BOEHRINGER INGELHEIM E O.

CONCLUSOES DA ADVOGADA-GERAL

ELEANOR SHARPSTON
apresentadas em 6 de Abril de 2006*

1. Nos presentes autos, a Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division), pretende
que o Tribunal de Justi¢a lhe forneca melhor
orientacdo sobre os efeitos do acérdio
Boehringer Ingelheim e o. (a seguir
«Boehringer I») © proferido por este dltimo.
Este acérdido versou sobre as circunstincias
que permitem ao titular de uma marca
invocar os direitos que esta lhe confere para
impedir que um importador paralelo que
procedeu ao reacondicionamento de produ-
tos que ostentam esta marca comercialize os
referidos produtos.

2. Na deciséo proferida pela Court of Appeal
que conduziu a apresentacio do pedido de
decisdo prejudicial, Lord Justice Jacob afir-
mou: «Por vezes penso que, neste dominio,
podemos estar a perder o sentido da
realidade no que respeita a aplicacio do
direito — em dltima andlise, estamos apenas
a apreciar o uso da marca do titular nos seus
produtos em perfeita condicdo. A situagio
complicada em que se transformou a aplica-
¢io do direito espantard, creio eu, o consu-
midor médio.»

1 — Lingua original: inglés.
2 — Acérdao de 23 de Abril de 2002 (C-143/00, Colect., p. 1-3759).

3. Concordo. Creio que, apés 30 anos de
jurisprudéncia a respeito do reacondiciona-
mento dos produtos farmacéuticos, devera
ser possivel extrair principios suficientes que
permitam aos tribunais nacionais aplicar este
direito quando conhecam dos litigios cons-
tantemente renovados entre os fabricantes e
os importadores paralelos. Tentarei nas
presentes conclusdes articular estes princi-
pios. Faco-o com a esperanca de que os
tribunais nacionais assumirido com afinco a
parte que lhes compete no tocante &
aplicagdo destes principios aos factos que
lhes sdo presentes, sem submeterem novos
pedidos para que sejam melhor afinados.
Niao hd juiz que ndo saiba que advogados
argutos podem sempre encontrar uma razio
para que um determinado enunciado se deva
ou ndo considerar aplicavel a situacio do seu
cliente. Creio, porém, que nido cabe ao
Tribunal de Justica pronunciar-se eterna-
mente sobre tais pormenores ~.

3 — Note-se que o advogado-geral F. G. Jacobs assumiu idéntica
posicio héd nove anos atrds no n° 33 das conclusdes que
apresentou no processo na origem do acérdio de 11 de
Novembro de 1997, Loendersloot (C-349/95, Colect., p. 1-
-6227), tendo exprimido a opinido de que «o Tribunal de
Justiga iria [...] além da missao que lhe incumbe nos termos do
artigo [234.° CE] caso se viesse a pronunciar sobre todos os
aspectos da reembalagem e da nova rotulagem a que poderéo
proceder os importadores paralelos no que toca aos varios
tipos de produtos. Uma vez enunciado pelo Tribunal de Justica
o ou os principios fundamentais, deverd ser deixada aos
tribunais nacionais a sua aplicagdo aos litigios que devam
decidir».
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O quadro legal

4. A evolugio da jurisprudéncia do Tribunal
de Justica sobre o reacondicionamento foi
examinada com alguma profundidade tanto
pelo advogado-geral F. G. Jacobs como pelo
proprio Tribunal de Justica no processo que
conduziu ao acérdao Boehringer 1. Nédo vou
repetir esta andlise. Vou apenas referir os
seguintes elementos que sdo, em meu
entender, particularmente relevantes para
0s presentes autos.

5. As raizes histéricas desta jurisprudéncia
assentam obviamente nos artigos 28.° CE e
30.° CE. O artigo 30.° CE assume especial
importancia nas observagdes apresentadas
no presente processo. Pelo contririo, o
artigo 28.° CE é muito pouco mencionado.
Contudo, nunca se deve esquecer que o
artigo 30.° CE constitui a excepg¢do a regra
fundamental, consagrada no artigo 28.° CE,
de que as mercadorias devem poder circular
livremente entre os Estados-Membros.
Constituindo uma derrogacéo a esta regra
geral, o artigo 30.° CE é de interpretacio
estrita ?,

6. Interpretando deste modo o
artigo 30.° CE no contexto dos direitos da

4 — Acérdio de 17 de Junho de 1981, Comissao/Irlanda (113/80,
Recueil, p. 1625, n.° 7).
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propriedade intelectual e industrial, o Tri-
bunal de Justica enunciou logo num primeiro
momento o conceito do objecto especifico
destes direitos, declarando que o
artigo 30.° CE «sé admite derrogagdes [a
livre circulagdo das mercadorias] na medida
em que estas sejam justificadas pela salva-
guarda dos direitos que constituem o objecto
especifico desta propriedade» °. Este princi-
pio torna possivel determinar, relativamente
a cada categoria de direitos da propriedade
intelectual, as circunstincias nas quais o
respectivo exercicio é admissivel no quadro
do direito comunitirio, embora, num con-
texto transfronteirico, este exercicio entrave
por definicéo a livre circulacio ®.

7. Também numa fase precoce, o Tribunal
de Justica definiu o objecto especifico de um
direito de marca como sendo «o de assegurar
ao titular o direito exclusivo de utilizar a
marca, quando o produto é colocado no
mercado pela primeira vez» ’. No enfiamento
natural desta definicdo, foi construida a
doutrina do esgotamento dos direitos de
marca®. Assim, o Tribunal de Justica con-
cluiu que «o exercicio pelo titular de uma
marca do direito que lhe confere a legislacio

5 — Acérdio de 8 de Junho de 1971, Deutsche Grammophon
(78/70, Colect., p. 183, n.° 11). «Specific subject-matter» é a
traducéo inglesa um pouco infeliz da expressdo francesa «objet
spécifique» [nota com interesse apenas para a versdo inglesa].
V. capitulo 6 da obra de Keeling, D., «Intellectual Property
Rights in EU Law (2003)» para uma interessante discussdo
histérica e linguistica.

6 — N.° 14 das conclusdes apresentadas pelo advogado-geral F. G.
Jacobs no processo na origem do acérdao de 17 de Outubro
de 1990, HAG, dito «<HAG 1II» (C-10/89, Colect,, p. 1-3711).

7 — Acérdao de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm/Winthrop
(16/74, Colect., p. 499, n.° 8).

8 — Verificou-se idéntica evolucéo jurisprudencial no contexto de
outros direitos da propriedade intelectual: v. acérdéos Deuts-
che Grammophon, ji referido na nota 5, referente a direitos
conexos com os direitos de autor, de 31 de Qutubro de 1974,
Centrafarm/Sterling Drug (15/74, Colect., p. 475), a respeito
das patentes, e de 22 de Janeiro de 1981, Dansk Supermarked
(58/80, Recueil, p. 181), que versou sobre os direito de autor.
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de um Estado-Membro de proibir a comer-
cializagdo, neste Estado, de um produto
comercializado, noutro Estado-Membro
com a mesma marca pelo seu titular ou
com o seu consentimento é incompativel
com as regras do Tratado CEE relativas a
livre circulacio de mercadorias no interior
do mercado comum» °.

8. O Tribunal de Justica desenvolveu mais
aprofundadamente o conceito de objecto
especifico de um direito de marca no seu
acérdao Hoffmann-La Roche'®, esclare-
cendo que «a funcdo essencial da marca
[...] é a de garantir ao consumidor ou utente
final a identidade origindria do produto
marcado, permitindo-lhe distinguir, sem
confusio possivel, tal produto de outros,
com diversa proveniéncia, [e dar-lhe] a
certeza de que o produto de marca [...] ndo
foi objecto, numa fase anterior & da comer-
cializagdo, de qualquer intervencio [...] que
tenha afectado o produto no seu estado
originario». A salvaguarda do objecto espe-
cifico de uma marca inclui, por conseguinte,
o direito de se opor «a qualquer utilizag¢io da
marca que seja susceptivel de falsear a
garantia de proveniéncia».

9. Portanto, o objecto especifico de um
direito de marca tem duas componentes.
Em primeiro lugar, existe o direito ao uso da

9 — Acérdao Centrafarm/Winthrop, ja referido na nota 7, n.° 12.

10 — Acérdao de 23 de Maio de 1978 (102/77, Colect., p. 391,
ne 7).

marca a fim de colocar os produtos por esta
protegidos em circulagdo pela primeira vez
na CE, ap6s o qual este direito se esgota. Em
segundo, ha o direito a opor-se a qualquer
uso da marca susceptivel de por em causa a
garantia de proveniéncia, que inclui tanto a
garantia da identidade origindria como a
garantia da integridade do produto protegido
pela marca.

10. Estes direitos fulcrais estdo reflectidos
nas disl:l)osigc")es da directiva em matéria de
marcas *'. O seu artigo 5.°, n.° 1, estabelece
que a marca registada confere ao seu titular
«um direito exclusivo» e, mais especifica-
mente, o direito de impedir o uso na vida
comercial: a) de qualquer sinal idéntico a
marca para produtos ou servicos idénticos e
b) de um sinal idéntico ou cuja semelhanca
se preste a confusdo para produtos ou
servicos idénticos ou semelhantes ',

11. Sem a devida interpretacgio jurisdicional,
o artigo 5., n° 1, alinea a), atribuiria ao
titular de uma marca o direito de se opor a
todos estes usos para os produtos por esta
cobertos. Os titulares poderiam, pois, impe-
dir as importacoes destes produtos de um
Estado-Membro para outro e negar a livre
circulagdo das mercadorias garantida pelo

11 — Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legisla¢des dos
Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40,
p. 1)

12 — Uma vez que os presentes autos néo respeitam aos servigos,
restrinjo a minha posterior andlise 4s mercadorias.
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artigo 28.° CE. O que, todavia, seria contrario
tanto ao Tratado como ao objecto expresso
da directiva, que consiste em «abolir as
disparidades entre as legislacdes dos Estados-
-Membros relativas as marcas, susceptiveis de
entravar a livre circulacdo dos produtos e a
livre prestacdo de servicos e de distorcer as
condi¢bes de concorréncia no mercado
comum» *? e, assim, salvaguardar o funcio-
namento do mercado interno'*. Assim
sendo, o seu artigo 7.°, n.° 1, determina que
o direito que assiste ao titular da marca de se
opor a este uso «ndo [lhe] permite [...] proibir
o uso desta para produtos comercializados
na Comunidade ' sob essa marca pelo titular
ou com o seu consentimento», deste modo
incorporando o principio do esgotamento
comunitario dos direitos conferidos pela
marca.

