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Processo C-367/21

Resumo do pedido de decisdo prejudicial em aplica¢éao do artigo 98.°, n.° 1,

do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica

Data de entrada:
14 de junho de 2021
Orgao jurisdicional de reenvio:

Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal Regional de, Varsovia,
Polonia)

Data da deciséo de reenvio:

1 de abril de 2021
Demandante:

Hewlett Packard Develepment‘Company‘LP
Demandada:

Senetic Spotka Akcyjna

Objeto de processoyprineipal

Acgdes fundadas na violacdo de direitos exclusivos sobre marcas da Unido
Europeia.

Objetoefundamento juridico do pedido de decisao prejudicial

Interpretacdo do artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento 2017/1001, em conjugacao
com o artigo 19.°, n.° 1, segundo paragrafo, TUE, e com o artigo 36.°, segundo
periodo, TFUE, no contexto da compatibilidade com estas disposi¢Ges da pratica
jurisprudencial dos o6rgdos jurisdicionais nacionais em matéria de violacdo dos
direitos sobre marcas da Unido Europeia. Interpretacdo dos artigos 34.° a
36.° TFUE, em conjugacdo com os artigos 9.° e 102.° do Regulamento
n.°© 207/2009 (atualmente artigos 9.° e 130.° do Regulamento 2017/1001) no
contexto da utilizacdo de um direito exclusivo sobre uma marca com vista a
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limitar uma atividade econdémica que consiste na importacdo paralela.
Fundamento juridico: artigo 267.° TFUE.

Questdes prejudiciais

I.  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 14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia, bem como
com o artigo 19.°, n.° 1, segundo paragrafo, TUE, ser interpretados me,sentido de
que se opBem a uma pratica dos Orgdos jurisdicionais« nacionais dos
Estados-Membros segundo a qual esses 6rgdos jurisdicionais:

— ao apreciarem um pedido do titular de uma marca requerendo a proibicae da
importacdo, da exportacdo, da publicidade de produtoswguesostentam, uma
marca da Unido Europeia ou que seja ordenada a retiradasdesses\produtos do
mercado,

— ao pronunciar-se num processo de medidas ‘provisoriasysobre a apreensdo de
produtos que ostentam uma marca da Uniaoy

fazem referéncia, nas suas decisdes80s «produtos que ndo foram comercializados
no Espago Econdémico Europeus, pelo, titular das marca ou com 0 seu
consentimento», pelo que a determinagdo de“guais os produtos abrangidos pela
marca da Unido Europeia gque Sdo objeto das injuncdes e proibi¢cGes impostas (isto
é, a determinacédo de quais 0s, produtosygue ndo foram comercializados no Espaco
Econdmico Europeu epeloytitilar ‘da marca ou com 0 seu consentimento) €,
atendendo a formulacao.geral dazdecisdo, deixada a autoridade de execucéo, a
qual, ao efetuar essa‘determinagdo, Se baseia nas declaracdes do titular da marca
da Unido Europeigyou_ nossinstrumentos fornecidos pelo mesmo (incluindo
ferramentas ‘informaticas e, bases de dados), ao passo que a admissibilidade da
impugnacdo da, referida “determinacdo efetuada pela autoridade de execucdo
perante_.um Orgaojurisdicional num processo quanto ao mérito estd excluida ou
limitada pela natureza das vias de recurso de que a demandada dispde no processo
de medidasprovisdrias ou executivo?

I, DBevemas disposicdes dos artigos 34.°, 35.° e 36.° do Tratado sobre o
Funeionamento da Unido Europeia ser interpretadas no sentido de que excluem a
possibilidade de o titular de uma marca comunitaria (atualmente da Unido
Europeia) invocar o registo para obter a protecdo prevista nos artigos 9.° e 102.°
do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009,
sobre a marca comunitaria  (atuais artigos9.° e 130.° do
Regulamento (UE) 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia), quando:

— o0 titular do registo comunitario (marca da Unido Europeia) efetua, dentro e fora
do Espagco Econdmico Europeu, a distribuicdo de produtos que ostentam essa
marca por intermédio de distribuidores autorizados, que podem proceder a
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revenda dos produtos que ostentam a marca a entidades que ndo sdo 0s
destinatarios finais desses produtos, que pertencem exclusivamente a rede
oficial de distribuigdo — e simultaneamente os distribuidores autorizados sdo
obrigados a adquirir exclusivamente os produtos junto de outros distribuidores
autorizados ou do titular da marca;

