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Processo C-175/21

Resumo do pedido de decisdo prejudicial em aplicacéo do artigo 98.°, n.° 1,
do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica

Data de entrada:
17 de margo de 2021
Orgao jurisdicional de reenvio:

Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal Regionalnde “Varsovia,
Poldnia)

Data da decisdo de reenvio:

3 de fevereiro 2021
Demandante:

Harman Internationaldindustries, Inc.
Demandado:

AB SA

Objeto do processo'prineipal

Acoes( baseadaswna, wolagdo de direitos exclusivos sobre marcas da Unido
Eurepela.

Objeto,e fundamento juridico do pedido de deciséo prejudicial

Interpretacao do artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento 2017/1001, em conjugacao
com oartigo 19.°, n.° 1, segundo [paragrafo], TUE, e com o artigo 36.°, segundo
periodo, TFUE, no contexto da compatibilidade com essas disposicdes da préatica
jurisprudencial dos 6rgdos jurisdicionais nacionais em matéria de violacdo dos
direitos sobre marcas da Unido Europeia — artigo 267.° TFUE.

Questao prejudicial

Devem o artigo 36.°, segundo periodo, TFUE, em conjugacdo com o artigo 15.°,
n.° 1, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
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14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia, bem como com o
artigo 19.°, n.° 1, segundo [paragrafo], TUE, ser interpretados no sentido de que
se opdem a uma pratica dos 6rgéos jurisdicionais nacionais dos Estados-Membros
segundo a qual esses 6rgaos jurisdicionais:

- ao apreciarem um pedido do titular de uma marca com vista a proibicéo da
importacdo, comercializacdo, oferta ou publicidade de produtos que
ostentam uma marca da Unido Europeia, e se ordene a retirada do mercado
ou a destruicao desses produtos,

- ao decidirem num processo de medidas provisérias sobresa apreensdo de
produtos que ostentam uma marca da Unido Europeia;

se referem, no conteldo das decisdes, aos «produtos “\gue . naoy, foram
comercializados no Espaco Economico Europeu pelogtitular da marca'eu com o
seu consentimento», pelo que a determinacdo de, quais 0s produtos, abrangidos
pela marca da Unido Europeia sobre que incidem assinjuncaes ‘e, proibicdes
impostas (isto é, a determinacdo de quais “es ‘predutes ‘gue ndo foram
comercializados no Espago Econdmico Europeunpelo titular,daimarca ou com o
seu consentimento) &, atendendo a formulacdongeral da,decisao, deixada a cargo
da autoridade de execucdo que, ao efetuar essa determinacdo, se baseia nas
declarages do titular da marca da Unide Europeia otnnos'instrumentos fornecidos
pelo mesmo (incluindo ferramentas informaticas e bases de dados), ao passo que a
admissibilidade da impugnacao daweferida determinacdo efetuada pela autoridade
de execucdo, perante 040rgao, jurisdicional \no processo de declaracdo, esta
excluida ou limitada pelawaturezardas vias derecurso de que dispde o demandado
no processo de medidas provisorias ou,de execucéo?

Disposicdes de.direito da Unido invocadas

Artigo25.2, n.%1,"do~Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do
Conselho, dex14 de junhe, de 2017, sobre a marca da Unido Europeia (JO 2017,
L 152%p. ).

Artigo,36.°'do"Tratado sobre o Funcionamento da Uni&o Europeia (TFUE)
Artigo 19.°.° 1, segundo [parégrafo], do Tratado da Uni&o Europeia (TUE)

Artigo 8.° da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual
(JO 2004, L 157, p. 45)

Disposicdes de direito nacional invocadas

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postgpowania cywilnego (Lei de 17
de novembro de 1964, que aprova o Codigo de Processo Civil, versdo
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consolidada: Dziennik Ustaw de 2019, posicdo 1640, conforme alterada; a seguir
«kpcw»): artigos 325.°, 758.°, 759.°, 81, 767.°, 81, §2, §4 e 85, 777.°, §1,
ponto 1, 803.°,840.°, 8 1, pontos 1 e 2, 843.°,82e 8§ 3,1050.°, 8§ 1 e §3 e 1051.°,
§1.