12. Embora o artigo 7.°, n.° 1, tenha sido
qualificado de excepgio a regra do artigo 5.°,

13 — Primeiro considerando do predmbulo, com a respectiva
redac¢do reformulada pelo Tribunal de Justica no seu
acérdiao de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club
(C-206/01, Colect., p. I-10273, n° 46).

14 — Acérdao de 16 de Julho de 1998, Silhouette (C-355/96,
Colect., p. 1-4799, n.° 27).

15 — Em conformidade com o artigo 65.°, n.° 2, em conjugaciao
com o anexo XVII, n° 4, do acordo sobre o Espaco
Econémico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1,
p. 3), o artigo 7.2, n.° 1, da directiva foi alterado para efeitos
do acordo, de modo que a expressio «na Comunidade» foi
substituida pela expressio «no territorio de uma parte
contratante». Porém e uma vez que 0s presentes autos
respeitam as trocas intracomunitdrias, continuarei a referir-
-me a Comunidade e nido ao Espaco Econémico Europeu no
que respeita 4 andlise do alcance do n.° 1 do artigo 7.°
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n° 1'% nio creio que tal constitua uma

andlise estritamente correcta da correlagio
entre as duas disposicoes. Creio que é mais
util descrevé-las como contrabalangando-se
mutuamente. Pretendendo-se invocar os
principios referentes a aplicacio das normas
e suas excepcoes, ajustar-se-ia melhor ao
espirito da correlagio existente entre os
artigos 28.° CE e 30~ CE interpretar o
artigo 5.° n.° 1, que potencialmente restringe
as importagdes, como uma excep¢do ao
artigo 7.°, n* 1, que reflecte o principio
fundamental da livre circulacio das merca-
dorias.

13. Diversamente, o artigo 7.°, n.° 2, enuncia
que o artigo 7.°, n° 1, «ndo é aplicavel
sempre que existam 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 apds a
sua colocacdo no mercado». Portanto, o
artigo 7.°, n° 2, constitui manifestamente
uma excepc¢io ao principio fundamental da
livre circulagdo das mercadorias. Por conse-
guinte, ndo deve ser alvo de uma interpre-
tacio demasiado extensiva'’. Donde se
conclui que, em termos gerais, também nio
devem ser alvo de interpretacdo extensiva os
conceitos de «motivos legitimos» ou, e mais
particularmente, o referente ao «estado» dos
produtos que seja «modificado ou alterado».

16 — Acérdao de 30 de Novembro de 2004, Peak Holding
(C-16/03, Colect., p. I-11313, n.° 34, e a jurisprudéncia ai
referida).

17 — V. ne 5, supra.
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14. Os artigos 5.° a 7.° da directiva'®

procedem a uma harmonizagdo completa
das disposi¢des relativas aos direitos confe-
ridos pela marca, definindo, assim, os
direitos de que gozam os titulares de marcas
na Comunidade *°. Contudo, o Tribunal de
Justica declarou ja que hé que recorrer a sua
jurisprudéncia enunciada no ambito do
artigo 30° CE a fim de determinar se, ao
abrigo do n.° 2 do artigo 7.° da directiva, o
titular de uma marca se pode opor a
comercializacio de produtos reembalados
nos quais a marca foi reaposta *°. E necessé-
rio aplicar os mesmos cinones interpretati-
vos as restantes modalidades de reacondi-
cionamento as quais se opdem os titulares de
marcas. A directiva deve ser interpretada de
acordo com o sistema do Tratado e com os
direitos fundamentais como enunciados pelo
Tribunal de Justica e definidos supra *'.

15. Posto isto, ndo creio que seja necessaria-
mente Gtil ou preferivel que o Tribunal de
Justica continue a proferir os seus acordios
em termos do disposto no artigo 30.° CE (ou,
na verdade, que as partes continuem a
pleitear as respectivas causas com base
neste). A directiva ji nos acompanha desde
1988. E seguramente tempo de avancar.

18 — O artigo 6.° respeita a limitagdes aos efeitos produzidos pelas
marcas que ndo sdo relevantes para os presentes autos.

19 — Acérddo Peak Holding, jé referido na nota 16, n° 30 e a
jurisprudéncia ai referida.

20 — Acérddo de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb
(C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. [-3457, no 41).

21 —N*7a9.

16. Vistos neste contexto, poderd ser util
proceder a reformulacdo do teor de certos
enunciados retirados do acdérddo Bristol-
-Myers Squibb ** e que permeiam as questées
submetidas nos presentes autos.

17. Nesse acérddo, o Tribunal de Justica
declarou que, ao abrigo do artigo 7.°, n.° 2, da
directiva, o titular da marca pode legitima-
mente opor-se a comercializacio posterior
de um produto farmacéutico reembalado,
salvo quando:

1) tal contribua para estabelecer uma
compartimentacio artificial dos merca-
dos entre Estados-Membros; é este o
caso, designadamente, quando a reem-
balagem seja necessdria para a comer-
cializacdo do produto no Estado-
-Membro de importacdo e, ainda,
efectuada em condi¢bes tais que o
estado origindrio do produto nio possa

ser afectado;

2) a reembalagem ndo possa afectar o
estado origindrio do produto contido
na embalagem;

22 — J4 referido na nota 20.
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3) anovaembalagem indique claramente o
autor do reacondicionamento do pro-
duto e o nome do seu fabricante;

4) a apresentacido do produto reembalado
nio seja tal que possa prejudicar a
reputagio da marca e a do seu titular;
assim, a embalagem ndo deve ser
defeituosa, de ma qualidade ou nio
cuidada; e

5) o importador avise, antes da colocacdo a
venda do produto reembalado, o titular
da marca e lhe forneca, a seu pedido,
uma amostra do produto reembalado.

18. Referir-me-ei seguidamente a estes cinco
requisitos, de que estdo imbuidas as questoes
submetidas nos presentes autos, como «os
requisitos BMS».

19. Tendo embora o Tribunal de Justica, no
acérdio Bristol-Myers Squibb, interpretado
o artigo 7.°, n.® 2, como significando que o
titular da marca pode opor-se a comerciali-

I-3402

zagdo posterior de um produto farmacéutico
reembalado, salvo quando estejam preenchi-
dos estes requisitos, ndo creio que este
preceito crie a via para uma acc¢io judicial
auténoma. Como o Tribunal de Justica
declarou no seu acérdio Silhouette %, «se é
incontestidvel que a directiva obriga os
Estados-Membros a aplicar as disposi¢cdes
com base nas quais o titular de uma marca,
no caso de violacio dos seus direitos, deve
ter direito a uma acg¢do inibitdria da utiliza-
¢do da sua marca por terceiros, importa
entretanto constatar que esta obrigacio
decorre das disposicdes do artigo 5.° da
directiva e ndo das do artigo 7.°».

20. Resumindo os requisitos BMS de modo a
ajustarem-se claramente a estrutura e a
linguagem da directiva, o reacondiciona-
mento — ou, pelo menos, certos tipos de
reacondicionamento — podem constituir um
«motivo legitimo» na acep¢do do artigo 7.°,
n.° 2, salvo quando: i) o reacondicionamento
seja necessdrio para o acesso ao mercado;
ii) o reacondicionamento nio possa afectar o
estado origindrio do produto; iii) a nova
embalagem indique o nome do importador e
do fabricante; iv) a apresentacio ndo seja tal
que possa prejudicar a reputagio da marca e
do seu titular; e v) o importador avise o
titular da marca.

23 — J4 referido na nota 14, n.° 35.
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O litigio no processo principal e as
questoes submetidas

21. As demandantes na primeira instncia
da causa principal sdo fabricantes de produ-
tos farmacéuticos e as demandadas importa-
doras paralelas destes produtos (inaladores
ou comprimidos), fabricados e comercializa-
dos na Comunidade a coberto de marcas por
uma das demandantes. O litigio respeita ao
problema de saber em que circunstincias
podem legitimamente as demandadas apor
autocolantes >* nestes produtos farmacéuti-
cos ou reembalé-los *°.

22. Mais especificamente, suscitam-se nos
presentes autos questdes a respeito de dois
métodos de reacondicionamento dos produ-
tos em novas caixas exteriores em cartdo
concebidas por uma das demandadas e que
ostentam todos ou parte dos seus préprios
logétipos ou marcas ou que respeitam um
estilo ou apresentacdo préprios da empresa.
O primeiro é descrito pelo tribunal de
reenvio como «cobranding»: o importador
paralelo apde novamente a marca original *°
na nova caixa exterior em cartdo. O segundo

24 — O despacho de reenvio define um produto com autocolantes
apostos como «um produto farmacéutico importado de outro
Estado-Membro na sua embalagem original interior e
exterior sobre a qual o importador paralelo aplicou um
rétulo exterior adicional impresso na lingua do Estado-
-Membro de importagao».

25 — O despacho de reenvio define um produto reembalado como
«um produto farmacéutico importado de outro Estado-
-Membro na sua embalagem original interior, mas com uma
nova embalagem exterior em cartdo, impressa na lingua do
Estado-Membro de importagio».

26 — Ou, em alguns casos, as marcas, quando o nome e o logétipo
do fabricante também se encontram registados como tais.

como «debranding»: a marca original nao é
novamente aposta na nova caixa exterior em
cartio, apesar de permanecer nos proprios
comprimidos e inaladores e em alguns
involucros; em vez disso, indica-se o nome
genérico do medicamento ¥’

23. Na sua primeira decisio na primeira
instancia da causa principal *, a High Court
considerou assente: i) que existia uma
«resisténcia disseminada e substancial a
embalagens sobre-etiquetadas», diversa-
mente do que ocorria com os produtos
reembalados, e que ii) as actividades das
demandadas ndo prejudicavam e nem sequer
punham em risco o «objecto especifico» dos
direitos de marca de que eram titulares as
demandantes: «[o] uso das marcas registadas
das demandantes foi sempre correcto, no
sentido de que foram usadas para transmitir
sem engodo ou dano uma mensagem ver{-
dica sobre a proveniéncia e a responsabili-
dade pela qualidade». Referiu ainda que nio
se tinha alegado que as actividades das
demandadas contra as quais se objectava

27 — Sobre alguns dos préprios invélucros que contém os
comprimidos e sobre os préprios inaladores foram apostos
autocolantes, mas ndo de forma a cobrir completamente as
marcas originais, nado se verificando que tal seja também
objecto de litigio.

28 — Deciséo de Laddie ], proferida em 28 de Fevereiro de 2000,
[2000] 2 CMLR 571.
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tinham adulterado ou comprometido de um
qualquer modo a qualidade dos produtos das
demandantes.

24. A High Court submeteu uma série de
questdes ao Tribunal de Justi¢a, procurando
ver esclarecidos os principios por este
desenvolvidos na sua anterior jurisprudéncia.
As questdes respeitavam, em parte, ao
alcance do principio de que deve ser
permitido aos importadores paralelos de
produtos farmacéuticos reembalarem estes
produtos se tal for necessirio para a
respectiva comercializacido e, em parte, ao
alcance do requisito que impde ao importa-
dor paralelo avisar o titular da marca do uso
que lhe pretende dar.