— 0s produtos que ostentam a marca ndo tém um identificacdo ou outras
caracteristicas distintivas que permitam estabelecer o local da sua colocacéo no
mercado pelo titular da marca ou com o seu consentimento;

— a demandada adquiriu produtos que ostentam a marca no Espace, Econémico
Europeu;

— a demandada recebeu declaracdes do vendedor dos predutes gue ostentam a
marca segundo as quais esses produtos podiam, em.eenformidade com a lei, ser
comercializados no territério do Espaco Econdémico Eurepeu;

— o0 titular do registo da marca da Unido Eurepeia\nae disponibiliza nenhuma
ferramenta informatica (ou outra) nem utilizasum, sistema, deddentificacdo que
permita ao potencial comprador do produto,qué ostenta a marca verificar ele
préprio a legalidade da comercializagao desseswprodutos\no Espaco Econdmico
Europeu antes da aquisi¢do do produton—=e recusa proceder a essa verificacdo
a pedido do comprador?

DisposicOes de direito da'Uniaovinvocadas

Artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14¢dejunhonde2017,%sobre a marca da Unido Europeia (JO 2017,
L 154, p. 1)

Artigos 9 e*102.°~do, Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de
fevereiro des2009, sebre,a ‘marca comunitaria (JO 2009, L 78, p. 1) [atualmente
artiges 9:° e 130.° de Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do
Conselhe, de 14 deyjunho de 2017, sobre a marca da Uni&o Europeia

Artige 84.°,°85.° e 36.° do Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia
(TRUE)

Artigo 19.°, n.° 1, segundo paragrafo, do Tratado da Unido 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)
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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, verséo
consolidada: Dziennik Ustaw de 2019, posicdo 1640, conforme alterada; a seguir
«kpc»): artigos 325.°, 758.°, 759.°, 81, 767.°, 81, §2, 84 e §5, 777.°, §1,
ponto 1, 803.°, 840.°, 8 1, pontos 1 e 2, 843.°, 82 ¢ 8 3,1050.°, § 1 e § 3 e 1051.°,
81

Apresentacgdo sucinta dos factos e do processo principal

A Hewlett-Packard Development Company LP, com sede em Heuston“(Estados
Unidos da América), sociedade demandante no processe, principal, ¢ titular/de
direitos exclusivos sobre as marcas da Unido Europeiaregistadas eom 0s ndmeros
008579021 e 000052449.

A demandante utiliza um sistema de distribuicéedos‘predutos no‘@mbito do qual:
1) os seus produtos que ostentam a mar€a Sdo \endides “por representantes
autorizados; 2) os representantes autorizados cemprometem-se'com a demandante
a ndo venderem os produtos que ostentam a sua marca, a eqtidades que ndo sejam
os utilizadores finais desses produtesmnema outras pessoas que ndo fazem parte da
rede de distribuicdo da demandante; ‘e, 3) os distribuidores autorizados sé&o
obrigados a adquirir os produtos “exclusivamente a outros distribuidores
autorizados ou ao titular dadmarca (a'demandante).

A demandante ndo wutiliza sistemas de identificacdo dos seus produtos que
permitam determinar se*0owproduto,em*causa se destinava ou ndo ao mercado do
Espaco Econdémico Europeu (EEE).“A fim de determinar o mercado ao qual os
produtos quegostentam©a marca se destinam € necessaria a utilizacdo de uma
ferramenta informaticasa 'disposicdo da demandante, que contém uma base de
dados deswprodutos eom indicacdo do mercado ao qual determinado produto se
destina.

A Senetie 'SA, comgsede em Katowice (Pol6nia), é a sociedade demandada no
progesso prineipal e desenvolve uma atividade economica no dominio da
distribui¢gdo de material informatico. A demandada colocou no mercado da
Polénia ‘produtos fabricados pela demandante e que tinham sido assinaladas por
ela com.as suas marcas da Unido Europeia. A demandada adquiriu os produtos em
causa a vendedores (com sede no EEE) diferentes dos distribuidores oficiais dos
produtos da demandante, e, antes da aquisicdo desses produtos, pedia as suas
contrapartes declaragbes comprovativas de que a comercializacdo desses produtos
no EEE ndo violava os direitos exclusivos da demandante, declaracbes que
recebeu.

