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importados — Compartimentacdao artificial dos mercados entre Estados-Membros»

Introducio

1. Nas minhas Conclusdes comuns aos processos C-147/20, C-204/20 e C-224/20, apresentadas
hoje, analiso um conjunto de questoes relativas ao direito de o titular de uma marca se opor a sua
utilizacdo por um terceiro no ambito do comércio paralelo de medicamentos. Estas questoes estao
principalmente relacionadas, mas ndo apenas, com as novas regras do direito da Unido destinadas
a lutar contra os medicamentos falsificados.

2. As presentes conclusdes constituem, de algum modo, um adicional das referidas conclusoes, na
medida em que também dizem respeito ao direito de o titular de uma marca se opor a sua
utilizacdo por um terceiro no ambito do comércio paralelo de medicamentos.

3. No entanto, trata-se de uma situacdo bem especifica. Por um lado, as marcas em questao nao

sdo as apostas pelo titular nos produtos que sdo objeto do comércio paralelo, que sao
medicamentos genéricos, mas sim as utilizadas para os medicamentos de referéncia destes

! Lingua original: francés.

PT

ECLIL:EU:C:2022:27 1




CONCLUSOES DE M. SzZPUNAR — PROCESSOS APENSOs C-253/20 e C-254/20
IMmPEXECO E PI PHARMA

genéricos. Por outro lado, os dois tipos de medicamentos, isto ¢, os medicamentos de referéncia e
os medicamentos genéricos, sdo fabricados por entidades associadas, pelo que é provavel que se
trate, na realidade, do mesmo medicamento sob duas marcas diferentes.

4. A questdo que se coloca é, portanto, a de saber se, em tal situagdo, se aplicam as regras
estabelecidas pelo Tribunal de Justica na sua jurisprudéncia na matéria, regras que analisei
amplamente nas minhas Conclusdes nos processos pendentes C-147/20, C-204/20 e C-224/20.

Quadro juridico

5. O artigo 9.°, n.* 2 e 3, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de
2009, sobre a marca da Unido Europeia? conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424°
(a seguir «Regulamento n.> 207/2009»), dispunha*:

«2. Sem prejuizo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depdsito ou da data de
prioridade da marca da Unido Europeia, o titular dessa marca da Unido Europeia fica habilitado a
proibir que terceiros, sem o seu consentimento, facam uso, no decurso de operagdes comerciais,
de qualquer sinal em relacdo aos produtos ou servigos caso o sinal seja:

a) Idéntico a marca da Unido Europeia e seja utilizado para produtos ou servicos idénticos aqueles
para os quais a marca da Unido Europeia foi registada;

[...]
3. Ao abrigo do n.” 2, pode ser proibido, nomeadamente:
a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;

b) Oferecer os produtos, coloci-los no mercado ou armazend-los para esses fins, ou oferecer ou
prestar servicos sob o sinal;

[...]»
6. Nos termos do artigo 13.° deste regulamento:

«1. A marca da Unido Europeia ndo confere ao seu titular o direito de proibir a sua utilizacdo para
produtos que tenham sido comercializados no espago econémico europeu sob essa marca pelo
titular ou com o seu consentimento.

2. O n. 1 néo é aplicavel sempre que motivos legitimos justifiquem que o titular se oponha a
comercializacdo posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado dos produtos seja
modificado ou alterado apds a sua colocacdo no mercado.»

2 JO2009,L78,p.1.
3 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21).

* O Regulamento n.° 207/2009 foi revogado pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de
2017, sobre a marca da Unido Europeia (JO 2017, L 154, p. 1), com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017. Tendo em conta as datas em
que ocorreram os factos do processo principal, é, todavia, a luz do Regulamento n.° 207/2009 que devem ser examinadas os presentes
processos.
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7. O 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 legislacbes dos Estados-Membros em matéria de
marcas®, dispunha®:

«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 para produtos ou servicos idénticos aqueles para os quais a
marca foi registada;

[...]

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

a) Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;

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

[...]»
8. Nos termos do artigo 7.° desta diretiva:

«1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos
comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

2. O n.°1 ndo é 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 apos a sua colocagdo no mercado.»

Factos do processo principal, tramitacao do processo e questdes prejudiciais

9. A Novartis AG, sociedade de direito suico, é a sociedade-mée do grupo mundial Novartis, que
opera na producdo de medicamentos. Este grupo inclui, nomeadamente, as divisdes Novartis
Pharmaceuticals e Sandoz, que sdo responsaveis, respetivamente, pelo desenvolvimento dos
medicamentos de marca (medicamentos de referéncia) e pela producdo de medicamentos
genéricos. Estas duas divisdes operam como Novartis Pharma NV e Sandoz NV, no mercado
belga dos medicamentos, e Novartis Pharma BV e Sandoz BV, no mercado neerlandés.

10. Os processos principais dizem respeito a medicamentos de referéncia, produzidos e
comercializados pela divisdo Novartis Pharmaceuticals, e a medicamentos genéricos derivados
desses medicamentos de referéncia, comercializados pela divisio Sandoz. Concretamente,
trata-se do medicamento comercializado na Bélgica e nos Paises Baixos sob a marca da Unido
Europeia Femara e do seu medicamento genérico Letrozol Sandoz 2,5 mg (processo C-253/20),

> JO 2008, L 299, p. 25.

¢ A Diretiva 2008/95 foi revogada pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que
aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1), com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019.
No entanto, tendo em conta as datas em que ocorreram os factos do processo principal, os presentes processos devem ser apreciados
atendendo a Diretiva 2008/95.
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bem como do medicamento de referéncia comercializado sob as marcas Benelux Rilatine (na
Bélgica) e Rilatin (nos Paises Baixos) e do medicamento genérico Metilfenidato HCI Sandoz
10 mg comercializado nos Paises Baixos (processo C-254/20).

11. A Impexeco NV e a PI Pharma NV, sociedades de direito belga, operam no comércio paralelo
de medicamentos.

12. No processo C-253/20, por carta de 28 de outubro de 2014, a Impexeco informou a Novartis
da sua intencdo de colocar no mercado belga, a partir de 1 de dezembro de 2014, o medicamento
Femara 2,5 mg x 100 comprimidos (letrozol), importado dos Paises Baixos. Segundo a decisdo de
reenvio, a Impexeco pretendia, na realidade, comercializar o medicamento Letrozol Sandoz
2,5 mg, reacondicionado numa nova embalagem externa na qual seria aposta a marca Femara. A
Novartis opds-se a importacao paralela pretendida pela Impexeco, alegando que o seu direito
sobre a marca Femara ndo estava esgotado, pelo que a remarcacio do produto genérico
importado, por aposicdo da marca do medicamento de referéncia da Novartis, constituia uma
violagdo manifesta deste direito e era suscetivel de induzir o ptblico em erro.

