Tribunal de Justica da Unido Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.° 94/17
Luxemburgo,12 de setembro de 2017

Conclusdes do advogado-geral no processo C-291/16
Imprensa e Informag&o Schweppes SA/Red Paralela SL e Red Paralela BCN SL

O advogado-geral P. Mengozzi precisa os critérios que determinam se a Schweppes
SA, filial espanhola do grupo Orangina Schweppes, se pode opor a importacao e/ou
a comercializagdo em Espanha dos produtos Schweppes provenientes do
Reino-Unido, onde esta marca é detida pela Coca-Cola

Segundo o advogado-geral, o direito da Unido opde-se a invocacgdo de um direito exclusivo se se

concluir, tendo em conta as ligagdes econdmicas entre 0s respetivos titulares, que essas marcas

se encontram sob controlo Unico e que a Schweppes tem a possibilidade de determinar direta ou

indiretamente os produtos nos quais € aposta a marca Schweppes no Reino-Unido e controlar a
sua qualidade

A sociedade Schweppes International Ltd. é titular da marca «Schweppes» no territério espanhol,
pais no qual a sociedade Schweppes SA tem um direito exclusivo de exploracdo desta marca .
Em 2014, a Schweppes SA intentou uma acdo de contrafagdo contra a Red Paralela por ter
importado e comercializado em Espanha garrafas de agua ténica com a marca «Schweppes»
provenientes do Reino-Unido. Nesse pais, a marca «Schweppes» é detida pela Coca-Cola, que
adquiriu os respetivos direitos por cess&o °.

Segundo a Schweppes SA, estes atos sdao ilicitos, dado que as garrafas de agua tonica foram
fabricadas e colocadas no mercado ndo por ela, ou com 0 seu consentimento, mas pela
Coca-Cola, que em sua opinido, ndo tem nenhuma ligacdo com o grupo Orangina Schweppes.
Sustenta que, atendendo a identidade dos sinais e dos produtos em causa, 0 consumidor ndo
consegue distinguir a origem comercial dessas garrafas. Nesta acdo de contrafacdo, a Red
Paralela defendeu-se alegando o esgotamento do direito de marca decorrente de um
consentimento tacito no que respeita aos produtos com a marca «Schweppes» provenientes dos
Estados-Membros da Unido em que a Coca-Cola é titular da marca. A Red Paralela afirma, além
disso, que é incontestavel a existéncia de liga¢bes juridicas e econémicas entre a Coca-Cola e a
Schweppes International na exploragdo comum do sinal «Schweppes» como marca universal.

Neste contexto, o Juzgado de lo Mercantil n.°8 de Barcelona (tribunal comercial n.°8 de
Barcelona, Espanha) interroga o Tribunal de Justica com vista a determinar se o direito da Uni&o *
se opOe a que a Schweppes SA invoque o direito exclusivo de que goza ao abrigo da legislacdo
espanhola para se opor a importacdo e/ou a comercializagdo em Espanha dos produtos
«Schweppes» provenientes do Reino-Unido, pais no qual a marca é detida pela Coca-Cola.

Nas suas conclustes de hoje, o advogado-geral P. Mengozzi comeca por recordar que o Tribunal
de Justica ja precisou que o principio do esgotamento do direito conferido pela marca
«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 distintas, estdo

LA Schweppes International Ltd e a Schweppes SA sao filiais, respetivamente inglesa e espanhola, da Orangina
Schweppes Holding, sociedade-mée da Orangina Schweppes Group.

% Na Europa, a Cadbury Schweppes (atual Orangina Schweppes Group) foi durante anos, a Unica titular dos diferentes
registos nacionais do sinal «Schweppes». No entanto, em 1999, cedeu ao grupo Coca-Cola os direitos relativos as
marcas «Schweppes» em treze Estados-Membros do Espaco Econdmico Europeu, de entre os quais o Reino-Unido,
tendo mantido a titularidade desses direitos e, outros dezoito Estados.

8 Artigo 36.° TFUE e artigo 7.2, n.° 1, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro
de 2008, que aproxima as legisla¢des dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).
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economicamente ligados» 4 como é o caso do fabricante e do seu concessionario, do
licenciante e do licenciado ou das sociedades que pertencem ao mesmo grupo. O Tribunal de
Justica considerou que, nestas circunstancias, os produtos em que a marca é aposta sao
fabricados sob o controlo da mesma entidade e que a liberdade de circulacdo desses produtos

nao pde em causa a funcdo da marca.

