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DESPACHO DO KORKEIN OIKEUS (SUPREMO TRIBUNAL)

Objeto do processo

No litigio estd em causa o direito de um engarrafador e distribuidor de garrafas de
CO?, colocadas no mercado num Estado-Membro pelo titular da marca ou com a
sua autorizagdo, de remover das garrafas uma etiqueta com a marca do seu titular
e de a substituir pela sua prépria. Quanto as marcas da Unido, estd em causa a
interpretagdo do artigo 13.°, n.°2, do Regulamento (CE) n.°207/2009 do
Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria com a“edacédo
do Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu esdo ‘€onselho, que
entrou em vigor em 23 de margo de 2016 [omissis] (Regulamente, sobre'a marca
da Unido Europeia), bem como do artigo 15.°, n.° 2,%do Regulamento (WE)
2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, ded4 deyjunhonde 2017, sobre
a marca da Unido Europeia (novo Regulamento ‘sobre a, marca .da Unido
Europeia). No que diz respeito as marcas nacionais, &sta em-eausa a interpretacao
do artigo 7.°, n.°2, da Diretiva 2008/95/CE “do Rarlamento, Europeu e do
Conselho, de 22 de outubro de 20084 gues.aproximasase legislagbes dos
Estados-Membros em matéria de marcas (DiretivasMarcas), bem como do
artigo 15.°, n.° 2, da Diretiva (UE) 2015/2436do PRarlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de dezembro de 20154 que aproxima as legislacdes dos
Estados-Membros em matéria de mareas (hova Diretiva Marcas).

H& duvidas sobre a questdo’de,saber, se 0s denominados critérios Bristol-Myers
Squibb (Acordao de 11 de julho de 1996, processos apensos C-427/93, C-429/93 e
C-436/93, Bristol-Myers ‘Squihb ©.0.), estabelecidos pela jurisprudéncia do
Tribunal de Justica aquande, da apreciacdo da reembalagem de mercadorias, em
especial, no caso.dasimportacao, paralela de medicamentos, sdo aplicaveis ao
procedimento de engarrafamento e distribuicdo de garrafas de CO% Em especial,
estd em .causa a, aplicabilidade do critério da necessidade que faz parte dos
critérigs™acima ‘referidos, ou seja, trata-se de saber se o titular da marca pode
impediria comercializagaordas garrafas, desde que a remocdo da etiqueta do titular
da'marea‘e a colecagédo de uma nova etiqueta ndo sejam necessarias para que as
garrafas recarregadas possam ser comercializadas no Estado-Membro.

Para esse‘efeito, importa comecar por esclarecer se um motivo legitimo, existente
na esfera do titular da marca, para 0 mesmo se opor a revenda de produtos
reembalados no Estado-Membro, estd sujeito a critérios uniformes,
independentemente de se tratar de importacOes paralelas de produtos adquiridos
noutro Estado-Membro ou da reembalagem de mercadorias originalmente
comercializadas no mesmo Estado-Membro. Além disso, hd davidas sobre a
questdo de saber se o procedimento de recarregamento das garrafas de CO? deve
ser considerado como uma reembalagem de um produto que também implique a
aposicdo de uma nova etiqueta, no sentido da jurisprudéncia do Tribunal de
Justica.
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Se o requisito da necessidade for aplicado, h& ainda davidas sobre a relevancia
que o objetivo de utilizacdo dos produtos em apreco, ou seja, das garrafas de CO?,
designadamente, o facto de as mesmas se destinarem ao recarregamento, tem para
o0 preenchimento deste critério. Neste sentido, também é necessario esclarecer se a
troca de etiquetas que normalmente é realizada pelo engarrafador pode ser
considerada necessaria para o0 acesso ao mercado dos produtos, com a justificacdo
de que uma parte das garrafas devolvidas para recarregamento pode ter a etiqueta
original danificada ou ja substituida pela etiqueta de outro engarrafador que nao o
titular da marca que comercializou originalmente a garrafa.

