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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Seccio)

6 de fevereiro de 2014-*

«Reenvio prejudicial — Regulamento (CE) n.” 1383/2003 — Medidas que visam impedir a colocagdo no
mercado de mercadorias de contrafacdo e de mercadorias-pirata — Artigo 2.° — Ambito de aplicacdo
do regulamento — Venda, a partir de um Estado terceiro, pela Internet, de um relégio de contrafagao
para fins privados a um particular, residente num Estado-Membro — Apreensdo do reldgio pelas
autoridades aduaneiras no momento em que entrou no territério do Estado-Membro —
Regularidade da apreensao — Condi¢cdes — Condigdes atinentes a violacdo dos direitos de propriedade
intelectual — Diretiva 2001/29/CE — Artigo 4.° — Distribui¢do ao puiblico — Diretiva 2008/95/CE —
Artigo 5.° — Regulamento (CE) n.° 207/2009 — Artigo 9.° — Uso na vida comercial»
No processo C-98/13,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pelo Hgjesteret (Dinamarca), por decisdo de 25 de fevereiro de 2013, que deu entrada no Tribunal de
Justica em 27 de fevereiro de 2013, no processo
Martin Blomqyvist
contra
Rolex SA,
Manufacture des Montres Rolex SA,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Secgio),

composto por: R. Silva de Lapuerta, presidente de seccdo, J. L. da Cruz Vilaga, G. Arestis, J.-C.
Bonichot (relator) e A. Arabadjiev, juizes,

advogado-geral: P. Cruz Villaldn,

secretario: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacdo de M. Blomqvist, por ]. Petersen, advokat,

— em representacdo da Rolex SA e da Manufature des Montres Rolex SA, por K. Dyekjer e T.
Molsgaard, advokater,

* Lingua do processo: dinamarqués.

PT
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— em representacdo do Governo estonio, por N. Griinberg e M. Linntam, na qualidade de agentes,

— em representacio do Governo francés, por D. Colas e B. Beaupére-Manokha, na qualidade de
agentes,

— em representacdo do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,
— em representacdo da Comissdo Europeia, por M. Clausen e F. W. Bulst, na qualidade de agentes,
vista a decisdo tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo de conclusoes,

profere o presente

Acodrdao

O pedido de decisdo prejudicial tem por objeto a interpretacio do Regulamento (CE) n.° 1383/2003 do
Conselho, de 22 de julho de 2003, relativo a intervencdo das autoridades aduaneiras em relacdo as
mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra
mercadorias que violem esses direitos (JO L 196, p. 7, a seguir «regulamento aduaneiro»), do
artigo 4.°, n.° 1, da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de
2001, relativa a harmonizacdo de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na
sociedade da informacio (JO L 167, p. 10, a seguir «diretiva relativa ao direito de autor»), do
artigo 5.°%, n.”* 1 e 3, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro
de 2008, que aproxima as legislacoes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25, a
seguir «diretiva relativa as marcas»), e do artigo 9.°, n.” 1 e 2, do Regulamento (CE) n.® 207/2009 do
Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitiria (JO L 78, p. 1, a seguir
«regulamento sobre a marca comunitaria»).

Esse pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde M. Blomqvist a Rolex SA e a
Manufature des Montres Rolex SA (a seguir, conjuntamente, «Rolex»), relativamente a destruicdo de
um relégio de contrafacio apreendido pelas autoridades aduaneiras e que M. Blomgqvist tinha
comprado por intermédio de um sitio Internet chinés de venda online.