25. No seu acérddo Boehringer I, o Tribunal
de Justica respondeu a estas questoes do
seguinte modo:

«l. O artigo 7.°, n° 2, da [directiva em
matéria de marcas] deve ser interpre-
tado no sentido de que o titular de uma
marca pode invocar o seu direito de
marca para impedir um importador
paralelo de proceder ao reacondiciona-

I- 3404

2.

mento de medicamentos, a menos que o
exercicio deste direito contribua para
compartimentar artificialmente os mer-
cados entre os Estados-Membros.

Um reacondicionamento de medica-
mentos por substituicdo das embalagens
é objectivamente necessario na acepcio
da jurisprudéncia do Tribunal de Justica
se, sem esse reacondicionamento, o
acesso efectivo ao mercado em causa
ou a uma parte importante do mesmo
mercado deva ser considerado dificul-
tado devido a uma forte resisténcia de
uma propor¢io significativa dos consu-
midores em relacdo aos medicamentos
nos quais foram colocados novos rétu-
los.

O importador paralelo deve, em todas
as hipéteses, para ter o direito de
reacondicionar medicamentos portado-
res de uma marca, respeitar a condicéo
de informagio prévia. Se o importador
paralelo ndo respeitar esta condicdo, o
titular da marca pode opor-se & comer-
cializacdo do medicamento reacondicio-
nado. Incumbe ao préprio importador
paralelo informar o titular da marca do
reacondicionamento previsto. Em caso
de contestacio, cabe ao juiz nacional
apreciar, tomando em consideragio
todas as circunstincias pertinentes, se
o titular dispds de um prazo razodvel
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para reagir ao projecto de reacondicio-
namento.»

26. Na sua segunda decisio *°, a High Court
considerou que se retiravam dois ensina-
mentos deste acérddo do Tribunal de Justica:
em primeiro lugar, que ha que presumir que
resulta sempre do facto de se proceder a
reembalagem um dano para o objecto
especifico dos direitos do titular da marca,
mesmo quando, na verdade, ndo se tenha
produzido qualquer dano quer na qualidade
dos produtos quer na fun¢io da marca como
garantia de proveniéncia; e, em segundo, que
o requisito da necessidade se aplicava, nio
apenas para determinar se os importadores
podiam proceder a esta reembalagem, mas
ainda e na afirmativa, para apreciar o tipo de
reembalagem admissivel, ja que o tnico tipo
de reembalagem permitido era aquele que,
do ponto de vista dos direitos conferidos pela
marca, fosse o menos importuno possivel.
Por conseguinte, a High Court dai concluiu
que tanto o método de «debranding» como o
de «cobranding» infringia os direitos confe-
ridos ao titular da marca.

27. As demandadas interpuseram recurso
para a Court of Appeal. As demandantes
interpuseram por seu turno recurso subor-
dinado contra a parte da primeira decisio da
High Court que concluiu pela existéncia de
uma resisténcia disseminada e substancial a
embalagens sobre-etiquetadas. A Court of
Appeal confirmou essa parte da decisio,

29 — Decisdo de Laddie ], proferida em 6 de Fevereiro de 2003,
[2003] EWHC 110 (Ch).

concluindo que, ndo podendo os importado-
res paralelos proceder ao reacondiciona-
mento, se verdo confrontados com um
substancial entrave a venda dos seus produ-
tos. Relativamente ao recurso interposto da
segunda decisio da High Court, a Court of
Appeal, exprimindo embora robustamente
alguns dos seus proprios pontos de vista,
concluiu que o direito aplicavel nido consti-
tuia acte clair no tocante a certos aspectos 30,
Mais especificamente, continua a nutrir
ddvidas no tocante ao significado de «neces-
sario», a reparticio do 6nus da prova e as
consequéncias decorrentes da falta do aviso
prévio. Consequentemente, colocou uma
nova série de questdes, a saber:

«Produtos reembalados

1. Quando um importador paralelo
comercializa num Estado-Membro um
produto farmacéutico importado de
outro Estado-Membro na sua embala-
gem original interior mas com uma

30 — Conclusdo possivelmente corroborada pelo facto de ambas as
partes terem sustentado que, na sequéncia da «clarificacio»
fornecida pelo Tribunal de Justi¢a, tinham vencido comple-
tamente ou em grande medida a parte da ac¢do que respeita
ao exercicio do direito de marca.
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nova embalagem exterior em cartio,
impressa na lingua do Estado-Membro
de importa¢io (um produto ‘reemba-
lado’):

a)

b)

o importador tem o 6nus de provar
que a nova embalagem preenche
todas as condi¢des enunciadas [no
acdrdio Bristol-Myers Squibb] ou o
titular da marca é que tem o énus
de provar que estas condi¢cdes nio
se encontram preenchidas ou o
6nus da prova varia consoante a
condi¢io e, se assim for, de que
maneira?

A primeira condicio enunciada [no
acérdio Bristol-Myers Squibb] con-
forme foi interpretada [no acérdio
Pharmacia & Upjohn '] e [no acér-
dao Boehringer I], a saber, que deve
provar-se que é necessario reem-
balar o produto para que nio seja
impedido o acesso efectivo ao mer-
cado, aplica-se unicamente ao facto
de reembalar (conforme foi susten-
tado pelo Tribunal EFTA no pro-
cesso E-3/02, Paranova/Merck), ou
aplica-se igualmente a forma espe-

31 — Acérdao de 12 de Outubro de 1999 (C-379/97, Colect,, p. I-

-6927).
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<)

d)

cifica e ao estilo da reembalagem
adoptados pelo importador paralelo
e, se assim for, de que maneira?

A quarta condicdo enunciada [no
acérdao Bristol-Myers Squibb], a
saber, que a apresenta¢io do pro-
duto reembalado nio seja de molde
a prejudicar a reputagio da marca
ou o seu titular, s6 é violada se a
embalagem apresentar defeitos, for
de m4 qualidade ou ndo cuidada, ou
é extensiva a tudo o que for
prejudicial a reputagido da marca?

Se a resposta a pergunta 1, ¢), for a
de que a quarta condi¢do é violada
por tudo o que for prejudicial a
reputacdo da marca e se ou (i) a
nova embalagem exterior do cartdo
néo exibe a marca (‘debranding’) ou
(ii) o importador paralelo aplica na
nova embalagem exterior em cartdo
o seu préprio logétipo ou um estilo
ou apresentacdo préprios da
empresa ou uma apresentacio utili-
zada para vérios produtos diferentes
(‘cobranding’), deve considerar-se
que essas formas de modelos de
caixas prejudicam a reputagio da
marca ou esta é uma questio de
facto que cabe ao 6rgio jurisdicio-
nal nacional resolver?
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e) Se aresposta a pergunta 1, d), for a
de que é uma questio de facto, a
quem cabe o 6nus da prova?

Produtos com autocolantes apostos

Quando um importador paralelo
comercializa num Estado-Membro um
produto farmacéutico importado de
outro Estado-Membro na sua embala-
gem original interior e exterior sobre a
qual o importador paralelo aplicou um
rétulo exterior adicional impresso na
lingua do Estado-Membro de importa-
¢do (produto ‘com autocolantes apos-
tos’):

a) Sao aplicaveis as cinco condicées
enunciadas [no acérdao Bristol-
-Myers Squibb]?

b) Se a resposta a pergunta 2, a), for
afirmativa, o importador tem o 6nus
de provar que as embalagens com
autocolantes apostos preenchem
todas as condi¢des enumeradas [no
acérdio Bristol-Myers Squibb] ou o
titular da marca é que tem o énus
de provar que essas condi¢bes nio
estio preenchidas ou o o6nus da
prova varia consoante a condi¢do?

c) Se a resposta a pergunta 2, a), for
afirmativa, a primeira condicio
enunciada [no acérdio Bristol-
-Myers Squibb] conforme foi inter-
pretada [no acérddo Pharmacia &
Upjohn] e [no acérdio
Boehringer IJ, a saber, que deve
provar-se que é necessirio reem-
balar o produto para que nio seja
impedido o acesso efectivo ao mer-
cado, aplica-se unicamente ao facto
de apor autocolantes, ou aplica-se
igualmente a forma especifica e ao
estilo de aposicio de autocolantes
adoptado pelo importador paralelo?

d) Se a resposta a pergunta 2, a), for
afirmativa a quarta condi¢io enun-
ciada [no acdérdao Bristol-Myers
Squibb], a saber, que a apresentagio
do produto reembalado nio seja de
molde a prejudicar a reputagio da
marca ou o seu titular, s6 é violada
se a embalagem apresentar defeitos,
for de ma qualidade ou néo cuidada,
ou é extensiva a tudo o que for
prejudicial a reputacdo da marca?

e) Se a resposta a pergunta 2, a), for
afirmativa e a resposta a pergunta 2,
d), for que a quarta condicdo é
violada por tudo o que for prejudi-
cial a reputa¢do da marca, a repu-
tacdo de uma marca é prejudicada,
para este efeito, se ou (i) o rétulo
adicional for colocado de forma a
esconder total ou parcialmente uma
das marcas do titular ou (ii) se o

I- 3407
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rotulo adicional ndo especificar que
a marca em questio é uma marca
detida pelo titular ou (iii) se 0 nome
do importador paralelo estiver
impresso em letras maitisculas?

3. Quando um importador paralelo ndo
tenha efectuado o aviso relativo a um
produto reembalado, conforme € exi-
gido pela quinta condi¢io enunciada

[no

acérddo Bristol-Myers Squibb], e

tenha, consequentemente, violado a(s)
marca(s) do titular apenas por essa
Unica razio:

a)

b)

I- 3408

Cada acto subsequente de importa-
¢do do referido produto constitui
uma violagdo ou o importador sé6
incorre em infrac¢io até ao
momento em que o titular tem
conhecimento do produto e o prazo
de aviso aplicdvel ja expirou?

O titular tem direito a reclamar uma
reparacio financeira (isto é, uma
indemnizacdo por violagio ou a

<)

d)

entrega de todos os lucros resultan-
tes da violagdo) devido aos actos de
viola¢do do importador com base no
mesmo fundamento que seria de
invocar se os bens fossem espurios?

A atribuicdio de uma reparacio
financeira ao titular, relacionada
com essas violagdes cometidas pelo
importador, esta sujeita ao principio
da proporcionalidade?

Se ndo estiver, com que base essa
compensacio deve ser avaliada
tendo em conta que os produtos
em causa foram colocados no mer-
cado no interior do Espa¢o Econé-
mico Europeu pelo titular ou com o
seu consentimento?»

