que o
processo levantava questdes fundamentais,
em especial no que respeita aos objectivos e
aos efeitos do artigo 7.°, n."1 e 2, da
directiva relativa 4s marcas, ds quais era
necessario dar uma resposta para poder
proferir decisio num processo completo.

14. Nestas circunstincias, a High Court of
Justice (England & Wales), Chancery Divi-
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sion (Patent Court), solicitou ao Tribunal
de Justica das Comunidades Europeias que
se pronunciasse a titulo prejudicial sobre as
seguintes questdes:

«1) Na medida em que a directiva se refere
a produtos comercializados na Comu-
nidade com o consentimento do pro-
prietario de uma marca, deve a mesma
ser interpretada como abrangendo o
consentimento dado expressa ou impli-
citamente ¢ de forma directa ou indi-
recta?

2} No caso de:

a) o proprietario ter consentido ou
permitido que os produtos sejam
colocados nas mios de um terceiro,
em circunstincias em que os direi-
tos do terceiro de comercializar os
produtos sio resultantes da legisla-
¢do pela qual se rege o contrato de
aquisi¢io ao abrigo do qual o
terceiro adquiriu os produtos, e

b) a referida legislacdo permitir que o
vendedor imponha restrictes a
posterior comercializagdo ou utili-
zacio dos produtos pelo compra-
dor, mas disponha também que, na
auséncia da imposi¢io pelo propri-
etario ou pelo seu representante de



3)

4)
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efectivas restrigdes aos direitos de
comercializagdo dos produtos pelo
comprador, este adquire um direito
de comercializar os produtos em
qualquer pais, incluindo na Comu-
nidade?

Consequentemente, na hipétese de ndo
terem sido impostas restricbes efectivas
nos termos da referida lei que limitem o
direito do terceiro de comercializar os
produtos, deve a directiva ser interpre-
tada no sentido de que & de considerar
que o titular consentiu no direito do
terceiro, dessa forma adquirido, de
comercializar os produtos na Comuni-

dade?

Em caso de resposta afirmativa a
questdo [anterior], compete aos tribu-
nais nacionais apreciar, em quaisquer
circunstincias, se foram impostas res-
tricBes efectivas ao terceiro?

O artigo 7.°, n.° 2, da directiva deve

ser interpretado no sentido de que os
motivos legitimos por parte do titular
para se opor a posterior comercializa-
¢do dos seus produtos incluem quais-
quer comportamentos de um terceiro
que afectem substancialmente o valor,
a atracgiio ou a imagem da marca ou os
produtos a que foi aposta?

5)

6)

O artigo 7.°, n.° 2, da directiva deve
ser interpretado no sentido de que os
motivos legitimos do titular para se
opor 4 posterior comercializacio dos
seus produtos abrangem a retirada ou
obliteracdo por terceiros (total ou par-
cial) de qualquer marcacio aposta nos
produtos, quando a referida retirada
ou obliteracdo ndo seja susceptivel de
causar qualquer prejuizo grave ou
substancial 4 reputagdo da marca regis-
tada ou aos produtos que a ostentam?

O artigo 7.°, n.° 2, da directiva deve
ser interpretado no sentido de que os
motivos legitimos do titular para se
opor d posterior comercializacio dos
seus produtos abrangem a retirada ou
obliteragdo por terceiros {total ou par-
cial) dos niimeros de lote de fabrico dos
produtos, quando a referida retirada
ou oblitera¢io tenha como resultado
que os produtos em questio

a) violam qualquer disposi¢io das leis
penais de um Estado-Membro
(diferentes das disposi¢des relativas
a marcas registadas) ou

b} violam quaisquer disposi¢des da
Directiva 76/768/CEE do Conse-
lho, de 27 de Julho de 1976, rela-
tiva 4 aproximacio das legislaces
dos Estados-Membros respeitantes
aos produtos cosméticos (JO
L 262, p. 169; EE 15 F1 p. 206)?»

I-8697
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Processos C-415/99 e C-416/99

15. A Levi Strauss & Co., sociedade cons-
tituida nos termos da legislacio do Estado
de Delaware (Estados Unidos da América),
é titular das marcas «LEVI'S» e «501»,
registadas no Reino Unido, entre outras,
para jeans.

16. A Levi Strauss (UK) Ltd, sociedade de
direito inglés, ¢ titular, no Reino Unido, de
uma licenca de marca concedida pela Levi
Strauss & Co. para a confec¢io, a impor-
tagdo, a venda e a distribuicdo, entre
outros, dos jeans Levi’s 501, Os produtos
em questdo sdo por ela vendidos no Reino
Unido, licenciando igualmente varios
outros retalhistas no quadro de um sistema
de distribuicdo selectiva.

17. A Tesco Stores Ltd e a Tesco plc (a
seguir, € em conjunto, «Tesco») sio duas
sociedades de direito inglés, sendo a
segunda a sociedade-mde. A Tesco & uma
das principais cadeias de supermercados do
Reino Unido, com estabelecimentos em
todo o pais. Entre a gama de produtos
vendidos pela Tesco encontra-se vestuario
de varios tipos.

18. A Costco (UK) Ltd, actualmente
Costco Wholesale UK Ltd (a seguir
«Costco»), igualmente uma sociedade de
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direito inglés, vende no Reino Unido
numerosos artigos de marca, especialmente
vestuario.

19. A Levi Strauss & Co. e a Levi Strauss
(UK) Ltd (a seguir «Levi») recusaram-se
sempre a vender jeans Levi’s 501 4 Tesco e d
Costco. A Levi recusou igualmente licencia-
-las como distribuidores autorizados dos
referidos produtos.

20. No entanto a Tesco e a Costco conse-
guiram adquirir jeans Levi’s 501 genuinas e
de primeira qualidade de outras fontes, em
especial a operadores que importavam os
referidos jeans de paises ndo pertencentes
ao EEE. Os contratos pelos quais a Tesco e
a Costco compravam os jeans ndo incluiam
quaisquer restri¢des relativamente aos mer-
cados nos quais podiam ser vendidos. Os
jeans comprados pela Tesco eram fabrica-
dos pela Levi ou em seu nome nos Estados
Unidos, no México ou no Canadi e eram
inicialmente vendidos nestes mesmos
paises. Os jeans comprados pela Costco
eram fabricados tanto nos Estados Unidos
como no México.

21. Os fornecedores da Tesco e da Costco
adquiriam os produtos de forma directa ou
indirecta a revendedores autorizados nos
Estados Unidos, no México ou no Canada
e/ou a grossistas que os tinham comprado a
«acumuladores». Os «acumuladores»
actuam da seguinte maneira: fazem pros-
pecgdes em varios estabelecimentos autori-
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zados e compram o maior niimero possivel
de pecas de vestuario para as revenderem
aos grossistas.

22. Em 1998, a Levi moveu na High Court
of Justice (England & Wiales), Chancery
Division (Patent Court) uma acgio contra a
Tesco e a Costco com o fundamento de que
a importagdo e a venda dos referidos jeans
Levi’s pelas demandadas constituiam uma
violagio dos direitos de marca.

23. A Tesco e a Costco alegam, no essen-
cial, que adquiriram um direito de dispor
dos jeans sem restrigdes. A Levi, por sua
vez, recordou a sua politica comercial: nos
Estados-Unidos e no Canada a Levi vende
os jeans a retalhistas autorizados, os quais,
sob pena de deixarem de ser abastecidos,
apenas os podem vender ao consumidor
final. No México, os jeans foram vendidos
em parte a grossistas autorizados, mas com
a condi¢do de ndo poderem ser exportados
para fora do México.

24. Nestas circunstincias, a High Court of
Justice (England & Wales) Chancery Divi-
sion (Patent Court) solicita ao Tribunal de
Justica das Comunidades Europeias que se
pronuncie, a titulo prejudicial, sobre as
seguintes questdes:

«1) Se produtos com marca registada
forem colocados no mercado num pais
ndo pertencente ao EEE pelo titular da

3)

marca ou com o seu consentimento, e
os referidos produtos forem importa-
dos ou vendidos no EEE por um
terceiro, a Directiva 89/104/CEE
(‘directiva’) tem como efeito que o
titular da marca tem o direito de
proibir a referida importacio ou venda,
a menos que tenha consentido expressa
e explicitamente na mesma, ou pode
esse consentimento ser implicito?

Caso a resposta a primeira questdo seja
a de que o consentimento pode ser
implicito, pode o consentimento ser
deduzido do facto de os produtos terem
sido vendidos pelo titular ou em seu
nome sem restriges contratuais que
proibam a revenda no EEE, e que
obriguem o primeiro e todos os sub-
sequentes compradores?

Se produtos com marca registada tive-
rem sido colocados no mercado num
pais ndo pertencente ac EEE pelo
titular da marca:

A) em que medida & relevante ou
decisivo para a questio saber se
ha ou néio consentimento do titular

I-8699
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para a colocacdo dos referidos
produtos no mercado no interior
do FEE, na acepgiio da directiva,
que:

a)

a pessoa que coloca os produ-
tos no mercado (sem ser reta-
lhista autorizado) o faga com a
consciéncia de que & o legal
proprietario dos produtos e os
produtos nio tenham qualquer
indicagio de que ndo podem
ser colocados no mercado no
EEE; e/ou

a pessoa que coloca os produ-
tos no mercado (sem ser reta-
lhista autorizado) o faga com a
consciéncia de que o titular da
marca se opde a que esses
produtos sejam colocados no
mercado no interior do EEE; e/
fou

a pessoa que coloca os produ-
tos no mercado (sem ser reta-
lhista autorizado) o faca com a
consciéncia de que o titular da
marca se opbe a que esses
produtos sejam colocados no
mercado por alguém que nio
seja um retalhista autorizado;
e/ou

d) os produtos tenham sido

adquiridos a retalhistas autori-
zados num pais ndo perten-
cente ao EEE, os quais foram
informados pelo titular de que
este se opde 4 venda dos pro-
dutos por estes para efeitos de
revenda, mas que nio tenham
imposto a quem lhes comprou
quaisquer restrigdes contratu-
ais quanto ao modo como
poderiam dispor dos produtos;
e/ou

os produtos tenham sido
adquiridos a grossistas autori-
zados num pais ndo perten-
cente ao EEE, que tenham sido
informados pelo titular de que
os produtos deveriam ser ven-
didos a retalhistas no referido
pais ndo pertencente ao EEE,
nio devendo ser vendidos para
exportagdo, mas os referidos
grossistas nio tiverem imposto
a quem lhes comprou quais-
quer restricbes quanto ao
modo como poderiam dispor
dos produtos; efou

tenha ou ndo havido comuni-
cacdo por parte do titular a
todos os subsequentes adqui-
rentes dos seus produtos (ou
seja, todos os compradores
entre o primeiro adquirente



ZINO DAVIDOFF E LEVI STRAUSS

ao titular e a pessoa que colo-
cou os bens no mercado no
EEE) quanto 4 sua oposicio 4
venda dos produtos para
revenda; e/ou

g) tenha ou ndo sido imposta
uma restricdo contratual pelo
titular, juridicamente vincula-
tiva em relagio ao primeiro
adquirente, que proiba a venda
para efeitos de revenda a qual-
quer outra pessoa que ndo o
consumidor final;

B) a questdo de saber se houve ou nio
consentimento do titular para colo-
cagdo no mercado no interior do
EEE, na acepgdo da directiva,
depende de mais algum factor on
factores e, nesse caso, de quais?»

II — O quadro juridico

25. O artigo 5.° da directiva relativa as
marcas dispde, na parte relevante para o
presente litigio, o seguinte:

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

a) de qualquer sinal idéntico a marca para
produtos ou servicos idénticos aqueles
para os quais a marca foi registada |[...]

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso
se encontrem preenchidas as condigdes
enumeradas [no n.° 1]:

a) apor o sinal nos produtos ou na
respectiva embalagem;

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

c) importar ou exportar produtos com
esse sinal [...]»

I-8701
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26. O artigo 7.° da directiva relativa ds
marcas, sob a epigrafe «Esgotamento dos
direitos conferidos pela marca», prevé o
seguinte:

«1. O direito conferido pela marca nio
permite ao seu titular proibir o uso desta
para produtos comercializados na Comu-
nidade sob essa marca pelo titular ou com o
seu consentimento.

