ACORDAO DE 26. 4. 2007 — PROCESSO C-348/04

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Secgao)
26 de Abril de 2007 "

No processo C-348/04,

que tem por objecto um pedido de decisdo prejudicial nos termos do
artigo 234.° CE, apresentado pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil
Division) (Reino Unido), por decisdo de 17 de Junho de 2004, entrado no Tribunal
de Justica em 12 de Agosto de 2004, no processo

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

contra

Swingward Ltd,
* Lingua do processo: inglés.
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Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

contra
Dowelhurst Ltd,
e
Glaxo Group Ltd

contra

Swingward Ltd,

I-3431



ACORDAO DE 26. 4. 2007 — PROCESSO C-348/04

Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

contra

Dowelhurst Ltd,

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,
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SmithKline & French Laboratories Ltd

contra
Dowelhurst Ltd,
e
Eli Lilly and Co.

contra

Dowelhurst Ltd,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Seccéo),

composto por: C. W. A. Timmermans, presidente de seccéo, J. Klucka, J. Makarczyk,
G. Arestis e L. Bay Larsen (relator), juizes,
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advogada-geral: E. Sharpston,

secretario: K. Sztranc-Slawiczek, administradora,

vistos os autos e ap6s a audiéncia de 26 de Janeiro de 2006,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacdo da Boehringer Ingelheim KG e da Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG, por R. Subiotto, solicitor, bem como por E. Gonzalez
Diaz e I. McGrath, legal advisers,

— em representacdo da Eli Lilly and Co., por S. Thorley e G. Hobbs, QC, bem
como por Q. Pritchard, barrister,

— em representacio da Glaxo Group Ltd, da The Wellcome Foundation Ltd, da
SmithKline Beecham plc, da Beecham Group plc e da SmithKline & French
Laboratories Ltd, por M. Silverleaf, QC, e R. Hacon, barrister,

— em representacdo da Swingward Ltd e da Dowelhurst Ltd, por N. Green e R.
Arnold, QC, mandatados por C. Tunstall, solicitor,
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— em representacdo da Comissdo das Comunidades Europeias, por N. Rasmussen
e M. Shotter, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusbes da advogada-geral na audiéncia de 6 de Abril de 2006,

profere o presente

Acérdio

O pedido de decisio prejudicial tem por objecto a interpretacio do artigo 7.°, n.° 2,
da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislacoes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989,
L 40, p. 1), na redaccio dada pelo Acordo sobre o Espaco Econémico Europeu, de
2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, a seguir «Directiva 89/104»).

Este pedido foi apresentado no quadro de litigios que opdem a Boehringer Ingelheim
KG, a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, a Glaxo Group Ltd, a The
Wellcome Foundation Ltd, a SmithKline Beecham plc, a Beecham Group plc, a
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SmithKline and French Laboratories Ltd e a Eli Lilly and Co. (a seguir,
conjuntamente, «Boehringer Ingelheim e 0.»), que sdo fabricantes de produtos
farmacéuticos, a Swingward Ltd (a seguir «Swingward») e 8 Dowelhurst Ltd (a seguir
«Dowelhurst»), que sdo importadores paralelos e negociantes deste tipo de
produtos, a respeito de medicamentos produzidos pela Boehringer Ingelheim e o.,
que foram importados paralelamente e comercializados no Reino Unido pela
Swingward e pela Dowelhurst, apds terem sido objecto de novo acondicionamento e
nova rotulagem.

O direito comunitario

Por forga do artigo 28.° CE, sdo proibidas, entre os Estados-Membros, as restri¢oes
quantitativas a importacdo, bem como todas as medidas de efeito equivalente. No
entanto, nos termos do artigo 30.° CE, sdo autorizadas as proibi¢des e restri¢oes a
importacdo entre os Estados-Membros, que se justifiquem por razdes de proteccdo
da propriedade industrial e comercial, desde que ndo constituam nem um meio de
discriminacdo arbitraria nem uma restricio dissimulada ao comércio entre os
Estados-Membros.

O artigo 7.° da Directiva 89/104, intitulado «Esgotamento dos direitos conferidos
pela marca», determina:

«1. O direito conferido pela marca nido permite ao seu titular proibir o uso desta
para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o
seu consentimento.
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2. O n-r 1 ndo ¢ aplicavel sempre que existam motivos legitimos que justifiquem que
o titular se oponha a comercializagdo posterior dos produtos, nomeadamente
sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado apds a sua

colocagdo no mercado.»

Em conformidade com o artigo 65.°, n.° 2, do Acordo sobre o Espaco Econémico
Europeu, em conjugacio com o seu anexo XVII, ponto 4, o artigo 7.°, n.° 1, da
Directiva 89/104 foi alterado para efeitos do referido acordo, sendo a expressio «na
Comunidade» substituida pela expressiao «numa parte contratante».

Os litigios nos processos principais, a tramitacio do reenvio prejudicial no
processo C-143/00 e as questdes submetidas pelo 6rgio jurisdicional de reenvio
no presente processo

Os medicamentos a que respeitam os litigios nos processos principais foram
comercializados na Comunidade, sob diversas marcas, pela Boehringer Ingelheim e
0., tendo sido af adquiridos pela Swingward e pela Dowelhurst e importados para o
Reino Unido. A fim de os comercializar no territério deste Estado-Membro, estas
ultimas sociedades alteraram em certa medida o acondicionamento destes
medicamentos assim como os folhetos informativos que os acompanhavam.

As modificagGes realizadas variam consoante os casos. Em determinados casos, foi
aposto na embalagem de origem um rétulo com informacdes importantes, como o
nome do importador paralelo e o seu nimero de licenca de importacio paralela. As
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indicacoes redigidas noutras linguas que nao o inglés permaneceram visiveis nesta
embalagem e a marca ndo ficou escondida. Noutros casos, o produto foi
reacondicionado em caixas concebidas pelo importador paralelo, nas quais foi
reproduzida a marca do fabricante. Noutros casos ainda, o produto foi
reacondicionado em caixas concebidas pelo importador paralelo e que ostentam
néo a marca do fabricante mas o nome genérico do produto. Nesta tltima hipétese,
o recipiente que se encontrava na caixa ostentava a marca original, mas tinha aposto
um rétulo autocolante a fim de indicar o nome genérico do produto e a identidade
do fabricante e do detentor da licenca de importagio paralela.

A Boehringer Ingelheim e o. opuseram-se a estas modificacoes, pelo que intentaram,
na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido),
acgdes por violagdo do direito de marca.