Quadro juridico

Direito da Unido

Regulamento aduaneiro
Os considerandos 2 e 8 do regulamento aduaneiro enunciam:

«(2) A comercializacdo de mercadorias de contrafacdo, de mercadorias-pirata e, de um modo geral, de
quaisquer mercadorias que violem direitos de propriedade intelectuall...] prejudica
consideravelmente os fabricantes e comerciantes que respeitam a lei, bem como os titulares de
direitos, e engana os consumidores fazendo-os por vezes correr riscos para a sua saide e
seguranca. Convém, por conseguinte e na medida do possivel, impedir a colocacdo dessas
mercadorias no mercado e adotar para o efeito medidas que permitam enfrentar eficazmente
esta atividade ilegal sem, no entanto, dificultar a liberdade do comércio legitimo. Este objetivo é
coerente com os esforcos desenvolvidos no mesmo sentido a nivel internacional.»

[...]
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(8) Logo que seja iniciado um processo destinado a determinar se houve violacio de um direito de
propriedade intelectual nos termos do direito nacional, aquele serd conduzido com base nos
critérios utilizados para determinar se as mercadorias produzidas no Estado-Membro em questdo
violam os direitos de propriedade intelectual. O presente regulamento ndo prejudica as
disposi¢oes dos Estados-Membros em matéria de competéncia judicidria e processual.»

O artigo 1.° deste regulamento dispoe:

«1. O presente regulamento estabelece as condi¢des de intervencdo das autoridades aduaneiras em
caso de mercadorias suspeitas de violacdo de direitos de propriedade intelectual, nas seguintes
situagoes:

[]

b) Quando sejam descobertas por ocasido de controlos de mercadorias que entrem ou saiam do
territério aduaneiro da Comunidade, nos termos dos artigos 37.° e 183.° do Regulamento (CEE)
n.° 2913/92[ do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Cddigo Aduaneiro
Comunitdrio (JO L 302, p. 1)], [...].

2. O presente regulamento define igualmente as medidas a tomar pelas autoridades competentes
quando se estabeleca que as mercadorias referidas no n.° 1 violam direitos de propriedade intelectual.»

O artigo 2.°, n.° 1, alineas a) e b), do referido regulamento esta redigido nos seguintes termos:

«Para efeitos do presente regulamento, entende-se por ‘mercadorias que violam um direito de
propriedade intelectual’:

a) ‘Mercadorias de contrafacdo’, isto é:

i)  mercadorias, incluindo a embalagem, nas quais tenha sido aposta sem autorizagdo uma marca
idéntica a marca validamente registada para o mesmo tipo de mercadorias ou que[,] nos seus
aspetos essenciais, ndo pode ser distinguida dessa marca e que, por esse motivo, viola os
direitos decorrentes do Direito Comunitdrio para o titular da marca em questdo, tal como
previsto no Regulamento (CE) [n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a
marca comunitdria (JO 1994, L 11, p. 1),] ou no direito do Estado-Membro em que é
apresentado o pedido de intervencdo das autoridades aduaneiras,

[...]

b) ‘Mercadorias-pirata’, ou seja, as mercadorias que sejam ou contenham cdpias fabricadas sem o
consentimento do titular do direito de autor ou dos direitos conexos, de um direito relativo aos
desenhos ou modelos, independentemente do registo nos termos do direito nacional, ou de uma
pessoa autorizada pelo titular do direito no pais de producdo, quando a realizacdo dessas cépias
viole o direito em questio nos termos do [Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho, de
12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitarios (JO 2002, L 3, p. 1)], ou
pelo direito do Estado-Membro em que é apresentado o pedido de intervencdo das autoridades
aduaneiras.»

O artigo 9. n.’ 1, do mesmo regulamento prevé:
«Quando uma estancia aduaneira [...] suspeitar [...] que as mercadorias que se encontram numa das

situagoes referidas no n.° 1 do artigo 1.° violam um direito de propriedade intelectual [...], suspende a
autorizacdo de saida das referidas mercadorias ou procede a sua detencdo.»

ECLILEU:C:2014:55 3



10

ACORDAO DE 6. 2. 2014 — PROCESSO C-98/13
BLOMQVIST

Segundo o artigo 10.°, primeiro paragrafo, do regulamento aduaneiro:

«E aplicével a legislacio em vigor no Estado-Membro em cujo territério as mercadorias se encontrem
numa das situacgdes referidas no n. 1 do artigo 1.°, a fim de determinar se houve violagcdo de um direito
de propriedade intelectual nos termos do direito nacional.»