Factos pertinentes

Processo pendente

A Soda-Club (C02) SA (a seguir conjuntamente cem asSodaStream Intérnational
B.V., «SodaStream») e titular das marcas nacionais'm? 7021 I\SODASTREAM e
n.° 77984 SODASTREAM. Além disso, a Soda-Club (CO2) SA é titular da marca
da Unido Europeia n.° 87957 SODA-CLUB:A SodaStream™international B.V. é
titular das marcas da Unido Europeia a»° 295923 SODASTREAM, n.° 1039965
SODASTREAM e n.° 1246511 SODASTREAMS Aswmarcas registadas acima
referidas SODASTREAM e SODA-CLWBw@esignamitanto o didxido de carbono
como também as garrafas em guestao.

A SodaStream comercializa na Finlandia,_eguipamentos de carbonatacdo de
bebidas da marca SodaStream. “As embalagens de venda dos equipamentos
contém, designadamentey, uma garrafa,reutilizavel de CO2 em aluminio na qual
estd gravada a marca S@DASTREAM ou SODA-CLUB, da SodaStream. A
garrafa de CO? tem\ainda apostatuma etiqueta com a marca SODASTREAM ou
SODA-CLUB:A SodaStream também comercializa em separado as garrafas de
CO? controvertidas reabastecidas.

A .MySeda Oy comercializa na Finlandia equipamentos de carbonatacdo de
bebidasvda, marcaMySoda em embalagens que ndo contém nenhuma garrafa de
GO\ As garrafas,de CO? recarregadas na Finlandia que, designadamente, sdo
compativeis ‘com 0s seus proprios equipamentos de carbonatacdo e com os da
SodaStreamyforam vendidas desde junho de 2016 pela MySoda Oy e colocadas
no mercado. Uma parte destas garrafas eram as garrafas de CO? acima descritas,
recarregadas, originalmente comercializadas pela SodaStream.

A MySoda Oy, depois de receber dos comerciantes as garrafas de CO? vazias,
provenientes da SodaStream, devolvidas pelos consumidores, comecava por lhes
retirar a etiqueta da SodaStream. ApOs o reabastecimento das garrafas,
apunha-lhes a sua propria etiqueta, de forma a que as gravacdes nas garrafas,
incluindo as da marca SODASTREAM ou SODA-CLUB, ficassem visiveis.

A MySoda Oy utilizou nas garrafas controvertidas duas etiquetas distintas:
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- Uma etiqueta cor de rosa continha em letras grandes, de forma visivel, o
logotipo MySoda da recorrida, bem como o texto «Didxido de carbono finlandés
para equipamentos de carbonatacdo». Associadas as especificagcbes do produto
escritas em letra pequena encontrava-se a referéncia a sociedade que tinha
carregado a garrafa e cuja denominacéo social atual era «MySoda Oy», bem como
a pagina na internet da MySodaOy, para mais informacoes.

- Uma etiqueta branca, com a expressdo «didxido de carbono» escrita em
letras grandes em cinco linguas. Junto as especificacfes do produto escritas em
letra pequena encontrava-se a referéncia a sociedade que tinha carregade,a garrafa
e cuja denominacdo social atual era «My Soda Oy», bem comadsa referéncia ao
facto de esta sociedade ndo ter nenhuma relagdo com a fornecedora original da
garrafa ou com as suas empresas ou marca apostas na“garrafal Rara, mais
informacdes era feita uma remissdo para a pagina na internetda MySoda Oy.

A SodaStream ndo deu autorizagdo a atuacdo acima deserita,daiMySoda©y.

As garrafas de CO? podem ser obtidas na Finlandia no, cemércioyde retalho, tanto
como produtos prontos a usar como também em, mostrudries ‘€ junto das caixas
registadoras das lojas. Nem a SodaStream nem,a MySeda, Oy ofereciam as suas
garrafas de CO? diretamente aos consumidores nasisuas\proprias lojas.

A SodaStream pede com 0 seu recuso, prigritariamente, a declaracdo de que a
MySoda Oy violou as marcas da,SodaStream“acima referidas, na Finlandia, ao
utiliza-las sem autorizacdoe‘no ambite,da Sua atividade econdmica, na medida em
que colocou no mercade e ‘vendeu asrefefidas garrafas de CO? recarregadas,
identificadas com aquelas marcas,

(i) nas quais, “além_ disse, “estavas aposta a marca da MySoda Oy sem a
autorizagdo dasSodaStream ‘e nas quais as etiquetas originais que nelas
deviamfigurar tinham,sido substituidas por etiquetas novas, ou

(i) nas quais as, etiquetas originais que nelas deviam figurar tinham sido
substituidas ponetiquetas novas.

