ACORDAO DE 11. 7. 1996 — PROCESSOS APENSOS C-427/93, C-429/93 E C-436/93

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA
11 de Julho de 1996 *

Nos processos apensos C-427/93, C-429/93 e C-436/93,

que t8m por objecto pedidos dirigidos ao Tribunal de Justica, nos termos do
artigo 177.° do Tratado CE, pelo Se-og Handelsretten i Kebenhavn (C-427/93 e
C-429/93) e pelo Hejesteret (C-436/93), destinados a obter, nos processos penden-
tes nestes Orgdos jurisdicionais entre

Bristol-Myers Squibb

Paranova A/S (C-427/93),

e entre

C. H. Bochringer Sohn,

Bochringer Ingelheim KG,

Bochringer Ingelheim A/S

* Lingua do processo: dinamarqués.
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e
Paranova A/S (C-429/93),
e entre
Bayer Aktiengesellschaft,
Bayer Danmark A/S
e

Paranova A/S (C-436/93),

uma decisdo a titulo prejudicial sobre a interpretagio do artigo 7.° da primeira
Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza
as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), ¢
do artigo 36.° do Tratado CE,

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

composto por: G.C. Rodrigucz Iglesias, presidente, C.N. Kakouris,
J.-P. Puissochet ¢ G. Hirsch, presidentes de sccgio, G. E Mancini, J. C. Moitinho
de Almeida, C. Gulmann (relator), P. Jann e H. Ragnemalm, juizes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretdrios: F. von Holstein, secretdrio adjunto,
L. Hewlett, administradora,
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vistas as observagdes escritas apresentadas:

— em representagio da Bristol-Myers Squibb, por Kirsten Levinsen, advogada em
Copenhaga,

— em representagio das sociedades C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim
KG ¢ Boehringer Ingelheim A/S, por Karen Dyekjer-Hansen, advogada em
‘Copenhaga,

— em representagio das sociedades Bayer Aktiengesellschaft e Bayer Danmark
A/S, por Dietrich C. Ohlgart, advogado em Hamburgo, ¢ Henrik Nebelong,
advogado em Copenhaga,

— em representagio da Paranova A/S, por Erik B. Pfeiffer, advogado em
Copenhaga,

— em representagdo do Governo alemio, por Alexander von Miihlendahl, Minis-
terialrat no Ministério Federal da Justica, Alfred Dittrich, Regierungsdirektor
no mesmo ministério, ¢ Ernst Réder, Ministerialrat no Ministério Federal da
Economia, na qualidade de agentes,

— em representagio do Governo francés, por Hélene Duchéne, secretdria dos
Negécios Estrangeiros na Direcgio dos Assuntos Juridicos do Ministério dos
Negécios Estrangeiros, ¢ Edwige Belliard, directora adjunta na mesma direc-
¢do, na qualidade de agentes,

— em representagio do Governo do Reino Unido, por S. Lucinda Hudson, do
Treasury Solicitor’s Department, na qualidade de agente, assistida por Michael
Silverleaf, barrister,

— em representagio da Comissdo das Comunidades Europeias, por Pieter van
Nuffel e Anders Christian Jessen, membros do Servigo Juridico, na qualidade
de agentes,

visto o relatdrio para audiéncia,
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ouvidas as alegagdes da Bristol-Myers Squibb, representada por Peter-Ulrik Ples-
ner, advogado em Copenhaga, das sociedades C. H. Bochringer Sohn, Bochringer
Ingelheim KG e Bochringer Ingelheim A/S, representadas pela advogada Karen
Dycker-Hansen, das sociedades Bayer Aktiengesellschaft e Bayer Danmark A/S,
representadas pelos advogados Henrik Nebelong e Dietrich C. Ohlgart, da Para-
nova A/S, representada pelo advogado Erik B. Pfciffer, do Governo francés, repre-
sentado por Philippe Martinet, secretirio dos Negdcios Estrangeiros na Direcgdo
dos Assuntos Juridicos do Ministério dos Negécios Estrangeiros, na qualidade de
agente, ¢ do Governo do Reino Unido, representado por Lindsey Nicoll, do Tre-
asury Solicitor’s Department, na qualidade de agente, assistida por Michael Silver-
leaf e da Comissdo, representada por Richard Wainwright, Hans Peter Hartvig ¢
Barbara Bardenhewer, na qualidade de agentes, na audiéncia de 4 de Outubro de
1995,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 14 de
Dezembro de 1995,

profere o presente

Acérdao

Por despachos de 22 de Outubro (C-427/93), 21 de Outubro (C-429/93) ¢ 1 de
Novembro de 1993 (C-436/93), entrados no Tribunal de Justiga, respectivamente,
em 25 ¢ 26 de Outubro e 4 de Novembro seguintes, o Sg-og Handelsretten i
Kebenhavn (C-427/93 ¢ C-429/93) e o Hejesteret (C-436/93) submeteram, nos
termos do artigo 177.° do Tratado CE, vérias questdes prejudiciais relativas a inter-
pretagdo do artigo 7.° da primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em maté-
ria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir a «directiva»), e do artigo 36.° do Tra-
tado CE.

Estas questdes foram suscitadas no Ambito de trés litigios que opdem respectiva-
mente a sociedade Bristol-Myer Squibb, as sociedades C.H. Bochringer Sohn,
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Boehringer Ingelheim KG e Bochringer Ingelheim A/S (a seguir «Bochringer») e as
sociedades Bayer AG e Bayer Danmark A/S (a seguir «Bayer»), fabricantes de pro-
dutos farmacéuticos, & sociedade Paranova A/S (a seguir «Paranova»), que importa
para a Dinamarca certos produtos fabricados por essas sociedades.