2.0 n.°1 ndo & aplicivel sempre que
existam motivos legitimos que justifiquem
que o titular se oponha 4 comercializacio
posterior dos produtos, nomeadamente
sempre que o estado desses produtos seja
modificado ou alterado apds a sua coloca-
¢d0 no mercado.»

Nos termos do Acordo sobre o Espago
Econbémico Europeu” (artigo 65.°, n.° 2,
em conjuga¢do com o anexo XVII,
ponto 4), o artigo 7.°, n.° 1 da directiva
relativa ds marcas passa a ter a seguinte
redaccio: «O direito conferido pela marca
ndo permite ao seu titular proibir o uso
desta para produtos comercializados numa
parte contratante sob essa marca pelo
titular ou com o seu consentimento.»

7 —JO1994,L 1, p. 3.
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Il — Apreciacao

27. Face 4 formulacdo ‘muito pormenori-
zada das questdes apresentadas no processo
principal, afigura-se oportuno nio as tratar
segundo a ordem proposta, mas sim num
contexto sistematico, de modo a melhor
poder apreender a sua esséncia juridica
comum. As questdes 1 a 3 do processo
C-414/99 ¢ o conjunto das questdes dos
processos C-415/99 e C-416/99 tém por
objecto a nocdo de consentimento do
artigo 7.°, n.° 1, da directiva relativa ds
marcas. Embora esta conclusio ndo se
depreenda directamente das questdes colo-
cadas pelo orgdo jurisdicional de reenvio,
deduz-se, no entanto, do contexto da
problematica relativa ao esgotamento do
direito. As questdes 4 a 6 no processo
C-414/99 tém por objecto a interpretacio
do artigo 7.°, n.° 2. Uma vez que a sua
relevincia para a decisio depende da
resposta ao conjunto de questdes referidas
em primeiro lugar, hA que comegar por
abordar estas.

28. As partes no processo principal, a
Alemanha, a Franga, a Finlandia, a Itilia,
a Suécia, o Orgio de Fiscalizagdo da EFTA
e a Comissdo, tomaram posi¢do por escrito
e, em relacio a algumas delas, de forma
bastante detalhada. Com excep¢io da Fin-
landia, da Italia e da Suécia, as partes
estiveram presentes na audiéncia. Conse-
quentemente, apenas nos debrugaremos
sobre as alegacdes das partes na medida
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em que isso se afigure necessirio para os
objectivos da nossa argumentacio.

29. Em resumo, a A & G, a Tesco e a
Costco (a seguir conjuntamente designadas
como «importadores paralelos») pronun-
ciam-se por uma interpretagio lafo senso
da nogdo de consentimento, manifesta-
mente para poderem deduzir mais facil-
mente das circunstincias dos presentes
processos um esgotamento do direito con-
ferido pela marca. A Davidoff e a Levi
defendem a sua politica comercial selectiva
invocando, no essencial, a jurisprudéncia
do Tribunal de Justi¢a. As outras partes no
processo, partindo do principio do esgota-
mento comunitirio, embora com diferentes
posi¢cOes em relagdo a necessidade de uma
discussfio politico-juridica sobre este prin-
cipio, pronunciam-se essencialmente sobre
a questdo dos limites da no¢do de consen-
timento, sem no entanto terem conseguido
chegar a acordo quanto a um critério claro.

A — Sobre a interpretagdo do artigo 7.°,
1.° 1, da directiva relativa as marcas

30. Coloca-se a questio de saber se o
consentimento nos termos do artigo 7.°
n.° 1, da directiva relativa 4s marcas se
deve considerar como um conceito juridico
nacional ou comunitario.

31. Em primeiro lugar, analisaremos os
motivos que poderiam militar a favor de
uma interpretacdo nacional do conceito.
Tais motivos podem agrupar-se em diferen-
tes linhas de argumentacdo: recusa, em
principio, da competéncia de regulamenta-
¢do da Comunidade, aspectos de direito
internacional privado, falta de harmoniza-
¢do comunitaria do direito dos contratos e
do direito das coisas. Consequentemente,
antes de analisarmos os aspectos do direito
internacional privado e do direito substan-
tivo aplicavel, importa comegar por anali-
sar a competéncia de regulamentacdo da
Comunidade.

1. Pertinéncia do artigo 7.°, n.° 1, da direc-
tiva relativa ds marcas para apreciar o
esgotamento do direito conferido pela
marca no caso de importagdes provenientes
de paises terceiros

32. O Governo italiano, neste aspecto
apoiado pelo Governo francés, sublinha
que, no caso de o produto em causa ter sido
pela primeira vez colocado no mercado
fora do EEE pelos titulares da marca ou
com o seu consentimento, nio pode haver
esgotamento do direito conferido pela
marca no EEE por efeito de uma norma
comunitaria. Alega que a questiio de saber
se, nestas circunstincias, se pode presumir
um consentimento para a colocagio no
mercado dentro do EEE depende da exis-
téncia ou ndo de um direito de disposicio
de natureza comercial e deve ser apreciada
em fun¢io do direito nacional. Neste
sentido, a Tesco e a Costco invocam a
existéncia do principio de territorialidade,
que imporia 4 Comunidade deixar aos

I-8703



CONCLUSOES DE C. STIX-HACKL — PROCESSOS APENSOS C-414/99, C-415/99 E C-416/99

Estados-Membros a regulamentagfio das
relagdes comerciais externas, enquanto
que a directiva relativa ds marcas se
limitaria a regular o estabelecimento e o
funcionamento do mercado interno.

33. O Tribunal de Justi¢a ja& analisou esta
argumentacdo no acdrdio Silhouette®.
Declarou entio que a directiva ndo pode
ser interpretada no sentido de deixar aos
Estados-Membros a possibilidade de prever
na sua legislacio nacional o esgotamento
dos direitos conferidos pela marca para
produtos comercializados em paises tercei-
ros. Nessa ocasido, o Tribunal apoiou-se
essencialmente no facto de a directiva
relativa ds marcas ter sido adoptada com
base no artigo 100.°-A do Tratado CE (que
passou, apds altera¢do, a artigo 95.° CE),
mas regular, nio obstante, certos aspectos
de forma exaustiva, em particular o esgo-
tamento dos direitos conferidos pela marca.

34. Segundo este acorddo?, os artigos 5.° a
7.° da directiva relativa 4s marcas compor-
tam uma harmoniza¢io completa das dis-
posicdes relativas aos direitos conferidos
pela marca. A directiva relativa ds marcas
regulamenta, por conseguinte, o esgota-
mento comunitario do direito conferido
pela marca, independentemente do lugar
onde inicialmente foram colocados no
mercado os produtos que ostentam essa
marca.

§ — Citado na nota 3, n.”® 20 e segs.
9 — Ibidem, n.° 25.
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35. No mesmo acbrdio, o. Tribunal de
Justica assinalou, além disso, que mesmo
que o artigo 7.° fosse interpretado no
sentido de prever consequéncias juridicas
para o caso de os referidos produtos terem
sido colocados no mercado fora do EEE,
ndo visa regulamentar as relagSes entre os
Estados-Membros e os paises terceiros,
«mas definir os direitos de que gozam o0s
titulares de marcas na Comunidade» 10,
Nio & portanto vedado ao legislador
comunitario excluir consequéncias intraco-
munitirias mesmo em caso de comerciali-
zagdo fora da Comunidade ou do EEE, na
medida em que isso se torne necessario
para alcancar os objectivos da directiva,
nomeadamente, o estabelecimento de um
mercado intracomunitario funcional atra-
vés da harmonizagio comunitiria da pro-
teccdo da marca. A colocagdo no mercado
dos produtos em causa inicialmente fora do
EEE ndo obsta assim 4 aplicabilidade da
directiva relativa as marcas.

36. Embora ndo tenha sido posta em causa
a pertinéncia da directiva relativa as marcas
no seu conjunto foi-o, no entanto, a do seu
artigo 7.°, n.° 1, em relagdo 4 apreciacdo
do esgotamento dos direitos conferidos
pela marca no caso de importagdes parale-
las de paises terceiros, com o argumento de
que uma acgio apresentada por violagdo do
direito conferido pela marca deveria ser
apreciada em primeira linha ao abrigo do
artigo 5.° da directiva relativa ds marcas e
do pressuposto ai expresso de uma «(falta
de) consentimento». O artigo 7.°, pelo
contririo, opor-se-ia a um consentimento
do titular da marca que nfo abrangesse a

10 — Ibidem, n.° 29.
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totalidade do territério do EEE, embora
sem o ultrapassar.

37. No entanto, ndo & claro de onde se deve
deduzir que a «(falta de) consentimento»
prevista no artigo 5.°, n.° 1, nio deva
corresponder exactamente ao «consenti-
mento» previsto no artigo 7.°, n.° 1. Tam-
bém nio hi qualquer base para uma
diferenciacgdo efectiva das referidas nogoes,
tanto mais que as duas disposi¢Bes se
encontram numa rela¢io funcional. No
que se refere 4 sistematica da directiva
relativa ds marcas, j4 o advogado geral
F. G. Jacobs observava no processo
Silhouette que «o artigo 7.°, n.° 1, é uma
derrogacio aos direitos que o artigo 5.°,
n.° 1, confere ao titular da marca» 11, O
artigo 7.%, n.° 1, da directiva relativa s
marcas representa assim uma limitagdo dos
direitos exclusivos resultantes do artigo 5.°,
n.° 1.

38. Assim, poder-se-ia considerar que,
mesmo partindo do principio de que os
referidos produtos foram inicialmente colo-
cados no mercado num pais terceiro pelo
titular da marca ou com o seu consenti-
mento, ndo pode ser seriamente posta em
causa a pertinéncia do artigo 7.%, n.° 1, da
directiva relativa 4s marcas para o esclare-
cimento da questdo de saber se os direitos
do titular da marca no EEE estfo esgotados

11 — Conclusdes de 29 de Janeiro de 1998 (acordio citado na
nota 3, n.° 34).

ou ndo. A questio de direito centra-se,
assim, no problema de saber se a existéncia
de um consentimento na acep¢do da teoria
do esgotamento deve ser apreciada com
base no direito nacional ou com base no
direito comunitario.

2. O consentimento enquanto nogio de
direito nacional

39. Se quisermos determinar o consenti-
mento 4 luz do direito nacional, ha que
apurar, em primeiro lugar, por que direito
nacional se deveria esta interpretagio ori-
entar. Por consequéncia, a questdo prelimi-
nar de direito internacional privado desem-
penha um papel essencial no quadro de
uma interpretacdo nacional da nogdo de
consentimento. No entanto, as opinides das
partes quanto a esta questdo preliminar
diferem também substancialmente.

a) Por que direito nacional se deve inter-
pretar o conceito de consentimento?

40. No processo C-414/99, entendeu-se
claramente que a interpretagio da nogdo
de consentimento na acepgio do artigo 7.°,
n.° 1, da directiva relativa as marcas deve-
ria ser feita de acordo com o direito
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aplicivel ao primeiro contrato ' da cadeia
de distribuicdo. Consequentemente,
segundo esta posi¢do, o consentimento
previsto no artigo 7.°, n.° 1, deveria cor-
responder 4 manifestacio de vontade
expressa na conclusio do primeiro con-
trato. De acordo com o despacho de
reenvio, os contraentes acordaram na apli-
cac¢io do direito alemio. Contudo, com
base numa norma de conflito da lex fori —
do direito inglés — segundo a qual se
presume que a lei estrangeira € idéntica 4
lei inglesa, desde que as partes nio invo-
quem disposicdes diferentes da lei estran-
geira, o 6rgdo jurisdicional de reenvio nas
suas consideraces toma como base, ndo a
lei acordada no contrato — a lei alemid —,
mas sim a lex fori. Por conseguinte, da
questio 2 no processo C-414/99 deve
deduzir-se que o exame da nogio de
consentimento se orienta pela lei aplicavel
ao primeiro contrato na cadeia de distri-
buicio, enquanto que nos processos
C-415/99 e C-416/99 os importadores
paralelos sublinham, no que nio foram
contestados, que tinham adquirido a pro-
priedade dos produtos que ostentam a
marca sem que o respectivo direito de
dispor livremente desses produtos tenha
sido realmente limitado.