Nos termos do artigo 17.°, n.° 1, deste regulamento:

«Sem prejuizo de outros recursos legais a disposicao do titular do direito, os Estados-Membros devem
tomar as medidas necessdrias para permitir as autoridades competentes:

a) Nos termos das disposicoes de direito nacional apliciveis, destruir as mercadorias consideradas em
situacdo de violagdo de um direito de propriedade intelectual ou coloca-las fora dos circuitos
comerciais por forma a evitar causar um prejuizo ao titular do direito, sem pagamento de

qualquer tipo de indemnizacdo e, salvo disposicdo em contrario da legislacio nacional, sem
encargos para a Fazenda Publica;

[..]»

Diretiva relativa ao direito de autor
O artigo 4.°, n.° 1, da diretiva relativa ao direito de autor esta redigido como se segue:
«Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores, em relacdo ao original das suas obras ou

respetivas cépias, o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer forma de distribuicdo ao publico
através de venda ou de qualquer outro meio.»

Diretiva relativa as marcas
O artigo 5.°, n.” 1 e 3, da diretiva relativa as marcas dispoe:

«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que
um terceiro, sem o seu consentimento, faca uso na vida comercial:

a) de qualquer sinal idéntico a marca [...];

[...]

3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condi¢des enumeradas nos
n”1le2:

[...]

b) Oferecer os produtos para venda ou colocd-los no mercado ou armazena-los para esse fim, ou
oferecer ou fornecer servigos sob o sinal;

¢) Importar ou exportar produtos com esse sinal;

[...]»
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Regulamento sobre a marca comunitdria
Nos termos do artigo 9.°, n.” 1 e 2, do regulamento sobre a marca comunitaria:

«1. A marca comunitdria confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir
um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

a) um sinal idéntico a marca [...];

[...]

2. Pode nomeadamente ser proibido, se estiverem preenchidas as condi¢des enunciadas no n.° 1:

[]

b) Oferecer os produtos para venda ou colocd-los no mercado ou armazend-los para esse fim, ou
oferecer ou fornecer servicos sob esse sinal;

¢) Importar ou exportar produtos sob esse sinal;

[...]»

Direito dinamarqués

Segundo 0 § 2, n.* 1 e 3, da Lei sobre os direitos de autor (ophavsretsloven), na sua versdo resultante
do Decreto de Codificagio n.° 202 (lovbekendtgorelse nr. 202), de 27 de fevereiro de 2010, que
transpos a diretiva relativa ao direito de autor:

«1. Sem prejuizo das limitagoes estabelecidas na presente lei, os direitos de autor compreendem o
direito exclusivo de dispor da obra mediante a sua reproducdo e a sua colocacio a disposicdo do
publico, seja na sua forma original ou modificada, traduzida, ou em adaptacdo a outro género literdrio
ou artistico ou a outra tecnologia.

[.]
3. A obra é colocada a disposicdo do publico quando:

1) sdo oferecidas cdpias da obra para venda, aluguer, empréstimo ou distribuicdo ao publico de
qualquer outro modo;

2) forem exibidas em publico cépias da obra, ou

3) a obra for executada em publico.»

Nos termos do § 4, n.” 1 e 3, da Lei sobre as marcas (varemearkeloven), na sua versao resultante do
Decreto de Codificagdo n.° 109 (lovbekendtgerelse nr. 109), de 24 de janeiro de 2012, que transpos a

diretiva relativa as marcas:

«1. O titular de um direito de marca pode proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faca uso
de qualquer sinal na vida comercial quando

\

1) o sinal for idéntico a marca, e os produtos ou servicos para os quais o sinal é utilizado forem
idénticos ou semelhantes aos produtos ou servicos para os quais a marca foi registada; ou

ECLILEU:C:2014:55 5



14

15

16

ACORDAO DE 6. 2. 2014 — PROCESSO C-98/13
BLOMQVIST

2) o sinal for idéntico ou semelhante & marca, e os produtos ou servicos forem idénticos ou
semelhantes aos que estdo abrangidos pela marca, se existir risco de confuséo, incluindo risco de
associacdo entre o sinal e a marca.