A demandada, antes de adquirir 0os produtos as suas contrapartes, pedia aos
representantes autorizados da demandante que confirmassem que esses produtos
podiam ser comercializados no EEE sem prejuizo dos direitos exclusivos da
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demandante, mas ndo obteve resposta. Nem a demandante nem os representantes
autorizados da demandante disponibilizaram a demandada ferramentas (incluindo
informaticas) que permitissem verificar o local a que os produtos se destinavam,
ao passo que o0 representante autorizado de outras empresas (fabricantes de
material informatico) permitiam a demandada fazer essa verificacao.

A demandada recebeu dos seus vendedores a garantia de que a comercializagdo
dos referidos produtos no mercado polaco nédo violava os direitos exclusivos da
demandante conferidos pelas marcas da Unido Europeia, pelo facto de esses
direitos se terem esgotado na sequéncia da comercializacdo prévia de predutos no
EEE sob essas marcas pela demandante ou com o seu consentimento.

A demandante pede ao 6rgao jurisdicional de reenvio que proiba a.demandada de
violar os seus direitos conferidos pelas marcas da UnidaopEuropeia, proikindo a
importacdo, a exportacdo, a publicidade e o armazemamente, de, equipamento
informatico que ostente qualquer das marcas da Unido Eurepeia da,demandante e
que ndo tenha sido previamente comercializado no EEE pela‘demandante ou com
0 seu consentimento. Além disso, a demandante pede\aonorgao jurisdicional que
ordene a demandada a retirada desses produtos donmercado.

Apresentacdo sucinta da fundamentacao,de pedide de‘decisao prejudicial

No ambito de um processo judicial, a demandada tem muita dificuldade em provar
que determinado produto foi cemereializado no EEE pela demandante ou com o
seu consentimento. Embhora*a demandada pessa dirigir-se ao seu vendedor, nao
obterd informac6es sobre a,guem 0s,produtos foram adquiridos, uma vez que 0s
fornecedores ndo queremydivulgaras suas fontes de abastecimento para nao perder
0s compradores.

No que respeita.a,primeira, questdo prejudicial, o 6rgdo jurisdicional de reenvio
indica ;que, na ‘pratica, dos, orgao jurisdicionais polacos, em processos como 0
pendente no“érgao, jucisdicional de reenvio, recorre-se ao conceito de «produtos
que ostentam marcas,da*demandante que ndo foram previamente comercializados
no territoriondo [EEE] pela demandante (titular de uma marca da Unido Europeia)
Ou eom 0 seu censentimento». As decisdes judiciais que ordenam, com base nas
disposi¢Oes nacionais que transpdem o artigo 8.° da Diretiva 2004/48, a
divulgacao de informacdes sobre a origem e as redes de distribui¢do dos produtos
em causa, bem como a aplicacdo de medidas provisérias, como a apreensao desses
produtos, sdo redigidas de forma anéloga.

Todas as decisdes acima mencionadas, enquanto titulos executivos, constituem
fundamento para a propositura de uma acdo executiva. Este modo de redacdo
suscita, na pratica, sérias davidas na fase de execuc¢do de tais decisdes.

No presente processo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio adotou uma decisdo na
qual condenou a demandada a revelar informacéo sobre as redes de distribuicdo
dos equipamentos, na posse da demandada, que ostentavam marcas da Unido
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Europeia da demandante que ndo tinham sido comercializadas no EEE pela
demandante ou com o seu consentimento. Por despacho de interpretacdo dessa
decisdo, este orgado 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 este poderia verificar se determinado produto tinha sido comercializado no
EEE pela demandante ou com o0 seu consentimento. Essa deciséo foi alterada por
despacho do Sad Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Recurso de Varsovia,
Polo6nia), que considerou que a redacdo da decisdo, que incluia a frase «produtos
que ndo foram comercializados no territério do [EEE] pela demandanteeu com o
seu consentimento», deixava ao critério da demandada a apreciagdo 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.

Noutro processo, o despacho de medidas proviserias, proferido antes da
instauracdo do processo principal no 6rgdo jurisdicional de reenvio, foi executado
com a apreensdo pela demandante de todas es produtos{quesostentavam as suas
marcas na posse da demandada. Por Gltimo, a demandante indicou a autoridade de
execucdo os produtos que tinham sido eomercializados\no EEE por ela, ou seja,
em relagdo aos quais o direito exclusive,conferido pela marca se tinha esgotado.
Assim, o contetdo da decisdogjudicial, fol‘eomplementado, na fase de execucéo,
com uma declaragdo da demandante. Com efeito, 0 contetudo da deciséo judicial
ndo permitia, por si so, identificar os bens que deviam ser objeto de apreenséo e a
autoridade de execucdg baseousse efetivamente na declaragao do credor.