41. No entanto, permanece em aberto a
questio de saber por que direito se deveria
interpretar a no¢do de consentimento e se,
eventualmente, se deveriam ter em consi-
deragdo diferentes ordens juridicas, em
funcdo do nfimero de contratos na cadeia
de distribui¢do. Uma resposta a esta ques-

12 — Por razdes de argumentaciio, ha que definir a nogéo de
«contrato» em que aqui nos baseamos como qualquer
negbcio juridico pelo qual se transfere o poder de dispor
directamente dos produtos que ostentam a marca.
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tio pressupde, no entanto, a aplicacdo de
uma norma de conflito, nacional ou comu-
nitaria. A determinacdo de tal norma
pressupde, por seu lado, que a disposi¢do
nacional de aplicagdo do artigo 7.°, n.° 1,
da directiva relativa 4s marcas esteja ligada
a uma norma de conflito, isto &, seja
qualificada na acep¢do do direito interna-
cional privado. Isto mostra que, sem uma
justificacdo pormenorizada, ndo & possivel
definir o consentimento na acep¢io do
artigo 7.°, n.° 1, correspondente ao direito
nacional aplicivel ao primeiro contrato da
cadeia de distribui¢io.

42. O teor do artigo 7.°, n.° 1, mostra ja
claramente que o consentimento no sentido
da directiva relativa 4s marcas ndo pode ser
equiparado 4 declaragio de vontade
expressa por ocasido da conclusio do
contrato. Segundo o mesmo artigo, isso
depende nomeadamente de saber se os
produtos «(foram) comercializados [...]
sob essa marca pelo titular ou com o seu
consentimento». Porém, se a colocacido dos
produtos no mercado tiver sido feita pelo
proprio titular da marca, deveria haver
ignalmente um contrato e, por conseguinte,
uma manifestagdo de vontade da sua parte,
de maneira a que, igualmente neste caso, se
deveria partir de uma identidade dos con-
ceitos de manifestagio de vontade para a
conclusio do contrato e de manifestacdo de
vontade que da origem ao esgotamento do
direito. Contudo, nesse caso nio se com-
preenderia porque é que o artigo 7.°, n.° 1,
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estabelece uma diferenca entre a comercia-
lizagdo dos produtos pelo proprio titular da
marca ou com o seu consentimento, uma
vez que nos dois casos haveria uma mani-
festacdo de vontade do titular da marca.
Parece assim nio ser de aceitar, de forma
geral, o pressuposto de que existe uma
coincidéncia entre a nogio de consenti-
mento na acepgio da directiva relativa 4as
marcas € a manifestacio de vontade
expressa por ocasido da conclusio do
contrato.

43. Este entendimento parece deduzir a
pertinéncia do direito aplicivel ao contrato
da identidade puramente textual — apenas
possivel em termos conceptuais — do con-
sentimento dado para um contrato e do
consentimento dado para a colocagio no
mercado na acepgdo da directiva, mas ndo
analisa mais em profundidade o contetido e
a fungio do consentimento nos termos do
artigo 7.% n.° 1.

44, Porém, a interpretacio da nogdo de
consentimento numa perspectiva nacional
nio pode também iludir a inevitavel ques-
tdo prévia relativa a4 determinagio da
norma do direito internacional privado
aplicivel. Mesmo que esta qualificagiio se
deva efectuar do ponto de vista da lex
fori13, ela tera, apesar disso, de ter em
conta a directiva relativa s marcas, uma
vez que ha que interpretar a protecgio das

13 — Batiffol, H., ¢ Lagarde, P, Droit international privé, tomo
1, 8.2 edigio 1994, ponto 293.

marcas e o direito nacional 4 luz da
directiva 4. Mesmo que o seja apenas no
idmbito da questdo prévia da qualificacio
em direito internacional privado, & inevita-
vel uma discussio aprofundada sobre a
nocio de consentimento.

45, Como conclusio intermediaria, deve
considerar-se que uma interpretagio autd-
noma da noc¢iio de consentimento se pode-
ria revelar necessdria, pelo menos para a
solucio da questio da qualificagio em
direito internacional privado.

46. Independentemente disso, hid outros
pontos de vista que militam contra ¢ ponto
de vista dos importadores paralelos. Além
da justificacio da pertinéncia da lei aplica-
vel ao contrato para a escolha exercida
pelas partes, ficaria ainda por determinar,
em virtude do eventual grande ntimero de
etapas na cadeia de distribuicio, se e sob
que pressupostos seria possivel deduzir um
consentimento para essas outras etapas, €
eventualmente para quais. Isto, porém,
comportaria o risco de «reimportar» o
esgotamento internacional, contrariando

14 — Jurisprudéncia constante. Ver acérdio de 25 de Fevereiro
de 1999, Carbonari ¢ o, (C-131/97, Colect., p. 1103,
n.° 48): «Como resulta de jurisprudéncia constante do
Tribunal de Justica, ao aplicar o direito nacional, e
designadamente as Jisposi Ses de uma lei que, como no
litigio do processo principal, foram especialmente adopta-
das para assegurar a transposi¢io de uma directiva, o
orgio jurisdicional nacional ¢ obrigado a interpretar o scu
direito nacional, na medida do possivel, i luz do texto e da
finalidade da directiva, para atingir o resultado por ela
prosseguido ¢ cumprir desta forma o artigo 189.°, terceiro
pardgrafo, do Tratado CE (v. acordios de 13 de Novembro
de 1990, Marleasing, C-106/89, Colect., p. 1-4135,1n.° §, ¢
de 16 de Dezembro de 1993, Wagner R’lirct, C-334/92,
Colect., p. 1-6911, n.° 20)».
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os objectivos da directiva relativa ds mar-
cas 15, uma vez que seria sempre possivel e
verosimil uma presun¢do de consenti-
mento.

47, Neste contexto, cabe notar que a
argumentagio dos importadores paralelos
em relagio A liberdade de escolha da lei
aplicavel ao contrato e 4 territorialidade do
direito comunitirio ndo deixa de ter
alguma semelhanca com a argumentacdo
das recorridas no processo Ingmar '¢. No
presente processo, e em relacdo A liberdade
de escolha da lei aplicavel ao contrato, as
demandadas invocam nomeadamente a
Convengdo de 19 de Junho de 1980, sobre
a lei aplicavel ds obrigag@es contratuais 7.

48. No processo Ingmar tratava-se essen-
cialmente da aplicabilidade a um contrato
de agente comercial independente sujeito d
lei de um pais terceiro escolhida pelas
partes no contrato da Directiva 86/653/
/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro
de 1986, relativa 4 coordenagdo do direito
dos Estados-Membros sobre os agentes
comerciais 18, no caso de o referido agente
comercial independente exercer a sua acii-
vidade num Estado Membro e o comitente
possuir a sua sede no referido pais terceiro.
Naquele caso foram igualmente e no essen-
cial invocadas a liberdade de escolha da lei
aplicavel ao contrato e a territorialidade do
direito comunitario.

15—V, a este respeito, o acdrddo Silhouette International
Schmied, citado na nota 3.

16 — Acbrddo de 9 de Novembro de 2000 (C-381/98, Colect.,
p. 1-9305).

17 — JO L 268, p. 1; EE 01 F3 p. 36.

18 —JO L 382, p. 17.
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49. O Tribunal de Justica, no acorddo
proferido no processo Ingmar, chegou 4
conclusdo de que, nas circunstincias indi-
cadas, se deve aplicar a Directiva 86/653.
Em primeiro lugar, assinala que a liberdade
de escolha da lei aplicavel ao contrato se
faz sob reserva da aplicagdo de disposi¢Bes
imperativas 1°, Seguidamente, debruga-se
sobre a questdo de saber se o caricter
imperativo das normas & uma questio de
direito nacional ou comunitario?®, Do
objectivo da directiva de protecgdo, por
um lado, e do seu objectivo de harmoniza-
¢do, por outro lado, o Tribunal de Justica
conclui que a referida directiva se deve
aplicar aos agentes comerciais que exercem
a sua actividade no territorio da Comuni-
dade, ndo sendo relevante a sede do
comitente 21,

50. Bsta via de solugdo pode igualmente
aplicar-se aos presentes processos. A direc-
tiva relativa 4s marcas tem por objecto, por
um lado, entre outras, a harmonizagdo da
protecgdo conferida pela marca, mas, por
outro lado, visa igualmente assegurar a
funcionalidade do mercado interno. Pode-
-se concluir, em conformidade com o acor-
ddo Ingmar, que, independentemente do
direito nacional aplicavel, a protec¢do da
marca, harmonizada a nivel comunitario,
que limita o esgotamento dos direitos
conferidos pela marca, se aplica aos casos
em que os produtos que a ostentam foram
colocados no mercado, nas condi¢des indi-
cadas, na Comunidade ou no EEE. Se o

19 — Citado na nota 16, n.* 15 e 16.
20 — Ibidem, n.° 17 a 19.
21 — Ibidem, n.® 24 ¢ 25.
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preenchimento dos pressupostos para con-
cluir pela existéncia de um consentimento
na acepgdo do artigo 7.%, n.° 1, da directiva
relativa ds marcas se faz em func¢io da lei
aplicavel ao contrato, o alcance da protec-
¢do conferida pela marca dependeria de
diferentes ordens juridicas nacionais, o que
seria contrario ao objectivo de harmoniza-
¢do da directiva.

51. Como conclusio intermédia, ha assim
que concluir que o esgotamento do direito
de marca, na acep¢do do artigo 7.° n.° 1,
da directiva, deve ser apreciado indepen-
dentemente da questdo do direito nacional
aplicivel ao contrato.

52. Nestas condi¢des, apenas subsidiaria-
mente hd que analisar a substincia da
argumentagdo dos importadores paralelos.
Esta argumentagfio coloca questdes a nivel
do direito dos contratos e do direito das
coisas.

b) Efeitos do direito nacional que regula os
contratos sobre a nogdo de consentimento

53. Do ponto de vista do direito dos
contratos, sio sobretudo invocadas pelas
partes, por um lado, a falta de harmoniza-

¢do comunitiria na matéria e, por outro, a
necessidade de um entendimento uniforme
da nocdo de consentimento. Assim, o
Governo alemdo sublinha que nenhuma
das disposicBes da directiva relativa ds
marcas contém indicagdes sobre a conclu-
sdo de contratos ou sobre a manifestacdo
de uma declaracdo de vontade. O Governo
sueco parte de pressupostos semelhantes. O
Orgdo de Fiscalizacdo da EFTA sublinha
que uma interpreta¢io autbnoma?? da
nogdo de consentimento poderia prejudicar
a uniformidade desta nogio a nivel do
direito nacional.

54. Consideradas isoladamente, estas
observagdes nio sdo desprovidas de funda-
mento; NoO entanto, no presente contexto,
nio sio plenamente convincentes. Assen-
tam, com efeito, exclusivamente na identi-
dade terminoldgica entre «consentimento»
no sentido da directiva relativa s marcas e
«consentimento» nos ordenamentos juridi-
cos nacionais?3., Uma interpretacido
baseada puramente na letra, sem prévia
analise teleoldgica, nio pode contribuir de
forma atil para a solugio da questio
submetida.

55. Como objec¢do fundamental hid que
aduzir, em primeiro lugar, que o Governo
alemdo baseia a sua argumenta¢fio na
premissa de que o consentimento na acep-
¢do do artigo 7.° n.° 1, representa uma
manifesta¢do de vontade em conformidade
com a teoria geral do negécio juridico do
direito civil alemdo. Tal anilise toma

22 — «Autdonoma» & tida aqui, ¢ no que se segue, como
«comunitiria», sem ter em conta o significado desta nogio
no direito nacional.