[...]
3. Entende-se por uso na vida comercial, nomeadamente
1) a aposicdo do sinal em produtos ou na respetiva embalagem;

2) a oferta dos produtos para venda, ou a sua colocacdo no mercado ou armazenamento para esse
fim sob esse sinal, bem como a oferta ou a prestaciao dos servicos sob o sinal;

3) a importacdo ou a exportacdo dos produtos sob o sinal em causa; ou
4) a utilizacdo do sinal em documentos comerciais e em publicidade.»

Segundo o § 5 do Decreto de Codificagdo n.” 1047, que aplica o regulamento europeu relativo as
mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e as medidas contra
mercadorias que violem esses direitos (lovbekendtgerelse nr. 1047 om anvendelse af Det Europeiske
Feellesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der misteenkes for at kreenke
visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal treeffes over for varer, der
kreenker sadanne rettigheder), de 20 de outubro de 2005:

«[1.] Caso seja aplicada uma medida nos termos do artigo 9.° do [regulamento aduaneiro], o
destinatario das mercadorias pode requerer ao tribunal que verifique se estavam cumpridos os
requisitos previstos nesse artigo para a suspensdo da autorizacdo de saida das mercadorias. O érgao
jurisdicional pode autorizar a saida das mercadorias.

2. O destinatdrio das mercadorias ndo pode interpor recurso hierarquico da decisdo da autoridade
tributéria e aduaneira relativamente a suspensao da autorizacdo de saida das mercadorias.»

O § 4 do Decreto n.° 12, que aplica o regulamento europeu relativo as mercadorias suspeitas de
violarem certos direitos de propriedade intelectual e as medidas contra mercadorias que violem esses
direitos (bekendtgerelse nr. 12 om anvendelse af Det Europeiske Feellesskabs forordning om
toldmyndighedernes indgriben over for varer, der misteenkes for at kreenke visse intellektuelle
ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal treeffes over for varer, der kreenker sddanne
rettigheder), de 9 de janeiro de 2006, estabelece o seguinte:

«[1.] As mercadorias abrangidas pela definicao do artigo 2.°, n.° 1, do [regulamento aduaneiro] que
violem um direito de propriedade intelectual serdo perdidas a favor da Fazenda Publica e destruidas.
A destruicdo deve ser efetuada de acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 17.°, n.° 1,
alinea a), deste regulamento.

2. Nao sera paga qualquer indemnizacdo em razdo da destrui¢do das mercadorias nos termos do n.° 1.»

Litigio no processo principal e questdes prejudiciais

Em janeiro de 2010, M. Blomgqvist, residente na Dinamarca, encomendou, por intermédio de um sitio
Internet chinés de venda online, um relégio descrito como sendo da marca Rolex. A encomenda foi
feita e paga a partir do sitio Internet inglés desse vendedor. O vendedor despachou o relégio de Hong
Kong por encomenda postal.
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A encomenda foi objeto de controlo pelas autoridades aduaneiras quando da sua chegada a Dinamarca,
Estas suspenderam o desalfandegamento do reldgio, suspeitando de contrafacdo do relégio original da
marca Rolex e de uma violagdo dos direitos de autor sobre o modelo em causa e informaram, em
18 de margo de 2010, a Rolex e M. Blomqpvist.

A Rolex pediu, entdo, em conformidade com o procedimento previsto pelo regulamento aduaneiro, que
a suspensdo do desalfandegamento fosse mantida, apds ter verificado que se tratava efetivamente de
uma contrafacdo, e de ter solicitado a M. Blomqvist que desse o seu acordo para que o relégio fosse
destruido pelas autoridades aduaneiras.