Entendendo que a solucao dos litigios nos processos principais dependia de uma
interpretacio do direito comunitario, o referido 6rgdo jurisdicional decidiu
suspender a instincia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questdes
prejudiciais:

«1) Pode o titular de uma marca comercial utilizar os direitos que possui sobre essa
marca para impedir ou dificultar a importagdo dos seus préprios produtos de
um Estado-Membro para outro ou para dificultar a sua posterior comerciali-
zacdo ou promocio quando a importacio, [a] comercializacdo ou [a] promocio
ndo causam qualquer prejuizo, ou pelo menos prejuizos substanciais, ao objecto
especifico dos seus direitos?
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A resposta & questdo anterior sera diferente se o fundamento invocado pelo
titular for o de que o importador ou o revendedor subsequente esta a usar a sua
marca de modo ndo necessario, embora ndo prejudicial para o seu objecto
especifico?

Se um importador dos produtos do titular ou um revendedor dos referidos
produtos tiver de demonstrar que a utilizacio que faz da marca do titular é
‘necessaria’, essa exigéncia ficara satisfeita se se demonstrar que o uso da marca
é razoavelmente necessdrio para lhe permitir aceder a) a apenas uma parte do
mercado desses produtos ou b) a todo o mercado desses produtos, ou implica
que o uso da marca seja fundamental para que os produtos possam ser
colocados no mercado ou, se assim nao for, qual o significado do vocébulo
‘necessario’?

Se o titular de uma marca tem, prima facie, o direito de invocar os seus direitos
nacionais sobre uma marca comercial contra a utilizacio nio necessaria dessa
marca em ou relativamente a produtos, a utiliza¢do desse direito para dificultar
ou impedir importagdes paralelas dos seus préprios produtos que nio ameagam
o objecto especifico ou a funcio essencial da marca comercial constitui um
comportamento abusivo e uma restricio dissimulada ao comércio na acepgio
do segundo periodo do artigo 30.° do Tratado?

Quando um importador ou alguém que comercialize produtos importados
pretende utilizar a marca comercial do titular em ou relativamente a esses
produtos e essa utilizacdo ndo prejudica nem prejudicara o objecto especifico da
marca, tem todavia a obrigacio de previamente informar o titular da sua
intencio de utilizar a marca?
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Se a resposta a questdo anterior for afirmativa, significa isto que o facto de o
importador ou o revendedor nio proceder a essa comunicac¢io conduz a que o
titular tenha o direito de restringir ou dificultar a importacdo ou a posterior
comercializacio desses produtos, mesmo que essa importacdo ou posterior
comercializacdo ndo prejudique o objecto especifico da marca?

Se um importador ou alguém que comercialize produtos importados tiver de
previamente informar o titular acerca das utilizagbes da marca que ndo
prejudicam o seu objecto especifico,

a) essa exigéncia aplica-se a todos esses usos da marca, incluindo a publicidade,
a re-rotulagem e a reembalagem ou, se sé a alguns, quais?

b) o importador ou revendedor tem a obrigagdo de informar o titular ou basta
que este dltimo receba essa informacgio?

¢) [com que antecedéncia deve essa informacéio] ser dada?

Os érgaos jurisdicionais dos Estados-Membros podem, a pedido do titular dos
direitos de marca, decidir injunc¢des, indemnizacgdes, a entrega e outras medidas
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relativamente a produtos importados, ao seu acondicionamento ou a sua
publicidade, quando a tomada de tal decisdo a) obsta ou impede a livre
circulacio de mercadorias comercializadas no interior da CE pelo titular ou com
0 seu consentimento, embora b) ndo com o objectivo de prevenir qualquer dano
ao objecto especifico do direito nem contribuindo para o prevenir?»

Este pedido de decisdo prejudicial conduziu ao acérdido de 23 de Abril de 2002,
Boehringer Ingelheim e o. (C-143/00, Colect., p. 1-3759), no qual o Tribunal
declarou:

«1) O artigo 7.°, n.° 2, da Primeira Directiva 89/104 [...] deve ser interpretado no

2)

sentido de que o titular de uma marca pode invocar o seu direito de marca para
impedir um importador paralelo de proceder ao reacondicionamento de
medicamentos, a menos que o exercicio deste direito contribua para
compartimentar artificialmente os mercados entre os Estados-Membros.

Um reacondicionamento de medicamentos por substituicio das embalagens é
objectivamente necessdrio na acepco 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 dever ser considerado dificultado
devido a uma forte resisténcia de uma proporcao significativa dos consumidores
em relacdo aos medicamentos nos quais foram colocados novos rétulos.
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3) O importador paralelo deve, em todas as hipdteses, para ter o direito de
reacondicionar medicamentos portadores de uma marca, respeitar a condicio
de informacio prévia. Se o importador paralelo ndo respeitar esta condigéo, o
titular da marca pode opor-se a comercializacio do medicamento reacondicio-
nado. Incumbe ao préprio importador paralelo informar o titular da marca do
reacondicionamento previsto. Em caso de contestacdo, cabe ao juiz nacional
apreciar, tomando em consideracdo todas as circunstincias pertinentes, se o
titular disp6s de um prazo razoavel para reagir ao projecto de reacondiciona-
mento.»

A High Court of Justice deu aplicacdo ao acérddo Boehringer Ingelheim e o., jd
referido, e decidiu a favor das demandantes nos processos principais.

Todavia, as decis6es do referido 6rgio jurisdicional foram objecto de recurso para o
6rgdo jurisdicional de reenvio e, por acérdao de 5 de Marco de 2004, este chegou a
certas conclusdes que divergem daquelas a que tinha chegado a High Court of
Justice.

Foi nestas condi¢des que a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
decidiu suspender a instincia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes
questdes prejudiciais:

«Produtos reembalados

1) Quando um importador paralelo comercializa num Estado-Membro um
produto farmacéutico importado de outro Estado-Membro na sua embalagem
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original interior, mas com uma nova embalagem exterior em cartdo, impressa na
lingua do Estado-Membro de importacdo (um produto ‘reembalado’):

a)

b)

)

E o importador que tem o 6nus de provar que a nova embalagem preenche
todas as condi¢coes enunciadas no ac6rdio do Tribunal de Justica de 11 de
Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb [e o.] (C-427/93, C-429/93 e C 436/93],
Colect., p. I-3457]), ou é o titular da marca que tem o énus de provar que
estas condi¢des ndo se encontram preenchidas, ou o énus da prova varia
consoante a condigio e, se assim for, de que maneira?

A primeira condi¢do enunciada no acérdio do Tribunal de Justica de 11 de
Julho de 1996, ja referido, conforme foi interpretada no acérddo do Tribunal
de Justica de 12 de Outubro de 1996, [...] Upjohn [...] (C-379/97], Colect.,
p. 1-6927]), e no acérdio do Tribunal de Justica de 23 de Abril de 2002
[Boehringer Ingelheim e o., ja referido], a saber, que se deve provar que é
necessario reembalar o produto para que ndo seja impedido o acesso
efectivo ao mercado, aplica-se unicamente ao facto de reembalar (conforme
foi sustentado pelo Tribunal de Justica da [Associacio Europeia de
Comércio Livre] no processo E-3/02, Paranova/Merck) ou aplica-se
igualmente a forma especifica 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 e o.] ja
referido, a saber, que a apresentacdo do produto reembalado nio seja de
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molde a prejudicar a reputacido da marca ou do seu titular, s6 ¢ violada se a
embalagem apresentar defeitos, for de ma qualidade ou nao cuidada, ou é
extensiva a tudo o que for prejudicial a reputagdo da marca?