13. Em julho de 2016, a Impexeco procedeu a comercializacdo, na Bélgica, do medicamento
Letrozol Sandoz 2,5 mg, reacondicionado e remarcado deste modo. Considerando que esta
comercializacdo violava os seus direitos de marca, em 16 de novembro de 2016, a Novartis
intentou uma acdo contra a Impexeco no stakingsrechter te Brussel (Tribunal de Comércio de
Bruxelas, Bélgica).

14. Por outro lado, por carta de 10 de abril de 2017, a Impexeco informou a Novartis da sua
intencdo de comercializar na Bélgica o medicamento Femara 2,5 mg, acondicionado numa
embalagem de 30 comprimidos, importado dos Paises Baixos e com nova etiqueta. De acordo
com a decisdo de reenvio, a Impexeco pretendia etiquetar de novo o medicamento Letrozol
Sandoz 2,5 mg e apor-lhe a marca Femara.

15. No processo C-254/20, por carta de 30 de junho de 2015, a PI Pharma informou a Novartis
Pharma NV da sua intencdo de colocar no mercado belga o medicamento Rilatine 10 mg x 20
comprimidos, importado dos Paises Baixos. Resulta da decisdo de reenvio que a PI Pharma
pretendia, na realidade, comercializar o medicamento Metilfenidato Sandoz 10 mg,
reacondicionado numa nova embalagem externa, apondo-lhe a marca Rilatine. A Novartis
comunicou a sua oposicdo a importacdo paralela pretendida pela PI Pharma, alegando que, uma
vez que o seu direito sobre a marca Rilatine ndo estava esgotado, a remarcacdo do produto
genérico importado por aposicdo da marca do medicamento de referéncia da Novartis constituia
uma violacdo manifesta desse direito e era suscetivel de induzir o publico em erro.

16. Em outubro de 2016, a PI Pharma procedeu a comercializacdo na Bélgica do medicamento
reacondicionado e remarcado deste modo. Considerando que esta comercializacdo violava os
seus direitos de marca, em 28 de julho de 2017, a Novartis intentou uma agdo contra a PI Pharma
no stakingsrechter te Brussel (Tribunal de Comércio de Bruxelas de Bruxelas).

17. O érgao jurisdicional de reenvio refere que, embora os precos respetivos dos medicamentos
de referéncia e dos medicamentos genéricos em causa sejam idénticos ou quase idénticos na
Bélgica, os precos destes mesmos medicamentos genéricos nos Paises Baixos sdo, todavia,
claramente inferiores aos praticados na Bélgica. Esta diferenca de preco justifica a existéncia do
comércio paralelo desses medicamentos entre estes dois Estados-Membros.
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18. Por duas Sentencas proferidas em 12 de abril de 2018, o stakingsrechter te Brussel (Tribunal
de Comércio de Bruxelas) julgou procedentes as duas agdes intentadas pela Novartis contra a
Impexeco e a PI Pharma, com fundamento no facto de, nomeadamente, a remarcacdo do
produto genérico em causa, por aposicdo da marca do medicamento de referéncia, violar o
direito de marca da Novartis decorrente, respetivamente, do artigo 9.°, n.° 2, alinea a), do
Regulamento n.° 207/2009 e do artigo 2.20, n.° 1, alinea a), da Convenc¢ao Benelux em Matéria de
Propriedade Intelectual (Marcas e Desenhos ou Modelos)’, e, em consequéncia, ordenou a
cessacdo dessa pratica. A Impexeco e a PI Pharma interpuseram recurso dessas sentencas para o
6rgdo jurisdicional de reenvio.

19. Foi nestas circunstancias que o Hof van beroep te Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas,
Bélgica) decidiu suspender a instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questoes
prejudiciais (idénticas nos dois processos):

«1) Devem os artigos 34.° a 36.° TFUE ser interpretados no sentido de que, no caso de um
medicamento de marca (medicamento de referéncia) e um medicamento genérico serem
introduzidos no mercado no [Espaco Econdémico Europeu (EEE)] por sociedades
economicamente ligadas, a oposicdo de um titular de marca a comercializacdo posterior do
medicamento genérico por um importador paralelo apés o reacondicionamento deste
medicamento genérico através da aposicio da marca do medicamento de marca
(medicamento de referéncia) no pais da importacdo pode levar a uma compartimentagio
artificial dos mercados dos Estados-Membros?

2) Em caso de resposta afirmativa a esta questdo, deve a oposicdo do titular da marca contra a
aposicdo da nova marca ser analisada a luz dos requisitos [enunciados no n.° 79 do Acérdao
Bristol-Myers Squibb e 0.%]?

3) E relevante, para a resposta a estas questdes, que o medicamento genérico e o medicamento
de marca (medicamento de referéncia) sejam idénticos ou tenham o mesmo efeito
terapéutico na acecdo do artigo 3.°, § 2, do [...] [Decreto Real de 19 de abril de 2001, Relativo
[a Importacdo Paralela de Medicamentos para Uso Humano e a Distribuicdo Paralela de
Medicamentos para Uso Humano e Veterinario?]?»

20. Os pedidos de decisdo prejudicial deram entrada no Tribunal de Justica em 9 de junho de
2020. Foram apresentadas observagdes escritas pelas partes no processo principal e pela Comissao
Europeia. Néao foi realizada audiéncia. As partes responderam por escrito as perguntas do
Tribunal de Justica.

Analise

21. Antes de mais, devo assinalar que, embora o érgdo jurisdicional de reenvio coloque as suas
questdes na perspetiva das disposicoes do Tratado relativas a livre circulacio de mercadorias,
considero que se deve procurar a resposta no direito das marcas da Unido.

7 Convengéo de 25 de fevereiro de 2005, assinada, em Haia, pelo Reino da Bélgica, pelo Grao-Ducado do Luxemburgo e pelo Reino dos
Paises Baixos.

8 Acérdao de 11 de julho de 1996 (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, a seguir «Acérdao Bristol-Myers Squibb e 0.», EU:C:1996:282).
°  Moniteur belge de 30 de maio de 2001, p. 17 954.
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22. Assim, com as suas questOes prejudiciais, que proponho analisar em conjunto, o érgao
jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 13.° do Regulamento n.° 207/2009 e o
artigo 7.° da Diretiva 2008/95 devem ser interpretados no sentido de que, se um medicamento de
referéncia e um medicamento genérico foram colocados no mercado no EEE por empresas
economicamente associadas, o titular da marca nesse medicamento de referéncia ja ndo estd
habilitado a opor-se a comercializacdo posterior do medicamento genérico por um importador
paralelo depois de esse medicamento genérico ter sido reacondicionado apondo-se a marca do
medicamento de referéncia no Estado-Membro de importacdo, quando, por um lado, estdo
preenchidas as condigoes estabelecidas na jurisprudéncia do Tribunal de Justica relativamente a
essa oposicdo e, por outro, os dois medicamentos sdo idénticos ou tém os mesmos efeitos
terapéuticos.