23 — V, supra, n.° 43.
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demasiadamente em consideracio as espe-
cificidades do direito nacional: ora, nem
todos os ordenamentos juridicos conhecem
uma teoria geral do negodcio juridico; esta
poderia também ser inserida no direito das
obrigacdes. Independentemente desta
objecc¢do sistemética, hi que apontar tam-
bém uma objec¢io substantiva: a interpre-
tacdo da nogdo de consentimento enquanto
negdcio juridico no sentido dos respectivos
direitos nacionais, nio tem em conta o0s
objectivos de harmoniza¢io da directiva
relativa ds marcas, na medida em que &
necessario ter presente que os ordenamen-
tos juridicos ndo tém em conta a vontade
declarada mas a vontade inerente do con-
trato 24, Seria, no entanto, contririo aos
objectivos de harmonizagio da directiva
relativa ds marcas que o alcance da pro-
tecgdo da marca dependesse das diferentes
interpretacbes das condi¢des de esgota-
mento do direito da marca?S dadas pelos
ordenamentos juridicos nacionais. Final-
mente, uma interpreta¢do exclusivamente
baseada na forma como o consentimento é
dado também ndo consegue esclarecer
porque é que o artigo 7.°, n.° 1, estabelece
uma diferenca entre duas espécies de colo-
cacdo no mercado, quando precisamente a
colocacdo no mercado feita pelo proprio
titular da marca pressupbe necessaria-
mente, ¢ por maioria de razdo, o seu
consentimento 26,

56. A ideia de que existe, em qualquer
caso, uma uniformidade de entendimento

24 — V., unicamente para a Repiiblica Francesa, Starck, B.,
Roland, e Boyer, L., Droit civil: — Les obligations, tome 2:
Contrat, 6.2 edigio, 1998, ponto 184, bem como as
referéncias citadas.

25 — V., supra, n.° 50.

26 — V., supra, n.° 42.
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da nogio a nivel nacional inspira-se dema-
siadamente numa concep¢do nacional desta
nocio, que nalgumas circunstincias ndo é
pacifica, sem debater de maneira suficiente
o seu contendo € a sua fun¢do.

57. Por conseguinte, s6 wma interpretacdo
que tenha em conta o espirito ¢ 0s objecti-
vos da norma permite dar uma resposta que
tenha suficientemente em conta o contefido
¢ a fun¢do da nocdo de consentimento
prevista no artigo 7.°, n.° 1, da directiva
relativa ds marcas.

c) Efeitos do direito das coisas nacional na
nocio de consentimento.

58. Os importadores paralelos invocam
igualmente argumentos baseados no direito
das coisas e chamam a atengdo para o facto
de este dominio ndo ser objecto de harmo-
nizagdo por parte da directiva relativa ds
marcas. Invocam, por um lado, uma ana-
logia com a reserva de propriedade e
sublinham, por outro lado, em particular
nos processos C-415/99 e C-416/99, o
alcance dos direitos transmitidos por via
do consentimento.

59. A analogia com a reserva de proprie-
dade consiste, no essencial, em afirmar que,
em direito das coisas, a transmissio de
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direitos apenas & limitada, no interesse da
seguranga das transaccées, se 0 respectivo
titular se tiver expressamente reservado o
correspondente direito. Esta analogia
sugere uma interpretacdo restritiva da
nogdo de consentimento, segundo a qual o
esgotamento apenas ficaria excluido se o
titular da marca se reservasse com antece-
déncia e expressamente os seus direitos de
marca.

60. Tal analogia ndo & convincente: o
consentimento para a coloca¢io no mer-
cado dos produtos que ostentam a marca
ndo respeita a transmissdo dos direitos
conferidos pela marca, mas ao seu exerci-
cio. A seguir a via da analogia, o direito
conferido pela marca perderia o seu caric-
ter exclusivo: o seu exercicio estaria, com
efeito, condicionado a conclusio de um
acordo de prorrogacdo da reserva de pro-
priedade. E verdade que, neste contexto, a
exigéncia dos importadores paralelos rela-
tiva 4 obriga¢do de aposicio da marca nos
produtos em causa parece légica, mas, 4 luz
das consideragdes aduzidas, & alheia ao
sistema. Mesmo que se considerasse cor-
recta a argumentagio proposta, a aplica¢iio
pratica de uma «reserva de marca», no
sentido de a existéncia de tal consentimento
ser verificivel em permanéncia, afigura-se
dificilmente possivel, quer em razdo da
possibilidade de mudanga de embala-
gem — como 1o caso dos cosméticos —,
quer em razio da natureza dos produtos —
como & o caso dos jeans. Assim, esta
argumentagio conduziria quase sempre a
concluir pela presungdo do consentimento
do titular da marca e, dessc modo, a
regressar ao esgotamento internacional.

61. As alegacBes dos importadores parale-
los desconhecem, além disso, que o esgota-
mento dos direitos ndo depende do acordo
das partes. O esgotamento & uma conse-
quéncia juridica, objectivamente ligada a
existéncia de pressupostos factuais, em que
se inclui o consentimento em questio.

62. As consideracdes relativas 4 protecgio
do altimo vendedor sdo ignalmente pouco
convincentes. Este @ltimo ndo adquire o
proprio direito 4 marca; o tinico problema
& saber se ele pode explorar os produtos
que ostentam a marca. SO neste contexto se
pode colocar a questdo de uma protecgdo
da confianga.

63. Finalmente, também ndo parecem ver-
dadeiramente aceitiveis os argumentos
relativos 4 garantia de propriedade e a
liberdade de expressio. E verdade que o
direito de propriedade e o direito a livre
expressdo de opinido pertencem, na reali-
dade, enquanto direitos fundamentais aos
principios gerais do direito comunitario.
Dado que estes principios, de acordo com a
jurisprudéncia constante, devem ser consi-
derados também de acordo com a sua
fungfio na sociedade, ndo & de excluir que
o seu exercicio esteja sujeito a restricdes,
desde que tais restricdes correspondam de
facto aos objectivos de interesse geral
prosseguidos pela Comunidade Europeia e
ndo constituam, relativamente ao objectivo
prosseguido, uma intervengdo excessiva e
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intoleravel que atente contra a propria
substincia dos direitos assim garantidos?”.
Nio parece que se possa fundamentar uma
tal violagdo do principio da proporcionali-
dade na directiva relativa ds marcas, cujo
objectivo & tornar funcional o mercado
interno.

d) Conclusio intermédia

64. De tudo o que fica dito resulta que a
tentativa de interpretar a no¢do de consen-
timento como uma nogdo de direito nacio-
nal ndo conduz a uma solugdo satisfatoria.
Em primeiro lugar, ndo é claro que direito
nacional seria aplicavel. A resposta a esta
pergunta pressupde, com efeito, a qualifi-
cacdo, a nivel do direito internacional
privado, da nogio de esgotamento do
ponto de vista da lex fori, tendo em
consideracio a letra e os objectivos da
directiva relativa ds marcas, de modo que,
neste aspecto, se afigura indispensavel uma
determinacio do contetido relevante da
directiva. Além disso, ha que considerar
que, mesmo ndo existindo uma harmoni-
zacio comunitaria do direito dos contratos
e do direito das coisas, isso ndo obsta a
uma interpretagio comunitaria da nogdo de
consentimento nos termos do artigo 7.°,
n.° 1, da directiva relativa s marcas.

. 27 — V., nomeadamente, o acorddo de 28 de Abril de 1998,
Metronome Musik (C-200/96, Colect., p. 11953, n.° 21),
sobre a questdo proxima da compatibiligade de um direito
exclusivo baseado na Directiva 92/100/CEE do Conselho,
de 19 de Novembro de 1992, relativa ao direito de aluguer,
ao direito de comodato e a certos direitos conexos aos
direitos de autor em matéria de propriedade intelectual (JO
L 346, p. 61}, com o direito ao ?ivre exercicio de uma

profissdo e com o direito de propriedade.
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65. Nestas circunstincias, ha que examinar
o significado do consentimento na acep¢io
do artigo 7.°, n.° 1 do ponto de vista do

direito comunitario.

3. O consentimento enquanto noc¢do de
direito comunitério

66. Mesmo que se considerassem correctas
as consideracdes daqueles que advogam
uma interpretacio da nogdo de consenti-
mento do ponto de vista do direito nacio-
nal, esta interpretagdo ndo permite, como
ficou demonstrado, determinar de forma
suficientemente clara o seu sentido. Conse-
quentemente, coloca-se a questdo de saber
em que medida, para o apuramento deste
sentido, seria fitil uma interpretacdo aut6-
noma da nogdo de consentimento na acep-
cdo do artigo 7.°, n.° 1, da directiva rela-
tiva ds marcas.

a) A redacgdo do artigo em causa

67. No ambito da anilise de uma interpre-
tacdo literal da nog¢do na directiva em
questdo, ji se demonstrou que o termo
«consentimento» ndo pode constituir a
finica manifestacio de vontade expressa
por ocasido da conclusido do contrato, pois
que tal interpretagdo ndo teria suficiente-
mente em conta a diferenga prevista no
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artigo 7.%, n.° 128, entre a colocagdo no
mercado pelo titular da marca e a coloca-
¢do no mercado com o seu consentimento.
De resto, nada se conclui da identidade de
termos da noc¢do de consentimento em
litigio e da nogdo de consentimento nacio-
nal. Por isso, & preciso analisar a génese, a
sistematica, o sentido e os objectivos da
disposicdo em questdo.

b) Origem da nocdo de consentimento no
principio do esgotamento

68. Relativamente ao direito conferido
pelas marcas, o principio do esgotamento,
nos termos do artigo 7.°, n.° 1, da directiva
relativa ds marcas, remonta 4 jurisprudén-
cia do Tribunal de Justica relativa 4 com-
patibilidade do exercicio dos direitos de
propriedade intelectual — e, portanto,
também dos direitos de marca — com a
livre circulagdo de mercadorias. De acordo
com o acdrddo do Tribunal de Justica no
processo Deutsche Grammophon «o exer-
cicio por um fabricante de suportes de som
do direito exclusivo de pdr em circulagiio
os objectos protegidos decorrentes da legis-
lagdo de um Estado-Membro, para proibir
a comercializacio neste Estado de produtos
quee foram escoados por ele préprio ou com

28 — V., supra, n.° 42,

0 seu consentimento num outro Estado-
-Membro, seria contrario ds normas que
prevéem a livre circulacdo dos produtos no
mercado comum» 29 (sublinhado nosso).

69. Nos acordios ulteriores o Tribunal de
Justiga deixa de referir 0 escoamento dos
produtos e refere apenas a sua colocagdo no
mercado. Assim, no seu acoérdio Winthrop,
declarou que é incompativel com o Tratado
CE «o exercicio, pelo titular de uma marca,
do direito que lhe atribui a legisla¢do de um
Estado-Membro de proibir a comercializa-
¢do, nesse Estado, de um produto comer-
cializado noutro Estado-Membro com essa
marca pelo titular ou com o seu consenti-
mento» 30 (sublinhado nosso). A este pro-
posito, o Tribunal de Justica baseou-se,
com razdo, na constatagio de que o titular
da marca teria, de outro modo, a possibi-
lidade de «fechar os mercados nacionais e
de criar assim uma restricio no comércio
entre os Estados-Membros, sem que essa
restricdo fosse necessaria para lhe garantir
a esséncia do direito exclusivo que resulta
da marca» 31,

70. Em relacdo aos direitos de marca, esta
jurisprudéncia amplia os limites do esgota-
mento na medida em que o consentimento
para a colocagio em circulagio deixava de
referir-se exclusivamente ao territdério de
um Estado-Membro, alargando-se 4 totali-
dade do territorio da Comunidade.

29 — Acordio de 8 de Junho de 1971, Deutsche Grammophon
(78/70, Colect., p. 183, n.° 13).

30 — Acdrdio de 31 de Outubro de 1974 (16/74, Colect., p. 499,
n.° 1 do dispositivo).