Se a resposta a questdo 1, c), for a de que a quarta condigdo é violada por
tudo o que for prejudicial & reputacdo da marca e se i) a nova embalagem
exterior ndo exibe a marca (‘de-branding’) ou ii) o importador paralelo aplica
na nova embalagem exterior o seu préprio logétipo ou um estilo ou
apresentacio préprios da empresa ou uma apresentacio utilizada para varios
produtos diferentes (‘co-branding’), deve considerar-se que esses modelos de
caixa prejudicam a reputacido da marca ou esta é uma questdo de facto que
cabe ao 6rgao jurisdicional nacional resolver?

Se a resposta a questdo 1, d), for a de que é uma questdo de facto, a quem
cabe o 6nus da prova?

Produtos com rétulos apostos

2) 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 aplica um rétulo exterior adicional
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impresso na lingua do Estado-Membro de importacido (produto ‘com rétulos
apostos’):

a)

Sdo aplicdveis as cinco condi¢des enunciadas no acérdio [Bristol-Myers
Squibb e o.,] ja referido?

b) Se a resposta a questdo 2, a), for afirmativa, é o importador que tem o énus

de provar que as embalagens com rétulos apostos preenchem todas as
condi¢cdes enumeradas no acérdio Bristol-Myers Squibb [e o.,] ja referido,
ou ¢é o titular da marca que tem o 6nus de provar que essas condi¢des niao
estdo preenchidas, ou o 6nus da prova varia consoante a condigio?

Se a resposta A questdo 2, a), for afirmativa, a primeira condicido enunciada
no acérdio Bristol-Myers Squibb [e o.] jid referido, conforme foi
interpretada no acérddo [...] Upjohn [...] ja referido, e no acérdao
[Boehringer Ingelheim e o.], ji referido, a saber, que deve provar-se que é
necessario reacondicionar o produto para que nédo seja impedido o acesso
efectivo ao mercado, aplica-se unicamente ao facto de apor rétulos, ou
aplica-se igualmente a forma especifica e ao estilo de aposicdo dos rétulos
adoptado pelo importador paralelo?
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Se a resposta a questdo 2, a), for afirmativa, a quarta condic¢do enunciada no
acérdao [Bristol-Myers Squibb e o.,] ja referido, a saber, que a apresentacao
do produto reacondicionado nio seja de molde a prejudicar a reputacio da
marca ou do seu titular, s6 é violada se a embalagem apresentar defeitos, for
de ma qualidade ou nio cuidada, ou é extensiva a tudo o que for prejudicial a
reputacdo da marca?

Se a resposta a questdo 2, a), for afirmativa e a resposta a questio 2, d), for
que a quarta condicéo é violada por tudo o que for prejudicial a reputagio da
marca, a reputacdo de uma marca é prejudicada, para este efeito, se i) o
rétulo adicional for colocado de forma a esconder total ou parcialmente uma
das marcas do titular, ou se ii) o rétulo adicional ndo especificar que a marca
em questio é propriedade do titular, ou se iii) o nome do importador
paralelo estiver impresso em letras maitsculas?

3) Quando um importador paralelo ndo tenha efectuado o aviso relativo a um
produto reacondicionado, conforme é exigido pela quinta condicdo enunciada
no acérdio Bristol-Myers Squibb [e o0.,] ji referido, e tenha, consequentemente,
violado a(s) marca(s) do titular apenas por essa Unica razio:

a)
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b)

)

d)
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que o titular tem conhecimento do produto e o prazo de aviso aplicavel ja
expirou?

O titular tem direito a reclamar uma reparacio financeira (isto é, uma
indemnizacio por violagdo ou a entrega de todos os lucros resultantes da
violag¢do) devido aos actos de viola¢io do importador com base no mesmo
fundamento que seria de invocar se os bens fossem espurios?

A atribuicdo de uma reparacéo financeira ao titular, relacionada com essas
violagdes cometidas pelo importador, estd sujeita ao principio da
proporcionalidade?

Se ndo estiver, com que base deve essa compensacio ser avaliada, tendo em
conta que os produtos em causa foram colocados no mercado no interior do
[Espaco Econémico Europeu] pelo titular ou com o seu consentimento?»

Observacoes preliminares

7

Importa recordar que o objecto especifico da marca é assegurar a garantia de
proveniéncia do produto com essa marca e que o reacondicionamento deste produto
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efectuado por terceiros sem autorizacio do titular é susceptivel de criar riscos reais
para esta garantia de proveniéncia (v. acérdao Boehringer Ingelheim e o., ja referido,
n.° 29).

Segundo jurisprudéncia do Tribunal de Justica, é o reacondicionamento, enquanto
tal, dos medicamentos que ostentam a marca que afecta o objecto especifico da
marca, sem que seja necessirio apreciar, neste contexto, quais sdo os efeitos
concretos da reembalagem efectuada pelo importador paralelo (v. acérdio
Boehringer Ingelheim e o., ji referido, n.> 30).

Por forga do artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104, a oposic¢do do titular da marca ao
reacondicionamento, na medida em que constitui uma derrogagio a livre circulagdo
de mercadorias, ndo pode ser admitida se o exercicio deste direito pelo titular
constituir uma restricdo dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, na
acepcao do artigo 30.°, segundo periodo, CE (v., neste sentido, acérdao Boehringer
Ingelheim e o., ja referido, n.”® 18 e 31).

Constitui uma restri¢do dissimulada, na acepcao desta disposicdo, o exercicio, pelo
titular de uma marca, do seu direito de se opor ao reacondicionamento se este
exercicio contribuir para compartimentar artificialmente os mercados entre os
Estados-Membros e se, além disso, o reacondicionamento for feito de forma a que os
interesses legitimos do titular sejam respeitados, o que implica, designadamente, que
o reacondicionamento nio afecte o estado originario do medicamento nem seja
susceptivel de prejudicar a reputacdo da marca (v. acérdao Boehringer Ingelheim e
0., ja referido, n.°> 32).
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Ora, contribui para uma compartimentacao artificial dos mercados entre os Estados-
-Membros a oposicio do titular de uma marca ao reacondicionamento dos
medicamentos, quando este é necessdrio para que o produto importado
paralelamente possa ser comercializado no Estado de importacdo (acérdio
Boehringer Ingelheim e o., ji referido, n.> 33).