23. Comecarei por uma breve recapitulacdo da jurisprudéncia do Tribunal de Justica na matéria.

Resenha da jurisprudéncia do Tribunal de Justica

24. No seu Acdordao Centrafarm e de Peijper’, que ja dizia respeito a importacdo paralela de
medicamentos, o Tribunal de Justica consagrou, em nome da livre circulacdo de mercadorias, o
principio do esgotamento do direito de o titular de uma marca se opor a comercializagdo, por um
terceiro e sem a autorizacdo desse titular, de um produto com essa marca que foi anteriormente
colocado no mercado doutro Estado-Membro com o consentimento desse titular''.

25. No que respeita ao direito de o titular de uma marca se opor a comercializacdo sob essa marca
de um produto que foi reacondicionado numa nova embalagem, o Tribunal de Justica
pronunciou-se, no seu Acordio Hoffmann-La Roche’?, no sentido de que, em tal situacdo, a
oposicao do titular da marca é, em principio, justificada. Com efeito, segundo o Tribunal de
Justica, admitir a comercializacdo do produto que ostenta uma marca apdés o seu
reacondicionamento numa nova embalagem equivale a reconhecer ao comerciante paralelo uma
certa faculdade que, em circunstancias normais, estd reservada ao titular da marca®, a saber a de
apor a marca na nova embalagem.

26. No entanto, a utilizacdo pelo titular da marca do seu poder de oposicdo €é suscetivel de
constituir um entrave dissimulado as trocas comerciais entre Estados-Membros. Seria esse o
caso, nomeadamente, se o reacondicionamento fosse efetuado de modo que nem a identidade de
origem do produto nem o seu estado originario fossem afetados. O estado originario do produto
ndo é afetado, nomeadamente, quando este é acondicionado numa embalagem dupla e o
reacondicionamento diz apenas respeito a embalagem externa, ou quando o reacondicionamento
é controlado por uma autoridade publica. Com efeito, nessas circunsténcias, o facto de o titular da
marca utilizar embalagens diferentes para o mesmo produto em diversos Estados-Membros e de
se opor, em seguida, ao reacondicionamento numa nova embalagem com vista a importacao
paralela deste produto contribui para compartimentar artificialmente os mercados entre
Estados-Membros ™.

1 Acérdao de 31 de outubro de 1974 (16/74, EU:C:1974:115). Na jurisprudéncia anterior do Tribunal de Justica, este acérdao é referido
como «Acdrddo Winthrop».

1 V. n.° 1 do dispositivo.

12 Acérdao de 23 de maio de 1978 (102/77, a seguir «Acérddo Hoffmann-La Roche», EU:C:1978:108, n.° 1 do dispositivo).
3 Acérdio Hoffmann-La Roche (n.° 11).

4 Acérdio Hoffmann-La Roche (n.* 9 e 10).
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27. Por conseguinte, o Tribunal de Justica decidiu que constitui uma restricdo dissimulada no
comércio entre os Estados-Membros uma oposicdo do titular de uma marca a comercializacao
sob a sua marca de um produto que foi reacondicionado numa nova embalagem

— se se demonstrar que o exercicio do direito de marca pelo seu titular, dado o sistema de
comercializacdo por ele aplicado, contribui para estabelecer uma compartimentacio artificial
entre os mercados dos Estados-Membros;

— se se demonstrar que a reembalagem nao podera afetar o estado originario do produto;

— se o titular da marca for previamente avisado da colocag¢do no mercado do produto reembalado;
e

— se se indicar, na nova embalagem, quem procedeu ao reacondicionamento do produto *.

28. O principio do esgotamento do direito de o titular de uma marca se opor a comercializacdo,
sem a sua autorizacdo, de um produto que ostenta essa marca e que ja foi colocado no mercado
noutro Estado-Membro com o seu consentimento foi em seguida validado pelo legislador da
Unido no artigo 7.° da Diretiva 89/104/CEE". Esta disposicdo foi reproduzida, em termos
substancialmente idénticos, no artigo 13.° do Regulamento n.° 207/2009 e no artigo 7.° da
Diretiva 2008/95.

29. No entanto, o Tribunal de Justica continua a interpretar estas duas disposicoes a luz da
liberdade de circulacdo de mercadorias, considerando que prosseguem o mesmo objetivo que o
atual artigo 36.° TFUE, pelo que a sua jurisprudéncia estabelecida com base nesta ultima
disposicdao !’ continua atual **.

30. Esta jurisprudéncia foi, no entanto, precisada e completada relativamente a um certo nimero
de aspetos pelos acordaos posteriores do Tribunal de Justica.

31. Assim, o Tribunal de Justica precisou, nomeadamente, que a oposicio do titular a
comercializacdo sob uma marca que lhe pertence de um produto que foi reacondicionado numa
nova embalagem contribui para a compartimentacdo dos mercados se esse reacondicionamento
for necessario para comercializar o produto no Estado-Membro de importacao. Essa necessidade
surge quando o produto ndo pode ser comercializado na sua embalagem de origem em virtude da
legislacdo ou das praticas no referido Estado-Membro ¥.

32. Por outro lado, foi acrescentada uma condicdo suplementar para que o titular de uma marca
ndo se possa opor a comercializacdo do produto sob a sua marca apés o seu reacondicionamento
numa nova embalagem, a saber, que a apresentacdo do produto reacondicionado nado possa
prejudicar a reputacdo da marca e a do seu titular, o que seria nomeadamente o caso se a nova
embalagem fosse defeituosa, de ma qualidade ou pouco cuidada®.

5 Acérdido Hoffmann-La Roche (n.° 1b do dispositivo).

¢ Primeira Diretiva 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).

17" Mais precisamente, do artigo 36.° do Tratado CEE.

18 V. Acérdéo Bristol-Myers Squibb e o. (n.* 40, 41 e 50).

19 Acérdao Bristol-Myers Squibb e o. (n.” 52 a 56 e n.° 3, primeiro travessdo, do dispositivo).
% Acérdéo Bristol-Myers Squibb e o. (n.* 75 a 77 e n.° 3, quarto travessio, do dispositivo).
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33. Por ultimo, o Tribunal de Justica declarou que as condi¢des que devem estar preenchidas para
que o titular de uma marca nao se possa opor a comercializacdo sob essa marca de um produto
que tenha sido reacondicionado, nomeadamente a condicdo de necessidade, aplicam-se nao
apenas nos casos do reacondicionamento numa nova embalagem mas também nos casos de um
reacondicionamento que consiste numa nova rotulagem aposta na embalagem de origem?..