Apresentacgdo sucinta dos factos e do processo principal

A Harman International Industries, Inc., com sede em Stamford (Estados Unidos
da Ameérica), é a sociedade demandante no processo principal, sende. titular de
direitos exclusivos sobre as marcas da Unido Europeia registadas com 0s humeros
001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, %0150221652,
001782523, 005133251 e 009097494.

Os produtos da demandante (equipamento audiovisual, ‘Wneluindo altifalantes,
auriculares e sistemas audio) que ostentam as referidasiymarcas,sde, distribuidos no
territério da Poldnia por um Unico operador com axguaha demandante celebrou
um contrato de distribuicdo e através do qual™es produtos, da,demandante s&o
vendidos em lojas de equipamento eletronico aosiclientes finais:

A demandante utiliza sistemas de mar€acdo nos‘seussprodutos. Com base nessas
marcacGes nem sempre € possivelqdeterminar se ovproduto em causa tinha sido
destinado, pela demandante, ao mergadondo.Espaco Econdmico Europeu (EEE),
uma vez que as marcacOes em algunshdos‘produtos que ostentam as marcas da
demandante ndo determinam ‘o local onde 0 produto foi comercializado pela
primeira vez com o censentimento da demandante, devido a inexisténcia de
abreviaturas relativas @es aspetos territoriais. Assim, algumas marcacdes figuram
tanto nas embalagens dos\produtosidestinados a ser comercializados no EEE como
nas embalagens ‘doswprodutoswdestinados a ser comercializados fora do EEE.
Quanto a estes\produtos;.a determinacdo do mercado ao qual se destinam implica
a utilizacdo de uma, ferramentasinformatica a disposi¢do da demandante, incluindo
uma base. de dadosvdos‘produtos com indicacdo do mercado ao qual determinado
produto,se destina.

A AB SA, com sede'em Magnice (Polonia), a sociedade demandada no processo
prineipal, desenvolve uma atividade economica no dominio da distribuicdo de
material “eletronico. A demandada colocou no mercado da Polénia produtos
fabricados pela demandante e que ostentavam as suas marcas da Unido Europeia.
A demandada adquiriu os produtos em causa a um vendedor diferente do
distribuidor dos produtos no mercado polaco com o qual a demandante celebrou o
contrato. A demandada recebeu desse vendedor a garantia de que a
comercializacdo dos referidos produtos no mercado polaco ndo violava os direitos
exclusivos da demandante conferidos pelas marcas da Uni&o Europeia, devido ao
esgotamento desses direitos, na sequéncia da comercializagdo prévia de produtos
no EEE sob essas marcas pela demandante ou com o seu consentimento.

A demandante pede ao 6rgdo jurisdicional de reenvio que proiba a demandada de
violar os direitos da demandante conferidos pelas marcas da Unido Europeia,
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proibindo a importacdo, comercializacéo, oferta, publicidade e armazenamento de
altifalantes e auriculares, bem como das suas embalagens, que ostentem qualquer
das marcas da Unido Europeia da demandante e que ndo tenham sido previamente
comercializados no EEE pela demandante ou com o seu consentimento. Além
disso, a demandante pede ao oOrgdo jurisdicional que ordene a demandada a
retirado do mercado ou a destruicdo desses altifalantes e auriculares, bem como
das suas embalagens.

Apresentacgdo sucinta da fundamentacao do pedido de decisdo prejudicial

No ambito de um litigio judicial, € muito dificil para a demandada ‘provar, que
determinado produto foi comercializado no EEE pela demandante ouscom o seu
consentimento. Embora a demandada possa dirigir-se ao seu vendedor, nde obtera
informacdo sobre a quem os produtos foram adquiridos;suma vez que oS
fornecedores ndo querem divulgar as suas fontes de abastecimentoypara nao perder
0s compradores.