31 — Citado na nota 30, n.* 9 a 11.
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71. A nogdo de consentimento na jurispru-
déncia, no entanto, num primeiro
momento, ndo foi utilizada de maneira
uniforme. O advogado-geral K. Rémer, nas
suas conclusées no processo Deutsche
Grammophon referiu-se aos produtos
«que o titular do direito de proteccio ou
de wma empresa encontrando-se na sua
dependéncia colocou em circulagdo noutro
Estado-Membro» 32 (sublinhado nosso).
No entanto, o acdrddo do Tribunal de
Justica substitui este critério de dependén-
cia, ao qual a questdo prejudicial parecia
referir-se, pelo critério do consentimento.

72. O acdrddo no processo Keurkoop
adopta uma formulagio conciliatdria33.
De acordo com este acdrddo o importante
é, com efeito, que o produto em causa
tenha sido legalmente colocado «no mer-
cado de um outro Estado-Membro, pelo
proprio titular do direito ox por uma
pessoa ligada a este por vinculos de depen-
déncia juridica ou econdmica» 34 (subli-
nhado nosso).

73. Destas diferentes formulagdes torna-se
claro que a nogdo de consentimento adop-
tada pelo Tribunal de Justi¢a no 4mbito da
teoria do esgotamento ndo se refere 4
manifestacio de vontade do titular da
marca em relacdo 4 transmissdo, mas antes
a questio de saber a quem se deve imputar
a venda — ou comercializagdo — dos pro-

32 — ?('Ig)nclusﬁes de 28 de Abril de 1971 (ac6rdio citado na nota
,n.° 1.
33 — Acérddo de 14 de Setembro de 1982 (144/81, Colect.,
p. 2853).
34 — Citado na nota 33, n.° 25.
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dutos que ostentam a marca3’. O que
levanta problemas nio é utilizar a nogdo de
consentimento para a transmissio do poder
de dispor dos produtos que ostentam a
marca para julgar da possibilidade de o
titular da marca invocar os direitos por ela
conferidos, mas antes determinar se a
comercializagio dos produtos em causa
no EEE pode ser imputada ao titular da
marca. Por consequéncia, a diferenca entre
a colocacio no mercado pelo proprio
titular da marca ou com o seu consenti-
mento significa que a colocagdo no mer-
cado dos produtos em causa é feita pelo
proprio titular da marca ou que tal lhe
pode ser imputado, do ponto de vista das
consequéncias juridicas do esgotamento. A
interpretacio comunitiria da nogdo de
esgotamento deve, por conseguinte, ter
por objecto a busca de critérios que permi-
tam essa imputagdo.

74, Neste contexto, € com base na juris-
prudéncia citada pelo advogado-geral K.
Romer no processo Deutsche Grammo-
phon 3¢ e na exposigdo do advogado-geral
A. Trabucchi nas conclusdes que apresen-
tou nos processos Centrafarm 37, poder-se-
-ia também interpretar o consentimento
como significando uma habilita¢do para a
colocagdo no mercado. Segundo este ponto
de vista, o titular da marca apenas poderia
invocar o direito conferido pela mesma por
ocasido da primeira colocagdo no mercado
dos produtos em questio na Comunidade

35—V, igualmente, neste sentido o acérddo de 22 de Junho
de 1994, IHT International Heiztechnik e Danziger
(C-9/93, Colect., p. 12789, n.° 43: «O consentimento
?ue qualquer cessio implica ndo & o que & exigido para que

uncione o esgotamento do direito».

36 — Citado na nota 29, Colect., p. 198.

37 — Conclusdes de 18 de Setembro de 1974 (acérddos de 31 de
Outubro de 1974, Sterling Drug, 15/74, Colect., p. 475, ¢
Winthorp, citado na nota 30).
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ou no EEE se o seu comportamento ante-
rior, tendo em conta os elementos do
processo em causa, ndo fosse de interpretar
no sentido de ter autorizado a terceiros a
comercializagdo dos produtos que osten-
tam a marca ou pelo menos de a ter
tolerado.

75. Podemos abster-nos, neste momento,
de precisar segundo que critérios de impu-
tacdo deve a nogdo de consentimento ser
defendida. Uma resposta a esta questio terd
de ter em conta o sentido e o objectivo da
norma comunitaria. Por ora, basta ter
presente que a nog¢io de consentimento
tem um conteiido objectivo que ulterior-
mente serd precisado.

76. Além disso, ha que constatar que o
artigo 7.% n.° 1, da directiva relativa ds
marcas reflecte a jurisprudéncia do Tribu-
nal de Justica quanto a relagio entre o
exercicio dos direitos de propriedade inte-
lectual e a liberdade de circulagdo de
mercadorias. A este respeito o Tribunal
constatou que a formulac¢do do artigo 7.°,
n.? 1, corresponde aos termos «usados pelo
Tribunal nos acdrddios que, ao interpreta-
rem os artigos 30.° e 36.° do Tratado,
reconheceram em direito comunitario o
principio do esgotamento do direito de
marca» 38, Naturalmente, isto ndo significa
que o artigo 7.%, n.° 1, tenha codificado a

38 — Acordio de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb ¢ o.
((20-1327/93, C-429/93 ¢ C-436/93, Colect,, p. 1-3457,
n° 31).

correspondente jurisprudéncia, uma vez
que o campo de aplicacio desta norma
ultrapassa o comércio intracomunitario.

77. Neste sentido, o Tribunal de Justica
declarou no acérdio Sebago e Maison
Dubois que, «ao adoptar o artigo 7.° da
directiva, que restringe o esgotamento do
direito conferido pela marca aos casos em
que os produtos com uma marca tenham
sido comercializados na Comunidade (no
EEE apbs a entrada em vigor do acordo
EEE), o legislador comunitirio precisou
que a comercializagdo fora deste territério
ndo esgota o direito de o titular se opor &
importacdo destes produtos feita sem o seu
consentimento e de, assim, controlar a
primeira comercializacio na Comunidade
(no EEE apbs a entrada em vigor do acordo
EEE) dos produtos com uma marca» 39,

78. Esta constatagio & importante, na
medida em que sugere uma diferenga entre
factos intracomunitérios (incluindo o EEE)
e factos extracomunitirios. Tal diferenca
revela-se de uma grande importincia nos
processos sub judice porque determina o
alcance dos critérios de ponderagéio defini-
dos pela jurisprudéncia. No caso do comér-
cio intracomunitério, os principios resul-
tantes da referida jurisprudéncia relativa
aos artigos 30.° e 36.° do Tratado CE (que
passaram, apds alteragdo, a artigo-
s 28.° CE e 30.° CE), sdo aplicaveis,
enquanto o comércio com paises terceiros
apenas cai sob a al¢ada do artigo 7.%,n.° 1,
da directiva relativa ds marcas, porque este

39 — Citado na nota 4, n.° 21,
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harmonizou de maneira exaustiva o alcance
da protecgio das marcas nos Estados-
-Membros, tendo em conta o principio do
esgotamento. Por consequéncia, os argu-
mentos dos importadores paralelos relati-
vamente A necessidade de uma interpreta-
¢do da directiva relativa ds marcas a luz das
disposicdes do direito primério aplicaveis,
nio estdo isentos de problemas. Invocam a
jurisprudéncia do Tribunal de Justica
segundo a qual os artigos 28.° a 30.° do
Tratado CE nio fazem distingdo em funcdo
da origem das mercadorias 4 e alegam que,
por conseguinte, 0 esgotamento comunita-
rio#! conduz a uma distingdo ilicita. Este
ponto de vista ignora, contudo, que a
harmonizag¢do comunitiria da protecgdo
das marcas, nos termos do artigo 7.°%
n.° 1, produz efeitos que ndo se limitam
ao comércio intracomunitario; a liberdade
de circulacdo das mercadorias no interior
da Comunidade nio é afectada pela apli-
cacdo do principio do esgotamento comu-
nitario aos produtos colocados inicialmente
no mercado fora do EEE.

79. Pelo exposto, torna-se claro que um
consentimento do titular da marca para a
colocagiio no mercado no EEE dos produ-
tos que ostentam a sua marca esta intima-
mente ligado 4 condicdo de esse titular
exercer ou ter a possibilidade de exercer os
seus direitos exclusivos no EEE. Isto &
confirmado pela fun¢do conferida ao prin-

40 — Fazendo, nomeadamente, referéncia ao acorddo de 7 de
Novembro de 1989, Nijman (125/88, Colect., p. 3533,

n.° 11)

41 — Para efeitos de argumentagio aqui desenvolvida, & de
entender a nogio de esgotamento comunitirio como
esgotamento na Comunidade e no EEE.
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cipio do esgotamento internacional nos
trabalhos preparatérios da directiva 42. Ha
que analisar mais pormenorizadamente
esta conclusdo em fungdo do sentido e da
finalidade do principio do esgotamento.

c) Interpretacdo teleologica

80. Nos ordenamentos juridicos nacionais
o principio de esgotamento baseia-se numa
ponderagdo entre os interesses resultantes
da exclusividade do direito conferido pela
marca e os imperativos comerciais relati-
vos, nomeadamente, 4 revenda dos produ-
tos no Ambito de uma cadeia de distribui-
¢do. Com efeito, no caso de importacdes
paralelas de mercadorias com garantia de
origem, o problema ndo & tanto que o
consumidor seja induzido em erro sobre a
origem ou a autenticidade destes produtos,
mas que a reputacdo de marca seja utili-
zada de maneira ilicita. A ponderacdo de
interesses tem por efeito limitar os direitos
de intervencdo do titular da marca, uma
vez que ele ndo se pode opor 4 revenda dos
referidos produtos em virtude de ter tido a
possibilidade de defender suficientemente
os seus direitos de marca por ocasido da
primeira colocagdo dos produtos no mer-
cado“3. Por conseguinte, o principio do

42 — V., a este respeito, as conclusdes do advogado-geral E G.
Jacobs, no processo Silhouette International Schmied
(citado na nota 3), n.° 32.

43 — Ingerl e Rohnke, Markengesetz, 1998, §§ 24, n.° 5, sobre
a finalidade da codificagdo alemd do principio do esgota-
mento.
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esgotamento deve impedir que o poder de
controlo do titular da marca prejudique o
comércio de maneira desproporcionada 44,

81. A expressdo comunitiria do principio
do esgotamento, de acordo com a redacgiio
do artigo 7.°, n.° 1, da directiva relativa ds
marcas, assenta igualmente numa pondera-
¢do entre os interesses divergentes de pro-
tecgdo dos direitos de propriedade intelec-
tual e das exigéncias da livre circulagio das
mercadorias. O esgotamento comunitario,
de acordo com a ideia de mercado interno
que esta subjacente ao Tratado, deve impe-
dir que o facto de invocar os direitos de
marca conduza a uma limitacdo do comér-
cio entre os Estados-Membros.

82. A jurisprudéncia do Tribunal de Jus-
tica4S relativa a este assunto tinha por
objecto a licitude das importacdes paralelas
de outros Estados-Membros, a4 luz dos
artigos 30.° e 36.° do Tratado. Para efeitos
da ponderacio de interesses, o Tribunal de
Justica considerou que o artigo 36.° do
Tratado s6 permitia derrogacdes 4 livre
circulagio de mercadorias no mercado
comum «na medida em que essas derroga-
¢oes (fossem) justificadas pela protecciio
dos direitos que constituem o objecto
especifico dessa propriedade. Em matéria
de marcas, o objecto especifico da proprie-
dade industrial &, designadamente, o de
assegurar ao titular o direito exclusivo de
utilizar a marca, quando o produto &

44 — V,, a este respeito, 0 n.° 60 das conclusdes do advogado-
-geral E G. Jacobs nos processos apensos Bristol-Myers
Squibb e o., acérddo citado na nota 38, n.° 60.

45 — Acordios Deutsche Grammophon (citado na nota 29),
Sterling Drug (citado na nota 36), bem como os acordios
Winthorp (citado na nota 30), ¢ Keurkoop (citado na nota
33).

colocado no mercado pela primeira vez, e
de assim o proteger contra 0s concorrentes
que quisessem abusar da posicdo e reputa-
¢do da marca vendendo produtos que
indevidamente usassem essa mesma
marca» 46, Como consequéncia desta pon-
deracdo, o Tribunal de Justica concluin
que, no caso de importagdes paralelas
dentro da Comunidade por terceiros inde-
pendentes, ¢ artigo 36.° ndio abrangia o
direito de os titulares de uma marca
invocarem direitos de exclusividade para
salvaguarda de direitos que constituem o
objecto especifico dos direitos decorrentes
da marca na medida em que os produtos
em causa tenham sido «licitamente comer-
cializado(s) no mercado do Estado-Mem-
bro de onde (foram) importado(s), pelo
proprio titular ou com o seu consenti-
mento» 47, ndo se podendo, nestas condi-
¢oes, de forma alguma falar de um abuso
ou de uma violagdo dos direitos conferidos
pela marca.