«Aposi¢do de nova marca» (rebranding) e Acorddo Upjohn

34. O Tribunal de Justica também foi confrontado com o problema da oposicdo do titular de
marcas a comercializacdo do seu produto na situacdo em que o comerciante paralelo tenha
aposto neste ndo a marca sob a qual esse produto foi colocado no mercado mas uma outra
marca, pertencente também a esse titular, sob a qual produtos idénticos sdo comercializados com

o seu consentimento no Estado-Membro de importacao.

35. No seu Acérdao Centrafarm* o Tribunal de Justica considerou que a garantia de proveniéncia
do produto, que é a funcdo essencial da marca, ficaria comprometida se fosse possivel a um
terceiro apor pela primeira vez a marca num produto, ainda que este fosse original. Assim,
mesmo no caso em que o fabricante é titular de varias marcas para o mesmo produto, tem o
direito de, tendo em atencdo o artigo 36.°, primeiro periodo, CEE?®, se opor a comercializacdao
desse produto por um terceiro, sob uma dessas marcas, se ndo aposta por esse titular*. Ainda
assim, o Tribunal de Justica observou que a pratica que consiste em um fabricante utilizar
marcas diferentes para o mesmo produto em diferentes Estados-Membros pode ser prosseguida
com o objetivo de compartimentar artificialmente os mercados. Em tal situacdo, a oposicao do
titular da marca a sua utilizacdo por um terceiro constituiria uma restricdo dissimulada ao
comércio entre os Estados-Membros, na ace¢do do artigo 36.°, segundo periodo, CEE*. Cabe ao
juiz que conhece do mérito decidir se era essa a intencao do referido titular.

36. Embora o processo que deu origem ao Acérdao Upjohn? dissesse respeito a uma situacao
semelhante, o enquadramento juridico era, no entanto, diferente. Com efeito, este processo foi
iniciado apds a entrada em vigor da Diretiva 89/104 e apés a prolacdo do Acérdao Bristol-Myers
Squibb e 0., no qual o Tribunal de Justica precisou as condi¢oes que devem estar reunidas para que
o titular de uma marca néo se possa opor a comercializacdo sob a sua marca de um produto que foi
reacondicionado numa nova embalagem por um comerciante paralelo. Por conseguinte,
tratava-se da questdo de saber se os principios estabelecidos no Acérdao Bristol-Myers Squibb
e o. podiam ser aplicados na situacdo da substituicio de uma marca por outra pertencente ao
mesmo titular, e se essa aplicacdo estava condicionada pela vontade deliberada deste titular de
compartimentar os mercados entre Estados-Membros?.

2 Acérdao de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o. (C-348/04, EU:C:2007:249, n.* 28 a 31 e n.° 1 do dispositivo).

2 Acérdao de 10 de outubro de 1978 (3/78, a seguir «Acérdao Centrafarm», EU:C:1978:174). Na jurisprudéncia anterior do Tribunal de
Justica, é feita referéncia a este acérddo sob o nome de «Acérddo American Home Products».

% Atualmente artigo 36.°, primeiro periodo, TFUE.

#  Acérdao Centrafarm, n. 12 a 18.

% Atualmente artigo 36.°, segundo periodo, TFUE.

% Acérdao Centrafarm, n. 19 a 23.

7 Acérdao de 12 de outubro de 1999 (C-379/97, a seguir «Acérdao Upjohn», EU:C:1999:494).

% V. Conclusdes do advogado-geral F. G. Jacobs no processo Upjohn (C-379/97, EU:C:1998:559, n.° 20).

8 ECLI:EU:C:2022:27



CONCLUSOES DE M. SzZPUNAR — PROCESSOS APENSOs C-253/20 e C-254/20
IMmPEXECO E PI PHARMA

37. No Acérdao Upjohn, o Tribunal de Justica comecgou por declarar que o artigo 7.° da Diretiva
89/104, relativo ao esgotamento do direito conferido pela marca sob a qual um produto foi
colocado no mercado com o consentimento do titular, ndo se aplica no caso de um comerciante
paralelo ter substituido essa marca por outra pertencente ao mesmo titular. Consequentemente,
o processo devia ser julgado a luz dos artigos 30.° e 36.° CE (atualmente artigos 34.° e 36.° TFUE) ».

38. Em seguida, o Tribunal de Justica declarou que nao existia, entre a reposicdo da marca de
origem apoés o reacondicionamento do produto e a sua substituicdo por outra marca, qualquer
diferenca objetiva suscetivel de justificar que a condicdo de compartimentacdo artificial dos
mercados® seja diferentemente aplicada, constituindo estas duas praticas uma utilizagdo, pelo
comerciante paralelo, de uma marca que néo lhe pertence?'.

39. Por conseguinte, o Tribunal de Justica decidiu que, na medida em que o direito das marcas do
Estado-Membro de importacdo permite ao titular opor-se a substituicao, por um terceiro, de uma
marca que lhe pertence, por outra e que essa substituicdo é necessaria para que o produto seja
comercializado no referido Estado-Membro, existem obsticulos ao comércio entre os
Estados-Membros que provocam a compartimentacdo dos mercados, quer essa
compartimentacio tenha sido pretendida ou nio por esse titular?.

40. O Acoérdao Upjohn podia ter servido de base para a solucdo dos presentes processos. No
entanto, devo formular algumas reservas em relacdo a esse acérdio na medida em que este
rejeita, com uma certa ligeireza, a alteracdo legislativa introduzida com a Diretiva 89/104 e com o
artigo 7.° desta.

41. Com efeito, em primeiro lugar, ao decidir o processo que deu origem a esse acdrdao
considerando as disposi¢des do Tratado CE, o Tribunal de Justica afastou-se da sua prépria
jurisprudéncia segundo a qual a problematica em causa devia ser analisada apenas tendo em
atencdo a Diretiva 89/104, cujo artigo 7.° «regulamente[va] de modo completo a questio do
esgotamento do direito de marca no que respeita aos produtos colocados no comércio na
[Unido]»*,

42. Em segundo lugar, ao considerar que ndo havia nenhuma diferenca entre a reposicdo da
marca de origem e a sua substituicdo por outra marca pertencente ao mesmo titular, o Tribunal
de Justica ndo tomou em conta a circunstancia de que, apds a entrada em vigor do artigo 7.° da
Diretiva 89/104, se tratava, na primeira situacdo, de uma marca cujo direito estava, em principio,
esgotado ex lege. Consequentemente, a utilizacdo dessa marca por um terceiro era legitima.