Este modo de redacdo daswdecisbes conduz, assim, a praticas de execugdo
radicalmente _diferentesy quenvaonda adocéo de atos de execucdo em relacdo a
todos os proedutos, que ‘estentan*as marcas da demandante na posse da demandada
(independentementende, ondir€ito da demandante conferido pela marca se ter ou
ndo esgotade em, relacdo a esses artigos), até a recusa de conceder protecdo
juridica“a demandantene deixar ao critério da demandada a avaliagdo de que
produtos,que ostentam a marca da demandante, na posse da demandada, foram
comercializades no EEE pela demandante ou com o seu consentimento. Assim, a
forma,cemotas decisdes sdo redigidas suscita duvidas do ponto de vista das
disposi¢cées®do direito nacional, uma vez que a decisdo do tribunal sobre os
pedidos das partes deve ser formulada de modo a que a sua execugdo seja possivel
apenas com base no contetdo do dispositivo, sem que seja necessario fazer
referéncia aos fundamentos ou tomar outras medidas. Na opinido do drgéo
jurisdicional de reenvio, incluir na redacdo das decisbes proibi¢cdes ou injungdes
que contém esta formulacdo implica, em substdncia, que a decisdo judicial
reproduz o conteddo das disposicdes em que se baseia, mas ndo constitui uma
concretizacdo da obrigacdo decorrente dessas disposi¢cGes para as partes no
processo.
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O orgdo jurisdicional de reenvio considera que a aceitacdo da pratica indicada
equivaleria a admitir situaces em que, com base numa decisdo de um Orgao
jurisdicional nacional de um Estado-Membro, s&o apreendidos produtos cuja livre
circulacdo no territério do EEE esta em conformidade com a lei e, além disso, em
que tal apreensdo ocorre apesar de ndo haver violacdo de um direito exclusivo
sobre uma marca. Assim, a pratica descrita implica, no essencial, a possibilidade
de aplicar & demandada uma sancdo (atraves da apreensdo do produto na sua
posse) apenas pelo facto de a demandada comercializar produtos que ostentam a
marca da demandante, sem 0 Seu consentimento, mesmo que esse consentimento
ndo seja exigido devido ao instituto do esgotamento dos direitos.

Nos termos do artigo 19.°, n.° 1, segundo paragrafo, TUE, os EstadossMembros
estabelecem as vias de recurso necessarias para assegurar uma, tutelaqurisdicional
efetiva nos dominios abrangidos pelo direito da Unido. Tais dominios incluem a
livre circulacdo de mercadorias e o instituto do¢ esgotamento, doS, direitos
conferidos por uma marca da Unido Europeia «que “serve de<suporte a essa
liberdade. O esgotamento € de natureza regional e tém por objetivo ‘assegurar a
livre circulagdo no EEE de produtos que ostentamiwuma marca e gue tenham sido
comercializados numa determinada area pelo, titblar dessa marca ou com o0 seu
consentimento.

Segundo o 6rgdo jurisdicional de reenvie, ha ddvidas'guanto a questdo de saber se
a protecdo jurisdicional da ivre circulagde de mercadorias é efetivamente
assegurada tendo em conta a referida redacaoydasddecisdes judiciais proferidas em
matéria de protecdo da marca da Unido Europeia. Estas dividas tém origem no
sistema de vias de recurse,existente a disposicdo do devedor, com base no direito
nacional, no ambito desum, precesse.executivo, contra os titulos executivos
(decisBes judiciais)semitidosyem processos relativos a violagdo de um direito
exclusivo conferidospordumasmarea da Unido Europeia. Estas vias de recurso, as
suas caracteristicas essenciais e a,sua aplicagdo préatica sdo descritas a seguir.