Resulta, assim, de jurisprudéncia constante que a modificagio que qualquer
reacondicionamento de um medicamento que ostente uma marca implica —
criando, pela sua prépria natureza, o risco de uma violacio do estado origindrio do
medicamento — pode ser proibida pelo titular da marca, a menos que o
reacondicionamento seja necessirio para permitir a comercializacdo dos produtos
importados paralelamente e que os interesses legitimos do titular sejam assim
salvaguardados (acérdaos, ja referidos, Bristol-Myers Squibb e o., ne° 57, e
Boehringer Ingelheim e o., n.° 34).

Importa ainda recordar que, segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, o
importador paralelo que reacondicionar um medicamento que ostenta uma marca
deve previamente informar o titular da marca da colocagdo a venda do medicamento
reacondicionado. Deve, além disso, a pedido do titular da marca, fornecer uma
amostra do produto reembalado antes da sua colocacio a venda. Esta udltima
condi¢io permite ao titular verificar que o reacondicionamento nio foi efectuado de
modo a afectar directa ou indirectamente o estado origindrio do produto e que a
apresentacdo apds o reacondicionamento ndo é susceptivel de prejudicar a
reputacdo da marca. De igual modo, esta exigéncia permite ao titular da marca
premunir-se contra as actividades dos contrafactores (ac6rdaos, ja referidos, Bristol-
-Myers Squibb e o., n.° 78, e Boehringer Ingelheim e o., n.° 61).
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Assim, o Tribunal de Justica, no n.° 79 do acérdao Bristol-Myers Squibb e o, ja
referido, declarou:

«[...] o n.° 2 do artigo 7.° da [Dlirectiva [89/104] deve ser interpretado no sentido de
que o titular da marca pode legitimamente opor-se a comercializacdo posterior de
um produto farmacéutico, quando o importador tenha reembalado o produto e
neste tenha reaposto a marca, salvo quando

— se demonstrar que o uso do direito de marca pelo titular para [se] opor a
comercializacio dos produtos reembalados com essa marca contribui para
estabelecer uma compartimentacio artificial dos mercados entre Estados-
-Membros. E este o caso, designadamente, quando o titular tenha colocado em
circulacdo, em vérios Estados-Membros, um produto farmacéutico idéntico em
embalagens diferentes e a reembalagem efectuada pelo importador seja, por um
lado, necessdria para a comercializacio do produto no Estado-Membro de
importacio e, por outro, efectuada em condigdes tais que o estado originario do
produto ndo possa ser afectado. [...]

— se demonstrar que a reembalagem ndo pode afectar o estado origindrio do
produto contido na embalagem. [...]

— se indicar claramente na nova embalagem o autor do reacondicionamento do
produto e o nome do seu fabricante [...]
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— a apresentacdo do produto reembalado ndo seja tal que possa prejudicar a
reputacio da marca e a do seu titular. Assim, a embalagem nado deve ser
defeituosa, de ma qualidade ou néo cuidada, e

3

— o importador avisar, antes da colocacido a venda do produto reembalado, o
titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma amostra do produto
reembalado.»

Quanto a segunda questio, alinea a), relativa ao conceito de «reacondiciona-
mento»

Importa comecar por examinar a segunda questao, alinea a).

No n.° 6 do acérdao Boehringer Ingelheim e o, ja referido, o Tribunal de Justica
indicou que o acondicionamento de cada um dos medicamentos em causa nos
litigios principais, bem como os folhetos informativos contidos nos mesmos, foram,
para a sua importacdo no Reino Unido, alterados em certa medida.

No n.° 7 do referido acérdao, verificou que a forma como o acondicionamento dos
diferentes medicamentos foi feito variava de caso para caso. Em determinados casos,
foi aposto na embalagem de origem um rétulo com algumas informagoes
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importantes, como o nome do importador paralelo e o seu namero de licenga de
importacdo paralela. Indicacdes redigidas noutras linguas para além do inglés
permaneceram visiveis nesta embalagem e a marca néo ficou tapada. Noutros casos,
o produto foi reembalado em caixas concebidas pelo importador paralelo, nas quais
a marca foi reproduzida. Noutros casos ainda, o produto foi reacondicionado em
caixas concebidas pelo importador paralelo e que nio ostentavam a marca. Em vez
disso, o nome genérico do produto foi escrito na caixa. O recipiente contido na caixa
exibia a marca original, mas fora-lhe colocado um rétulo autocolante que indicava o
nome genérico do produto e a identidade do fabricante e do detentor da licenga de
importacio paralela. Em todos os casos de reacondicionamento, as caixas continham
um folheto informativo, destinado aos doentes, que estava redigido em inglés e
indicava a marca.

Importa também observar que a sétima questdo submetida pela High Court of
Justice no processo que deu lugar ao acoérdao Boehringer Ingelheim e o., ja referido,
tinha expressamente por objecto a questdo de saber se a condicdo relativa a
informacéo prévia, como recordada no n.° 20 do presente acérdio, se aplica a todos
0s usos da marca, incluindo a colocagio de um novo rétulo no produto, ou se apenas
se aplica a alguns destes usos.

O Tribunal de Justica, no n.° 55 do acérddao Boehringer Ingelheim e o., ji referido,
indicou que, com a quinta e a sétima questdo, o 6rgao jurisdicional de reenvio
pretendia obter esclarecimentos quanto & condicdo segundo a qual o importador
paralelo deve informar previamente o titular da marca da colocagdo a venda do
produto reacondicionado.
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No n.° 68 do referido acérdao, foi declarado que o importador paralelo deve, em
todas as hipéteses, para ter o direito a reembalar medicamentos que ostentam uma
marca, respeitar o requisito da informagio prévia.

Resulta dos precedentes elementos que o Tribunal de Justica, no quadro do acérdao
Boehringer Ingelheim e o., ja referido, incluiu no conceito de reacondicionamento a
nova rotulagem, que constitufa seguramente uma das formas controvertidas de
modificacio do acondicionamento dos medicamentos em causa que o juiz de
reenvio tinha em vista.

A este respeito, ha que salientar que a nova rotulagem dos medicamentos que
ostentam a marca, tal como a sua nova embalagem, afectam o objecto especifico da
marca, sem que se tenha de apreciar, neste contexto, quais sdo os efeitos concretos
da operagédo efectuada pelo importador paralelo.

Com efeito, a modificacio que implica qualquer nova embalagem ou nova
rotulagem de um medicamento que ostente uma marca cria, pela sua prépria
natureza, riscos reais para a garantia de proveniéncia que a marca visa assegurar.
Semelhante modificacdo pode, portanto, ser proibida pelo titular da marca, salvo
quando a nova embalagem ou a nova rotulagem sejam necessérias para permitir a
comercializacdo dos produtos importados paralelamente e os interesses legitimos do
titular sejam, além disso, salvaguardados.
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Donde se conclui que as cinco condi¢des enunciadas no acérdao Bristol-Myers
Squibb e o., ja referido, a respeito da interpretagio do artigo 7.°, n.° 2, da Directiva
89/104, condic¢des que, quando sdo satisfeitas, impedem que o titular da marca se
oponha legitimamente & comercializacio posterior de um produto farmacéutico que
foi reacondicionado pelo importador, também s3o aplicdveis quando o reacondi-
cionamento consiste na colocacdo de um rétulo na embalagem de origem.