Na pratica dos Orgdos jurisdicionais polacosy, recorre-se;, n@ dispositivo das
decisdes que dao procedéncia a uma a¢do em pProcessos,como orque foi submetido
ao 6rgdo jurisdicional de reenvio, ao canceito deprodutesique ostentam marcas
do demandante que ndo foram previamente, comercializades no territorio do [EEE]
pelo demandante (titular de uma ‘marca, da Unido ‘Europeia) ou com o0 seu
consentimento». As decisfes| Judiciaistque ‘ordenam, com base nas disposi¢des
nacionais que transpbem< o artigo™8.° da Diretiva 2004/48, a divulgacdo de
informacdes sobre a origem ewas redes de distribuicao dos produtos em causa, bem
como a aplicacdo de. medidas previserias, tais como a apreensao desses produtos,
sdo redigidas de forma analoega.

Todas as decisdes ‘aeima mencionadas, enquanto titulos executivos, constituem
fundamento ‘para‘a, _propositura de uma acdo executiva. Este modo de redacédo
suscitagmnas praticay, Sériashdividas na fase de execucdo de tais decisdes. Por
exemplo, uma,decisao, desmedidas provisorias, proferida antes da instauragdo do
pracesso “principal no “6rgdo jurisdicional de reenvio, foi executada com a
apreensaozpela demandante de todos os produtos na posse da demandada que
ostentavam ‘as suas marcas. Por ultimo, a demandante indicou a autoridade de
execucéo es produtos que tinham sido comercializados no EEE por ela, ou seja,
em relacdo aos quais o direito exclusivo sob a marca se tinha esgotado. Assim, 0
conteuda da decisdo judicial foi complementado, na fase de execucdo, com uma
declaragdo da demandante. Com efeito, o contetdo da decisdo judicial nédo
permitia, por si sO, estabelecer que artigos deviam ser objeto de apreensdo e a
autoridade de execucédo baseou-se efetivamente na declaracéo do credor.

Noutro processo pendente no 6rgdo jurisdicional de reenvio, este adotou uma
decisdo na qual condenou a demandada a revelar informagdo sobre as redes de
distribuicdo dos equipamentos, que estavam na posse da demandada, que
ostentavam marcas da Unido Europeia da demandante que ndo tinham sido
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comercializadas no EEE pela demandante ou com o seu consentimento. Por
despacho relativo a interpretacdo dessa decisdo, este orgao jurisdicional ordenou a
demandada que transmitisse ao oficial de justica todos os numeros de série dos
referidos equipamentos e ordenou a demandante que disponibilizasse ao oficial de
justica acesso a base de dados na qual o oficial de justica podia verificar se
determinado produto tinha sido comercializado no EEE pela demandante ou com
0 seu consentimento. Essa decisdo foi alterada por despacho do Sad Apelacyjny w
Warszawie (Tribunal de Recurso de Varsovia, Polénia), que considerou que a
redacdo da decisdo que incluia a expressdo «produtos que ndo foram
comercializados no territério do [EEE] pela demandante ouf com o seu
consentimento» deixava ao critério da demandada a apreciacdo de, que
equipamentos na sua posse tinham sido comercializados no EEEvpelaxdemandante
ou com o seu consentimento. Consequentemente, a demandada podia responder. a
demandante que n&o tinha na sua posse nenhum produto abrangido pela referida
formulacéo.