A decisd@o proviséria,(que garante a tutela sob a forma da apreensdo de produtos)
pode, ser exeeutada por’ um oficial de justica. Em caso de apreensdo de
mercadorias por um/oficial de justica, o devedor (demandada) tem o direito de
tmpugnar 0,ate_do)oficial de justica perante o Sad rejonowy (Tribunal de Primeira
Instancia, Polonia) [ou seja, tal impugnacdo ndo é apreciada por uma seccao
especializada’ em matéria de propriedade intelectual do Sad okregowy (Tribunal
Regional, Poldnia)]. A impugnacdo de um ato de um oficial de justica é uma via
de recurso que permite obter reparacdo relativamente a atuacao irregular do oficial
de justica, decorrente da conducdo de um processo executivo de modo néo
conforme com as disposi¢des de processo civil. Assim, ndo € um meio de verificar
os fundamentos materiais de uma agéo intentada por um credor. Por conseguinte,
a impugnacdo de 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.
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A ineficécia desta medida em caso de apreenséo pelo titular da marca de todos os
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 instrugdes ao oficial de justica para consultar um
perito em patentes que, no seu parecer, indicou que s6 a demandante (titular da
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 apreensdosne a sua
declaracdo ndo esta sujeita a uma fiscalizacdo por um tribunal, 'uma vez\gue a
impugnacédo de um ato de um oficial de justica ndo permite tal fisealizacéo.

Colocam-se duvidas semelhantes na fase de execucdo de uma decisdo que profbe a
demandada, designadamente, de importar, comercializar, pubhcitar e armazenar
produtos que ostentam a marca da demandantesque <ainda ‘ndo foram
comercializados no EEE pela demandante ou.com, e, seu consentimento. Essa
decisdo pode ser executada por um oOrgde, jurisdicional enquanto autoridade
executoria, nos termos do artigo 1051.%de, kpe, quel prevé que um Orgao
jurisdicional, a pedido do credor, depois de ter ouvide as\partes e declarado que o
devedor ndo cumpriu as suas obrigagdes, Ihe aplica uma multa. Esta disposicéo
apenas prevé expressis verbis que as partesisejam ouvidas e ndo a apreciacdo da
prova pelo tribunal, de modo gue, noambito'de um processo executivo, o 6rgdo
jurisdicional, enquanto 6rgao de execucdo, determinard se os produtos em causa
estdo sujeitos a referida preibi¢édo apenas eam base nas declaracdes das partes
durante na audiéncia.

Mesmo que o @rgado jurisdicionaly, na qualidade de autoridade de execucéo,
estivesse hahilitadosa“proceder “ayapreciacdo da prova a este respeito, deveria
basear-se unicamente nassprovas fornecidas pelo credor (isto €, nas ferramentas
informatieas Utilizadas, peloveredor) e nas declaracdes efetuadas com base nas
mesmas, uma vez,que a‘identificacdo pela demandada dos posteriores vendedores
e eompradoresidesses produtos enfrentaria, no @mbito do processo executivo, as
mesmasdificuldades/que no processo de declaragéo (v. n.° 8, supra).

WUma'situacao,analoga verifica-se em caso de execucdo de uma decisao que ordena
a retirada dedmercado dos produtos em causa. Neste caso, 0 processo executivo é
conduzido pelo drgdo jurisdicional em conformidade com o artigo 1050.° do kpc
que, contrariamente ao 1051.° do kpc, ndo exige que o 6rgdo jurisdicional de
execucdo declare que o devedor ndo cumpriu a decisdo judicial.
Consequentemente, as objecOes invocadas pelo devedor relativamente ao
cumprimento da obrigacdo prevista no titulo executivo ndo serdo examinadas, o
que significa que o devedor ndo se pode defender invocando o esgotamento do
direito exclusivo conferido pela marca da Unido Europeia no que respeita aos
produtos em causa.



22

23

24

25

26

HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY

Na opinido do 6rgdo jurisdicional de reenvio, no caso em apreco, esté igualmente
excluida a possibilidade de o devedor intentar uma acdo contra a execugao
(oposicédo). Entre os requisitos para intentar tal agdo figuram, nomeadamente, a
ocorréncia de um evento que extinga ou obste a execucdo de uma obrigacao
declarada numa decisdo em certos casos e a exce¢do de compensacdo. Por sua
vez, a 0posicdo a execucdo ndo serve para clarificar o conteldo da decisdo que
constitui titulo executivo. Caso contrario, a deducdo de oposi¢do a execugdo
conduziria a reabertura do processo guanto ao merito.