Por conseguinte, hd que responder a segunda questo, alinea a), que o artigo 7.°,
n.° 2, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca
se pode legitimamente opor a comercializacio posterior de um produto
farmacéutico importado de outro Estado-Membro na sua embalagem original,
interior e exterior, na qual o importador aplicou um rétulo exterior adicional, salvo
quando:

— se demonstrar que o uso do direito de marca pelo respectivo titular, para se opor
a comercializacdo do produto objecto de nova rotulagem com essa marca,
contribuiria para compartimentar artificialmente os mercados entre Estados-
-Membros;

— se demonstrar que a nova rotulagem nao pode afectar o estado originario do
produto contido na embalagem;
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— se indicar claramente na nova embalagem o autor da nova rotulagem do
produto e o nome do respectivo fabricante;

— a apresentacdo do produto objecto desta nova rotulagem néo for susceptivel de
prejudicar a reputacdo da marca e a do seu titular; assim, o rétulo nio deve ser
defeituoso, de ma qualidade ou pouco cuidado; e

— antes da colocagio a venda do produto objecto desta nova rotulagem, o
importador avisar o titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma amostra
deste produto.

by

Quanto a primeira questio, alinea b), e a segunda questio, alinea ¢), relativas a
aplicacdo da condicdo respeitante a necessidade de reacondicionamento e a
respectiva forma e estilo

Como resulta do que se afirmou a respeito da segunda questao, alinea a), o titular da

marca pode legitimamente opor-se a comercializagdo posterior de um produto
farmacéutico quando o importador paralelo tiver reembalado o produto, nesta
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apondo de novo a marca, ou aplicado um rétulo na embalagem que contém o
produto, salvo quando estejam preenchidas cinco condi¢des, nomeadamente a que
exige que se demonstre que o uso do direito de marca pelo titular, para se opor a
comercializacdo dos produtos assim reacondicionados, contribui para comparti-
mentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros.

Segundo a Boehringer Ingelheim e o., o requisito de o reacondicionamento ser
necessario para comercializar o produto no Estado-Membro de importagdo também
se aplica a forma e ao estilo como este reacondicionamento é efectuado pelo
importador paralelo. Ao invés, a Swingward e a Dowelhurst, bem como a Comissdo
das Comunidades Europeias, sustentam que este requisito respeita unicamente ao

reacondicionamento e nao a forma ou ao estilo como este é realizado.

Como foi recordado no n.° 19 do presente acérdio, a modificacio que qualquer
reacondicionamento de um medicamento que ostente uma marca implica pode ser
proibido pelo titular desta, a menos que o reacondicionamento seja necesséario para
permitir a comercializacdo dos produtos importados paralelamente e que os
interesses legitimos do titular sejam, além disso, salvaguardados.

Esta condicio de necessidade é preenchida quando regulamentagdes ou priticas do
Estado-Membro de importacio impedem a comercializacio dos referidos produtos
no mercado desse Estado com o mesmo acondicionamento com que sio
comercializados no Estado-Membro de exportacido (v. neste sentido, acérddo
Upjohn, ja referido, n.°® 37 a 39 e 43).
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Em contrapartida, esta condicdo de necessidade ndo é preenchida se o
reacondicionamento do produto se explicar exclusivamente pela procura, pelo
importador paralelo, de uma vantagem comercial (v. acérdio Upjohn, ja referido,
n.° 44).

Assim, a referida condigido de necessidade apenas respeita ao facto de se proceder ao
reacondicionamento do produto — assim como a escolha entre uma nova
embalagem e uma nova rotulagem — com vista a permitir a comercializacdo deste
produto no mercado do Estado de importacio, e ndo a forma ou ao estilo como este
reacondicionamento ¢ realizado (v., igualmente, acérdao do Tribunal EFTA, de 8 de
Julho de 2003, Paranova/Merck, E-3/02, EFTA Court Report 2004, p. 1, n.°® 41 a 45).

Ha, pois, que responder a primeira questio, alinea b), e a segunda questao, alinea c),
que a condicdo segundo a qual o reacondicionamento do produto farmacéutico,
através de uma nova embalagem do produto, na qual a marca é de novo aposta, ou
através da aplicacdo de um rétulo na embalagem que contém este produto, é
necessario para a sua comercializacio posterior no Estado-Membro de importacio,
dado ser uma das condigbes que, uma vez satisfeitas, impedem, nos termos do
artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104, que o titular da marca se oponha a referida
comercializacio, se aplica unicamente ao reacondicionamento propriamente dito, e
nio a forma ou ao estilo de realizacio deste.

Quanto a primeira questio, alinea ¢), e a segunda questiio, alinea d), relativas a
condicio que impde que a apresentacio do produto reembalado nio seja
susceptivel de prejudicar a reputacio da marca

Resulta dos n.°® 21 e 32 do presente acérddo que o artigo 7.°, n.° 2, da Directiva
89/104 deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode
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legitimamente opor-se a comercializacdo posterior de um produto farmacéutico,
quando o importador paralelo tiver reembalado o produto, nesta apondo de novo a
marca, ou aplicado um rétulo na embalagem que contém o produto, salvo quando
estejam preenchidas cinco condigbes, entre as quais a que impde que a apresentagio
do produto reacondicionado nio seja susceptivel de prejudicar a reputacio da marca
e a do seu titular. Assim, a embalagem ou o rétulo ndo devem ser defeituosos, de ma
qualidade ou pouco cuidados.

Importa salientar que, como sustentam a Boehringer Ingelheim e o. e a Comisséo, a
condicdo que impde que a apresentacio do produto reacondicionado nido seja
susceptivel de prejudicar a reputacio da marca e a do seu titular ndo se pode
restringir unicamente aos casos de acondicionamento defeituoso, de ma qualidade
ou pouco cuidado.

Com efeito, quando o Tribunal de Justica enunciou, no n.° 76 do acérddo Bristol-
-Myers Squibb e o,, ja referido, que uma embalagem defeituosa, de ma qualidade ou
pouco cuidada podera prejudicar a reputagido da marca, limitou-se a indicar certas
hipéteses em que uma apresentacio inadequada do produto reacondicionado é
susceptivel de prejudicar a reputacdo da marca e a do seu titular.

Assim, um produto farmacéutico reacondicionado podera ser apresentado de forma
inadequada e, portanto, prejudicar a reputacdo da marca, nomeadamente, quando a
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embalagem ou o rétulo, apesar de nao serem defeituosos, de ma qualidade ou pouco
cuidados, sejam de natureza a afectar o valor da marca, prejudicando a imagem de
seriedade e de qualidade inerente a tal produto e a confianga que ele € susceptivel de
inspirar no puablico em causa (v., neste sentido, acérdaos Bristol-Myers Squibb e o.,
ja referido, n.° 76, e de 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95,
Colect., p. I-6013, n.° 45).