43. Por ultimo, em terceiro lugar, ha que observar que, ao julgar contraria ao Tratado a oposicao
do titular da marca a sua utilizacdo para substituir outra marca, o Tribunal de Justica declarou
implicitamente a incompatibilidade da Diretiva 89/104* com o Tratado. Com efeito, o «direito
de marca no Estado-Membro de importagao», referido no n.> 39 do Acérdao Upjohn, nédo é outro
sendo o que foi harmonizado por esta diretiva, cujo artigo 5.°, n.° 1, alinea a), conferia
precisamente ao titular o direito de proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, fizesse

¥ Acérdao Upjohn (n.” 27 e 28).

% No sentido do Acérdéo Bristol-Myers Squibb e o.

31 Acérdao Upjohn (n.” 37 e 38).

% Acérdao Upjohn (n.° 39).

% Acérdao Bristol-Myers Squibb e o. (n.* 25 e 26 e n.° 1 do dispositivo).

E, por extensio, de todos os atos posteriores do direito das marcas da Unido, cujas disposi¢des relevantes séo, no essencial, idénticas as
desta diretiva.
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uso na vida comercial de qualquer sinal idéntico a marca para produtos ou servicos idénticos
aqueles para os quais a marca foi registada®. Ora, as instituicdes da Unido tém tanto a obrigacao
de respeitar as regras do Tratado como os Estados-Membros *.

44. Dito isto, ndo proponho voltar a solucdo adotada no Acérdiao Upjohn. O direito das marcas
ndo deve impedir a livre circulacdo de mercadorias se tal ndo for necessirio para proteger a
funcao essencial das marcas que é a garantia de proveniéncia dos produtos. Esta solucdo deve, em
contrapartida, decorrer de uma interpretacao mais flexivel do direito derivado, efetuada a luz do
Tratado, tal como interpretado pelo Tribunal de Justica.

Proposta de uma nova abordagem relativa a aposi¢do de nova marca

45. O Tribunal de Justica considerou, no seu Acérdao Bristol-Myers Squibb e o., que o
artigo 7.° da Diretiva 89/104% retomava a sua jurisprudéncia que, ao interpretar os
artigos 30.° e 36.°, CEE®*, reconheceu no direito da Unido o principio do esgotamento do direito de
marca®.

46. Em seguida, o Tribunal de Justica recordou, em resposta a um argumento relativo, no
essencial, ao ambito de aplicacdo mais restrito do artigo 7.°, n.° 1, da Diretiva 89/104 face a sua
jurisprudéncia relativa ao artigo 36.° CEE, que resulta dessa jurisprudéncia que o direito exclusivo
do titular de apor a marca num produto deve, em determinadas circunstancias, considerar-se
esgotado para permitir a um importador comercializar sob essa marca produtos que foram
colocados em circulagdo noutro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento.
Assim, uma interpretacdo mais restritiva do artigo 7.°, n.° 1, da Diretiva 89/104 implicaria uma
alteracdo importante dos principios decorrentes dos artigos 30.° e 36.° CE. Ora, tal efeito seria
inadmissivel face a obrigacao de conformidade das diretivas com o Tratado™.

47. No que respeita ao artigo 7.°, n.° 2, da Diretiva 89/104, o Tribunal de Justica considerou que,
uma vez que este artigo prossegue a mesma finalidade que o artigo 36.° CEE, a saber, conciliar os
interesses da protecao dos direitos de marca com os da livre circulacdo de mercadorias, estas duas
disposicoes devem ser interpretadas de modo idéntico, baseando-se na jurisprudéncia do Tribunal
de Justica desenvolvida no ambito do artigo 36.° CEE*. Este mesmo principio foi recordado no
n.° 30 do Acérdao Upjohn, sem que, no entanto, o Tribunal de Justica dai retire as consequéncias
subsequentes.

48. No entanto, na minha opinido, ha que retirar plenamente as consequéncias que decorrem da
jurisprudéncia do Tribunal de Justica relativa ao esgotamento do direito de marca no contexto da
livre circulacdo de mercadorias no mercado interno. Embora, em conformidade com esta
jurisprudéncia, as disposi¢oes de atos posteriores do direito das marcas da Unido equivalentes ao
artigo 7.° da Diretiva 89/104 regulamentem de forma completa a questdo desse esgotamento e
devam ser interpretadas de forma idéntica as disposicoes pertinentes do Tratado, tal como estas

% V., também, artigo 9.°, n.° 2, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009 e artigo 5.°, n.° 1, alinea a), da Diretiva 2008/95.
% Acérdao Bristol-Myers Squibb e o. (n.° 36).

7 Nos presentes processos, artigo 13.° do Regulamento n.> 207/2009 e artigo 7.° da Diretiva 2008/95.

% Atualmente, artigos 34.° e 36.° TFUE.

*  Acérdao Bristol-Myers Squibb e o. (n.° 31).

% Acérdéo Bristol-Myers Squibb e o. (n.* 32 a 36).

# Acérdéo Bristol-Myers Squibb e o. (n.* 40 e 41).
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foram, por sua vez, interpretadas pelo Tribunal de Justica, entdo é também a sua jurisprudéncia
relativa a substituicdo, pelo comerciante paralelo, de uma marca por outra pertencente ao
mesmo titular que deve orientar a interpretacdo do direito derivado.

49. Com efeito, importa que observar que o Acérddao Centrafarm foi proferido muito antes da
adocdo da Diretiva 89/104. Assim, ja era claro, no momento da adogdo desta diretiva, que as
disposicoes do Tratado relativas a livre circulacdo de mercadorias ndo permitiam ao titular de
uma marca compartimentar os mercados entre os Estados-Membros utilizando, para o mesmo
produto, marcas diferentes em diferentes Estados-Membros e, depois, opondo-se a substituicao,
por um comerciante paralelo, da marca utilizada no Estado-Membro de exportacdo pela marca
utilizada no de importacdo. Esta jurisprudéncia foi seguidamente esclarecida no Acdrdao
Upjohn. Por um lado, o Tribunal de Justica abandonou a condicdo da vontade deliberada do
titular da marca de compartimentar os mercados, imposta no Acérddao Centrafarm. Por outro
lado, aplicou, nos casos de substituicio da marca, condi¢des estabelecidas no Acdérdio
Bristol-Myers Squibb e o. no ambito do reacondicionamento numa nova embalagem,
nomeadamente a condi¢do de necessidade, que limita fortemente o alcance do esgotamento dos
direitos exclusivos do titular da marca*.