28. Foram apresentadas observagoes escritas
pelas demandantes, pelas demandadas e pela
Comissio, todas representadas na audiéncia.
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Os cinco requisitos enunciados no acér-
dao Bristol-Myers Squibb aplicam-se aos
produtos com autocolantes apostos?

29. Como assinala a Comissdo, se esta
questio>? for respondida pela afirmativa,
entdo as questbes 2, b) a e) podem, na
realidade, ser combinadas com as questoes 1,
a) a d). Se for respondida pela negativa, as
questdes 2, b) a €) ndo requerem resposta.
Por conseguinte, é sensato examinar em
primeiro lugar a questio 2, a).

30. Na sua segunda decisio, a High Court
interpretou o acdérdio Boehringer I do
Tribunal de Justica como aplicando-se uni-
camente 4 reembalagem, com o fundamento
de que apenas esta dltima era inerentemente
nio danosa ao objecto especifico do direito
de marca. O tribunal de reenvio concorda
que a aposicido de autocolantes nao prejudica
a reputacio das demandantes ou das respec-
tivas marcas.

31. As demandantes e a Comissio susten-
tam que o Tribunal de Justi¢a confirmou que

32 — Questio 2, a).

os requisitos BMS se aplicam a reembalagem
com aposicio de autocolantes *>, As deman-
dadas alegam que decorre da jurisprudéncia
do Tribunal de Justica* que os requisitos
BMS néo se aplicam a aposicdo de autoco-
lantes.

32. Como correctamente assinalam as
demandadas, os acérddos mais antigos ver-
saram todos sobre varios tipos de reacondi-
cionamento. A questio da aposi¢io de
autocolantes no contexto dos produtos
farmacéuticos sé foi colocada ao Tribunal
de Justica no processo na origem do acérdao
Boehringer I, mas, nesse processo e contra-
riamente ao que sustentam as demandantes,
néo constitufa a questdo fulcral.

33. Creio que a posicio das demandadas tem
melhor apoio na jurisprudéncia e nos
principios que lhe estdo subjacentes do que
a das demandantes e da Comisséo.

33 — Acérdaos Bristol-Myers Squibb, j referido na nota 20, n.° 55,
de 11 de Julho de 1996, Eurim-Pharm (C-71/94, C-72/%94 e
C-73/94, Colect., p. 1-3603), Loendersloot, j4 referido na nota
3, n.° 27, e Boehringer L

34 — Acérdao Hoffmann-La Roche, ji referido na nota 10, de 3 de
Dezembro de 1981, Pfizer (1/81, Recueil, p. 2913), Bristol-
-Myers Squibb, ja referido na nota 20, Pharmacia & Upjohn, ja
referido na nota 31, Loendersloot, j& referido na nota 3,
n.° 27, e Boehringer I.

I- 3409
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34. No seu acérdio Bristol-Myers Squibb, o
Tribunal de Justica enunciou:

«[O] titular [da marca] pode opor-se ao
reacondicionamento do produto numa nova
embalagem externa quando o importador
tenha a possibilidade de realizar uma emba-
lagem que possa ser comercializada no
Estado-Membro de importagido, por exem-
plo, apondo nas embalagens externas ou
internas originais novas etiquetas redigidas
na h’n%ua do Estado-Membro de importacio

[...]»3

35. De igual modo, declarou no acérdio
Loendersloot:

«[A] pessoa que procede a nova rotulagem
deve fazer uso dos meios que tornem o
comércio paralelo possivel mas que simulta-
neamente afectem o menos possivel o
objecto especifico do direito de marca.
Assim, quando as indicagdes que figuram
nos rétulos originais sejam conformes as
regras em matéria de rotulagem em vigor no
Estado-Membro de destino, mas estas exijam
informagdes suplementares, ndo é necessario

35 — N.° 535.
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retirar e reapor ou substituir os roétulos
originais, pois a aposicio nas garrafas em
questdo de um simples autocolante que
mencione estas informacdes suplementares
pode bastar» %6,

36. Embora estas declaracdes do Tribunal de
Justica ndo respondam explicitamente a
questio de saber se a aposicio de novos
rétulos corresponde a uma «reembalagem»
no contexto da jurisprudéncia do Tribunal
de Justica a respeito do artigo 30.° CE,
apontam fortemente no sentido de que o
titular da marca néo se pode opor a aposicio
de autocolantes. Por conseguinte e logica-
mente, implicam que ndo é este o caso.

37. E verdade que no seu acérddo Phythe-
ron*’, que precedeu o acérdio Loendersloot,
o Tribunal de Justica enunciou que «o
simples acrescento na etiqueta [de um certo
numero de informacgdes destinadas a cum-
prir as imposicdes legais do Estado-Membro
de importacio] ndo pode constituir um
motivo legitimo na acep¢io do n.r 2 do
artigo 7.° [da directiva] sobre as marcas,
desde que a etiqueta assim modificada nio
omita certas informacbes importantes ou
nio mencione informacoes inexactas ou nio
se apresente de um modo tal que possa
prejudicar a reputacio da marca ou a do seu

36 — N.° 46

37 — Acérdao de 20 de Margo de 1997 (C-352/95, Colect,, p. 1-
-1729).
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titular (v. acérdao Bristol-Myers Squibb e o.,
[..] n.% 65, 75 e 76)» *°.

38. Decorre manifestamente da remissio
feita pelo Tribunal de Justica ao seu acérdao
Bristol-Myers Squibb no enunciado que
acabo de citar que a adverténcia referente a
informacdo é uma referéncia ao segundo
requisito BMS, designadamente, que o rea-
condicionamento nio pode afectar o estado
origindrio do produto. Embora isto possa
parecer surpreendente, o Tribunal de Justica
exprimiu no seu acérdio Bristol-Myers
Squibb o entendimento de que, no caso dos
produtos farmacéuticos, o fornecimento de
uma informagdo inadequada pode «afectar
indirectamente» o estado originario do
produto; saber se o faz é uma questio de
facto que incumbe resolver ao tribunal
nacional . O acérdiao Phytheron aponta,
pois, para que os segundo e quarto requisitos
BMS (auséncia de dano a reputacio) se
apliquem a aposi¢do de autocolantes. Con-
tudo, no préprio acérdio Bristol-Myers
Squibb aceitou-se que o segundo requisito
nfo era infringido pela aposicio de autoco-
lantes na embalagem interior®. Por conse-
guinte, pode a fortiori entender-se que a
aposicio de autocolantes na embalem exte-
rior, como fizeram as demandadas no caso
em apreco, ndo infringe este requisito. Ao
que acresce que o acorddo Phytheron nao
versou sobre produtos farmacéuticos. Por-
tanto, ndo estou inclinado a crer que o

38 — N.° 23.
39 — V. n.” 65 e 66.
40 — V. n° 64.

acordao Phytheron sirva de apoio a alega¢io
de que o segundo requisito BMS se aplica a
aposi¢ao de autocolantes.

39. Vistas as indicagdes contraditérias da
mais recente jurisprudéncia (ilustradas pelo
facto de tanto as demandantes como as
demandadas remeterem para os acérdios
Loendersloot e Boehringer I), penso que a
resposta pode ser encontrada a luz dos
principios essenciais.

40. A fonte original dos requisitos BMS, o
acérdio Hoffmann-La Roche*!, refere o
direito de o titular impedir qualquer uso da
marca susceptivel de por em causa a garantia
de proveniéncia®’. Independentemente da
abordagem histdrica seguida pelo Tribunal
de Justica no tocante aos riscos que se
prendem com a substituicio da embalagem
exterior, ndo me parece que a aposicdo de
autocolantes em causa nos presentes autos
constitua semelhante uso da marca. A marca
é aposta em produtos genuinos sem qualquer
risco de se afectar o estado origindrio do
préprio produto. Este entendimento é cor-
roborado pela decisio sobre a matéria de
facto tomada pela High Court e confirmada
em recurso pelo tribunal de reenvio. Em meu
entender, quando néo se corre qualquer risco
de que seja prejudicada a garantia de
proveniéncia, como no caso da aplicacio de
um rétulo exterior adicional a embalagem

41 — J4 referido na nota 10.
42 — N2 7.

I-3411
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exterior original, mantendo-se, contudo, a

. P 4. P
embalagem interna original >, os requisitos
BMS nido se aplicam.

41. Entendo que esta abordagem reflecte
melhor o adequado equilibrio entre o
principio fundamental da livre circulagio
das mercadorias consagrado no Tratado e os
direitos dos titulares de marcas a respeito das
importacdes paralelas. Quando nao existe
qualquer risco para a garantia de proveni-
éncia como definida pelo Tribunal de Justica,
deve prevalecer a livre circulagio das merca-
dorias. Quando, com base nos factos, o
titular da marca possa demonstrar que,
com a aposi¢io de autocolantes, se corre o
risco de se prejudicar a garantia de proveni-
éncia entendida desse modo, entio e por
derrogacio a livre circulagido das mercado-
rias, os direitos do titular da marca podem
excepcionalmente prevalecer. E o que
decorre das definicbes dadas pelo Tribunal
de Justica dos direitos essenciais que a marca
confere e do seu objecto especifico.

42. Concluo, portanto, a respeito da questio
2, a), que os requisitos BMS nao se aplicam
quando um importador paralelo comercia-
liza num Estado-Membro um produto far-
macéutico importado de outro Estado-Mem-
bro na sua embalagem original interior e

43 — Como estd pressuposto na redaccio da questéo.
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exterior sobre a qual o importador paralelo
aplicou um rétulo exterior adicional
impresso na lingua do Estado-Membro de
importacio. A luz desta conclusio, nio hi
que responder as questdes 2, b) a e).

O requisito de o reacondicionamento ser
necessario aplica-se unicamente ao facto
de reembalar ou aplica-se igualmente a
forma especifica e ao estilo da reembala-
gem e, se assim for, de que maneira?

43. Esta questio™ foi suscitada porque a
High Court, na sua segunda decisio, consi-
derou que o critério da necessidade se aplica,
ndo apenas ao reacondicionamento
enquanto tal, mas ainda aos pormenores do
modo como ¢é realizado. Concluiu, pois, que
o reacondicionamento deve ser o menos
importuno possivel do ponto de vista do
direito de marca. O tribunal de reenvio
discorda desta anilise.

44. As demandantes, uma vez mais reme-
tendo para os acérdiaos Boehringer I e

44 — Questdo 1, b). [A questdo 1, a) ¢ examinada infra, n.°* 81 a
99].
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Loendersloot **, alegam que o requisito da
necessidade se aplica ao modo especifico e ao
estilo da reembalagem *°. As demandadas e a
Comissio, remetendo também para estes
mesmos acérddos, sdo da opinido contréria.