83. No caso das importagdes paralelas de
paises terceiros, importa, no entanto, veri-
ficar se as consideracdes relativas 4 inter-
pretagdo do artigo 7.°, n.° 1, da directiva
relativa ds marcas sdo directamente aplica-
veis, caso as importagdes paralelas de
paises terceiros ndo afectem a liberdade
de circulagio das mercadorias8. Ja se
chamou & aten¢do*? para o facto de que,
para tanto, ha que se basear no artigo 7.°,
n.° 1, da directiva relativa d4s marcas e,
portanto, no principio do esgotamento
comunitario porque a harmonizagdo comu-
nitdria efectivamente ja existente dos direi-

46 — V. acordio Winthorp {citado na nota 30), n.* 7 e segs.

47 — Ibidens, n.** 9 a 11,

48 — O advogado-geral . G. l]acobs levantou dividas a este
respeito nas suas conclusdes no processo Silhouette
International Schmied (acordio citado na nota 3), n.°® 49
e segs., fazendo referéncia ao acordio de 15 de Junho
de 1976, EMI (51/75, Colect., p. 357).

49 — V., supra, n.°* 33 e segs.
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tos produz efeitos nas relacbes comerciais
externas dos Estados-Membros. Contudo,
se se alegar que, também em relagdo ds
importacdes paralelas de paises terceiros ha
que interpretar o artigo 7.° da directiva
relativa s marcas do mesmo modo que o
artigo 30.° CE, porque «o artigo 7.° da
directiva, e o artigo 36.° do Tratado,
destinam-se a conciliar os interesses funda-
mentais da protec¢do dos direitos de marca
e os da livre circulagio de mercadorias no
mercado comum» 0, este argumento nio
convence plenamente, uma vez que o
artigo 7.°, no caso das importag¢des parale-
las de paises terceiros, nio pode ter por
objectivo conciliar os interesses fundamen-
tais da proteccdo dos direitos de marca com
os da livre circulagio de mercadorias no
mercado comum, que aqui nio sio afecta-
dos.

84, Uma aplicagio indiferenciada do arti-
go 7.°, n.° 1, da directiva relativa ds mar-
cas ao comércio intracomunitario, por um
lado, e a0 comércio proveniente de paises
terceiros, por outro, teria como consequén-
cia ndo tomar em consideragio as diferen-
cas existentes entre as situacbes de partida:
no caso de importacdes paralelas no inte-
rior da Comunidade, sio convergentes a
transferéncia do poder de disposicdo dos
produtos que ostentam a marca € a colo-
cacgdo destes produtos no mercado no EEE,
o mesmo ndo acontecendo no caso das
importagdes paralelas de paises terceiros
para a Comunidade. Dai resultam obriga-

50 — Acérdio de 12 de Outubro de 1999, Upjohn (C-379/97,
Colect., p. [-6927, n.° 30), que remete para o acdrdio
Bristol-Myers Squibb e o. (citado na nota 38, n.® 40).
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toria ¢ necessariamente diferentes possibi-
lidades de controlar a comercializacio, que
ha que ter na devida consideracdo, no
quadro de uma ponderagdo de interesses
entre os interesses fundamentais da protec-
cdo da marca e os interesses comerciais.

85. Daqui resulta que, embora a jurispru-
déncia do Tribunal de Justica relativa a
compatibilidade entre o exercicio dos direi-
tos de propriedade intelectual e as liberda-
des fundamentais ndo seja directamente
aplicavel aos casos sub judice, ha que ter
em conta as consideragbes em que se
baseia. Chegados a este ponto &, contudo,
necessario sublinhar que ndo é o ponto de
partida dessas consideracdes — o objecto
especifico de marca — que depende do
lugar da primeira colocagdo dos produtos
no mercado, mas antes a pondera¢do dos
interesses em presenca.

86. Em relacdo ao objecto especifico do
direito conferido pela marca, o advogado-
-geral . G. Jacobs, nas suas conclusdes no
processo Bristol-Myers Squibb e o., expds o
seguinte 51

«Todos os sistemas legais mais avancados
conferem aos agentes econbémicos o direito
de utilizar determinados sinais e simbolos

51 — Citado na nota 38, n.° 72.
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distintivos para os seus produtos. Fazem-no
a) para permitir aos agentes econémicos
protegerem a reputacio dos seus produtos e
impedirem a apropriagdo da sua clientela
por concorrentes sem escripulos, que de
outro modo seriam tentados a fazer passar
os seus proprios produtos pelos de um
outro agente econémico com uma reputa-
¢do bem estabelecida e b) para permitir aos
consumidores procederem ds suas escolhas
com conhecimento de causa e partindo do
principio de que os produtos vendidos com
0 mesmo nome provém da mesma fonte e,
em circunstdncias normais, tém uma qua-
lidade uniforme. Portanto, o direito de
marca visa proteger os interesses nio
apenas do titular da marca, mas ainda do
consumidor. Na medida em que a marca
protege os interesses do seu titular, permi-
tindo-lhe impedir que os seus concorrentes
retirem uma vantagem indevida da sua
reputagio comercial, os direitos exclusivos
conferidos ao titular sio considerados, na
linguagem da jurisprudéncia do Tribunal,
como constituindo o objecto especifico do
direito de marca. Na medida em que a
marca protege os interesses do consumidor,
actuando como uma garantia de que os
produtos de marca tém uma mesma prove-
niéncia comercial, essa realidade é definida
na terminologia do Tribunal de Justica
como constituindo a funcio essencial do
direito de marca. Estes dois aspectos da
protecgdo da marca constituem, claro esté,
as duas faces da mesma moeda.»

No caso de importagdes paralelas de pro-
dutos de marca sem modificacdo desses
produtos néo & necessario discutir a origem
dos produtos — nos processos aqui em
causa, a autenticidade dos produtos em
questdo também ndo era objecto de liti-
gio — mas sim a possibilidade reservada ao
titular da marca de exercer o seu direito de
exclusividade dentro do EEE.

87. Por consequéncia, segundo a jurispru-
déncia ja referida’? relativa ao comércio
intracomunitério, o titular da marca apenas
pode invocar o direito conferido pela marca
a luz do artigo 30.° CE se pretender com
isso assegurar os direitos de exclusividade
decorrentes da marca. Porém, nestes direi-
tos de exclusividade, esta incluido o direito
«de decidir livremente em que condicdes
quer comercializar o seu produto» 33, Por
consequéncia, o consentimento nos termos
do artigo 7.°% n.° 1, da directiva relativa as
marcas diz respeito a este direito exclusivo
de controlar da forma mais ampla possivel
a comercializacdo dos produtos em causa: o
titular da marca apenas pode invocar os
direitos conferidos pela marca para se opor
as importagdes paralelas se ainda néo tiver
utilizado o seu direito exclusivo de contro-
lar a comercializacéio dentro do EEE ou se
ndo tiver tido a possibilidade de o fazer.
Segundo as consideracdes que estdo na base
do artigo 7.° n.° 1, da directiva relativa as
marcas, os direitos do titular de uma marca
ficariam, pelo contririo, esgotados no caso
de importagdes paralelas de paises terceiros
quando o titular tivesse controlado a
comercializagio dos produtos em causa
no EEE ou tivesse tido a possibilidade de
o fazer.

88. Torna-se, assim, necessario analisar
mais de perto o critério do controlo da
comercializagio. No acérdido IHT Interna-

52 — Acbrdios Deutsche Grammophon (citado na nota 29),
Sterling Drug (citado na nota 36), bem como os acérdios
:\;‘(:;imhorp (citado na nota 30}, e Keurkoop (citado na nota

).

53 — Acordio de 9 de Julho de 1985, Pharmion (19/84, Colect.,
p. 2281, n.° 25).
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tionale Heiztechnik e Danziger, o Tribunal
de Justica declarou o seguinte, em relagdo
ao comércio intracomunitario:

«Este principio, dito do ‘esgotamento’,
funciona quando o titular da marca no
Estado importador e o titular da marca no
Estado exportador sdo idénticos ou
quando, mesmo que sejam pessoas distin-
tas, estio economicamente ligados. Varias
situagdes estio abrangidas: produtos lan-
cados em circulagdo pela mesma empresa
ou por um licenciado ou por uma socie-
dade-mde ou por uma filial do mesmo
grupo ou ainda por um concessionario
exclusivo» %4,

89. Na medida em que o principio do
esgotamento constitui uma limitacdo dos
direitos decorrentes da marca, deve ser
objecto de interpretagdo estrita e, no
Ambito do comércio intracomunitario,
deve-se presumir o consentimento, para
efeitos do esgotamento dos direitos confe-
ridos pela marca 35, caso o titular da marca
¢ o vendedor dos produtos que ostentam a
marca estejam economicamente ligados.
Este critério, no entanto, parece muito
geral e poderia até ser entendido no sentido
de que cobre as relagdes entre o titular da
marca e o comprador dos produtos que
ostentam a marca. Quanto ds importagdes
paralelas provenientes de paises terceiros,

54 — Citado na nota 35, n.° 34.

55 — Um importador paralelo independente ndo & titular da
marca em causa, de modo que, por essa razdo, a formula
utilizada no acérddo IHT International Heitztechnik e
Danziger parece s6 poder aplicar-se de forma limitada.
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tal critério afigura-se, portanto, pouco
relevante, pois que, nestes casos, 0 comét-
cio no EEE apenas se concretiza, em regra,
numa fase tardia da cadeia de comerciali-
zacdo, por intermédio de um terceiro
independente. O argumento que consiste
em rejeitar o principio de um esgotamento
do direito de marca unicamente em razdo
da eventual independéncia do importador
paralelo também ndo se afigura convin-
cente.

90. No acbrdio Sebago e Maison
Dubois 56, pelo contrario, o Tribunal de
Justica considerou decisiva a possibilidade
de o titular da marca «controlar a primeira
comercializacio na Comunidade (no EEE
apds a entrada em vigor do acordo EEE)
dos produtos com uma marca». A Comis-
sdo recorda, a este respeito, que esta
possibilidade no cobre a comercializagdo
por uma sociedade-mie ou por uma filial e,
em relacio 4 comercializagdo por um
licenciado, isso pode induzir em erro na
medida em que o titular da marca ndo
controla directamente a comercializagdo.

91. Em conformidade com o sentido e a
finalidade da nogio de consentimento,
acima definidos, podemos partir do princi-
pio de que, tanto o aspecto da relagdo
econdmica como o do controlo dizem, em
Gltima analise, respeito a um sé € mesmo
critério, isto & o controlo da primeira
comercializacio no EEE. Quanto ao con-
trolo em que se baseia o acorddo Sebago e
Maison Dubois, ndo se trata de um con-

56 — Citado na nota 4, n.° 21.
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trolo directo, mas antes da possibilidade de
determinar, p6r em funcionamento ou
supervisionar as vias de distribui¢fio. Assim
entendido, o critério do controlo abrange
perfeitamente tanto a comercializagfio pela
propria empresa como a comercializagdo
por um licenciado.

92. Neste ponto, e em conformidade com o
Acdrdio Merck e Beecham37, hia que
referir que o que & determinante ndo & o
exercicio efectivo do direito em causa mas
unicamente a possibilidade de o exercer,
porque, caso contrario, o titular da marca
poderia invocar os seus direitos, mesmo
depois da primeira colocagio dos produtos
no mercado no EEE, por exemplo, no caso
de os produtos serem introduzidos no EEE
passando por um Estado-Membro onde
nio haja protecgdo da marca.