50. Por conseguinte, embora as disposicoes do direito das marcas da Unido relativas ao
esgotamento do direito do titular da marca devam ser interpretadas de maneira idéntica a que
decorre, a este respeito, das disposicoes do Tratado tal como interpretadas pelo Tribunal de
Justica, o aspeto relativo a substituicdo das marcas deve também ser necessariamente tomado em
conta.

51. Embora a redagdo do artigo 13.° do Regulamento n.° 207/2009 e do artigo 7.° da Diretiva
2008/95, tomada a letra, ndo permita tal conclusdo, é a favor de uma interpretacao teleoldgica e
sistematica® que hd que chegar a essa conclusdo Alids, era o que preconizava ja o advogado-geral
F. G. Jacobs nas suas Conclusbes no processo Upjohn*.

52. Por conseguinte, ha que interpretar o artigo 13.° do Regulamento n.° 207/2009 e o artigo 7.° da
Diretiva 2008/95 no sentido de que o titular ndo pode proibir o uso da marca sob a qual o produto
em causa foi colocada no mercado por ele ou com o seu consentimento nem da marca sob a qual
produtos idénticos sdo colocados no mercado pelo mesmo titular ou com o seu consentimento
noutros Estados-Membros.

53. No entanto, é preciso ter em mente que, nos casos especificos em que a marca é aposta no
produto pelo comerciante paralelo apdés o reacondicionamento deste produto, sem o
consentimento do titular, as disposi¢des do direito das marcas da Unido relativas ao esgotamento
do direito do titular da marca devem ter em conta o Tratado, tal como interpretado pelo Tribunal
de Justica. E o que acontece, nomeadamente, no caso da substituicio da marca utilizada no
Estado-Membro de exportacdo por outra marca pertencente ao mesmo titular, uma vez que essa
substituicdo também implica uma reposicdo da marca. Ora, esta jurisprudéncia estabelece uma
série de requisitos que devem estar preenchidos para que o direito de marca esteja efetivamente
esgotado, ou seja, para que o titular ndo possa invocd-lo para impedir a sua utilizacdo por
terceiros®.

# Acérdao Upjohn (n. 42 a 45).

 No sentido da tomada em consideragdo dos requisitos decorrentes de atos superiores.
# C-379/97, EU:C:1998:559, n.* 16, 17 e 69.

% V.n.* 24 a 33 das presentes conclusdes.
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54. Com efeito, embora, segundo a ldgica que prevalece nas disposicdes em questdo do direito das
marcas da Unido, o esgotamento ocorra, por principio, desde que o produto que ostenta a marca
tenha sido comercializado na Unido e a possibilidade de oposicdo do titular da marca seja uma
excecdo condicionada pelo interesse legitimo do titular, o Tribunal de Justica inverteu esta légica
na sua jurisprudéncia relativa ao reacondicionamento*. Na logica desta jurisprudéncia, o alcance
do esgotamento esta limitado as situagdes em que estdo reunidas as condigdes enumeradas nessa
jurisprudéncia e que impedem o titular de invocar a sua marca a fim de proibir a sua utilizacdo por
um comerciante paralelo. Nao é, portanto, possivel interpretar separadamente estes dois nimeros
das disposicoes em questdo*, uma vez que o n.° 2, tal como interpretado pelo Tribunal de Justica,
determina o alcance do n.° 1.

55. Isto atenua fortemente a radicalidade da minha proposta com vista a alargar a aplicacdo destas
disposicoes no caso da substituicdo de uma marca por outra pertencente ao mesmo titular. Com
efeito, embora a maior parte das condicoes estabelecidas na jurisprudéncia do Tribunal de Justica,
para que o titular de uma marca ndo a possa invocar para se opor a comercializacdo de um
produto sob essa marca, tenham cardter subjetivo e se enquadrem do dominio do comerciante
paralelo, a condicdo de necessidade tem, por seu turno, um carater objetivo e limita fortemente a
liberdade desse comerciante paralelo.

56. Com efeito, segundo o Tribunal de Justica, a condicdo de necessidade estd preenchida quando
regulamentacgdes ou praticas no Estado-Membro de importacdo impedem a comercializagdo do
produto em causa no acondicionamento de origem. Em contrapartida, esta condi¢do nao estd
preenchida se o reacondicionamento se explicar exclusivamente pela procura pelo comerciante
paralelo de uma vantagem comercial ®.

57. Relacionada com a aposicao de nova marca, a condicdo de necessidade implica que, para que o
titular da marca ndo se possa opor a substituicdo, por um comerciante paralelo, da marca utilizada
pelo referido titular no Estado-Membro de exportacdo pela marca que utiliza para produtos
idénticos no Estado-Membro de importacdo, a regulamentagdo ou as praticas neste dltimo
Estado-Membro devem impossibilitar a comercializacio efetiva do produto nesse
Estado-Membro sob a sua marca de origem.

58. Em contrapartida, quando o comerciante paralelo substitui a marca de origem apenas para
prosseguir uma vantagem econdémica, por exemplo para tirar proveito do prestigio da marca
utilizada no Estado-Membro de importagcdo ou colocar o produto numa categoria de produtos
mais remuneradora, a condicdo de necessidade ndo estd preenchida. Com efeito, nesse caso, a
livre circulacdo de mercadorias que subjaz ao esgotamento do direito de marca no comércio
entre os Estados-Membros, ndo estda ameacada na sua substincia e, consequentemente, ndo pode
prevalecer sobre os legitimos interesses do titular da marca.

59. Assim, no caso da aposicdo de uma nova marca, o esgotamento do direito de marca esta
limitado as hipéteses em que a remarcagdo é objetivamente necessaria para garantir o acesso
efetivo do produto ao mercado do Estado-Membro de importagéo.

% Mais especificamente, o Tribunal de Justica ndo inverteu a sua prépria légica: direito de marca — principio, esgotamento — excec¢io, que
decorria do artigo 36.° CE, apds a introdugédo do artigo 7.° da Diretiva 89/104, baseado na légica inversa.

¥ Como testemunha a aparente contradi¢do existente entre os n.* 2 e 3 do dispositivo do Acérdio Bristol-Myers Squibb e o., o primeiro
dos quais adota, por principio, o esgotamento do direito de marca e o segundo, o direito do titular de invocar esta marca.