45. Essencialmente, a questio referente a
necessidade foi suscitada devido ao entendi-
mento da High Court de que a jurisprudén-
cia do Tribunal de Justica a respeito do
reacondicionamento institui a «presuncio
juridica inilidivel» de que mesmo quando
(como é matéria de facto assente na causa
principal) o reacondicionamento em questdo
nio afectou negativamente, nem podia afec-
tar, a qualidade dos produtos e nao teve
realmente qualquer impacto negativo na
funcdo da marca como uma indicagio da
proveniéncia, se deve presumir a existéncia
de um dano ou de um prejuizo ao seu
objecto especifico. Este enunciado decorre
da declaragio feita pelo Tribunal de Justica
no seu acérdio Boehringer I de que «é a
reembalagem dos medicamentos portadores
da marca enquanto tal que afecta o objecto
especifico da marca, sem que seja necessdrio
apreciar neste contexto quais séo os efeitos
concretos da reembalagem efectuada pelo
importador paralelo» ¥

45 — J4 referido na nota 3, n.° 46.

46 — Valer4 talvez a pena assinalar que a questio se limita as
modificagdes feitas & embalagem exterior. Por esta razdo, a
analogia que as demandantes tentam estabelecer com a
comercializagio de automéveis de marca na China (descrita
na audiéncia pela Comissio como sendo «francamente
disparatada») nio me parece particularmente util. Na
verdade e a servir para algo, o exemplo da comercializagio
de automéveis enfraquece a argumentacio das demandantes,
pois que os stands de vendas frequentemente recorrem i
pritica do «cobranding», fazendo questio de colocar o
respectivo nome na matricula ou noutros pontos do veiculo,
por exemplo.

47 — N.° 30.

46. Esta declaragio é, na verdade, uma
citagio do enunciado no acdérdio Hoft-
mann-La Roche®®. Com o devido respeito,
nio estou convencido de que a sua simula
esteja inteiramente correcta. O que o Tribu-
nal de Justica realmente enunciou no acér-
dio Hoffmann-La Roche foi que a garantia
de proveniéncia permite ao consumidor ter a
certeza de que o produto marcado nio foi
objecto de qualquer intervencdo nio autori-
zada por um terceiro que «tenha afectado o
produto no seu estado origindrio» .0 que
aponta para que um modo especifico e um
estilo de reembalagem que afectem unica-
mente a embalagem exterior nio possam
afectar a garantia de proveniéncia.

47. Ao que acresce, como j4 indiquei *°, que
ndo creio que o conceito a que se refere a
expressio «o estado desses produtos [que
seja] modificado ou alterado» (a redacc¢io do
artigo 7.°, n.° 2 da directiva sobre as marcas,
que reflecte os requisitos enunciados no
acérdio Hoffmann-La Roche) deva merecer
uma interpretacdo extensiva.

48. Os travaux préparatoires® apontam
também no sentido de a Comissio ter

48 — J4 referido na nota 10.

49 — N.° 7. O Tribunal de Justica prosseguiu entdo (nos n.”* 9 a 12)
desenvolvendo as premissas do que viria a tornar-se o
requisito da necessidade e tratando mais abreviadamente
aqueles que sdo presentemente os outros requisitos BMS.

50 — N.° 13, supra.

51 — V., na exposi¢do de motivos da proposta da Primeira
Directiva do Conselho que harmoniza as legislacdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas [COM (80} 635
final, de 19 de Novembro de 1980], o comentdrio respeitante
ao artigo 6.°

I-3413
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originalmente pretendido que o requisito da
necessidade se aplicasse ao facto de reacon-
dicionar e ter previsto que o importador
paralelo deveria gozar de uma certa liberdade
quanto ao modo preciso como procederia a
reembalagem, sem prejuizo de este preencher
os requisitos enunciados no acérdio Hoff-
man-La Roche®2. Nada hi que sugira que
esta intencdo ndo sobreviveu ao processo
legislativo.

49. O tribunal de reenvio e as demandadas
sustentam que a decisdo do Tribunal EFTA
no processo Paranova/Merck > alicerca o
entendimento de que o requisito da necessi-
dade se aplica unicamente ao facto de
reembalar e ndo ao seu modo especifico ou
ao respectivo estilo. Ndo estou convicto de
que essa decisdo seja tio evidente como se
aponta. Porém, é certamente relevante.

50. Nesse processo, interrogava-se o Tribu-
nal EFTA, designadamente, sobre a questio
de saber se o requisito da necessidade que o
Tribunal de Justica tinha aplicado para
interpretar o conceito de «motivos legiti-
mos» na acepgio do artigo 7.°, n.° 2, também
se aplicava ao desenho mais especifico da

52 — V. ac6rdao Pfizer, ja referido na nota 34, no quadro do qual
um importador paralelo tinha seguido & letra os requisitos
enunciados no acérdio Hoffmann-La Roche, tendo o
Tribunal de Justica aprovado essa forma de actuar.

53 — Processo E-3/02, acérdio de 8 de Julho de 2003, ETMR 2004,
p- L
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embalagem ou se este desenho mais especi-
fico da embalagem deveria ser apreciado
unicamente com base no requisito de o
reacondicionamento nio afectar adversa-
mente a reputacio da marca ou do respec-
tivo titular.

51. O Tribunal EFTA examinou a jurispru-
déncia do Tribunal de Justica e, mais
especificamente, os requisitos BMS. Consi-
derou que, com base no primeiro requisito,
«se estabelecera se o importador paralelo
tem o direito de proceder a reembalagem do
produto e de neste reapor a marca do
fabricante, ao passo que os outros requisitos
determinam as condi¢des para o exercicio
deste direito de modo a salvaguardar-se os
interesses legitimos do titular da marca».
Remetendo para os acérddos Bristol-Myers
Squibb, Merck, Sharpe & Dohme®%
Boehringer 1 e Pharmacia & Upjohn®®, o
Tribunal EFTA enunciou que «[p]ermitir as
importacdes paralelas e o reacondiciona-
mento constituem meios que tém por
objectivo assegurar a livre circulacdo das
mercadorias. [...] Dito de outro modo, o
direito de proceder ao reacondicionamento
que assiste ao importador justifica-se pelo
facto de prestar uma importante contribui-
¢do para a superac¢do da compartimentagio
do mercado do EEE ao longo das fronteiras
nacionais. Foi neste contexto que o Tribunal
de Justica [instituiu] o critério da necessidade
[...] Donde se conclui que o [critério] é
relevante no que respeita a questio de
estabelecer se ao importador assiste
enquanto tal o direito de proceder ao
reacondicionamento, quando o comporta-

54 — Acérddo de 23 de Abril de 2002 (C-443/99, Colect,, p. 1-
-3703).

55 — J4 referidos na nota 31.
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mento do titular da marca e as barreiras as
trocas entravam, de facto ou de direito, o
acesso efectivo ao mercado do Estado de
importacdo. Quando [...] ndo cabe davida
sobre o direito de proceder ao reacondicio-
namento e o importador, ao exercé-lo,
consegue um acesso efectivo ao mercado, o
requisito da necessidade ndo pode ser
decisivo para a interpretacio da expressdo
‘motivos legitimos’ que consta do artigo 7.°,
n.e 2 da directiva. [...] Impor o requisito da
necessidade ao comportamento do importa-
dor paralelo no mercado apés este lhe ter
acedido, em especial, a sua estratégia quanto
a apresentac¢io dos produtos, como a publi-
cidade ou o desenho da embalagem, consti-
tuiria uma restricio desproporcionada a livre
circulacio das mercadorias» >°.

52. Creio que este raciocinio é correcto. A
sistemdtica dos requisitos BMS (e, na ver-
dade, dos requisitos origindrios enunciados
no acérddao Hoffmann-La Roche) também se
presta a esta andlise. Além disso, encontra
apoio na abordagem seguida pelo Tribunal
de Justica no acérdio Pharmacia &
Upjohn *7, no qual enunciou que a «condi¢ao
de necessidade é preenchida se [..] regula-
mentacdes ou priticas no Estado-Membro
de importa¢io impedirem a comercializa¢do
do produto em questio no mercado desse
Estado».

56 — N.° 41 a 45.

57 — J4 referido na nota 31, n.° 43. Embora a passagem para a qual
se remete se refira mais & remogéo e & substituicio da marca
do que ao reacondicionamento em termos mais gerais,
decorre manifestamente dos n.”° 37 a 39 do acérdao que o
Tribunal de Justica considera que as duas situagdes sao
reguladas pelos mesmos principios.

53. Foi defendido®® que o acérdio do
Tribunal EFTA nfdo valorizou suficiente-
mente o «direito que assiste ao titular da
marca de a apresentar como entender» e
que, como tal, é errado em matéria de
direito. E claro que ao titular da marca
assiste este direito. Mas este esgota-se uma
vez os produtos colocados por si ou com o
seu consentimento no mercado na Comuni-
dade. E esta a finalidade da regra do
esgotamento, que visa assegurar que o0s
direitos da propriedade intelectual ndo sejam
utilizados para impedir a livre circulagio das
mercadorias. Entendo que sdo necessdrias
razdes muito ponderosas para afastar a sua
aplicacéo.

54. H4, além de tudo isto, um argumento
convincente de ordem pragmadtica (que me
parece ser pelo menos tdo importante como
a coeréncia conceptual do direito) que se
opde ao entendimento de que o requisito da
necessidade se aplica a0 modo especifico e ao
estilo do reacondicionamento. E que seme-
lhante interpretacio imporia um 6nus into-
lerdvel aos tribunais nacionais, que ficariam
obrigados a tomar numerosas decisées sobre
pormenores triviais de padrdes e cores que
obviamente nio se inserem nas respectivas
atribuicdes jurisdicionais.

55. Concluo, por conseguinte, que o requi-
sito de o reacondicionamento ser necessario

58 — Pela Eli Lilly, uma das demandantes.
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se aplica unicamente ao facto de reembalar e
ndo se estende as respectivas forma especi-
fica e estilo.

O quarto requisito BMS s6 é violado se a
embalagem apresentar defeitos, for de ma
qualidade ou nao cuidada ou é extensivo a
tudo o que for prejudicial a reputacio da
marca?

56. O quarto requisito BMS consiste na
«apresentac¢do do produto reembalado ndo
[ser] tal que possa prejudicar a reputagio da
marca e a do seu titular; assim, a embalagem
nio deve ser defeituosa, de ma qualidade ou
nao cuidada».

57. Esta questio®® tem por origem a alega-
¢do das demandadas de que o quarto
requisito BMS se limita a embalagem mal
feita. O tribunal de reenvio discorda, enten-
dendo que qualquer prejuizo & reputacio da
marca significa o ndo preenchimento deste
requisito, mas é de presumir que considerou

59 — Questdo 1, ¢).
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que este problema ndo estava isento de
davidas.