A’'SodaStreamvpede ainda a cessacdo do comportamento que deve ser considerado
cemouma infracdo e reclama direitos a remuneracdo e a indemnizacdo baseados
na violagao da marca.

Decisdo intercalar do Markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Econdmicos) de
5 de setembro de 2019

Pela decisdo intercalar, o Markkinaoikeus pronunciou-se sobre os pedidos de
declaragdo e de cessacdo apresentados pela SodaStream, os quais foram julgados
procedentes na parte em que a MySoda Oy, como acima referido, utilizou
etiquetas cor de rosa e negou provimento aos pedidos quanto as etiquetas brancas.
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Este orgéo jurisdicional declarou que o direito exclusivo atribuido pelas marcas a
SodaStream tinha caducado no que diz respeito as garrafas de CO? originalmente
comercializadas pela mesma. Por conseguinte, no processo estava em causa a
questdo de saber se a SodaStream tinha um motivo justificado na acecdo das
disposicdes aplicaveis no processo para se opor a atuacdo da MySoda Oy.

O Markkinaoikeus, na sua apreciacdo, ndo aplicou os critérios Bristol-Myers
Squibb invocados pela SodaStream, com a justificacdo de que no caso em aprecgo
ndo estava em causa uma importacdo paralela, mas um procedimento dentro do
mesmo Estado-Membro. Ao invés, o 6rgdo jurisdicional baseou-Se, na sua
decisdo, no Acorddo do Tribunal de Justica no processo C-46/20, Viking Gas,
ECLI:EU:C:2011:485.

O referido tribunal entendeu que nédo foi provado que a atuacde da‘MySeda Oy
alterou ou deteriorou as garrafas de CO? ou o seu contelido“de modosa que tal
atuacao tivesse prejudicado ou causado danos a reputagéo da SodaStream, devido
aos riscos de seguranca implicitos, de forma a constituir um motivo legitimo que
justificasse a oposi¢do a atuacdo da MySoda Oy.

No entender do Markkinaoikeus, a MySoda ‘Qy, ‘ao“wutilizar “etiquetas brancas,
também ndo criou uma impressdo errada quante, a existencia de uma relacéo
economica entre ela e a SodaStream.

Em contrapartida, o referido tribtnal entendeu ‘queya utilizacdo da etiqueta cor de
rosa era suscetivel de criagr'num consumidor,medio, normalmente informado e
razoavelmente atento as\impressédo deyque ‘existia uma relacdo economica de
qualquer espécie entre‘a,SodaStreamye a MySoda Oy. No entender do tribunal, a
etiqueta com o logetipodasMySoda Oy colocada numa posicdo dominante era,
designadamente, tende,em centa:as circunstancias da venda, adequada a criar num
consumidor, que_analisasse a“garrafa CO? a impressdo de que a garrafa era
proveniente da ‘MySaeda, Oy« Nesta medida, a SodaStream tinha um motivo
legitimorgue, justificava.guese opusesse a atuacao da MySoda Oy.

Recursovperante osKarkein oikeus

A SodaStream e a MySoda Oy interpuseram recurso da decisdo intercalar do
Markkinaoikeus. O Korkein oikeus (Supremo Tribunal, Finlandia) admitiu os
recurses e ambas as partes. Em virtude dos recursos, esta em causa perante o
Korkein“oikeus (Supremo Tribunal) a questdo de saber se a SodaStream tem um
motivo legitimo que justifique a sua oposicdo a atuacao da MySoda Oy.