#  Acérdéo de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o. (C-348/04, EU:C:2007:249, n.* 36 e 37).
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60. Por conseguinte, proponho que se interprete o artigo 13.° do Regulamento n.° 207/2009 e o
artigo 7.° da Diretiva 2008/95 no sentido de que o titular de uma marca pode invocé-la para se
opor a comercializacdo sob essa marca de um produto que foi colocado no mercado na Unido
por esse titular ou com o seu consentimento sob outra marca que lhe pertence, a menos que
estejam reunidas as condicoes estabelecidas na jurisprudéncia do Tribunal de Justica relativas ao
reacondicionamento dos produtos que sdo objeto do comércio paralelo. Estas condi¢des exigem,
nomeadamente, que o acesso efetivo do produto ao mercado do Estado-Membro de importacdo
implique a substituicio da marca de origem pela marca sob a qual produtos idénticos sdo
comercializados nesse Estado-Membro.

Aplicacdo na situacdo da substituicdo de uma marca de medicamento genérico pela marca
do medicamento de referéncia

61. Tendo em conta as consideragdes que precedem, hia que analisar se a interpretacdo que
proponho é aplicavel no caso de, como nos presentes processos, o importador paralelo pretender
substituir a marca de um medicamento genérico, utilizado no Estado-Membro de exportacéo, pela
marca do medicamento de referéncia utilizada no Estado-Membro de importagdo. A
especificidade das situagdes do processo principal reside no facto de o medicamento genérico e o
medicamento de referéncia serem comercializados por empresas associadas e de as duas marcas
pertencerem ao mesmo titular.

62. Como resulta dos debates nos processos principais e no Tribunal de Justica, a legitimidade da
atuacdo do comerciante paralelo pode colidir, nomeadamente, com dois requisitos, a saber, o da
identidade dos produtos e o da necessidade da aposicdao de nova marca.

Quanto ao requisito da identidade dos produtos

63. Segundo a interpretacdo que proponho, o comerciante paralelo tem o direito, sem que o
titular do direito de marca a isso se possa opor, de substituir a marca utilizada no
Estado-Membro de exportagdo pela marca utilizada, para produtos idénticos, no Estado-Membro
de importacdo. Nos processos principais, o produto objeto do comércio paralelo é um
medicamento genérico, ao passo que a marca aposta pelo comerciante paralelo no
Estado-Membro de importagdo é uma marca do medicamento de referéncia do referido
medicamento genérico. Coloca-se, portanto, a questdao de saber se o0 medicamento genérico e o
seu medicamento de referéncia podem ser considerados produtos idénticos para efeitos do
esgotamento do direito da marca.

64. No artigo 10.°, n.° 2, alinea b), da Diretiva 2001/83/CE®, define-se um medicamento genérico
como «um medicamento com a mesma composicdo qualitativa e quantitativa em substancias
ativas, a mesma forma farmacéutica que o medicamento de referéncia e cuja bioequivaléncia com
este ultimo tenha sido demonstrada por estudos adequados de biodisponibilidade». Nos termos
do artigo 10.°, n.° 1, desta diretiva, esse medicamento estd sujeito a um procedimento de
autorizacdo de colocagdo no mercado dito «abreviado». Com efeito, é suposto ter as mesmas
caracteristicas que o medicamento de referéncia.

49

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de marco de 2004, que altera a Diretiva 2001/83/CE que estabelece um cédigo
comunitdrio relativo aos medicamentos para uso humano (JO 2004, L 136, p. 34).
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65. No entanto, a prépria definicio do medicamento genérico admite algumas variantes em
relacio ao medicamento de referéncia, tanto no que respeita a forma quimica da substancia
ativa® como a forma farmacéutica do préprio medicamento®. Por outro lado, embora o
medicamento genérico seja bioequivalente ao medicamento de referéncia no que respeita a sua
substancia ativa e aos seus efeitos terapéuticos, pode distinguir-se pelos seus excipientes®, a sua
apresentacao ou aspetos como o gosto.

66. Em seguida, no caso de determinados medicamentos®, a sua substituicio por outros
medicamentos equivalentes, quer sejam genéricos ou de referéncia, durante o tratamento é
contraindicada por razdes médicas. E, nomeadamente, o caso de um dos medicamentos em causa
no processo principal, como afirmam a Impexeco e a PI Pharma na sua resposta as perguntas do
Tribunal de Justica. No entanto, contrariamente ao que sustentam estas partes, esta circunstancia,
longe de provar a necessidade da aposicdo de nova marca, demonstra, na minha opinido, que a
remarcacdo desse medicamento ndo pode ser admitida do ponto de vista médico. Com efeito, se
a substituicdo de um medicamento por outro durante o tratamento for proibida por razoes
médicas, a substituicio da denominacdao do medicamento arrisca induzir em erro os profissionais
de saude e os doentes, com consequéncias potencialmente graves para a saide. Nao é sem razao
que o nome do medicamento deve ser indicado no pedido de autorizacio de colocagdo no
mercado. Com efeito, no caso dos medicamentos, o nome do produto desempenha um papel que
vai além do papel das marcas, que é a simples indicacdo de origem do produto.

67. Por conseguinte, embora os medicamentos genéricos e os seus medicamentos de referéncia
sejam equivalentes do ponto de vista terapéutico, sou de opinido que, no entanto, ndo
constituem, por principio, produtos idénticos, devido as diferencas que os podem distinguir.

68. Nao é menos verdade que o medicamento genérico e o medicamento de referéncia, em
situagodes especificas, nomeadamente quando sao fabricados pela mesma entidade ou entidades
associadas, podem, de facto, ser o0 mesmo produto comercializado sob diferentes regimes. E o
que parecem sustentar a Impexeco e a PI Pharma nos processos principais. Compete as
autoridades e érgdos jurisdicionais nacionais verifica-lo.

69. Nesse caso, contrariamente ao que sustenta a Novartis nas suas observacdes, nem o regime
juridico diferente aplicavel aos medicamentos genéricos e de referéncia nem a sua percecdo
diferente pelos profissionais de satide ou pelos pacientes seriam suficientes para justificar o
direito de o titular das marcas sobre esses medicamentos se opor a substituicio da marca
utilizada no Estado-Membro de exportacdo pela utilizada no Estado-Membro de importacao.
Com efeito, na situacdo em que essa substituicdo é necessdria a um comerciante paralelo para
poder aceder ao mercado deste ultimo Estado-Membro, essa faculdade permitiria ao titular
compartimentar os mercados comercializando o mesmo produto ora como medicamento de
referéncia ora como medicamento genérico e entravando em seguida a sua livre circulagdo na
Unido. Por conseguinte, é unicamente com base nas caracteristicas intrinsecas dos produtos que
ha que apreciar a sua identidade para efeitos do esgotamento do direito de marca.