M. Blomgpvist, alegando ter comprado legalmente esse rel6gio, opos-se a essa destruicdo.

A Rolex propos entdo uma agdo no Se- og Handelsretten (Tribunal de Comércio) em que pediu a
condenagdao de M. Blomgqvist a admitir a suspensao do desalfandegamento e a destruicdo do reldgio
sem indemnizacgdo. Esse érgao jurisdicional deferiu o pedido da Rolex.

M. Blomgqyvist recorreu para o Hgjesteret. Este interroga-se sobre se, numa situacdo como a do presente
caso, existe uma violacdo de um direito de propriedade intelectual, condicio necessaria para a
aplicacdo do regulamento aduaneiro, uma vez que, para a aplicacdo desse regulamento, é necessdrio,
por um lado, que se trate de uma violagdo do direito de autor ou de um direito de marca protegido
na Dinamarca e, por outro, que a violacdo alegada tenha tido lugar nesse mesmo Estado-Membro.
Uma vez que estd demonstrado que M. Blomqvist comprou o seu relégio para seu uso pessoal e nao
violou as leis dinamarquesas sobre o direito de autor e sobre as marcas, coloca-se, ao o6rgao
jurisdicional de reenvio, a questdo de saber se o vendedor violou o direito de autor e o direito das
marcas na Dinamarca. Por consequéncia, e atendendo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica
(acordaos de 12 de julho de 2011, L’Oréal e o., C-324/09, Colet., p. I-6011; de 1 de dezembro de 2011,
Philips e Nokia, C-446/09 e C-495/09, Colet., p. I-12435; e de 21 de junho de 2012, Donner, C-5/11), o
Hojesteret poe-se a questdo de saber se, no caso em apreco, se trata de uma distribuicdo ao publico, na
acecdo da diretiva relativa ao direito de autor, e de um uso na vida comercial, na acecdo da diretiva
relativa as marcas e do regulamento sobre a marca comunitdria.

Nestas condigoes, o Hojesteret decidiu suspender a instdncia e submeter ao Tribunal de Justica as
seguintes questdes prejudiciais:

«1) Deve o artigo 4.°, n.° 1, da [diretiva relativa ao direito de autor] ser interpretado no sentido de que
existe ‘distribuicdao ao publico’, num Estado-Membro, de produtos protegidos por direitos de autor
quando uma empresa celebra, através de um sitio Internet localizado num Estado terceiro, um
acordo para a venda e o envio dos produtos a um comprador privado cuja morada é conhecida
do vendedor e se situa no Estado-Membro onde os produtos estio protegidos por direitos de
autor, recebe o pagamento e envia os produtos ao comprador para a morada acordada ou, nesta
situacdo, é também necessdrio que, antes da venda, os produtos tenham sido objeto de uma
oferta de venda ou de publicidade dirigida, ou exibida num sitio Internet, aos consumidores do
Estado-Membro onde os produtos siao entregues?

2) Deve o artigo 5.° n.” 1 e 3, da [diretiva relativa as marcas] ser interpretado no sentido de que
existe ‘uso na vida comercial’ de uma marca num Estado-Membro quando uma empresa celebra,
através de um sitio Internet localizado num Estado terceiro, um acordo para a venda de produtos
que ostentam a marca a um comprador privado cuja morada é conhecida do vendedor e se situa
no Estado-Membro onde a marca estd registada, recebe o pagamento e envia os produtos para a
morada acordada, ou, nesta situacdo, é também necessirio que, antes da venda, os produtos
tenham sido objeto de uma oferta de venda ou de publicidade dirigida, ou exibida num sitio
Internet, aos consumidores do Estado-Membro em causa?
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3) Deve o artigo 9.° n.” 1 e 2, do [regulamento sobre a marca comunitdria] ser interpretado no
sentido de que existe ‘uso na vida comercial’ de uma marca num Estado-Membro quando uma
empresa celebra, através de um sitio Internet localizado num Estado terceiro, um acordo para a
venda e o envio de produtos que ostentam a marca comunitiria a um comprador privado cuja
morada é conhecida do vendedor e se situa num Estado-Membro, recebe o pagamento e envia os
produtos ao comprador para a morada acordada ou, nesta situacdo, é também necessirio que,
antes da venda, os produtos tenham sido objeto de uma oferta de venda ou de publicidade
dirigida, ou exibida num sitio Internet, aos consumidores no Estado-Membro em causa?