A SodaStream alega, no essencial, que a remoc¢éo da etiqueta que continha a sua
marca e que identificava a origem da garrafa de CO? e a sua substituicdo pela
etiqgueta da MySoda Oy constituem, desde logo, enquanto tais, um motivo
legitimo que justifica a oposicdo a atuacdo da MySoda Oy. Segundo a
SodaStream, trata-se de uma nova rotulagem de um produto que, em principio,
pde em causa a funcdo da prova da origem da marca e a qual se deve, por
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conseguinte, aplicar os critérios Bristol-Myers Squibb relativos a reembalagem,
definidos na jurisprudéncia do Tribunal de Justica ou, pelo menos, o requisito da
necessidade. A SodaStream considera que tem o direito de se opor a atuacdo da
MySoda Oy, uma vez que a troca da etiqueta ndo era necessaria para
comercializar as garrafas de CO? recarregadas. Alega que é possivel fornecer
informacdes relativas a empresa de recarregamento da garrafa de forma a
interferir menos nos direitos do titular da marca, por exemplo, mediante a
aposicdo de um autocolante na garrafa. Além disso, a SodaStream invoca como
motivo legitimo que a atuacdo da MySoda Oy causa uma impressao errada quanto
a existéncia de uma relagdo economica entre ela e a MySoda Oy.

A MySoda Oy entende que os critérios Bristol-Myers Squibb nde sae,aplicaveis a
uma situacdo em que a transagcdo comercial ocorre dentro de um Estado-Membro e
que a troca da etiqueta aposta na garrafa de CO? recaregada nao deve ser
equiparada a reembalagem de um produto original, «/eéndide, ho ambito, de uma
importacdo paralela e vendido pela primeira vez agum eonsumidor, Afirma que a
substituicdo da etiqueta ndo pde em causa a fungdo devprova de,origem da marca,
uma vez que o publico-alvo compreende quesa etiquetasindicasapenas a origem do
didxido de carbono contido na garrafa, bem cemona/empresa‘de recarregamento e
a gravura aposta na garrafa indica a origem desta. A\MySoda Oy considera que a
troca da etiqueta €, em todo o caso,.necessaria para colocar a garrafa abastecida
novamente em circulacdo, uma vez que“as informacbes sobre a empresa de
recarregamento, fornecidas num autecolante, aposto na garrafa pode causar
confusdo nos consumidores ‘@ nos, comerciantés sobre a Gltima empresa de
recarregamento e responsavel ‘pela ‘garrafas Além disso, afirma que para os
comerciantes é de importancia, fundamental que a garrafa contenha apenas um
unico codigo de barras."Astroca da, etiqueta também é necessaria porque parte das
garrafas comercializadas pelasSedaStream pode ter a etiqueta original danificada
ou arrancadagA MySoda Oytalega,que a sua conduta estd em conformidade com
uma praticd\correnterdo, setor navFinlandia, a qual também € adotada pela prépria
SodaStream. Segunde ‘a MySoda Oy, as etiquetas dos engarrafadores anteriores,
por ela retiradas das garrafas recarregadas, também podiam ser etiquetas de outras
entidades, que ndo aygue comercializou originalmente as garrafas e era titular da
marca gravada.

Disposigoesguridicas aplicaveis

Direito da Unido

Nos termos do artigo 13.° do Regulamento sobre a marca da UE e do artigo 15.°,
n.° 1, do novo Regulamento sobre a marca da UE, a marca da UE ndo confere ao
seu titular o direito de proibir a sua utilizagdo para produtos que tenham sido
comercializados no espago econdémico europeu sob essa marca pelo titular ou com
0 seu consentimento. Segundo 0 n.° 2, 0 n.° 1 ndo é aplicavel sempre que motivos
legitimos justifiquem que o titular se oponha a comercializagdo posterior dos
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produtos, nomeadamente sempre que o estado dos produtos seja modificado ou
alterado apos a sua colocacdo no mercado.

Nos termos do artigo 7.° da Diretiva sobre as marcas e do artigo 15.°, n.° 1, da
nova Diretiva sobre as marcas, cujo teor é idéntico, o direito conferido pela marca
ndo permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na
Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento. Em
conformidade com o0 n.°2, o n.°1 ndo é aplicavel sempre que haja motivos
legitimos que justifiquem que o titular se oponha a comercializacdo posterior dos
produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou
alterado ap0s a sua colocagdo no mercado.