Este modo de redacdo das decisdes conduz,, assim, a‘praticas de execucdo
diametralmente distintas, que véo da adocée, de atos ‘de“execugdo® em relagcdo a
todos os produtos que ostentam as marcas fda‘demandante na‘posse da demandada
(independentemente de o direito da demandante, conferido,pela marca se ter ou
ndo esgotado em relacdo a esses artiges), até asrectisa de conceder protecdo
juridica & demandante ou deixar a0 Criterio’da demandada a avaliacdo de que
produtos sob a marca dagdemandante;, ma posse da demandada, foram
comercializados no EEE pela ‘demandante _ouicom 0 seu consentimento. Assim, a
forma como as decisdestsao redigidas suscita duvidas do ponto de vista das
disposi¢cdes do direite, nacional, tma vez que a decisdo do tribunal sobre os
pedidos das partes deve ser, foarmulada‘de modo a que a sua execugdo seja possivel
apenas com basegno‘eontetidonda parte dispositiva, sem que seja necessario referir
os fundamentos ot tomar outras ‘medidas. Na opinido do 6rgédo jurisdicional de
reenvio, inCluirina redacao, das decisdes proibicbes ou injuncbes que contém esta
formulacde implica,»em Substancia, que a decisdo judicial reproduz o contetddo
das disposi¢@es emugue, se baseia, mas ndo constitui uma concretizacdo da
obrigagde decorgente,dessas disposi¢des para as partes no processo.

Atdemandante,alega que este modo de redacdo das decisdes € justificado mesmo
que conduza'a apreensdo provisoria de produtos que ndo deviam ser apreendidos
devido ‘a0 ‘esgotamento do direito conferido pela marca, na medida em que a
demandada deve contar, ao violar os direitos da demandante conferidos pela
marca, sofrer determinadas consequéncias resultantes do processo de execucéo.

O 6rgdo jurisdicional de reenvio tem dlvidas quanto a argumentacao apresentada.
Isto porque a sua aceitacdo equivaleria a admitir situagdes em que, com base numa
decisdo de um orgdo jurisdicional nacional de um Estado-Membro, séo
apreendidos produtos cuja livre circulacdo no territério do EEE estd em
conformidade com a lei e, aléem disso, em que tal apreensdo ocorre apesar de ndo
haver violacdo de um direito exclusivo conferido pela marca. Assim, a posicao da
demandante implica, no essencial, a possibilidade de aplicar a demandada uma
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sancdo (através da apreensdo do produto na posse da demandada) apenas pelo
facto de a demandada comercializar produtos sob a marca da demandante, sem o
seu consentimento, mesmo que esse consentimento ndo seja exigido devido ao
instituto do esgotamento dos direitos.

Nos termos do artigo 19.°, n.° 1, segundo [paréagrafo], TUE, os Estados-Membros
estabelecem as vias de recurso necessarias para assegurar uma tutela jurisdicional
efetiva nos dominios abrangidos pelo direito da Unido. Tais dominios incluem a
livre circulacdo de mercadorias, bem como o instituto do esgotamento de direitos
conferidos por uma marca da Unido Europeia que serve de suporie a essa
liberdade. O esgotamento € de natureza regional e tem por objetivoyassegurar a
livre circulacdo no EEE de produtos que ostentam uma marca ‘€ _que foram
comercializados numa determinada area pelo titular dessa marcasod ¢om,0 Seu
consentimento.

Segundo o 6rgdo jurisdicional de reenvio, existem duvidas quante &.questdo de
saber se a protecdo jurisdicional da livre circulagdo desmercadorias é efetivamente
assegurada tendo em conta a referida redacéo, das decisoes,judiciaissproferidas em
matéria de protecdo da marca da Unido €uropeia. Esta‘divida tem origem no
sistema de vias de recurso existente a disposicde do'devedar, com base no direito
nacional, no ambito de um processo de execucae, contra os titulos executivos
(decisBes judiciais) emitidos em fprocesses relativos, a violacdo de um direito
exclusivo conferido por uma marca da Uniao\Europeia. Estas vias de recurso, as
suas caracteristicas essenciais € a Sua aplicacde prética sdo descritas a seguir.