Y .

Por conseguinte, ha que responder & primeira questdo, alinea c), e a segunda
questdo, alinea d), que a condicdo que impbe que a apresentacio do produto
reacondicionado néo seja susceptivel de prejudicar a reputacido da marca e a do seu
titular, enquanto condigio necessdria para que este tltimo ndo possa, por forca do
artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104, legitimamente, opor-se & comercializacdo
posterior de um produto farmacéutico, quando o importador paralelo tiver
reacondicionado o produto, nesta apondo de novo a marca, ou aplicado um rétulo
na embalagem que contém o produto, néo se limita aos casos de acondicionamento
defeituoso, de ma qualidade ou pouco cuidado.

Quanto a primeira questio, alinea d), e a segunda questio, alinea e), relativas as
circunstancias de natureza a prejudicar a reputacio da marca

Como correctamente sustenta a Comissdo nas suas observacdes escritas, o facto de o
importador paralelo nao apor a marca na nova embalagem exterior («de-branding»)
ou de aplicar nesta o seu préprio logétipo ou estilo, ou ainda uma «apresentacao
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‘propria da empresa’» ou uma apresentacéo utilizada para varios produtos diferentes
(«co-branding»), bem como o facto de apor um rétulo adicional de forma a ocultar
total ou parcialmente a marca do titular, ou de néo especificar no rétulo adicional
que a marca em questio € propriedade deste dltimo, ou ainda de imprimir 0 nome
do importador paralelo em letras maidsculas, é, em principio, susceptivel de
prejudicar a reputacio da marca.

Porém, tal como a questio de saber se uma publicidade é susceptivel de dar a
impressdo de que existe uma relacdo comercial entre o revendedor e o titular da
marca e, portanto, de constituir um motivo legitimo na acep¢do do artigo 7.°, n.° 2,
da Directiva 89/104 (v. acordio de 23 de Fevereiro de 1999, BMW, C-63/97, Colect.,
p. [-905, n.°® 51 e 55), a questdo de saber se as circunstancias evocadas no nimero
anterior do presente acérddo sdo de natureza a prejudicar a reputacdo da marca é
uma questio de facto que cabe ao juiz nacional apreciar face as circunstincias
especificas de cada caso concreto.

Por conseguinte, ha que responder a primeira questio, alinea d), e & segunda
questio, alinea e}, que a questdo de saber se o facto de o importador paralelo:

— ndo apor a marca na nova embalagem exterior do produto («de-branding») ou
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— aplicar nesta embalagem o seu préprio logétipo ou estilo ou ainda uma
«apresentacido ‘prépria da empresa’» ou uma apresentacio utilizada para varios
produtos diferentes («co-branding»), ou

— apor um rétulo adicional na referida embalagem de forma a esconder total ou
parcialmente a marca do titular, ou

— néo especificar no rétulo adicional que a marca em questido é propriedade do
titular ou, ainda,

— imprimir o nome do importador paralelo em letras maitsculas

¢é de natureza a prejudicar a reputacio da marca é uma questio de facto que cabe ao
juiz nacional apreciar face as circunstincias especificas de cada caso concreto.

by .

Quanto a primeira questio, alineas a) e e), e a segunda questdo, alinea b),
relativas ao 6nus da prova

Como foi exposto nos n.°* 2 e 8 do presente acérdao, os litigios nos processos
principais opoem fabricantes de produtos farmacéuticos a importadores paralelos e
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a negociantes deste tipo de produtos, contra os quais os primeiros intentaram accoes
por violacdo dos seus direitos de marca devido ao facto de os medicamentos
produzidos por estes fabricantes terem sido importados paralelamente e comercia-
lizados no Reino Unido pelos referidos importadores, ap6s terem sido objecto de
reembalagem ou de nova rotulagem.

Como recordado no n.° 15 do presente acérdio, é o reacondicionamento, enquanto
tal, dos medicamentos que ostentam a marca que afecta o objecto especifico da
marca, sem que seja necessario apreciar neste contexto quais sdo os efeitos
concretos do reacondicionamento efectuado pelo importador paralelo.

Resulta, designadamente, dos n.®* 31 a 33 do presente acérdio que, em

conformidade com o artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104, o titular da marca pode,
legitimamente, opor-se & comercializacido posterior de um produto farmacéutico
quando o importador paralelo o tiver reacondicionado, quer realizando uma nova
embalagem e nesta apondo de novo a marca quer aplicando um rétulo na
embalagem de origem, salvo quando estejam preenchidas as cinco condi¢oes
recordadas no n.° 32 do presente ac6rdio.

Ora, se a questdo do 6nus da prova da verificagio destas condigdes, que, uma vez
satisfeitas, impedem que o titular da marca se oponha legitimamente a
comercializacio posterior de um produto farmacéutico reacondicionado, fosse
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regulada pelo direito nacional dos Estados-Membros, dai poderia resultar para os
titulares de marcas uma proteccdo variavel em funcao da lei em causa. O objectivo
de uma «mesma protec¢io de acordo com a legislacio de todos os Estados-
-Membros», visado no nono considerando da Directiva 89/104 e ai qualificado de
«fundamental», ndo seria entdo alcancado (v., neste sentido, acérdio de 18 de
Outubro de 2005, Class International, C-405/03, Colect., p. I-8735, n.° 73).

Vistas as precedentes consideracdes, hi que concluir que, em situagdes como as dos
litigios nos processos principais, incumbe aos importadores paralelos, quando
estiver provado que os medicamentos importados paralelamente foram reacondi-
cionados, demonstrar a verificacio das condi¢cdes mencionadas no n.° 32 do presente
acordio, as quais, estando satisfeitas, impedem que os titulares das marcas se
oponham legitimamente a comercializacdo posterior dos referidos medicamentos
(v., por analogia, acérddo Class International, ja referido, n.° 74).