4) Deve o artigo 2.°, n.° 1, alinea b), do [regulamento aduaneiro] ser interpretado no sentido de que
um dos requisitos para aplicar num Estado-Membro as disposi¢des relativas a proibicdo de
introducdo em livre prética e a destruicdo de ‘mercadorias-pirata’ consiste em a ‘distribuicdo ao
publico’ ter ocorrido no Estado-Membro nos termos indicados na resposta a primeira questao?

5) Deve o artigo 2.°, n.° 1, alinea a), do [regulamento aduaneiro] ser interpretado no sentido de que
um dos requisitos para aplicar num Estado-Membro as disposicoes relativas a proibicio de
introducdo em livre pratica e a destruicio de ‘mercadorias de contrafacdo’ consiste em o ‘uso na

vida comercial’ ter ocorrido no Estado-Membro nos termos indicados na resposta a segunda e
terceira questoes?»

Quanto as questdes prejudiciais

A titulo preliminar, deve salientar-se que, através das suas questdes, o 6rgdo jurisdicional de reenvio
procura ser esclarecido sobre o conceito de «distribui¢do ao publico», na acecao do artigo 4.°, n.° 1, da
diretiva relativa ao direito de autor, bem como sobre o conceito de «uso na vida comercial», na acecio
do artigo 5.°% n.” 1 e 3, da diretiva relativa as marcas e do artigo 9.°, n.” 1 e 2, do regulamento sobre a
marca comunitdria, a fim de poder apreciar, no processo principal, a existéncia de uma violagdo de um
direito de propriedade intelectual.

Segundo a definicdo dos termos «mercadorias de contrafacdo» e «mercadorias-pirata» que figuram no
artigo 2.° n.° 1, do regulamento aduaneiro, esses conceitos visam violagdes de uma marca, de um
direito de autor ou de um direito conexo ou ainda de um desenho ou de um modelo, aplicéveis por
forca da regulamentacdo da Unido ou por virtude do direito interno do Estado-Membro em que
intervieram as autoridades aduaneiras. Daqui resulta que s6 sdo abrangidas as violagoes de direitos de
propriedade intelectual conferidos pelo direito da Unido e pelo direito nacional dos Estados-Membros
(v. acérdao Philips e Nokia, ja referido, n.° 50).

O regulamento aduaneiro ndo institui, a este respeito, um critério novo que permita verificar a
existéncia de uma violacdo dos direitos de propriedade intelectual (v., neste sentido, acérdio de
9 de novembro de 2006, Montex Holdings, C-281/05, Colet., p. 1-10881, n.” 40). Tal violagdo sé
poderd, por conseguinte, ser invocada de modo a justificar a intervencdo das autoridades aduaneiras
no ambito desse regulamento se a venda da mercadoria em causa for suscetivel de afetar direitos
conferidos nas condicoes previstas pela diretiva relativa ao direito de autor, pela diretiva relativa as
marcas e pelo regulamento sobre a marca comunitaria.