70. Isto conduz-nos ao segundo requisito, a condicdo da necessidade da substituicdo da marca.

% «Os diferentes sais, ésteres, éteres, isdmeros, misturas de isémeros, complexos ou derivados de uma substéncia ativa sdo considerados
uma mesma substancia ativa, a menos que difiram significativamente em propriedades relacionadas com seguranga e/ou eficacia».

51 «As diferentes formas farmacéuticas orais de libertagdo imediata sdo consideradas como uma mesma forma farmacéutica».
2 Isto é, os seus componentes que ndo sdo substincias ativas.
% Ditos «medicamentos de margem terapéutica estreita».
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Quanto a condigdo de necessidade

71. Como ja referi*, o titular da marca ndo se pode opor a sua utilizacdo por um comerciante
paralelo para substituir a marca utilizada no Estado-Membro de exportacdo, desde que,
nomeadamente, essa substituicdo seja objetivamente necessdria para garantir o acesso efetivo do
produto ao mercado do Estado-Membro de importacgdo. Isto decorre claramente do Acérdao
Upjohn®. Tal deve-se ao facto de o esgotamento do direito de marca, no caso da substituicdo de
uma marca por outra pertencente ao mesmo titular, se justificar pelas exigéncias do mercado
interno.

72. No entanto, parece-me que, no caso da substituicdo da marca de um medicamento genérico
pela de um medicamento de referéncia autorizado no mercado do Estado-Membro de
importacdo, este requisito so serd preenchido em situagdes excecionais.

73. Com efeito, como observa justamente a Novartis, o Tribunal de Justica teve oportunidade de
declarar que um Estado-Membro nédo pode, em principio, recusar uma autorizacdo de importacao
paralela de um medicamento genérico cujo medicamento de referéncia dispde de uma autorizacdo
de introducdo no mercado nesse Estado-Membro®, salvo se essa recusa se justificar por razoes
atinentes a protecao da saude?.

74. Assim, um comerciante paralelo tem normalmente o direito de obter autorizacdo para
comercializar, sob o seu préprio nome, um medicamento genérico cujo medicamento de
referéncia é autorizado no Estado-Membro de importacdo. Por conseguinte, a substituicdo da
marca (nome) do medicamento genérico pela marca (nome) do medicamento de referéncia nao é
necessdria, independentemente da questdo de saber se o medicamento genérico que é objeto do
comércio paralelo também é autorizado no Estado-Membro de importacdo. Em contrapartida, se
razoes relacionadas com a protecdo da saide se opuserem a essa autorizacdo, opor-se-ao ainda
mais a que o medicamento genérico seja dissimulado sob o nome do medicamento de referéncia,
e a autorizacdo ndo sera concedida, em conformidade com as regras do mercado interno,
independentemente de uma eventual oposicdo do titular da marca do medicamento de referéncia.

75. Isto basta para cumprir os requisitos da livre circulacdo de mercadorias. Os argumentos da
Impexeco e da PI Pharma relativos a necessidade de ter acesso a totalidade do mercado em que
estd presente o titular da marca do medicamento de referéncia ou do habito dos médicos de
prescreverem esse medicamento de referéncia ndo sdo suscetiveis de alterar esta concluséo.

76. Em primeiro lugar, embora a liberdade de circulacdo de mercadorias assegure ao comerciante
paralelo o acesso efetivo ao mercado do Estado-Membro de importagdo, ndo lhe garante, no
entanto, o direito de comercializar qualquer produto sob qualquer marca. Uma vez que o
comerciante paralelo pode comercializar o medicamento genérico sob a marca do medicamento
genérico e o medicamento de referéncia sob a marca do medicamento de referéncia, adaptando,
se for caso disso, a embalagem a fim de satisfazer os requisitos do mercado do Estado-Membro de
importacdo, as regras do mercado interno nido exigem que esse comerciante paralelo seja
autorizado a substituir uma dessas marcas pela outra, violando assim os direitos do titular dessas
marcas.

% V. n. 60 das presentes conclusoes.

% V. n.*42 a45 desse acérdio.

% Acérdao de 3 de julho de 2019, Delfarma (C-387/18, EU:C:2019:556, dispositivo).
57 Acérdao de 3 de julho de 2019, Delfarma (C-387/18, EU:C:2019:556, n.° 36).
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77. Em segundo lugar, qualquer medicamento genérico, seja ou nao objeto do comércio paralelo,
entra por definicio num mercado ocupado pelo medicamento de referéncia, com todas as
consequéncias que isso implica no que respeita aos héabitos dos médicos e dos pacientes. Por
conseguinte, é a pessoa que comercializa o0 medicamento genérico que cabe convencer os seus
clientes a recorrerem a esse medicamento. Qualquer tentativa de chegar a esse resultado pela
substituicdo da marca faz parte da procura de uma vantagem comercial e ndo estd, portanto,
coberta pelo esgotamento do direito de marca®.

Conclusdo intercalar

78. As consideragdes que precedem levam-me a conclusdo de que, embora o artigo 13.° do
Regulamento n.° 207/2009 e o artigo 7.° da Diretiva 2008/95, tendo em conta o Tratado tal como
interpretado pelo Tribunal de Justica, impecam o titular de uma marca de se opor a sua utilizacao
por um comerciante paralelo a fim de substituir a marca utilizada por esse titular no
Estado-Membro de exportacdo pela marca que este utiliza, para produtos idénticos, no
Estado-Membro de importacdo, desde que estejam reunidas as condigdes decorrentes dessa
jurisprudéncia, isto s6 excecionalmente sera aplicavel nos casos da substituicdo da marca de um
medicamento genérico pela de um medicamento de referéncia.

Conclusiao

79. Tendo em conta as consideracdes que precedem, proponho que se responda do seguinte
modo as questdes prejudiciais submetidas pelo Hof van beroep te Brussel (Tribunal de Recurso de
Bruxelas, Bélgica):

O artigo 13.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a
marca da Unido Europeia, conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, e o artigo 7.° 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, atentos os artigos 34.° e 36.° TFUE, devem ser
interpretados no sentido de que o titular de uma marca num medicamento de referéncia se pode
opor a utilizacdo dessa marca por um terceiro, a fim de substituir, no &mbito do comércio paralelo,
a marca sob a qual um medicamento genérico é comercializado por esse titular, com ou sem o seu
consentimento, a menos que, por um lado, os dois medicamentos sejam materialmente idénticos e
que, por outro, estejam reunidas, no que se refere a substituicio da marca, as condigoes
estabelecidas pelo Tribunal de Justica nos seus Acérddos de 11 de julho de 1996, Bristol-Myers
Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282), e de 26 de abril de 2007,
Boehringer Ingelheim e o. (C-348/04, EU:C:2007:249).

% Acérdao Upjohn (n.° 44).
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