No tocante a condi¢do que impde que se demonstre que o reacondicionamento nio
pode afectar o estado originario do produto contido na embalagem, basta, porém,
que o importador paralelo apresente elementos de prova susceptiveis de,
razoavelmente, fazer presumir que esta condicdo esta preenchida. O mesmo vale,
a fortiori, no tocante a condicdo segundo a qual a apresentacio do produto
reacondicionado ndo deve ser susceptivel de prejudicar a reputacio da marca e a do
seu titular. Desde que o importador produza tal inicio de prova quanto a esta dltima
condicdo, incumbird, eventualmente, ao titular da marca, que é quem melhor pode
apreciar se o reacondicionamento € susceptivel de prejudicar a sua reputacéo e a da
marca, provar que estas foram prejudicadas.
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s« Ha, pois, que responder a primeira questdo, alineas a) e e), e & segunda questao,
alinea b), que, em situagdes como as dos litigios nos processos principais, incumbe
aos importadores paralelos demonstrar a verificacio das condi¢des segundo as quais:

— o uso do direito de marca pelo préprio titular, para se opor a comercializaco
dos produtos reacondicionados com essa marca, contribuiria para comparti-
mentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros;

— o reacondicionamento nido pode afectar o estado origindrio do produto contido
na embalagem;

— o autor do reacondicionamento do produto e o nome do seu fabricante estdo
indicados claramente na nova embalagem;

— a apresentacdo do produto reacondicionado ndo deve ser susceptivel de
prejudicar a reputacdo da marca e a do seu titular; assim, o reacondicionamento
ndo deve ser defeituoso, de ma qualidade ou pouco cuidado;
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— antes da colocacdo a venda do produto reacondicionado, o importador deve
avisar o titular da marca e fornecer-lhe, a seu pedido, uma amostra do produto
reacondicionado;

que, se forem satisfeitas, impedem que o titular da marca se oponha legitimamente a
comercializacdo posterior de um produto farmacéutico reacondicionado.

No que respeita a condicdo que impde que se demonstre que o reacondicionamento
nio pode afectar o estado origindrio do produto contido na embalagem, basta,
porém, que o importador paralelo apresente elementos de prova susceptiveis de
fazer razoavelmente presumir que esta condicio esta preenchida. O mesmo vale, a
fortiori, no que respeita a condicdo segundo a qual a apresentacdo do produto
reacondicionado néo deve ser susceptivel de prejudicar a reputacio da marca e a do
seu titular. Desde que o importador produza tal inicio de prova quanto a esta dltima
condigdo, incumbird, eventualmente, ao titular da marca, que é quem melhor pode
apreciar se o reacondicionamento é susceptivel de prejudicar a sua reputacio e a da
marca, provar que estas foram prejudicadas.

Quanto a terceira questio, relativa as consequéncias da falta de informacao
prévia

Segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, o importador paralelo deve, em
todas as hipéteses, para ter o direito de reacondicionar medicamentos que ostentem
uma marca, respeitar a condicao de informacio prévia. Se o importador paralelo nao
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Y

respeitar esta condi¢do, o titular da marca pode opor-se a comercializacio do
medicamento reacondicionado. Incumbe ao préprio importador paralelo informar o
titular da marca do reacondicionamento previsto. Ndo basta que o titular seja
informado por outras fontes, como a autoridade que concede uma licenca de
importacido paralela ao importador (acérddo Boehringer Ingelheim e o., j& referido,
n.% 63 e 64).

Donde se conclui que quando um importador paralelo ndo der ao titular da marca a
informacdo prévia a respeito de um medicamento reacondicionado, infringe os
direitos deste titular em cada importagido subsequente do referido medicamento,
enquanto ndo tiver dado tal informacéo.

No tocante a questio de saber se o titular da marca tem o direito, em razdo da
infracciio cometida pelo importador paralelo, de reclamar uma reparacéo financeira
nas mesmas condi¢des que no caso de contrafaccdo, a Boehringer Ingelheim e o.
sustentam que a falta de informacéo prévia deve ser punida como a comercializagio
de produtos de contrafacgdo. Segundo a Swingward e a Dowelhurst, a falta de
informacio prévia ndo pode conduzir a uma reparacio financeira avaliada da mesma
maneira que se os produtos tivessem sido objecto de contrafaccio. A Comissdo
indica que a compensacéo pela falta de informacio prévia deve ser determinada de
acordo com os principios nacionais respeitantes as medidas de reparacéo financeira,
sem prejuizo de deverem ser compativeis com o direito comunitério e internacional
e, designadamente, de respeitarem os principios do efeito util e da proporciona-
lidade.

A este respeito, cabe recordar que os Estados-Membros tém a obrigacéo, no ambito
da liberdade que lhes é deixada pelo artigo 249.°, terceiro paragrafo, CE, de escolher
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as formas e os meios mais adequados a fim de assegurar o efeito util das directivas,
tendo em conta o seu objectivo (v. acérdaos de 8 de Abril de 1976, Royer, 48/75,
Colect., p. 221, n.°> 75; e de 12 de Setembro de 1996, Gallotti e o., C-58/95, C-75/95,
C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 e
C-157/95, Colect., p. 1-4345, ne 14; e de 4 de Julho de 2006, Adeneler e o.,
C-212/04, Colect., p. I-6057, n.° 93).

Assim, quando, como nos processos principais, o direito comunitario ndo previr
sancdes especificas para a hipétese do cometimento de infracgbes, compete as
autoridades nacionais adoptar medidas adequadas para fazer face a essa situacio,
devendo estas medidas revestir-se de um caricter ndo sé proporcionado mas
também suficientemente eficiente e dissuasivo para garantir a plena eficicia da
Directiva 89/104 (v., neste sentido, ac6rddao Adeneler e o., ji referido, n.> 94).

Importa recordar que, como resulta nomeadamente do n.° 21 do presente acérdio,
basta que uma das condi¢des enunciadas no n.° 79 do acérdio Bristol-Meyers
Squibb e o., ji referido, ndo esteja satisfeita, para que o titular da marca se possa
legitimamente opor a comercializacdo posterior de um produto farmacéutico que
tenha sido objecto de um reacondicionamento.

Donde se conclui que o direito de proibicdo de que goza o titular da marca
relativamente a um importador paralelo de produtos farmacéuticos que, apesar de
nio terem sido objecto de contrafacgdo, foram comercializados sem ter sido
satisfeito o dever de informacdo prévia a esse titular ndo pode ser diferente daquele
de que este goza a respeito dos produtos de contrafacgio.
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Em ambas estas hipéteses, os produtos ndo poderiam ser comercializados no
mercado em questio.

Assim, uma medida nacional por forca da qual, quando um importador paralelo
tenha comercializado produtos que nao foram objecto de contrafac¢io, sem ter dado
uma informacio prévia ao titular da marca, este ultimo tem direito a uma reparagio
financeira nas mesmas condicdes que no caso de contrafacgio nio €, enquanto tal,
contraria ao principio da proporcionalidade. Todavia, cabe ao juiz nacional
determinar em cada caso concreto, tendo nomeadamente em conta a amplitude
do dano causado ao titular do direito de marca pela infrac¢io cometida pelo
importador paralelo e no respeito do principio da proporcionalidade, o montante da
reparacdo financeira.