58. Concordo com as demandantes e a
Comissdo quando afirmam que nio hi
qualquer razéo para limitar o quarto requi-
sito BMS aos casos de embalagens defeituo-
sas, de md qualidade ou ndo cuidadas.
Decorre manifestamente dos n.”® 75 a 77
do acérdio BMS que o Tribunal de Justica se
referiu a este tipo de embalagens como
exemplos de «inadequada apresentagio»,
nesse caso concreto, de produtos farmacéu-
ticos, que podia prejudicar a reputacio da
marca.

59. Ao que acresce que, apds o seu acérdio
BMS, o Tribunal de Justica ja identificou
outros exemplos de prejuizo a reputacio da
marca que podem, em principio, constituir
um «motivo legitimo», na acep¢io do
artigo 7.°, n.° 2, que permita ao seu titular
opor-se & comercializagdo posterior de um
produto que foi colocado por si ou com o seu
consentimento no mercado na Comuni-
dade ®. Assim, no acérdio Dior®', o Tribu-
nal de Justica enunciou em termos gerais que
o dano a reputacdo da marca pode constituir

60 — Apesar desta redaccéo, o artigo 7.°, n.° 2, ndo confere por si
proprio o direito de intentar uma acgao judicial. O titular da
marca que pretenda opor-se a uma alegada infracgio deve
sempre colocar-se ao abrigo do disposto no artigo 5.5, n.° 1,
da directiva (v. n.° 19, supra).

61 — Acérdao de 4 de Novembro de 1997 (C-337/95, Colect,, p. 1-
-6013, n.°° 43 e 46).
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um motivo legitimo; e indicou mais especi-
ficamente que o uso da marca na publicidade
que afecte seriamente a reputacio da marca
pode constituir um motivo legitimo. No
acérdio BMW ®%, o Tribunal de Justica
enunciou que o facto de a marca ser utilizada
na publicidade do revendedor de um modo
tal que possa dar a impressio de que existe
uma relacdo comercial entre o revendedor e
o titular da marca pode constituir um motivo
legitimo.

60. Em meu entender, as demandadas ndo se
debrucam sobre esta jurisprudéncia de forma
convincente. Invocam a inclusio da palavra
«assim» ®® no quarto requisito BMS como
apontando no sentido de que é unicamente
quando a embalagem ¢é defeituosa, de ma
qualidade ou néo cuidada que se infringe este
requisito. A palavra «assim» é um suporte
perigosamente frégil para servir de apoio a
tal interpretagdo. Em todo o caso, podera
igualmente significar «por exemplo» e servir,
pois, de apoio ao entendimento contrario.

61. Concluo, por conseguinte, que o quarto

requisito BMS néo se limita a embalagem

62 — Acérdio do Tribunal de Justica de 23 de Fevereiro de 1999
(C-63/97, Colect., p. 1-905, n.° 51).

63 — «Ainsi» na versdo em lingua francesa.

defeituosa, de mé qualidade ou nao cuidada:
a questio que se coloca € a de saber se existe
um sério risco de a reputagdo da marca ser
prejudicada.

Sao determinados métodos (especificados)
de reembalagem necessariamente preju-
diciais a reputacio de uma marca ou o
prejuizo a reputacdo é uma questio de
facto?

62. Com esta questio ®*, o tribunal nacional
pergunta se é necessariamente prejudicial a
reputacdo da marca que: i) a marca néo seja
aposta na nova embalagem exterior em
cartio («debranding») ou ii) o importador
paralelo aplique na nova embalagem exterior
em cartio o seu préprio logétipo ou um
estilo ou apresentagao préprios da empresa
ou uma apresentacdo utilizada para varios
produtos diferentes («cobranding»), ou se o
prejuizo a reputacio da marca é uma questio
de facto.

63. Como ja expliquei anteriormente, a High
Court entendeu na sua segunda decisio que
hi que presumir que qualquer tipo de

64 — Questio 1, d).
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reembalagem causa prejuizo a reputagio da
marca. O tribunal de reenvio discorda.
Refere que em alguns casos o acto de
«cobranding» pode causar este prejuizo,
por exemplo, quando cria a impressdo de
que o titular da nova marca aposta é o
fabricante ou de que o importador e o
fabricante constituem um qualquer tipo de
empresa comum. Contudo, néo é este o caso
nos presentes autos. No que respeita ao acto
de «debranding», o tribunal de reenvio
também ndo identifica qualquer dano a
reputacdo: o titular da marca nio goza de
qualquer direito que imponha aos revende-
dores manterem a sua marca no produto.

64. As demandantes alegam que tanto o
facto de «debranding» como o de «cobran-
ding» é inerentemente danoso para a repu-
tacdo da marca. As demandadas alegam que
o facto de «debranding» ndo constitui a
minima infracc¢éo, pois que nio corresponde
a um «uso» da marca na acepg¢ido do
artigo 5.°, n.° 1. No que respeita ao
«cobranding», nada hd no acérdio BMS
que sugira que a adop¢do pelo importador
paralelo de um estilo ou apresentacdo
proprios para a embalagem prejudique a
reputacio da marca®. A Comissio alega
que, podendo ambas as circunstincias refe-
ridas prejudicar, em principio, a reputacio da
marca, o tribunal nacional deve em cada caso

65 — V. também acérdao Pfizer, ja referido na nota 34.
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concreto proceder a uma apreciacdo factual
pormenorizada a fim de determinar se assim
acontece efectivamente.

65. Concordo com a posicio assumida pela
Comissio. E manifesto (v. n.”* 58 e 59, supra)
que tanto a apresentacio inadequada da
marca como a falsa impressio da existéncia
de uma relagio comercial com o seu titular
podem, em principio, causar dano & reputa-
¢do da marca (embora também decorra
manifestamente do acérdio Dior que é
unicamente o dano sério a esta reputacio
que corresponde a um motivo legftimo na
acepcio do artigo 7.°, n.° 2) . O Tribunal de
Justica confirmou no seu acérdio BMW que
a questio de saber se uma publicidade é
susceptivel de dar a impressdo de que existe
uma relacio comercial entre o revendedor e
o titular da marca é uma questio de facto
que cabe ao juiz nacional apreciar face as
circunstincias especificas de cada caso con-
creto®. Creio que a mesma légica deve ser
aplicada perante outras circunstancias que
possam corresponder a «motivos legitimos»
na acepcdo do artigo 7.°, n.° 2. Saber se uma
determinada circunstincia (por exemplo, o
dano a reputagdo) pode, em principio,
corresponder a um «motivo legitimo» cons-
titui uma questio de direito, mas a de saber

66 — N.° 46.
67 — N.° 55.
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se em determinado caso essa circunstancia se
verifica é uma questio de facto.

66. Concluo, portanto, que tanto a apresen-
tacdo inadequada da marca como a falsa
impressao da existéncia de uma relagio
comercial podem, em principio, causar dano
a reputacio da marca. A questio de saber se
modos especificos de reembalagem causam
tal dano e se este dano é suficientemente
sério para corresponder a um motivo legi-
timo na acepcdo do artigo 7°, ne° 2, da
directiva constitui matéria de facto a ser
decidida pelo tribunal nacional.

Que efeito produz a falta do aviso imposto
pelo quinto requisito BMS?

67. O quinto requisito BMS impée que o
importador avise, antes da colocacéo a venda
do produto reembalado, o titular da marca e
lhe forneca, a seu pedido, uma amostra do
produto reembalado.

68. No acérdio Boehringer I, o Tribunal de
Justica declarou que se o importador paralelo

ndo respeitar ele préprio o requisito do aviso
prévio, o titular da marca pode opor-se a
comercializagdo do produto reacondicionado
e que, em caso de contestacdo, cabe ao juiz
nacional apreciar, tomando em consideragio
todas as circunstancias pertinentes, se o
titular dispés de um prazo razoavel para
reagir ao projecto de reacondicionamento. O
Tribunal de Justica assinalou, a titulo mera-
mente «indicativo», que um periodo de
quinze dias tuteis podia constituir um prazo
razoavel ¢,

69. A High Court considerou na sua
segunda decisdo que nédo tinha sido esclare-
cido no acérdio Boehringer I qual a solu¢io
juridica adequada para o caso de o importa-
dor nio ter efectuado o aviso prévio mas ter
preenchido os outros requisitos BMS. Por
conseguinte, o tribunal de reenvio per-
gunta®®, partindo do pressuposto de que é
este o caso: a) se cada acto subsequente de
importacio do referido produto constitui
uma viola¢io ou o importador s6 incorre em
infraccio até ao momento em que o titular
tem conhecimento do produto e o prazo de
aviso aplicavel ja expirou; b) se o titular tem
direito a reclamar uma indemniza¢io pela
violagdo ou a entrega de todos os lucros
resultantes da viola¢do com base no mesmo
fundamento que seria de invocar se os bens
fossem espurios; ¢) se a atribuicio destas
compensagdes estd sujeita ao principio da

68 — Parte decisoria e n.° 67.
69 — Questio 3.
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proporcionalidade; e d) se ndo estiver, com
que base essa compensagio deve ser avaliada.

70. As demandantes alegam que cada um
dos actos subsequentes ao aviso nio efec-
tuado constitui uma infrac¢io independen-
temente do conhecimento pelo titular, pois
que cada um destes actos ilude os consumi-
dores no tocante a origem do produto. A
reparacdo é matéria a ser determinada pelo
direito nacional. As demandadas alegam que
ao titular s6 assiste o direito a reparacdo uma
vez decorridos quinze dias apés ter efectiva-
mente tomado, por quaisquer meios, conhe-
cimento da embalagem em questio. O
principio da proporcionalidade aplica-se
tanto a reparacio como as medidas substan-
tivas. A Comissdo concorda com as deman-
dantes quando afirmam que a questio 3, a)
foi ja respondida no sentido da primeira
alternativa proposta pelo tribunal nacional:
ver o acérddo Boehringer I. A compensacio
deve ser determinada de acordo com os
principios nacionais respeitantes a reparagio
financeira, sem prejuizo de deverem ser
compativeis com o direito comunitirio e
internacional, em especial, de respeitarem os
principios da equivaléncia, da efectividade e
da proporcionalidade.

71. O tribunal de reenvio assinala correcta-
mente que o requisito do aviso prévio nio
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parece ter qualquer base no disposto no
Tratado. Foi introduzido no ambito do
acordao Hoffmann-La Roche com o funda-
mento de que reduzia o risco de os
consumidores serem iludidos quanto a
proveniéncia do produto”’. Este raciocinio
foi desenvolvido mais aprofundadamente no
acérddo Bristol-Myers Squibb, no qual o
Tribunal de Justica esclareceu que o requi-
sito do aviso prévio, conjugado com a
possibilidade (introduzida nesse acérddo) de
o titular exigir que lhe seja fornecida uma
amostra do produto reembalado, tem por
finalidade permitir ao titular verificar que a
reembalagem ndo afecta directa ou indirec-
tamente o estado originario do produto e que
a apresentacdo ndo é de natureza a prejudi-
car a reputacio da marca. Permite igual-
mente ao titular premunir-se melhor contra
as actividades dos contrafactores ’.