93. Portanto, nio se pode admitir a exis-
téncia de um consentimento para a coloca-
¢do dos produtos no mercado se o titular da
marca ndo tiver tido a possibilidade de
controlar a primeira colocagio dos produ-
tos que ostentam a marca 8 no mercado no
EEE.

94. Tendo em conta as observagdes feitas
pela Comissio a propdsito do grande

57 — Acorddo de 5 de Dezembro de 1996 (C-267/95 ¢
C-268/95, Colect., p. 1-6285).

58 — Como foi decidido pelo Tribunal de - Justica no acordio
Pharmon (citado na nota 53), o principio do esgotamento
nio &, consequentemente, aplicavel no caso das licengas
obrigatorias.

namero de situagdes possiveis, ndo & neces-
sario responder 4 questdo de saber se as
sitnacdes referidas no acoérddo IHT Inter-
nationale Heitztechnik e Danziger se devem
considerar exaustivas, com a consequéncia
de se ter de excluir a presun¢io do esgota-
mento nos outros casos.

95. Atendendo aos diferentes pontos de
partida, parece ser problematica uma apli-
cagdo do principio resultante do acérddo
IHT Internationale Heitztechnik e Danzi-
ger aos casos das importagdes paralelas
provenientes de paises terceiros, na medida
em que, precisamente nestes casos’?, a
primeira colocagio dos produtos no mer-
cado ndo coincide com a sua primeira
colocagdo no mercado no EEE. Nestes
casos, o importador paralelo ndo tem,
regra geral, nenhuma vinculo com o titular
da marca. Dai nio resulta forcosamente,
porém, que um esgotamento do direito
conferido pela marca deva ser sempre
excluido no caso de importagdes paralelas
provenientes de paises terceiros, nomeada-
mente na medida em que o titular da marca
ainda ndo tenha tido ou nio tenha tido a
possibilidade de fazer uso do seu direito de
exclusividade no EEE. Importa, pelo con-
trario, e tendo em conta o sentido e os
objectivos do principio do esgotamento,
ponderar entre os imperativos comerciais e
os imperativos da proteccio da marca e
assim examinar se o comportamento do
titular da marca nos casos concretos nio foi
susceptivel de criar nos compradores ulte-
riores qualquer perspectiva acrescida de
que teria renunciado ao exercicio do seu
direito de marca por ocasiio da primeira
colocagiio dos produtos no mercado no
EEE.

59 — Ver, supra, n.° 84,
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96. Ao mesmo tempo, porém, hi que ter
em consideracdo a decisio de principio
politico-juridica que esteve na base dos
artigos 5.° e 7.° da directiva relativa ds
marcas, segundo a qual, no caso de impor-
tacdes paralelas provenientes de paises
terceiros, o titular da marca deve, em
principio, poder fazer uso do seu direito
de marca por ocasido da primeira coloca-
¢do dos produtos no mercado em causa, no
EEE, e isto independentemente de saber se
os produtos em questio foram colocados
no mercado no pais terceiro por si proprio
ou com o seu consentimento, na medida em
que, nesse caso, ele nio controlou ou nio
pdde controlar a primeira comercializagdo
no EEE.

97. Importa igualmente ter em considera-
¢do o equilibrio de interesses que estd na
base do principio do esgotamento, segundo
o qual, em relagio aos interesses comerci-
ais, o exercicio do direito de marca ndo
deve ir além do que & necessirio para
garantir os direitos que constituem o
objecto especifico desse direito.

98. Se o titular da marca perder o poder de
disposicdo sobre os produtos em causa
antes da sua primeira colocacdo no mer-
cado no EEE, como acontece no caso das
importacdes paralelas provenientes de
paises terceiros, procurari, na medida do
possivel, controlar a comercializacio dos
seus produtos desde a data da sua primeira
colocagio no mercado efectiva, por exem-
plo, através de um acordo impondo proi-
bices de venda, restri¢des territoriais do
direito de disposicio do comprador sobre
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os produtos e proibi¢des de exportacio,
etc. Estas medidas de politica comercial, em
funcio do modelo adoptado pelo titular da
marca, podem, contudo, suscitar nos
outros contraentes uma confianca digna
de ser protegida. Tal confianga, nas rela-
¢Bes comerciais conformes ao direito, deve-
ria influenciar também a necessiria ponde-
racio entre as exigéncias da protec¢do da
marca e os imperativos cometciais dai
decorrentes, de modo que, em tais casos,
a invocagio do direito de marca, com base
no principio do esgotamento comunitario,
deve ser em principio garantido, mas o
titular da marca nio pode com isso entrar
em contradi¢io com o seu proprio com-
portamento por ocasido da primeira colo-
cacdo efectiva dos produtos em circulagio.

99. No caso de importa¢des paralelas pro-
venientes de paises terceiros, o consenti-
mento do titular da marca para a colocagdo
no mercado no EEE dos produtos em causa
inclui a renfincia 20 seu direito exclusivo de
controlo da comercializagdo dentro do
EEE. Incumbe ao é6rgio jurisdicional naci-
onal apreciar se, tendo em conta os aspec-
tos expostos do direito comunitario, o
comportamento do titular do direito da
marca pode ser interpretado, em casos
concretos, como renincia 2o mesmo.

100. Convira, no entanto, harmonizar o
resultado de tal exame com o principio do
esgotamento comunitirio na acep¢do do
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artigo 7.°, n.° 1, da directiva relativa as
marcas, no sentido de que seria necessario,
na pratica, ndo impossibilitar o titular da
marca, pela fixacio de um critério invul-
garmente baixo quanto 4 presuncio de
reniincia, de fazer uso do seu direito de
exclusividade por ocasidio da primeira
colocagiio dos produtos no mercado na
Comunidade ou no EEE. Neste aspecto,
parece também necessirio examinar as
assim designadas «presungdes de consenti-
mento».

B — Interpretacio do artigo 7.°, n.° 2, da
directiva relativas as marcas

101, No processo C-414/99, foi pedido ao
Tribunal de Justica para se pronunciar
sobre o artigo 7.°, n.° 2, da directiva rela-
tivas ds marcas. Caso a Davidoff devesse
aceitar ser tratada como se os direitos que
lhe confere o artigo 7.%, n.° 1, da directiva
relativa ds marcas estivessem esgotados,
coloca-se efectivamente a questdo de saber
se, com base no n.°2, poderia invocar
motivos legitimos para se opor ds importa-
¢Oes paralelas provenientes de paises ter-
ceiros, tendo particularmente em atenciio a
supressdo dos niimeros de fabrico — clara-
mente previstos na directiva relativa aos
cosméticos.

102. Tendo em conta a interpretacdo que
propusemos da noc¢do de consentimento
que consta do artigo 7.°, n.° 1, da directiva
relativa ds marcas, as observagdes que
possam ser feitas em relacdo ds questdes
submetidas a este respeito afiguram-se
secundarias. Contudo, as observagdes da
Comissdo em relagdo a pertinéncia do n.° 2
merecem ser analisadas, porque abordam
uma questdo sistematica essencial.

103. Na opinido da Comissdo, o artigo 7.°,
n.° 2, da directiva relativa s marcas nio é
aplicavel aos factos do processo principal,
uma vez que o elemento «comercializacio
posterior» na acep¢io desta disposicio ndo
se verificaria se se considerasse que o titular
de uma marca autorizou a colocaciio dos
produtos com essa marca no mercado no
EEE. O artigo 7.° n.° 2, ndo poderia ser
invocado para se opor a primeira colocagio
dos produtos no mercado no EEE.

104. A este respeito, hi que constatar que,
independentemente da questdo do consen-
timento, a comercializa¢io no sentido do
n.° 1 ndo se refere 4 venda ao consumidor
final, mas a transferéncia do poder de
disposi¢dio directa dos produtos em causa.
No caso de importagdes paralelas prove-
nientes de paises terceiros, ha que exami-
nar, por um lado, se o titular da marca
autorizou a importagdo dos produtos para

1-8723



CONCLUSOES DE C. STIX-HACKIL — PROCESSOS APENSOS C-414/99, C-415/99 E C-416/99

o EEE e, em caso afirmativo, examinar
também se, com base no n.°2, se pode
opor a uma comercializagdo posterior dos
produtos no EEE — regra geral, trata-se da
venda ao consumidor final. Na medida em
que apenas sublinha que a «comercializa-
¢do posterior» na acepgdo do artigo 7.°,
n.° 2, visa necessariamente uma transac¢ao
que ocorre depois da colocagdo dos produ-
tos em causa no mercado com consenti-
mento do titular da marca, a Comissdo ndo
demonstra que o artigo 7.°, n.°2, nfo
seria, em principio, aplicavel aos litigios
em causa no processo principal.

105. Assim vistas as coisas, parece Ser
necessario aprofundar a interpretacdo da
nocio de «motivos legitimos». Tendo em
conta a sistematica ¢ os objectivos da
disposi¢do, ha que concluir que o n.°2
deve ser lido em conjugacdo com a questao
da ponderagio de interesses acima apre-
sentada 60, O titular da marca, na medida
em que os produtos que a ostentam tenham
sido colocados no mercado no EEE por ele
ou com O Seu consentimento, apenas se
pode opor, de acordo com o artigo 7.%
n.° 2, 3 utiliza¢do da marca se uma comer-
cializagio posterior afectar a fungfo prin-
cipal da marca de uma forma tdo profunda
que nio seja razoavel prever que o seu
titular o possa aceitar.

60 — V., supra, pontos 80 e segs.
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106. A Davidoff ndo alegou no processo
principal que a colocagdo dos produtos em
questio no mercado, por um importador
ndo autorizado, tenha afectado a reputacdo
da sua marca. A sociedade invocou os
danos 4 reputagio da marca mas com base
na supressio dos nameros de lote de
fabrico.

107. Em tais circunstincias, os interesses
dos importadores paralelos numa comer-
cializacdo tio livre quanto possivel —
mantendo, na medida do possivel, segredo
em relacdo ao elemento «fragil» da cadeia
de distribuicio — e os interesses do titular
da marca em garantir os direitos que
constituem o objecto especifico da marca,
estdo em confronto: a fim de proceder a
necessaria ponderacio destes interesses, ha
que ter em consideragdo a funcdo essencial
da marca, que & garantir ao consumidor ou
ao utilizador final a identidade de origem
dos produtos que a ostentam, permitindo-
-lhe distinguir, se possivel, tal produto de
outros com diversa proveniéncia. Esta
garantia de proveniéncia implica que o
consumidor ou o utente final possa ter a
certeza de que o produto de marca que [he &
oferecido ndo foi objecto, numa fase ante-
rior 4 da comercializa¢io, de uma inter-
vencdo efectuada sem a autorizagdo do
titular da marca que tenha afectado o
produto no seu estado originario 61,

61 — Acorddo de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot
(C-349/95, Colect., p. 1-6227, n.° 24), que remete para 0s
acordios de 23 de Maio de 1978, Hoffman-La Roche
(102/77, Colect., p. 391, n.® 7), e Bristol-Myers Squibb e 0.
{citado na nota 38, n.® 47).
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108. O tribunal de reenvio coloca, no
essencial, trés questdes em relacio aos
motivos legitimos na acepgio do artigo 7.°,
n.° 2, da directiva relativa ds marcas: as
duas primeiras dizem respeito 4 reputacdo
da marca, enquanto a terceira tem por
objectivo saber se e em que condicdes a
retirada ou a oblitera¢io de um ntimero de
lote de fabrico, claramente colocado nos
produtos em causa por imposi¢do legal,
poderiam ser consideradas motivo legitimo.