Nestas condi¢oes, ha que compreender as questdes prejudiciais no sentido de que o 6rgao jurisdicional
de reenvio procura saber se resulta do regulamento aduaneiro que, para que o titular de um direito de
propriedade intelectual sobre uma mercadoria vendida a uma pessoa residente no territério de um
Estado-Membro a partir de um sitio Internet de venda online situado num pais terceiro beneficie da
protecdo garantida a esse titular pelo referido regulamento no momento em que essa mercadoria
entre no territério desse Estado-Membro, é necessdario que essa venda seja considerada, no referido
Estado-Membro, como uma forma de distribuicdo ao publico ou como resultante de um uso na vida

8 ECLILEU:C:2014:55



27

28

29

30

31

32

33

ACORDAO DE 6. 2. 2014 — PROCESSO C-98/13
BLOMQVIST

comercial. O 6rgdo jurisdicional de reenvio interroga-se também sobre se, antes da venda, a referida
mercadoria deve ter sido objeto de uma proposta de venda ou de publicidade que se dirija aos
consumidores do mesmo Estado.

A este proposito, hd que recordar que, por um lado, o titular de uma marca estd habilitado, com
fundamento na diretiva relativa as marcas e no regulamento sobre a marca comunitdria, a proibir que
um terceiro use, sem o seu consentimento, um sinal idéntico a referida marca quando esse uso ocorra
na vida comercial, seja feito para produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais a marca estd
registada e prejudique ou possa prejudicar as funcdes da marca (acérdio de 23 de margo de 2010,
Google France e Google, C-236/08 a C-238/08, Colet., p. I-2417, n.° 49 e jurisprudéncia referida).

Por outro lado, em conformidade com a diretiva relativa ao direito de autor, é conferido aos autores
um direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer forma de distribuicao ao publico, pela venda ou
por outra forma, do original das suas obras ou de cdpias delas. A distribuicdo ao publico caracteriza-se
por uma série de operacdes que vao, pelo menos, da celebracio de um contrato de venda a sua
execucdo por meio da entrega a um elemento do publico. Um comerciante é, por isso, responsavel
por qualquer operacao realizada por ele préprio ou por sua conta que dé lugar a uma «distribuicdo ao
publico» num Estado-Membro em que os bens distribuidos sdo protegidos por um direito de autor (v.,
neste sentido, acérdao Donner, ja referido, n.” 26 e 27).

Nestas condigdes, o direito da Unido exige que essa venda seja considerada, no territério de um
Estado-Membro, como uma forma de distribuicdo ao publico, na acecdo da diretiva relativa ao direito
de autor, ou como estando abrangida por um uso na vida comercial, na ace¢do da diretiva relativa as
marcas e do regulamento sobre a marca comunitdria. A existéncia de tal distribuicdo ao publico deve
ser considerada comprovada em caso de celebracio de um contrato de venda e de expedicao.

Nao é contestado que, no caso do processo principal, a Rolex seja titular na Dinamarca dos direitos de
autor e de marcas que a mesma reivindica e que o relégio em causa nesse processo constitua uma
mercadoria de contrafacdo e uma mercadoria-pirata na acecdo do artigo 2.°, n.° 1, alineas a) e b), do
regulamento aduaneiro. Também nédo é contestado que a Rolex tinha o direito de fazer valer os seus
direitos no caso de essa mercadoria ter sido colocada a venda por um comerciante estabelecido nesse
Estado-Membro, pois, nesse caso, ao fazer essa venda a titulo comercial, aquele estaria a usar, quando
de uma distribuicdo ao publico, os seus direitos na vida comercial. Cumpre ainda, por conseguinte, a
fim de responder as questdes submetidas, verificar se o titular de direitos de propriedade intelectual,
tal como a Rolex, pode ter direito 8 mesma protecido dos seus direitos no caso de, como no processo
principal, a mercadoria em causa ter sido vendida a partir de um sitio Internet de venda online
situado num pais terceiro em cujo territério essa protecdo ndo ¢ aplicavel.

E, por certo, verdade que a simples acessibilidade de um sitio Internet no territério coberto por essa
protecdo ndo basta para concluir que as propostas de venda divulgadas nesse sitio se destinam a
consumidores situados nesse territério (v. acérddo L'Oréal e o., ja referido, n.° 64).