Tendo em conta as precedentes consideragdes, ha que responder a terceira questio
que quando um importador paralelo nido der ao titular da marca a informacao prévia
respeitante a um produto farmacéutico reacondicionado, infringe os direitos do
titular em cada importacdo subsequente do referido produto e enquanto nio tiver
efectuado tal aviso. A punicdo desta infraccio deve ser ndo sé proporcionada mas
também suficientemente eficiente e dissuasiva para garantir a plena eficicia da
Directiva 89/104. Uma medida nacional por forca da qual, no caso de tal infraccéo, o
titular da marca tem direito a uma reparagio financeira nas mesmas condi¢des que
no caso de contrafac¢io ndo é, enquanto tal, contraria ao principio da
proporcionalidade. Todavia, cabe ao juiz nacional determinar, em cada caso
concreto, tendo nomeadamente em conta a importancia do dano causado ao titular
do direito de marca pela infraccdo cometida pelo importador paralelo e no respeito
pelo principio da proporcionalidade, o montante da reparacio financeira.
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Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente
suscitado perante o 6rgao jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as
despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentacio de
observagdes ao Tribunal de Justica nio sio reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Segunda Seccio) declara:

1)

O 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, na redaccio dada pelo Acordo sobre o Espaco
Econémico Europeu, de 2 de Maio de 1992, deve ser interpretado no
sentido de que o titular da marca se pode legitimamente opor a
comercializacio posterior de um produto farmacéutico importado de
outro Estado-Membro na sua embalagem original, interior e exterior, na
qual o importador aplicou um rétulo exterior adicional, salvo quando:

— se demonstrar que o uso do direito de marca pelo respectivo titular,
para se opor a comercializacio do produto objecto de nova rotulagem
com essa marca, contribuiria para compartimentar artificialmente os
mercados entre Estados-Membros;
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— se demonstrar que a nova rotulagem ndo pode afectar o estado
originario do produto contido na embalagem;

— se indicar claramente na nova embalagem o autor da nova rotulagem do
produto e o nome do respectivo fabricante;

— a apresentacio do produto objecto desta nova rotulagem nédo for
susceptivel de prejudicar a reputagio da marca e a do seu titular; assim,
o rotulo nao deve ser defeituoso, de ma qualidade ou pouco cuidado; e

— antes da colocagido a venda do produto objecto desta nova rotulagem, o
importador avisar o titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma
amostra deste produto.

2) A condic¢io segundo a qual o reacondicionamento do produto farmacéu-
tico, através de uma nova embalagem do produto, na qual a marca é de
novo aposta, ou através da aplicacio de um rétulo na embalagem que
contém este produto, é necessario para a sua comercializacio posterior no
Estado-Membro de importacio, dado ser uma das condi¢cdes que, uma vez
satisfeitas, impedem, nos termos do artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104, na
redaccdo dada pelo Acordo sobre o Espaco Econémico Europeu, que o
titular da marca se oponha a referida comercializacdo, aplica-se unica-
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mente ao reacondicionamento propriamente dito, e ndo a forma ou ao
estilo de realizacido deste.

A condicido que impoe que a apresentaciao do produto reacondicionado nio
seja susceptivel de prejudicar a reputacdo da marca e a do seu titular,
enquanto condicao necessiria para que este altimo nao possa, por forca do
artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104, na redaccio dada pelo Acordo sobre o
Espaco Econémico Europeu, legitimamente, opor-se a comercializacio
posterior de um produto farmacéutico, quando o importador paralelo tiver
reacondicionado o produto, nesta apondo de novo a marca, ou aplicado um
rétulo na embalagem que contém o produto, nio se limita aos casos de
acondicionamento defeituoso, de ma qualidade ou pouco cuidado.

A questdo de saber se o facto de o importador paralelo:

— ndo apor a marca na nova embalagem exterior do produto («de-
-branding») ou

— aplicar nesta embalagem o seu proprio logétipo ou estilo ou ainda uma
«apresentacdo ‘propria da empresa’» ou uma apresentacio utilizada
para varios produtos diferentes («co-branding»), ou
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— apor um rétulo adicional na referida embalagem, de forma a esconder
total ou parcialmente a marca do titular, ou

— ndo especificar no rétulo adicional que a marca em questio é
propriedade do titular ou, ainda,

— imprimir o0 nome do importador paralelo em letras maiusculas

é de natureza a prejudicar a reputacio da marca é uma questio de facto que
cabe ao juiz nacional apreciar face as circunstancias especificas de cada
caso concreto.

5) Em situacdes como as dos litigios nos processos principais, incumbe aos
importadores paralelos demonstrar a verificacio das condicées segundo as
quais:

— o uso do direito de marca pelo proéprio titular, para se opor a
comercializacio dos produtos reacondicionados com essa marca,
contribuiria para compartimentar artificialmente os mercados entre
Estados-Membros;
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— o reacondicionamento nio pode afectar o estado originario do produto
contido na embalagem;

— o autor do reacondicionamento do produto e o nome do seu fabricante
estdo indicados claramente na nova embalagem;

— a apresentacao do produto reacondicionado ndo deve ser susceptivel de
prejudicar a reputacio da marca e a do seu titular; assim, o
reacondicionamento nido deve ser defeituoso, de ma qualidade ou
pouco cuidado;

— antes da colocac¢do a venda do produto reacondicionado, o importador
deve avisar o titular da marca e fornecer-lhe, a seu pedido, uma amostra
do produto reacondicionado;

que, se forem satisfeitas, impedem que o titular da marca se oponha
legitimamente a comercializacio posterior de um produto farmacéutico
reacondicionado.

No que respeita a condi¢io que impde que se demonstre que o
reacondicionamento nido pode afectar o estado originario do produto
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contido na embalagem, basta, porém, que o importador paralelo apresente
elementos de prova susceptiveis de fazer razoavelmente presumir que esta
condicdo estd preenchida. O mesmo vale, a fortiori, no que respeita a
condicdo segundo a qual a apresentacao do produto reacondicionado nao
deve ser susceptivel de prejudicar a reputacio da marca e a do seu titular.
Desde que o importador produza tal inicio de prova quanto a esta altima
condicdo, incumbira, eventualmente, ao titular da marca, que é quem
melhor pode apreciar se o reacondicionamento é susceptivel de prejudicar
a sua reputacio e a da marca, provar que estas foram prejudicadas.

Quando um importador paralelo nio der ao titular da marca a informacéio
prévia respeitante a um produto farmacéutico reacondicionado, infringe os
direitos do titular em cada importacio subsequente do referido produto e
enquanto nio tiver efectuado tal aviso. A punicio desta infraccio deve ser
ndo s6 proporcionada mas também suficientemente eficiente e dissuasiva
para garantir a plena eficacia da Directiva 89/104, com a redaccdo dada
pelo Acordo sobre o Espaco Econémico Europeu. Uma medida nacional por
for¢a da qual, no caso de tal infraccdo, o titular da marca tem direito a uma
reparacao financeira nas mesmas condicées que no caso de contrafaccio
néo é, enquanto tal, contraria ao principio da proporcionalidade. Todavia,
cabe ao juiz nacional determinar, em cada caso concreto, tendo
nomeadamente em conta a importincia do dano causado ao titular do
direito de marca pela infraccio cometida pelo importador paralelo e no
respeito pelo principio da proporcionalidade, 0 montante da reparacio
financeira.

Assinaturas

I-3474