Segundo o advogado-geral, tendo em conta a jurisprudéncia do Tribunal de Justi¢a, ndo é tanto a
natureza das relacdes entre as entidades em causa que importa, mas o facto de, gracas a essas
relagbes, a marca se encontrar sob um controlo Unico. A este respeito, o advogado-geral
considera que esse critério pode abranger ndo apenas as hipdteses mencionadas pelo
Tribunal de Justica em que a utilizacdo da marca estd sob o controlo de uma Unica pessoa (0
licenciante ou o fabricante) ou de uma entidade que constitui uma entidade econdémica, mas
igualmente as situacdes em que a utilizagdo da marca esté sujeita ao controlo conjunto de
duas pessoas distintas (cada uma titular de direitos reconhecidos a nivel nacional) que
atuam, na exploracdo da marca, como um unico centro de interesses. Nessas situagdes, a
unicidade do controlo exclui que as legislacBes nacionais relativas ao direito das marcas possam
ser invocadas para restringir a circulacdo dos produtos em causa.

Em seguida, o advogado-geral entende que, para efeitos da aplicagdo do principio do
esgotamento, se pode considerar que os titulares de marcas paralelas resultantes da
fragmentagcdo de uma marca Unica estdo «economicamente ligados» quando coordenam as suas
politicas comerciais com o0 objetivo de exercerem um controlo conjunto da utilizacdo das
respetivas marcas. No entanto, para que o esgotamento da marca se produza, é necessario que o
controlo Unico da marca confira as entidades que o exercem a possibilidade de determinar direta
ou indiretamente os produtos nos quais a marca € aposta e de controlar a sua qualidade.

No que respeita a prova da existéncia de uma coordenacgdo entre titulares das marcas paralelas
suscetivel de originar uma unicidade de controlo, o advogado-geral considera que o énus desta
prova incumbe, em principio, ao importador paralelo. Embora em situagcées como as que estao em
causa nho processo principal fosse excessivo pedir ao importador paralelo fazer prova do controlo
Gnico, incumbe contudo a este indicar um conjunto de indicios precisos e concordantes que
permitam concluir pela existéncia desse controlo. Na presenca de um feixe de indicios precisos e
coerentes, incumbird ao titular que pretenda opor-se a importagdo dos produtos em causa no seu
territério provar que néo foi celebrado um acordo ou que ndo existe coordenacdo com vista a
sujeicdo da marca a um controlo Unico com o titular da marca no Estado de exportacao.

Por ultimo, o advogado-geral conclui que o direito da Unido se opfe a invocacao do direito
exclusivo, quando resulta das ligac6es econdmicas entre o titular da marca no Estado de
importacdo e o titular da marca no Estado de exportacdo que essas marcas se encontram
sob controlo Unico e que o titular da marca no Estado de importacado tem a possibilidade de
determinar direta ou indiretamente os produtos nos quais esta aposta a marca no estado de
exportacdo e controlar a sua qualidade. Neste contexto, incumbe ao juiz nacional, a luz de
todas as circunstancias do processo em causa, e depois de ter clarificado as ligagdes que unem
os titulares das marcas paralelas (Schweppes International e Coca-Cola), apreciar se estdo
preenchidos os requisitos do esgotamento do direito da Schweppes International relativamente as
garrafas de agua tonica em causa.

NOTA: As conclusdes do advogado-geral ndo vinculam o Tribunal de Justica. A missdo dos advogados-
gerais consiste em propor ao Tribunal, com toda a independéncia, uma solucédo juridica nos processos que
Ihes séo atribuidos. Os juizes do Tribunal iniciam agora a sua deliberagédo no presente processo. O acérdao
serd proferido em data posterior.

NOTA: O reenvio prejudicial permite aos 6rgaos jurisdicionais dos Estados-Membros, no ambito de um
litigio que Ihes seja submetido, interrogar o Tribunal de Justica sobre a interpretacdo do direito da Uniéo ou
sobre a validade de um ato da Unido. O Tribunal ndo resolve o litigio nacional. Cabe ao 6rgéo jurisdicional
nacional decidir o processo em conformidade com a decisdo do Tribunal. Esta decisdo vincula do mesmo
modo os outros 6rgédos jurisdicionais nacionais aos quais seja submetido um problema semelhante.

* Acordao do Tribunal de Justica de 22 de junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, C-9/93.
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Documento néo oficial, para uso exclusivo dos drgdos de informacéo, que nao envolve a responsabilidade
do Tribunal de Justica.

O texto integral das conclusdes é publicado no sitio CURIA no dia da leitura
Contacto Imprensa: Cristina Lopez Roca & (+352) 4303 3667
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