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1. O artigo 7., n.° 2, da Primeira Directiva compartimentar artificialmente os
89/104 em matéria de marcas deve ser mercados entre Estados-Membros;
interpretado no sentido de que o titular
da marca pode legitimamente opor-se a
comercializagdo posterior de um pro-
duto farmacéutico importado de outro
Estado-Membro na sua embalagem ori-
ginal, interior e exterior, na qual o
importador aplicou um rétulo exterior
adicional, salvo quando:

— se demonstrar que a nova rotulagem
nio pode afectar o estado origindrio
do produto contido na embalagem;

— se demonstrar que o uso do direito

de marca pelo respectivo titular, — se indicar claramente na nova
para se opor a comercializacio do embalagem o autor da nova rotula-
produto objecto de nova rotulagem gem do produto e o nome do
com essa marca, contribuiria para respectivo fabricante;
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— a apresentagdo do produto objecto
desta nova rotulagem nio for sus-
ceptivel de prejudicar a reputagio da
marca e a do seu titular; assim, o
rétulo ndo deve ser defeituoso, de
m4é qualidade ou pouco cuidado; e

Iy

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

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 modificacio pode, portanto,
ser proibida pelo titular da marca, salvo
quando a nova embalagem ou a nova
rotulagem sejam necessirias para per-
mitir a comercializacio dos produtos
importados paralelamente e os interes-
ses legitimos do titular sejam, além
disso, salvaguardados.

(cf. n.°% 30, 32, disp. 1)

2.

A condicdo segundo a qual o reacondi-
cionamento do produto farmacéutico,
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 necessdrio para a sua comer-
cializacdo posterior no Estado-Membro
de importacéo, dado ser uma das condi-
¢des que, uma vez satisfeitas, impedem,
nos termos do artigo 7.°, n° 2, da
Directiva 89/104 em matéria de marcas,
que o titular da marca se oponha a
referida comercializacio, aplica-se uni-
camente ao reacondicionamento pro-
priamente dito, e nio a forma ou ao
estilo de realizagio deste.

(cf. n.° 39, disp. 2)

O artigo 7., n.° 2, da Primeira Directiva
89/104 em matéria de marcas deve ser
interpretado no sentido de que o titular
da marca pode legitimamente opor-se a
comercializacdo posterior de um pro-
duto farmacéutico quando o importador
paralelo tiver reembalado o produto,
apondo-lhe de novo a marca, ou apli-
cado um rétulo na embalagem que
contém o produto, salvo quando estejam
preenchidas cinco condi¢bes, entre as
quais a que impde que a apresentagéio do
produto reacondicionado nido seja sus-
ceptivel de prejudicar a reputagio da
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marca e a do seu titular. Esta condicdo
néo se limita aos casos de acondiciona-
mento defeituoso, de ma qualidade ou
pouco cuidado. Com efeito, um produto
farmacéutico reacondicionado pode ser
apresentado de forma inadequada e,
portanto, prejudicar a reputacio da
marca, nomeadamente, quando a emba-
lagem ou o rétulo, apesar de nio serem
defeituosos, de méd 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 confianca que ele é suscep-
tivel de inspirar no pudblico em causa.

Por conseguinte, a questio de saber se o
facto de o importador paralelo:

— ndo apor a marca na nova embala-
gem exterior do produto («de-bran-
ding») ou

— aplicar nesta embalagem o seu
préprio logétipo ou estilo ou ainda
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uma «apresentacdo ‘prépria da
empresa’» ou uma apresentacio
utilizada para vérios produtos dife-
rentes («co-branding»), ou

— 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 proprie-
dade do titular ou, ainda,

— imprimir o0 nome do importador
paralelo em letras maidsculas,

¢ de natureza a prejudicar a reputacéo da
marca e é uma questao de facto que cabe
a0 juiz nacional apreciar face as circuns-
tincias especificas de cada caso con-
creto.

(cf. n.°® 40, 43-44, 47, disp. 3-4)
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4. Nos litigios que opdem fabricantes de

produtos farmacéuticos a importadores
paralelos e a negociantes deste tipo de
produtos, contra os quais os primeiros
intentaram acg¢des por violagio dos seus
direitos de marca devido ao facto de os
medicamentos produzidos por estes
fabricantes terem sido importados para-
lelamente e comercializados num
Estado-Membro pelos referidos impor-
tadores, apés terem sido objecto de
reembalagem ou de nova rotulagem,
incumbe aos importadores paralelos
demonstrar a verificacdo das condicoes
segundo as quais:

— o uso do direito de marca pelo
préprio titular, para se opor a
comercializacdo dos produtos rea-
condicionados com essa marca,
contribuiria para compartimentar
artificialmente os mercados entre
Estados-Membros;

— o reacondicionamento nio pode
afectar o estado origindrio do pro-
duto contido na embalagem;

— o autor do reacondicionamento do
produto e o nome do seu fabricante

estdo indicados claramente na nova
embalagem;

— a apresentagio do produto reacon-
dicionado ndo deve ser susceptivel
de prejudicar a reputagio da marca
e a do seu titular; assim, o reacondi-
cionamento néo deve ser defeituoso,
de m4 qualidade ou pouco cuidado;

— antes da colocagio a venda do
produto reacondicionado, o impor-
tador deve avisar o titular da marca
e fornecer-lhe, a seu pedido, uma
amostra do produto reacondicio-
nado;

que, se forem satisfeitas, impedem que o
titular da marca se oponha legitima-
mente & comercializagdo posterior de
um produto farmacéutico reacondicio-
nado.

No que respeita a condicdo que impde
que se demonstre que o reacondiciona-
mento ndo pode afectar o estado origi-
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nério do produto contido na embalagem,
basta, porém, que o importador paralelo
apresente elementos de prova suscepti-
veis de fazer razoavelmente presumir
que esta condi¢do estd preenchida. O
mesmo vale, a fortiori, no que respeita a
condicdo segundo a qual a apresenta¢io
do produto reacondicionado nio deve
ser susceptivel de prejudicar a reputacio
da marca e a do seu titular. Desde que o
importador produza tal indicio de prova
quanto a esta dltima condigdo, incum-
bira, eventualmente, ao titular da marca,
que é quem melhor pode apreciar se o
reacondicionamento é susceptivel de
prejudicar a sua reputagdo e a da marca,
provar que estas foram prejudicadas.

(cf. n.° 48, 54, disp. 5)

Quando um importador paralelo nio der
ao titular da marca a informacio prévia
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respeitante a um produto farmacéutico
reacondicionado, infringe os direitos do
titular em cada importagiao subsequente
do referido produto e enquanto néo tiver
efectuado tal aviso. A puni¢io desta
infraccéo deve ser ndo s6 proporcionada
mas também suficientemente eficiente e
dissuasiva para garantir a plena eficdcia
da Primeira Directiva 89/104 em matéria
de marcas. Uma medida nacional por
forca da qual, no caso de tal infraccéo, o
titular da marca tem direito a uma
reparacgio financeira nas mesmas condi-
¢bes que no caso de contrafac¢io nio é,
enquanto tal, contrdria 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
infraccdo cometida pelo importador
paralelo e no respeito pelo principio da
proporcionalidade, o montante da repa-
ragio financeira.

(cf. n.° 64, disp. 6)