Disposic¢des de direito nacional

Nos termos do 8 9, primeiro paragrafo, da Tavaramerkkilakin(l:ei Sobre“Marcas),
aplicavel as marcas nacionais, o titular de uma marea nae,pode proibira‘utilizacéo
da marca em relagdo a produtos que 0 mesmo, ‘Ou, um terceiro tcom 0 seu
consentimento, tenha colocado no mercado_mnoEspacozEcendmico Europeu. Nos
termos do n.° 2 desta norma, sem prejuizo‘dordispesto.no.n.®'4, o titular da marca
pode proibir a utilizacdo da marca em relacdo a produtosguando tenha um motivo
legitimo para se opor a continuagde,da“oferta ou'da celocacdo no mercado dos
produtos. O titular da marca pode,, emnespecial, proibir a utilizacdo da marca
quando o estado dos produtesstenhassidoyalterado ou deteriorado apds a sua
colocacdo no mercado. A disposicde nacional, baseia-se no artigo 7.° da Diretiva
sobre as marcas ou no artigon15.%da nova Diketiva sobre as marcas.

Tendo em conta ofperiadonem™que™ecorreu a pretensa infracdo, também séao
aplicaveis ao presente case 0,810 &, da Lei Relativa as Marcas, com a redagéo
introduzida pela Leinn.%@715/1995; que esteve em vigor até 31 de agosto de 2016,
bem como ©,8'8.da"Lei Relativa as Marcas, com a redacdo introduzida pela Lei
n.° 616/2016, que'eSteve em vigor até 30 de abril de 2019, cujo teor corresponde a
disposigao acima'referida,da’Lei Relativa as Marcas aplicavel.

Necessidade,do pedido de decisdo prejudicial

Esta pendente no Korkein oikeus (Supremo Tribunal) um litigio relativo a
violacdoyde ‘marca, no ambito do qual a adocdo de uma decisdo fundamentada
exige aiinterpretacédo de disposicdes dos Regulamentos relativos a marca da Unido
Europeia, bem como das Diretivas relativas a marca sobre o esgotamento dos
direitos conferidos pela marca. Nao existe no direito da Unido nenhuma
regulamentacdo detalhada sobre os requisitos com base nos quais o titular de uma
marca tem um motivo legitimo para se opor a comercializacdo posterior dos
produtos colocados no mercado. Da jurisprudéncia do Tribunal de Justica relativa
ao motivo legitimo também ndo resulta uma resposta clara as questfes suscitadas
neste litigio.
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Contexto das questdes 1, 2 e 3

Segundo a jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica, pelo menos, a
reembalagem de medicamentos importados paralelamente, que inclui uma nova
rotulagem, cria, pela sua prépria natureza, riscos para a garantia de proveniéncia
da marca causando, assim, prejuizo ao seu objetivo especifico (Acdrddo de 23 de
abril de 2002, C-143/00, Boehringer Ingelheim e 0., n.* 29 e 30, Acdrddo de 26
de abril de 2007, C-348/04, Boehringer Ingelheim e 0., n.” 28 a 30). Segundo
jurisprudéncia constante, o titular da marca pode proibir a comercializacdo de
mercadorias reembaladas, se 0 comerciante ndo apresentar prova de quewa linha de
conduta preenche os critérios Bristol-Myers Squibb (Acorddo de,26,de abril de
2007, C-348/04, Boehringer Ingelheim e 0., ECLI:EU:C:2007:249, n.%%52 a'63).
Por conseguinte, a reembalagem de uma mercadoria pode sex, proibida;, asmenos
que a reembalagem seja necessaria para permitir a comercializagdo dos produtos
importados paralelamente e os interesses legitim@s™do ‘titularysejam assim
salvaguardados (p. ex., Acorddo de 23 de abril de 2002,1C-143/00,"Boehringer
Ingelheim e 0., ECLI:EU:C:2002:246, n.° 34).