72. Por conseguinte, este requisito, diversa-
mente dos quatro primeiros requisitos BMS,
que podem ser qualificados de substantivos,
assume a natureza de um requisito de ordem
processual. Donde, portanto, se conclui,
creio eu, que ao ndo cumprimento do
requisito do aviso prévio se aplica uma
sancdo distinta das sangbes apliciveis ao
ndo cumprimento dos demais requisitos
BMS de natureza substantiva.

70 — N 12.

71 — N.* 78, referido no acérdao Boehringer I, n° 61. V., também,
acoérdao Loendersloot, j& referido na nota 3, n.° 49.
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73. O que ndo minimiza a importincia do
requisito do aviso prévio. Pode ser essencial-
mente de natureza processual, mas ndo deixa
de constituir uma importante salvaguarda
para o titular da marca. O facto de nio se
efectuar o aviso ndo é de somenos impor-
tancia.

74. Pode também ser atil assinalar que, salvo
em casos muito raros, o facto de ndo se
efectuar o aviso é deliberado. O importador
paralelo sabe quem é o titular da marca e
como contacti-lo. Como salientou o advo-
gado-geral F. G. Jacobs nas conclusdes que
apresentou no processo na origem do
acérdido Boehringer I, o requisito do aviso
prévio «é simples de aplicar e simples de
observar, contribuindo assim para a a_/plica—
cio uniforme do direito comunitario» *%.

75. Podem encarar-se dois cendrios: falta de
aviso (ou aviso inadequado) mas cumpri-
mento dos quatro primeiros requisitos BMS
e falta de aviso (ou aviso inadequado) e nio
cumprimento de um ou mais dos quatro
primeiros requisitos BMS.

76. No primeiro destes cendrios, que serve
de base a questio do tribunal de reenvio,

72 — N.° 133.

creio que seria desproporcionado aplicar ao
importador paralelo uma sang¢do por nio ter
efectuado o aviso tio grave quanto aquela
que mereceria caso, para além de néo ter
efectuado este aviso, também nio tivesse
cumprido um ou mais dos requisitos sub-
stantivos. Todavia, a aplicagio de uma
sancdo é sempre apropriada, pois, como
anteriormente explicado, efectuar o aviso
constitui um importante requisito de ordem
processual; e, ao néo ter efectuado o aviso, o
importador paralelo negou (deliberada-
mente) ao titular a oportunidade de realizar
o controlo prévio que o direito comunitario
lhe permite. Portanto, a sancdo deve ser
efectiva e dissuasiva. Porém, nio devera ser
idéntica & que se aplicaria no caso de
também ndo terem sido cumpridos os
requisitos substantivos, pois que tal seria
desproporcionado.

77. As demandadas exprimem o receio de
que o titular da marca possa, apés ter
tomado conhecimento do produto reemba-
lado através de outra fonte, atrasar delibera-
damente a propositura da sua acgdo com
vista a aumentar a eventual reparacio devida
pela infraccdo. Entendo que seria igualmente
desproporcionado e na verdade injusto que o
titular da marca retirasse desse modo um
beneficio da sua prépria dilagio.

78. Do mesmo modo e dado que o importa-
dor paralelo estd (de facto) a exercer os
direitos que lhe confere o direito comunité-
rio, a sanc¢io nio deve discrimind-lo por estar
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a exercer estes direitos e ndo os que lhe sdo
conferidos pelo direito nacional; e ndo deve
tornar impossivel na préitica o exercicio
destes direitos.

79. Em cada caso concreto, incumbe ao
tribunal nacional aplicar, no respeito destes
parametros, uma sancdo apropriada.

80. O segundo cendrio anteriormente
descrito é, evidentemente, hipotético nos
presentes autos. Contudo, menciono-o, pro-
curando ser exaustivo. Aqui, a situacio é
significativamente diferente. A falta de aviso
constituird nesses casos um factor agravante,
pois que dificulta ao titular da marca a
legitima objec¢do ao recurso ao reacondicio-
namento (quer em termos gerais, com o
fundamento de que é completamente desne-
cessério proceder a reembalagem, quer, mais
especificamente, com o fundamento de que a
reembalagem efectivamente usada ndo pre-
enche os segundo, terceiro e/ou quarto
requisitos BMS). Sendo deliberada, como é
provavel, a falta de aviso, é de presumir que o
seu proposito tenha sido o de permitir ao
importador paralelo penetrar no mercado
antes de o titular se encontrar na posicio de
poder exercer os seus direitos. Nestas circun-
stincias, entendo que o tribunal nacional
deverd aplicar as san¢les normais previstas
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no seu direito interno para a infrac¢io aos
requisitos substantivos, devendo aplicar
igualmente uma sancéo separada e adicional
pelo ndo cumprimento do dever de avisar.

Sobre quem recai o 6nus da prova?

81. O tribunal de reenvio pergunta’® se o
importador tem o 6nus de provar que a nova
embalagem preenche cada um dos requisitos
BMS ou se o énus da prova varia consoante o
requisito e, se assim for, de que maneira. No
contexto do quarto requisito BMS (dano a
reputacio), o tribunal de reenvio pergunta
ainda ”* sobre quem recai o 6nus da prova de
que determinadas formas de modelos de
caixas prejudicam a reputacdo da marca, isto
se (como considero ser o caso) a questio de
saber se este modelo provoca esse dano
constituir uma questio de facto.

82. E manifesto que o impacto dos cinco
requisitos BMS e a questdo de saber se na
pratica operam de modo a respeitar a
adequada relacdo entre o disposto no
artigo 7.2, n.° 1 e 2 da directiva, dependerio
significativamente da parte sobre a qual
recaia o 6nus de provar que estes requisitos
estdo preenchidos. A orientacdo proporcio-

73 — Questio 1, a).
74 — Questio 1, d).
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nada no acérdio Boehringer I, designada-
mente, que o 6nus da prova deve constituir
matéria processual a ser determinada pelo
tribunal nacional, desde que os seus efeitos
nao sejam discriminatérios, revelou-se insu-
ficientemente precisa, como demonstra o
presente pedido de decisio prejudicial.
Dependendo da parte a qual o tribunal
nacional imponha o 6nus da prova em
determinado Estado-Membro, as mesmas
circunstancias factuais podem conduzir a
diferentes desfechos nos diversos Estados-
-Membros, um resultado que sera contrario a
harmonizacdo que a directiva visa alcan-
car”>

83. Para decidir dos papéis respectivos a
serem aqui assumidos pelo direito comuni-
tario e pelo direito interno, é importante
distinguir entre a questio de determinar
sobre quem deve recair o énus da prova e a
de determinar 0 modo como esta prova deve
ser prestada. Concordo com o tribunal de
reenvio quando afirma que é apropriado que
o Tribunal de Justica indique aos tribunais
nacionais sobre quem recai o 6nus da prova
no que respeita aos cinco requisitos BMS. O
modo como esta prova devera ser prestada
relativamente a cada um dos requisitos
individuais serd entio matéria a ser resolvida
pelas normas processuais nacionais e respec-
tivas regras sobre a produ¢io da prova.

84. As demandantes alegam que o 6nus da
prova no tocante a todos os cinco requisitos

75 — V. acérdio de 18 de Outubro de 2005, Class International
(C-405/03, Colect., p. [-8735, n.° 73).

deve recair sobre as demandadas devido a
inerente exposicio ao dano dos direitos do
titular da marca que a reembalagem implica.

85. As demandadas avancam duas alegacdes.
Em primeiro lugar, apontam que o 6nus da
prova a respeito de todos os cinco requisitos
deve recair sobre o titular da marca. Seme-
lhante interpretacdo nio se coaduna com o
enunciado pelo Tribunal de Justica no seu
acérdao Bristol-Myers Squibb ’, e nio vou,
portanto, examina-la.

86. Em alternativa, defendem que o énus da
prova a respeito de cada um destes requisitos
deve ser repartido entre as partes consoante
estas defendam uma resposta afirmativa a
questdo que se suscita (para se evitar o risco
de se verem obrigadas a prova do contririo).
Por conseguinte, aceitam que o 6nus da
prova a respeito do primeiro requisito
(necessidade de reembalar o produto para a
respectiva comercializagido), do terceiro
requisito (identificacio clara do fabricante e
do importador) e do quinto requisito (aviso
prévio) recaia sobre o importador paralelo.
Sustentam, porém, que deve ser imposta ao
titular da marca a prova de que a reem-

76 — V., por exemplo, a redaccio dos n.°° 49, 50, 69, 73, 74 e 78
deste acérdao.
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balagem ndo satisfaz o segundo requisito
(ndo alteracio do estado origindrio e instru-
¢oes adequadas) ou o quarto (apresentagio
nao danosa).

87. A Comissdo alega, a titulo preliminar,
que devem ser as regras processuais nacio-
nais a determinar a quem incumbe o énus da
prova do cumprimento dos requisitos BMS.
Porém, as regras processuais nacionais que
imponham o 6nus da prova ao importador
paralelo podem ser afastadas caso o impor-
tador possa demonstrar que a sua aplicacio
conduz a um sério risco de reparticio dos
mercados nacionais . Nesse caso, o 6nus da
prova de cada um dos requisitos BMS recai
sobre a parte que, com mais probabilidade,
detém a informacio relevante para a apre-
ciacido do preenchimento desse requisito.

88. Quando se analisam os cinco requisitos
BMS, verifica-se que ndo sido homogéneos. O
primeiro requisito é potencialmente com-
plexo. Dependendo das circunstancias, pode,
por vezes, ser necessirio proceder a uma
pormenorizada andlise das circunstancias
factuais e juridicas prevalecentes no Estado-
-Membro de importacéo de forma a decidir se
o reacondicionamento é necessario para

permitir ao importador paralelo aceder a

77 — V. acérdio de 8 de Abril de 2003, Van Doren (C-244/00,
Colect., p. 1-3051, n.* 37 e 41).
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esse mercado e ai vender em condigdes
efectivas. Em termos superficiais, os segundo
e quarto requisitos afiguram-se complexos.
Creio, porém, que ambos requerem a apre-
ciacdo de algo essencialmente simples: o que
foi feito ao produto em termos de reacondi-
cionamento implica um risco real de afectar
negativamente o seu estado originario
(segundo requisito); e a nova apresentacio
do produto ¢ tal que existe um risco sério de
a reputacdo da marca ser prejudicada (quarto
requisito). Diversamente, os terceiro e quinto
requisitos sdo mais lineares.