A decisdo provisoria (que,garantesa tutela soba forma da apreensdo de produtos)
pode ser executada, per. um oficral_de justica. Em caso de apreensdo de
mercadorias por um, oficial~dejustica, o devedor (demandado) tem o direito de
impugnar o ato do.eficiabhdejustiga perante o Sad rejonowy (Tribunal de Primeira
Instancia, Rol6nia) [ou seja, tal impugnacdo ndo é apreciada por uma seccdo
especializada‘em\matéria, depropriedade intelectual do Sad okregowy (Tribunal
Regional;-Peldnia) [sAsmpugnacdo de um ato de um oficial de justica € uma via
degrecurso quespermitessanar a atuacéo irregular do oficial de justica, relacionada
com a eonducdo“de um processo de execucdo de modo ndo conforme com as
disposicdes,em materia de processo civil. Assim, ndo € uma via para verificar 0s
fundamentosiymateriais de uma acdo intentada por um credor. Por conseguinte, a
impugnacdesde um ato de um oficial de justica ndo permite determinar se o
produto em causa foi comercializado no EEE pelo titular da marca ou com o seu
consentimento.

A ineficacia desta medida em caso de apreensdo pelo titular da marca de todos 0s
produtos que ostentam a sua marca da Unido Europeia (e ndo apenas aqueles que
ndo foram previamente comercializados no EEE pelo titular ou com o seu
consentimento) é também confirmada pela préatica. Por exemplo, em tal situacéo,
apos a apreciacdo da impugnacdo da demandada contra o ato do oficial de justica,
um dos 6rgdos jurisdicionais deu instrucdes ao oficial de justica para consultar um
perito em patentes que, no seu parecer, indicou que s6 a demandante (titular da
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marca) podia indicar que produtos deviam ser objeto de apreensdo. Na pratica,
portanto, é o titular da marca (em colaboracdo com o oficial de justica) que
determina livremente que produtos devem ser objeto de apreensdo e a sua
declaracdo ndo estd sujeita a uma fiscalizacdo por um tribunal, uma vez que a
impugnacao de um ato de um oficial de justica ndo permite tal fiscalizacéo.

Colocam-se duvidas semelhantes na fase de execucdo de uma decisdo que proibe a
demandada, designadamente, de importar e comercializar produtos sob a marca da
demandante que ainda ndo foram comercializados no EEE pela demandante ou
com 0 seu consentimento. Essa decisdo pode ser executada por*um oérgao
jurisdicional enquanto autoridade executéria, nos termos do artige,1051.°do kpc,
que prevé que um orgdo jurisdicional, a pedido do credor, depois, de‘terouvido as
partes e declarado que o devedor ndo cumpriu as suas obrigagdes,Ihé aplica uma
multa. A disposi¢do invocada apenas prevé expressis verhis, _que, as partes,sejam
ouvidas e ndo a instrucdo da prova pelo tribunal, de medo quexnosambito de um
processo de execucdo, o0 Orgdo jurisdicional, enquanto) orgaondew@xecucao,
determinara se os produtos em causa estdo sujeitos, a,referida, proibicdo apenas
com base nas declaragcOes das partes durante na‘audiéncia.

Mesmo que o Orgdo jurisdicional, nayqualidade “de“autoridade de execucdo,
estivesse habilitado a proceder a instrucdo da ‘prova, a ‘este respeito, deveria
basear-se unicamente nas provas farneeidas pelo credor (isto é, nas ferramentas
informaéticas utilizadas pelo credor) ‘e, nas, declaracdes efetuadas com base nas
mesmas, uma vez que a identificagdo pela demandada dos posteriores vendedores
e compradores desses produtos enfrentaria, no'@mbito do processo de execucdo, as
mesmas dificuldades que o processo deydeclaracéo (v. n.° 6 supra).