1. Prejuizo causado 4 reputagio da marca

109. No seu acérddo Parfums Christian
Dior 62 o Tribunal de Justiga declarou que
«0 prejuizo causado 4 reputagdo da marca
pode, em principio, constituir um motivo
legitimo, na acepgiio do artigo 7.°, n.° 2,
da directiva, susceptivel de justificar que o
titular se oponha 4 comercializagio poste-
rior dos produtos que ele langou no mer-
cado na Comunidade ou que ai foram
comercializados com o seu consentimento.
Com efeito, segundo a jurisprudéncia do
Tribunal de Justica relativa a reembalagem
dos produtos de marca, o titular de uma
marca tem um interesse legitimo, que se
prende com o objecto especifico do direito
de marca, em poder opor-se 4 comerciali-
zagdo do produto se a apresentacio do
produto reembalado for susceptivel de
prejudicar a reputagio da marca. [..]
Num caso como o do processo principal,
em que estdo em causa produtos de luxo e

62 — Acordio de 4 de Novembro de 1997 (C-337/95, Colect.,
p. 1-6013).

de prestigio, o revendedor ndo deve agir de
maneira desleal em relacio aos interesses
legitimos do titular da marca. Deve esfor-
car-se, pois, por evitar que a sua publici-
dade afecte o valor da marca, prejudicando
0 seu aspecto e a imagem de prestigio dos
produtos em causa, bem como a sensacio
de luxo que deles emana» 63,

110. O acdrdio Parfums Christian Dior
dizia respeito 4 utilizagdo de uma marca
para fins publicitarios. No acérdio Brystol-
-Myers Squibb e 0. 64, o Tribunal de Justica
seguiu a mesma linha de raciocinio a
respeito da reembalagem dos produtos para
fins de comercializagiio:

«Mesmo quando esteja indicado na emba-
lagem o autor da reembalagem do produto,
nio se pode excluir que reputagdo da
marca e, portanto, a do seu titular possa,
ainda assim, vir a sofrer com uma inade-
quada apresentagio do produto reemba-
lado. Em semelhante caso, o titular da
marca tem um interesse legitimo, que se
prende com o objecto especifico do direito
de marca, em se opor a comercializacio do
produto. Para apreciar se a apresentacio do
produto reembalado é susceptivel de preju-
dicar a reputagiio da marca, convém ter em
conta a natureza do produto e o mercado a
que se destina.»

63 — Citado na nota 62, n.”* 43 ¢ segs.
64 — Citado na nota 38, n.° 75.
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111. Resulta igualmente do acodrddo Par-
fums Christian Dior que o prejuizo causado
a reputagdo da marca apenas pode ser tido
em consideracdo como motivo legitimo se
for sério 65.

112. O prejuizo sério da reputacio da
marca &, por conseguinte, reconhecido pela
jurisprudéncia do Tribunal de Justica como
motivo legitimo na acepgdo do artigo 7.°,
n.° 2.

2. Retirada ou obliteracdo dos ntimeros de
lote de fabrico

113. A questdo essencial que se coloca aqui
é saber se o artigo 7.°, n.° 2, da directiva
relativa ds marcas abrange a retirada ou a
obliteragio dos nfimeros de lote de fabrico
que, sob pena de consequéncias penais,
devem ser colocados nos produtos, em
aplicacdo das disposi¢des da Directiva
76/768.

114. O Tribunal de Justiga ja teve ocasido
de se pronunciar sobre um caso semelhante,
no acbrdio Loendersloot. A semelhanca da
situagio no presente processo, o titular da
marca invocou na ocasiio uma obrigagdo
comunitaria de rotulagem em direito comu-
nitario, enquanto o importador paralelo

65 — Acérdio citado na nota 62, n.% 46 e 47.
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sublinhou a necessidade de uma retirada ou
obliteragio dos nameros de identificacdo
para proceder ds importag¢es paralelas. A
este respeito, o Tribunal de Justica assina-
lou o seguinte 56:

«Contudo, ha também que reconhecer que,
para os produtores, a aposi¢do dos niime-
ros de identificagio pode ser necessaria
para o cumprimento de uma obrigagdo
legal, designadamente a que resulta da
Directiva® 89/396/CEE do Conselho, de
14 de Junho de 1989, relativa s mengdes
ou marcas que permitem identificar o lote
ao qual pertence um género alimenticio (JO
L 186, p. 21), ou para prosseguir outros
objectivos importantes e legitimos 4 luz do
direito comunitario, como os da recolha
dos produtos defeituosos e a luta contra a
contrafaccio.

Nestas circunstincias, hd que considerar
que, quando os nameros de identificagdo
tenham sido apostos para finalidades como
as referidas no nimero anterior, o facto de
o titular de um direito de marca invocar
este direito para impedir que um terceiro
retire e seguidamente reaponha os rotulos
que ostentam a sua marca a fim de suprimir
estes nimeros ndo contribui para estabele-
cer uma compartimentacio artificial dos
mercados entre Estados-Membros. Nessas
situacdes, ndo havera que limitar os direitos
que pode invocar o titular da marca ao
abrigo do disposto no artigo 36.° do Tra-
tado.»

66 — Acorddo citado na nota 61, n.° 41 e segs.
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115. Também & necessario debater a ques-
tdo de saber se se podem transpor estas
apreciagbes, uma vez que o quadro juridico
dos presentes processos deve ser procurado
no artigo 7.° da directiva relativa s marcas
e ndo no artigo 36.° do Tratado. A Comis-
sdo ndo considera isto um obsticulo e
remete para a ji referida jurisprudéncia
constante do Tribunal de Justica 7. Con-
tudo, na medida em que a jurisprudéncia
em causa ndo tem em conta as restri¢des ao
comércio entre os Estados-Membros e a
inten¢do de compartimentar artificialmente
os mercados, afigura-se nio ser possivel
aplica-la directamente is circunstancias do
presente processo.

116. Tendo em conta a ji referida relagfio
entre a livre circulacdio de mercadorias e o
exercicio dos direitos conferidos pela
marca 8, o exercicio do direito de marca,
nos termos do artigo 7.% n.° 2, no Ambito
do comércio intracomunitirio, constitui
uma derrogacdo a livre circulagio de
mercadorias, apenas licita se e enquanto
servir para garantir os direitos que consti-
tuem o objecto especifico do direito de
marca. Nesta ordem de ideias, o juiz
nacional deve também examinar se o
exercicio do direito de marca prossegue
um objectivo legitimo com meios propor-
cionados.

67 — Citada na nota 50.
68 — V., supra, n.° 82

117. Esta argumentagdo parece poder apli-
car-se as importagdes paralelas de produtos
provenientes de paises terceiros. No con-
flito entre os direitos do titular da marca e
o interesse dos compradores de dispor
livremente dos produtos em causa, o exer-
cicio do direito de marca parece justificar-
-se unicamente se for necessrio para salva-
guardar os direitos que constituem o
objecto especifico do direito de marca.
Por consequéncia, também no presente
caso, 4 semelhan¢a da ponderacio feita
no acdrdio Loendersloot, conviria exami-
nar em que medida a retirada ou oblitera-
¢do dos ntimeros de lote de fabrico afecta a
garantia de origem, o estado originario dos
produtos em causa e a reputacio da marca.
Nestes casos, a actual jurisprudéncia, exige
que O prejuizo tenha uma certa gravi-
dade®. No entanto, incumbe ao oérgio
jurisdicional nacional apreciar se estes
pressupostos estdo preenchidos nos casos
concretos.

118. Finalmente, coloca-se a questio de
saber como apreciar separadamente a reti-
rada ou a obliteragdo dos ntimeros de lote
de fabrico. Tanto quanto sabemos, a apo-
sicdo destes ntimeros é obrigatéria nos
termos da directiva, e a supressio ou
obliteragiio destes ntimeros nio foi acom-

69 — A questio do grau de seriedade que fica em aberto ¢ da
cventual falta’ de seriedade, ¢ objecto do processo
C-143/00, ainda pendente.
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panhada de nenhuma outra medida, como
por exemplo uma nova rotulagem ou
embalagem.

119. O advogado-geral E G. Jacobs, nas
suas conclusdes no processo Loendersloot,
observou o seguinte 7%: «E claro que ndo &
possivel opor-se 4 supressdo destes niimeros
de identificagdo invocando apenas os direi-
tos de marca.» Pelo contrario, o Tribunal
de Justica decidiu que a aposi¢do de um
niimero de lote de fabrico em cumprimento
de uma obriga¢io legal ou para prossecu-
¢io de outro objectivo, legitimo do ponto
de vista do direito comunitario, nfo con-
tribui para a compartimentacdo artificial
dos mercados entre os Estados-Membros.

120. Uma vez que, no presente caso, esta
tltima questio ndo & relevante, a retirada
ou a obliteracio dos naimeros dos lotes de
fabrico que foram apostos por forca de
uma obrigacdo legal apenas seriam rele-
vantes do ponto de vista do direito da
marca se ¢ quando afectassem de uma
maneira desproporcionada o objecto espe-
cifico do direito 4 marca.

121. Como bem sublinhou a Comissdo, ha
contudo uma relacdo evidente entre a

70 — Citado na nota 61, n.° 43.
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reputagio da marca, digna de protecgio, e
a recolha dos produtos defeituosos ou
contrarios as normas aplicaveis, facilitada
pela obrigagio da aposigdo de niimeros de
lote de fabrico. Para salvaguardar a boa
reputagio dos produtos que ostentam a
marca, o respectivo titular tem um inte-
resse, digno de protecgdo, em poder retirar
do mercado tais produtos. Por consequén-
cia, ha que analisar também, no processo
principal, em que medida foi substancial o
prejuizo causado a reputacdo da marca pela
retirada ou obliteragio dos obrigatdrios
nimeros de lote de fabrico. A eventual
violacdo da directiva relativa aos cosméti-
cos71, que foi invocada, apenas seria rele-
vante deste ponto de vista.

122. Fica em aberto a questdo de saber se,
entre os motivos legitimos que justificam
que o titular de uma marca se oponha a
comercializagdo posterior no EEE dos pro-
dutos que ostentam a marca se podem
incluir a total ou parcial retirada ou a
obliteragdo, por terceiros, dos sinais s
porque constituem uma infrac¢do penal.
Nio é 6bvio poder deduzir-se da decisdo de
reenvio que o titular da marca seria penal-
mente responsavel caso faltassem as mar-
cagdes prescritas pela directiva relativa aos
cosméticos e ele proprio ndo colocasse no
mercado os produtos que ostentam a sua
marca.

71 — Citada na nota 6.
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IV — Conclusdes

123. Face as consideragBes precedentes, propomos ao Tribunal de Justica
responder ds questdes prejudiciais da seguinte maneira:

«Nos processos C-414/99, C-415/99 e C-416/99

1)

O consentimento do titular de uma marca para a colocagio no mercado dos
produtos com essa marca, na acep¢io do artigo 7.°, n.° 1, da Primeira
Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas, diz
respeito a possibilidade de o titular da marca controlar a primeira colocacio
no mercado ou a primeira comercializagio dos produtos no EEE.

Caso a primeira colocagdo no mercado dos produtos que ostentam uma
marca € a sua primeira comercializagio no EEE ndo coincidam, o titular da
marca pode controlar a primeira comercializa¢do destes produtos no EEE, na
medida em que, por ocasifio da primeira colocagio em circulacio, renuncie ao
seu direito exclusivo de controlo da comercializagéo.

Incumbe ao orgfo jurisdicional nacional, tendo em conta os imperativos do
direito comunitario e o conjunto das circunstincias do processo, determinar
se o titular da marca, por ocasidio da primeira colocagio de facto dos
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produtos em causa no mercado, renunciou ao seu direito exclusivo de
controlo da comercializacio no EEE. Neste particular, o artigo 7.°, n.° 1, da
directiva relativa s marcas opde-se, em principio, a uma regulamentagio
nacional que tem por objecto uma presuncio geral de renfincia ao direito ou
que seja equivalente a tal presungio.

E, a titulo subsidiario, no processo C-414/99

4)

O artigo 7.° n.° 2, da directiva relativa s marcas deve ser interpretado no
sentido de que comportamentos de um terceiro que afectem substancialmente
o valor, a capacidade de atracgio ou a reputacdo da marca ou dos produtos a
que foi aposta constituem motivos legitimos para o titular se opor a
comercializacdo posterior dos seus produtos.

O artigo 7.° n.° 2, da directiva relativa s marcas deve ser interpretado no
sentido de que os comportamentos de um terceiro ou quaisquer circunstancias
que ndo afectem os direitos que constituem o objecto especifico e a fungio
principal do direito da marca ndo constituem motivos legitimos que
justifiquem que o titular da marca se oponha 4 comercializagdo posterior
dos seus produtos.»
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