Além disso, sdo importantes 0s requisitos impostos ao devedor(para deduzir
oposicao a execucdo. Com efeito, ao propor uma agdo executiva,»o devedor deve
invocar todas as objegdes possiveis, sob pena de perder o direito,de o, fazer numa
fase posterior do processo. No caso de todas as conclusdes relativasaos, produtos
em causa sO serem possiveis com base em meios de provae.emuinstrumentos que
estdo exclusivamente a disposic¢do do titular (credor), @ referidosequisitorconstitui
um obsticulo importante para o devedor, umagvezsgue, ao< propor a acdo
executiva, o devedor ndo tem a possibilidade de.identificar@s produtos*abrangidos
pela alegacdo de esgotamento do direito conferido pela'marca:

Por conseguinte, perante tal configuracdo das viaswde, recurso, 0 pProcesso
executivo ou de medidas provisoriasia respeite das referidas injuncdes ou
proibigdes ndo fornece os instrumentes “adequados, para eliminar o risco de
aplicacdo dessas injuncdes e, proibicoes, a, produtos cujo direito exclusivo
conferido pela marca se tenha esgotado.sstotimplica que a tutela jurisdicional da
livre circulacdo de mercadorias pode ser limitada devido ao modo com as decisdes
em questao estdo redigidas.

Este risco pode ser.eliminadosatravés de uma redacdo precisa das decisdes, de
modo a que ndo seja‘necessariondeterminar, no decurso do processo executivo,
quais os produtes que‘estentana marca do credor e que estédo na posse do devedor
que néo «foram comercializados no EEE pelo titular da marca ou com o seu
consentimento. Tal\poderia ser possivel mediante uma referéncia precisa, no
conteude da decisdo, por exemplo as marcacGes ou aos numeros de série dos
produtos, que ostentam a marca, visados pelas injuncdes ou proibicdes, ou aos
predutos cujas, marcacGes ou numeros de série foram retirados. No que respeita
aos produtos'pa posse da demandada na data de adocdo da decisdo, tal formulacéo
do“pedido“(e; por conseguinte, também da decisdo do 6rgédo jurisdicional) ndo é
suscetivel de causar dificuldades. 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 protecdo da livre circulacdo 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.

Quanto a segunda questao prejudicial, o 6rgéo jurisdicional de reenvio indica que
0 TFUE consagra o principio da livre circulacdo de mercadorias, condicdo
necessaria ao estabelecimento e ao funcionamento do mercado comum. A luz dos
artigos 34.° a 36.° TFUE e da jurisprudéncia do Tribunal de Justica, sdo proibidas
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todas as medidas nas ordens juridicas dos Estados-Membros que sejam suscetiveis
de entravar, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, o comércio na
Unido. Segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, o simples facto de
dissuadir um importador de introduzir ou vender mercadorias num
Estado-Membro constitui um entrave a livre circulacdo de mercadorias.

Ao mesmo tempo, o Tribunal de Justica indica na sua jurisprudéncia que a
protecdo dos direitos exclusivos no dominio da propriedade intelectual (incluindo
as marcas) nao é absoluta. Por um lado, estd limitada & situacdo em que a
utilizacdo da marca por uma entidade diferente do titular da marca viola,a funcéo
dessa marca. Por outro lado, o exercicio dos direitos exclusivos, estad stjeito a
procura de um equilibrio entre esses direitos e a protecdo das liberdades, do
mercado interno (incluindo a livre circulacdo de mercadorias):

Numa situagcdo como a que esta em causa no presente pracessos, caracterizada
pelas circunstancias indicadas na segunda questdo prejudicial, ha duyvidasiquanto a
questdo de saber se o direito exclusivo da marca nag‘é, utilizado para“limitar uma
atividade econdmica que consiste na importagda paralela.

Tendo em conta 0 exposto, o 6rgao jurisdicional de‘reenvie tem dividas quanto a
questdo de saber se, na situacdo de facto apresentada,xha‘que inverter o 6nus da
prova, como indicado no AcoOrddo de 8.de abrilhde®2003, Van Doren + Q,
C-244/00, EU:C:2003:204, que tinha, expressamente por objeto um sistema de
distribuicdo exclusiva, ou se ha que considerarsa‘impossibilidade de o titular da
marca recorrer a protecd0. previstasnos “artigos 9.° e 102.° do Regulamento
n.° 207/2009 (atuais artiges 9:2.e 130.° do Regulamento 2017/1001).
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