Uma situacdo analoga prendesse cem a execugdo de uma decisdo que ordena a
retirada do mercadlo “ou»a “destruicdo dos produtos em causa. Neste caso, 0
processo de ‘execucde €, tramitado pelo 6rgdo jurisdicional nos termos do
artigo 1050.° 'do 'kpe, que;, ae«contrario do 1051 do kpc, ndo exige que o Orgao
jurisdicional, de ‘execu¢de declare que o devedor ndo cumpriu a decisdo judicial.
Consequentemente,y, as, objecdes invocadas pelo devedor relativamente ao
cumprimento da ebrigacdo prevista no titulo executivo ndo serdo examinadas, 0
que_significangueno devedor ndo se pode defender alegando o esgotamento do
direite ‘exclusivo conferido pela marca da Unido Europeia no que respeita aos
produtos, emgcausa.

Na opinido do 6rgéo jurisdicional de reenvio, no caso em apreco, estd igualmente
excluida a admissibilidade de o devedor intentar uma acdo contra a execucao
(oposicdo). Os requisitos para deduzir tal oposi¢cdo abrangem, nomeadamente: a
ocorréncia de um facto em resultado do qual uma obrigacdo declarada numa
decisdo se tenha extinguido ou ndo possa ser executada, em certos casos, O
cumprimento da prestacdo ou a excecdo de compensagdo. Por sua vez, a oposicéo
a execucao ndo serve para precisar o conteido da decisdo que constitui um titulo
executivo. Caso contrario, a deducdo de oposicdo a execucdo conduziria a
reabertura do processo de declaragéo.
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Além disso, sdo importantes os requisitos impostos ao devedor para efeitos de
deducdo de oposicdo a execucdo. Com efeito, quando da propositura de uma acéo
de execucdo, o devedor deve invocar todas as objecOes possiveis, sob pena de
perder o direito de o fazer numa fase posterior do processo. No caso de todas as
determinacOes relativas aos produtos em causa SO serem possiveis com base em
meios de prova e em instrumentos que se encontram exclusivamente a disposi¢cdo
do titular (credor), o referido requisito constitui um obstaculo importante para o
devedor, uma vez que, quando da propositura da agdo de execucgéo, o devedor ndo
tem a possibilidade de identificar os produtos abrangidos pela alegacdo de
esgotamento do direito conferido pela marca.

Por conseguinte, perante tal configuracdo das vias de recurse, owprecesso, de
execucdo ou de medidas provisorias a respeito das referidassinjuncées jou
proibicdes ndo fornece os instrumentos adequados paraseliminarso risco de
aplicacdo dessas injuncdes e proibicbes a produtoss cujodireito ‘exclusivo
conferido pela marca se esgotou. Isto implica que,a tutela jurisdicional da livre
circulacdo de mercadorias pode ser limitada em.razag'da redacéo das decisdes em
questéo.

Este risco pode ser eliminado através.de umasredagaosprecisa das decisdes, de
forma que ndo seja necessario determinar, no decursondo processo de execucao,
quais os produtos que ostentam a marcasdoreredor e que estdo na posse do devedor
ndo foram comercializados no EEE pelostitular da marca ou com o seu
consentimento. Tal poderia Ser pessivel mediante uma referéncia precisa, no
conteudo da decisao, por €xemplo as marcagdes ou numeros de série dos produtos
que ostentam a marca, visadoS\pelas injuncées ou proibicdes. No que respeita aos
produtos na posse dademandadawa data de adocdo da decisdo, tal formulagdo do
pedido (e, por eonseguinte,stambém da decisdo do o6rgdo jurisdicional) ndo e
suscetivel de_causar, dificuldadesy No entanto, em relacdo aos produtos com a
marca da demandante‘que,estejam na posse da demandada apds a data de adocao
da decisdo, a protecéo ‘dalivre circulagdo de mercadorias também impde que estes
possam Ser ‘inequivocamente identificados como tendo sido comercializados (ou
ndo)no EEE pelo titular,da marca ou com o seu consentimento.