Todavia, o Tribunal de Justica ja declarou que pode haver violacdo de direitos assim protegidos
quando, mesmo antes da sua chegada ao territério coberto por essa protecdo, mercadorias
provenientes de paises terceiros forem objeto de um ato comercial dirigido aos consumidores situados
nesse territorio, tal como uma venda, uma proposta de venda ou uma publicidade (v., neste sentido,
acordao Philips e Nokia, ja referido, n.° 57 e jurisprudéncia referida).

Assim, mercadorias provenientes de um Estado terceiro e que constituam uma imitacio de um
produto protegido na Unido Europeia por um direito de marca ou uma cépia de um produto
protegido na Unido por um direito de autor, um direito conexo, um desenho ou um modelo podem
violar esses direitos e, portanto, ser qualificadas de «mercadorias de contrafacio» ou de
«mercadoria-pirata» quando estiver provado que elas se destinam a uma colocacdo a venda na Unido,
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estando tal prova produzida, nomeadamente, quando se mostre que as referidas mercadorias foram
objeto de uma venda a um cliente na Unido ou de uma proposta de venda ou de uma publicidade
dirigida aos consumidores na Unido (v., neste sentido, acérdao Philips e Nokia, ja referido, n.” 78).

Ora, é facto assente que, no processo principal, a mercadoria em causa foi vendida a um cliente na
Unido, ndo sendo esta situacdo, portanto, de forma alguma compardvel a situacdo dos produtos
propostos num «sitio de mercado online» nem, tio-pouco, a dos produtos introduzidos no territério
aduaneiro da Unido em regime suspensivo. Por consequéncia, o simples facto de essa venda ter sido
feita a partir de um sitio Internet de venda online situado num pais terceiro ndo pode ter o efeito de
privar o titular de um direito de propriedade intelectual sobre a mercadoria objeto da venda da
protecdo resultante do regulamento aduaneiro, ndo sendo necessirio verificar se tal mercadoria foi
também objeto, antes da venda, de uma proposta ao publico ou de publicidade dirigida aos
consumidores da Unido.

Em face das consideragdes precedentes, deve responder-se as questdes submetidas que o regulamento
aduaneiro deve ser interpretado no sentido de que o titular de um direito de propriedade intelectual
sobre uma mercadoria vendida a uma pessoa residente no territério de um Estado-Membro a partir
de um sitio Internet de venda online situado num pais terceiro beneficia, a partir do momento em
que essa mercadoria entra no territério desse Estado-Membro, da protegdo garantida a esse titular
pelo referido regulamento devido ao simples facto da aquisicio da referida mercadoria. Para esse
efeito, também ndo é necessirio que, antes da venda, a mercadoria em causa tenha sido objeto de
uma proposta de venda ou de publicidade dirigida aos consumidores desse mesmo Estado.

Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o
6rgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas efetuadas pelas
outras partes para a apresentacido de observacoes ao Tribunal de Justica ndo sdo reembolsaveis.

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

O Regulamento (CE) n.” 1383/2003 do Conselho, de 22 de julho de 2003, relativo a intervenciao
das autoridades aduaneiras em relacao as mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de
propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que violem esses direitos, deve ser
interpretado no sentido de que o titular de um direito de propriedade intelectual sobre uma
mercadoria vendida a uma pessoa residente no territério de um Estado-Membro a partir de um
sitio Internet de venda online situado num pais terceiro beneficia, a partir do momento em que
essa mercadoria entra no territorio desse Estado-Membro, da protecao garantida a esse titular
pelo referido regulamento devido ao simples facto da aquisicio da referida mercadoria. Para esse
efeito, também ndo é necessario que, antes da venda, a mercadoria em causa tenha sido objeto de
uma proposta de venda ou de publicidade dirigida aos consumidores desse mesmo Estado.

Assinaturas
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