O Tribunal de Justica forneceu indicac@es, para a apréciacdo de um motivo
legitimo numa situacdo em que uma empresa ‘de recarregamento de garrafas de
gas comercializadas no mesmo Estado-Membro ap@s nas garrafas as suas proprias
etiquetas (Acorddo de 14 de" julhon@e 201%, Viking Gas, C-46/10,
ECLI:EU:2011:485). No acordéo, o Tribunalsde Justica declarou que pode existir
um motivo legitimo para a.oposicao a cenduta ‘do engarrafador, designadamente
quando o uso do sinal ¢ feito de'modova dara impressdo de que existe uma ligagéo
econdmica entre o titular\da marca,e o ‘engarrafador (n.° 37 do mesmo acérdao).
No entanto, o TribunalndesJustica ndo fez, neste contexto, referéncia a sua
jurisprudéncia relativa a reembalagem nem aos critérios Bristol-Myers Squibb.

A luz da jurisprudéncia atual de, Tribunal de Justica, ndo é claro se o requisito da
necessidade e'aplicavel axreembalagem de mercadorias que tenham sido colocadas
no mercadosno mesmosEstado-Membro. O Acdrddo Viking Gas, acima referido,
distingue-se do,case agui em apreco, designadamente, pelo facto de no primeiro
estar em,Causa uma situacdo em que as marcas que foram apostas nas garrafas de
gas, pelo titular da marca que as colocou inicialmente no mercado, ndo foram
removidas das garrafas nem foram ocultadas. O Tribunal de Justica considerou
que,este, faeto constitui um elemento relevante na medida em que parece excluir
que ayreferida rotulagem altera o estado das botijas encobrindo a sua origem
(n.° 41 do acdrddo). Porém, no caso em apreco, a empresa de recarregamento das
garrafas de CO? removeu a etiqueta que continha a marca do titular da marca e
substituiu-a pela sua prépria. Tanto a etiqueta original como a da empresa de
recarregamento cobriam a maior parte da superficie da garrafa e deixavam livres
apenas a parte superior da garrafa e o gargalo onde, entre outras, estava gravada a
marca do distribuidor original da garrafa.

Também néo € claro que a remocéo da etiqueta do titular da marca e a aposic¢éo de
uma nova etiqueta na mercadoria, como sucedeu no processo principal, devem ser
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consideradas uma reembalagem com nova rotulagem na acecéo da jurisprudéncia
do Tribunal de Justica acima referida. H& davidas sobre a importancia que nesta
medida deve ser atribuida ao objetivo de utilizacdo da mercadoria em causa, ou
seja, da garrafa de CO? e ao facto de o produto fornecido pelo comerciante ser
composto tanto pela garrafa proveniente do titular da marca como também pelo
dioxido de carbono proveniente da empresa de recarregamento. Se se entender que
0 publico-alvo considera que a etiqueta identifica exclusivamente a origem do
dioxido de carbono, mesmo quando o titular da marca também colocou a etiqueta
com a marca na garrafa, aquando da comercializacdo da garrafa de CO?, para
prova da origem da garrafa, € duvidoso se tal pode, nessa medida, ser pertinente.

Contexto da questéo 4

Segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, quem procede asnova,rottlagem
deve fazer uso dos meios para realizar o comércio“paralelo, afetando @, menos
possivel o objeto especifico do direito de marca. ASsim, ‘quando\as indicacdes que
figuram nos rotulos originais sdo conformes asregras\€m matéria de rotulagem em
vigor no Estado-Membro de destinog>mas \estas nexijam  informagdes
suplementares, ndo é necessario retirar e repor ounsubstituir 0s rotulos originais.
Nesse caso, a aposicdo nas garrafas em questaonde um*simples autocolante que
mencione estas informacdes suplementares podesbastar (Acorddo de 11 de
novembro de 1997, C-349/95, Loendersloot, ECkI:EU:C:1997, n.°46). A
jurisprudéncia defende ainda guesa condicaoyde,necessidade nédo € preenchida se a
substituicdo da marca se explicar exclusivamente pela procura, pelo importador
paralelo, de uma vantagem, comercial (Aeérddo de 12 de outubro de 1999,
C-379/97, Upjohn, ECGLI:EU:C*1999:494, n.° 44).