89. Consoante cada um dos requisitos que
esteja em causa, pode ser mais ou menos
praticavel para o importador paralelo ou para
o titular da marca recolher os elementos
necessdarios a prova de que estd (ou nio estd)
preenchido um determinado requisito e, por
conseguinte, razodvel impor-lhe que o faca,
repartindo desse modo o énus da prova.

90. Fundamentalmente, o efeito de se impor
ao importador paralelo o 6nus da prova do
cumprimento de todos os cinco requisitos
seria o de se fazer pender a balanca no
sentido de um ainda maior afastamento
relativamente a livre circulagio das merca-
dorias (o principio fundamental) a favor da
proteccdo dos direitos da propriedade inte-
lectual (a excepcio a este principio). Inversa-
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mente, fazer recair sobre o titular da marca a
prova do cumprimento de todos os cinco
requisitos tornaria correspondentemente
mais dificil para este invocar sequer os
direitos que lhe assistem ao abrigo do n.° 2
do artigo 7.° da directiva e (como ji antes
indiquei) seria contrdrio ao enunciado no
acordio Bristol-Myers Squibb.

91. Creio, pois, que estas op¢des sio ambas
inaceitdveis e que é necessirio examinar
sucessivamente cada um destes requisitos.

O primeiro requisito: necessidade

92. O Tribunal de Justica indicou no acér-
ddo Bristol-Myers Squibb que o «poder do
titular de um direito de marca protegido
num Estado-Membro [..] se opor a comer-
cializacdo, com a marca, de produtos reem-
balados s6 deve ser limitado na medida em
que a reembalagem a que tenha procedido o
importador seja necesséria para a comercia-
lizacio do produto no Estado-Membro de
importacdo» "%, Creio que estd implicito na
logica deste enunciado que o importador

78 — N.° 56.

paralelo deve demonstrar a existéncia da
necessidade, de forma a afastar a presungio
de que o titular da marca goza do direito de
se opor a comercializacio dos produtos
reembalados. Faz pouco sentido impor a
pessoa que goza de semelhante poder a
demonstragdo de que, nessas circunstancias,
néo pode exercé-lo.

93. Creio ainda que o importador paralelo é
a parte que com mais probabilidade dispora
da informacdo que requer a prova da
necessidade. Numa situagdo normal, estard
familiarizado com os requisitos regulamen-
tares que regem a distribuicdo e a comercia-
lizagdo dos produtos farmacéuticos no
Estado-Membro de importagdo. Terd conhe-
cimento de elementos tais como o que é
exigido que figure, e em que lingua, nos
folhetos destinados & informacio dos pacien-
tes e quais as dimensdes das embalagens dos
produtos que sio (ou ndo) correntemente
receitadas e/ou correntemente reembolsadas
pelo regime da seguranca social. £ também
ele que tem o incentivo comercial de assumir
o trabalho necessdrio para procurar desco-
brir se (por exemplo) hd uma certa resistén-
cia dos pacientes em determinado Estado-
-Membro a embalagens com a aposicido de
autocolantes ”®, pelo que serd necessario

79 — Por exemplo, porque estas embalagens exibem ainda,
parcialmente, informagio numa lingua que os pacientes
mais idosos desconhecem ou relativamente & qual podem ter
alguma desconfianga, ou, em termos mais gerais, porque os
pacientes podem suspeitar que estas embalagens foram
adulteradas.

I- 3425



CONCLUSOES DE E. SHARPSTON — PROCESSO C-348/04

reembalar e ndo colocar autocolantes nestes
produtos, de modo a comercializi-los com
sucesso.

94. Entendo, portanto, que é sobre o impor-
tador paralelo que deve recair o 6nus da
prova da necessidade.

O segundo requisito: inexisténcia de efeitos
prejudiciais no estado do produto

95. E o importador paralelo que escolhe a
medida e 0 método através do qual proce-
dera a reembalagem do produto e que
assegura a supervisio do (e, portanto, o
controlo sobre) o processo de reacondicio-
namento. Sabe que o titular da marca pode
legitimamente «opor-se a qualquer reacon-
dicionamento que comporte o risco de expor
o produto contido na embalagem a manipu-
lagdes ou influéncias que afectem o seu
estado originério» 80 e que, por conseguinte,
a reembalagem deve ter sido efectuada «em
circunstincias tais que tornam impossivel a

80 — N.* 59 do acérdio Bristol-Myers Squibb.
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alteracio do estado origindrio do pro-
duto»*'. E, pois, ao importador paralelo
que incumbe a prova de que aquilo que
optou por fazer e o modo como o fez
manterd a integridade do produto com a
marca. O que nio creio que corresponda a
fazer a prova do contririo, como sustentam
as demandadas. Alids e no contexto dos
produtos farmacéuticos, é evidente que
quase certamente o importador paralelo
ter-se-4 ja visto obrigado a comprovar as
relevantes autoridades reguladoras que o seu
processo de reacondicionamento ndo com-
porta qualquer risco de dano para o estado
dos produtos. O Tribunal de Justica esclare-
ceu j4% que, no contexto do segundo
requisito BMS, o risco em questido deve ser
um risco real, por oposicio a um risco
hipotético ou abstracto.

96. Entendo, pois, que é ao importador
paralelo que incumbe o 6nus da prova de
que nio ha qualquer efeito prejudicial.

O terceiro requisito: identificacdo clara do
importador e do fabricante

97. E o importador paralelo que determina e
controla o reacondicionamento. Especifica

81 — N-° 60 do acérdao Bristol-Myers Squibb.
82 — V. n.** 61 a 63 do acdrdio Bristol-Myers Squibb.
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elementos como a cor, a dimensio e o estilo
dos caracteres usados para exibir a informa-
¢do e o local em que esta é colocada na
embalagem. Por conseguinte, é sobre o
importador paralelo que recai o énus da
prova de que tanto o titular da marca como
ele proprio estdo claramente identificados no

produto reembalado.

O quarto requisito: apresentacdo ndo preju-
dicial a reputacdo

98. Ja anteriormente indiquei que, em meu
entender, o quarto requisito BMS ¢ infrin-
gido quando a embalagem ¢é feita de um
modo tal que existe um sério risco de a
reputacio da marca ser prejudicada®.
Donde se conclui que o énus da prova de
que assim é deve recair sobre o titular da
marca. E este que se encontra na melhor
posi¢do para apreciar se o reacondiciona-
mento nio coloca qualquer risco, ou repre-
senta um risco possivel, de dano a reputagio

83 — N.° 61, supra.

da marca. Quando considere que este risco é
sério, é ele o melhor colocado para demons-
trar a justeza dessa alegacdo. Portanto, é
sobre ele que deve recair o 6nus da prova
positiva da interferéncia nos direitos que lhe
sao conferidos pela marca %%,

O quinto requisito: aviso prévio

99. Por definicdo, é o importador paralelo
que controla se, quando e por que meios
comunicard ao titular da marca a sua
intencdo de reacondicionar o produto que a
ostenta e de vendé-lo no Estado-Membro de
importacio. Donde se conclui que é sobre ele
que deve recair o 6nus da prova de que
tomou todas as diligéncias necessarias para
proceder ao aviso prévio *°.

84 — V. acérdao Van Doren, ja referido na nota 77, n° 41. O
Tribunal de Justi¢a declarou que, em circunstancias nas quais
exista um risco real de compartimentacio dos mercados
nacionais se recair sobre o importador o 6nus da prova da
colocagdo no mercado dos produtos no EEE pelo titular da
marca ou com o seu consentimento, competira a este ultimo
fazer primeiro prova de que os produtos foram inicialmente
colocados no mercado fora do EEE, de modo a poder invocar
a interferéncia nos direitos que lhe assistem ao abrigo do n.> 1
do artigo 5.° da directiva, antes de competir ao importador
paralelo fazer prova da comercializagao ulterior dos produtos
no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento.
V., também, acérddo Class International, ja referido na nota
75, n.°° 70 a 75, para uma ilustracio da determinacio, pelo
Tribunal de Justica, de sobre quem recai o énus da prova da
interferéncia nos direitos conferidos pela marca.

85 — Coloco-o nestes termos porque entendo que o importador
nao deve ser penalizado quando tenha efectuado todas as
diligéncias razodveis para proceder ao aviso, mas, por uma
qualquer razdo, por exemplo, uma quebra nas comunicagbes
no interior da organizagio do titular da marca, o aviso nao
tenha chegado ao departamento competente.
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Conclusao

100. Pelas razdes precedentemente expostas, proponho que as questdes submetidas
pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), sejam respondidas do
seguinte modo:

Os cinco requisitos enunciados no acérdao de 11 de Julho de 1996, Bristol-
-Myers Squibb e o./Paranova (processos apensos C-427/93, C-429/93 e
C-436/93, Colect., p. 1-3457) (a seguir «requisitos BMS») nao se aplicam
quando um importador paralelo comercializa num Estado-Membro um
produto farmacéutico importado de outro Estado-Membro na sua embalagem
original interior e exterior sobre a qual o importador paralelo aplicou um rétulo
exterior adicional impresso na lingua do Estado-Membro de importagio.

O requisito de o reacondicionamento ser necessario (o primeiro requisito BMS)
aplica-se unicamente ao facto de reembalar e ndo se estende as respectivas
forma especifica e estilo.

O requisito de a apresentacdo do produto reembalado ndo ser de molde a
prejudicar a reputagao da marca ou do seu titular (o quarto requisito BMS) nao
se limita a embalagem defeituosa, de ma qualidade ou nao cuidada: a questéo
que se coloca é a de saber se existe um sério risco de a reputacdo da marca ser
prejudicada.
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Tanto a apresentacdo inadequada da marca como a falsa impressio da
existéncia de uma relacdo comercial podem, em principio, causar dano a
reputacio da marca. A questido de saber se este dano € suficientemente sério
para corresponder a um «motivo legitimo» na acep¢io do artigo 7.°, n.° 2, 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,

constitui matéria de facto a ser decidida pelo tribunal nacional.

Em circunstancias nas quais o importador ndo procedeu ao aviso prévio, mas
cumpriu os demais requisitos BMS, este comete uma infraccio com cada
subsequente acto de importacdo. Incumbe ao tribunal nacional determinar a
sancdo apropriada, que deve ser efectiva e dissuasiva. Deverd ainda ser
proporcionada e, portanto, ndo devera ser idéntica & que se aplicaria no caso de
também néo terem sido cumpridos os demais requisitos BMS.

O é6nus da prova do cumprimento dos primeiro, segundo, terceiro e quinto
requisitos BMS recai sobre o importador paralelo. E ao titular da marca que
incumbe o 6nus da prova da existéncia de um sério risco & reputacio da marca
ou dele préprio (o quarto requisito BMS).
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