Quando sdo fornecidas garrafas\de ‘€02 reabastecidas, devem ser fornecidas aos
consumidoresyinformaces solre aempresa de recarregamento das garrafas. Se a
troca da etiqueta'da garrafa,de CO? for apreciada a luz dos critérios Bristol-Myers
Squibhb,, ésduvidosonsegundo a jurisprudéncia atual, se e em que medida na
apreciagao do,preenchimento da condicdo de necessidade, o objetivo de utilizacdo
daS ‘mercadorias, aqui em causa pode ser tido em conta. As garrafas de CO?
controvertidas destimam-se aos maltiplos reabastecimentos e venda, 0s quais séo
suseetiveis ‘dedeteriorar o estado de conservacdo das etiquetas originais nelas
dpostas. & duvidosa a questdo de saber se a deteriora¢do de uma etiqueta aposta na
garrafa pelotitular da marca ou a remogdo da mesma da garrafa ou o facto de
outra empresa de recarregamento ja ter anteriormente substituido a etiqueta
original pela sua propria, é suscetivel de constituir uma circunstancia com base na
qual a troca da etiqueta ou a sua substituicdo por uma etiqueta da empresa de
recarregamento pode ser considerada necessaria para a colocagdo no mercado da
garrafa reabastecida.
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PEDIDO DE DECISAO PREJUDICIAL DE 9. 3. 2021 — PROCESSO C-197/21

Questdes prejudiciais

O Korkein oikeus (Supremo Tribunal), depois de ter dado as partes oportunidade
de apresentarem observacbes sobre o teor do pedido de decisdo prejudicial,
decidiu suspender o processo e submeter ao Tribunal de Justica da Unido Europeia
as seguintes questdes para deciséo a titulo prejudicial:

1. Os denominados critérios Bristol-Myers Squibb, estabelecidos pela
jurisprudéncia do Tribunal de Justica relativamente a reembalagem e nova
rotulagem em situagdes de importacao paralela, e, em especial, acendicdo de
necessidade, sdo aplicaveis quando esta em causa a reembalagem ou“a nova
rotulagem de mercadorias colocadas no mercado num Estado-Membro'pelo
titular da marca ou com a sua autorizacdo, para efeitos, de“revenda, nesse
Estado-Membro?

2. Ao ser comercializada uma garrafa que contem dioxido,de,carbono, e
na qual o titular da marca apds a sua marca, a.qualhconsta da‘etiqueta da
garrafa e estd ainda gravada no gargale, da“garrafa, os critérios
Bristol-Myers Squibb acima referidos g, ‘em) especial,"(a condi¢cdo da
necessidade, sdo aplicaveis se um terceiroy ao reearregar a garrafa com
dioxido de carbono para efeitos de revenda, Ihevretivar a etiqueta original e a
substituir por uma etiqueta que ¢onténnosseu proprio’logdtipo, continuando,
ao mesmo tempo, a marca do distribuider-da garrafa a ser visivel na gravura
aposta no gargalo da garrafa?

3. Pode, na situacdo, acima ‘descrita, considerar-se que, em principio, a
remocao e a substituigdo ‘da etiqueta que contém a marca pdem em causa a
funcdo da marca,"que censiSte em provar a origem da garrafa ou, tendo em
conta a aplicabilidade das‘condicdes da reembalagem e da nova rotulagem, é
relevante o,facto de que

— se dewe“presumirgue“o publico-alvo considera que a etiqueta identifica
exclusivamente a‘erigemvdo didxido de carbono (e, deste modo, a empresa de
recarregamentoda garrafa); ou

— Se, deve presumir que o publico-alvo considera que a etiqueta também
identifica, pelo menos, em parte, a origem da garrafa?

4. Pode, na medida em que a remocdo e a substituicdo da etiqueta das
garrafas de CO? sdo apreciadas a luz da condicdo de necessidade, a
deterioracdo ou a remocdo nao intencionais das etiquetas apostas nas
garrafas colocadas no mercado pelo titular da marca ou a remocdo das
mesmas e a sua substituicdo por uma empresa de recarregamento anterior,
constituir uma circunstancia com base na qual a substituicdo regular das
etiquetas por uma etiqueta da empresa de recarregamento deve ser
considerada necessdria para a colocacdo no mercado das garrafas
reabastecidas?
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