O quadro juridico

Nos termos do artigo 36.° do Tratado, sio admitidas entre os Estados-Membros as
proibigdes e as restrigdes 3 importagdo justificadas por razdes de proteccio da pro-
priedade industrial e comercial, na condigio de nio constituirem nem um meio de
discriminagdo arbitriria nem qualquer restrigio dissimulada ao comércio entre os
Estados-Membros.

O artigo 5.° da directiva, que versa sobre os «direitos conferidos pela marca», tem
o0 seguinte teor:

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

b) de um sinal relativamente ao qual, devido 2 sua identidade ou semelhanga com a
marca e devido 3 identidade ou semelhanga dos produtos ou servigos a que a
marca e o sinal se destinam, exista, no espirito do publico, um risco de confusio
que compreenda o risco de associagdo entre o sinal e a marca.
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3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condigdes

enumeradas nos n.°1 ¢ 2:

a) apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;

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

¢) importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.

an?

O artigo 7.° da directiva estabelece o principio dito do «esgotamento dos dircitos
conferidos pela marca», dispondo:

«1. O dircito conferido pela marca nio permite ao scu titular proibir o uso desta
para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com
o0 seu consentimento.
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2. O n.°1 ndo é aplicdvel sempre que existam motivos legitimos que justifiquem
que o titular se oponha A comercializacio posterior dos produtos, nomeadamente
sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado apds a sua colo-
cagio no mercado.»

Estas disposi¢des foram transpostas para o direito dinamarqués, respectivamente,
pelos artigos 4.° € 6.° da Lei n.° 341 de 6 de Junho de 1991, relativa as marcas de
fabrico e de comércio, bem como is marcas colectivas.

A matéria de facto e as questdes prejudiciais

A Bristol-Myers Squibb comercializa em virios Estados-Membros produtos far-
macguticos fabricados por si ou por uma sociedade sua associada. E titular dos
direitos referentes ao registo na Dinamarca das marcas Capoten, Mycostatin, Vepe-
sid, Vumon e Diclocil. O Capoten ¢ utilizado como produto com efeito hipotensor
e comercializado na forma de comprimidos inseridos em tiras de blisteres. O
Mycostatin é uma mistura utilizada contra as micoses da boca, comercializada em
frascos. O Vepesid é um medicamento anticanceroso comercializado na forma de
ampolas ou de cdpsulas inseridas em tiras de blisteres. O Vumon é também um
medicamento anticanceroso acondicionado na forma de ampolas. O Diclocil é um
antibidtico contra infecgdes comercializado na forma de cipsulas inseridas em tiras
de blisteres.

A Boehringer fabrica os produtos farmacuticos na Alemanha e comercializa-os
em toda a Comunidade. Registou na Dinamarca a marca Boehringer Ingelheim,
que é aposta de um modo geral nos produtos farmacéuticos fabricados pela
Boehringer, bem como as marcas Atrovent, Berodual, Berotec e Catapresan, que
sdo utilizadas para designar certos produtos farmacéuticos. O Atroven, o Berodual
e o Berotec sio receitados para o tratamento de asma brénquica e sio vendidos em
aerosséis. Sio comercializados em todos os Estados-Membros em caixas que
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contém um aerossol, mas com diferentes quantidades da substincia activa. O Cata-
presan é utilizado para o tratamento da hipertensio arterial e comercializado na
forma de comprimidos inseridos em tiras de blisteres.

A Bayer fabrica e comercializa em vérios Estados-Membros um produto farmacéu-
tico com a denominagdo de Adalat, que registou como marca na Dinamarca, tendo
também registado como marca o seu nome social Bayer. O Adalat destina-sc ao
tratamento de doencas cardiacas ¢ cardiovasculares. Durante um certo niimero de
anos, foi comercializado na Dinamarca em embalagens de 30 ou 100 comprimidos
inseridos em tiras de blisteres cada uma com 10 comprimidos. Apés 1990, apenas
as embalagens de 100 unidades sio comercializadas na Dinamarca. Nos outros
Estados-Membros, o Adalat é comercializado em embalagens de diferentes tama-
nhos contendo, consoante os casos, 20, 30, 50, 60 ou 100 comprimidos.

A Paranova & uma sociedade distribuidora de produtos farmac@uticos provenientes
de importagdes ditas paralelas. Comprou em lotes os produtos farmac@uticos acima
referidos nos Estados-Membros onde os pregos sio relativamente mais baixos
(Grécia, Reino Unido, Espanha e Portugal) e importou-os para a Dinamarca, onde
os vende a pregos inferiores aos pregos de venda oficiais dos fabricantes, reali-
zando, todavia, lucros.

Para os cfeitos da sua venda na Dinamarca, a Paranova recembalou todos os medi-
camentos em novas cmbalagens externas, que t8m uma aparéncia uniforme ¢ uma
imagem prépria, ou scja, branca com bandas de cor correspondentes as cores das
embalagens originais dos fabricantes. Estas novas embalagens ostentam, designada-
mente, as marcas respectivas dos fabricantes ¢ a indicagio de que o produto foi
fabricado, respectivamente, pela «Bristol-Myers Squibb», a «Bochringer Inge-
lheim» ¢ a «Bayer», bem como a mengio «importado ¢ reembalado pela Paranovan.
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No que respeita ao Capoten, ao Diclocil, ao Catapresan e ao Adalat, a reembala-
q p P a0 L p
gem efectuada pela Paranova implicou uma alteragio do tamanho da embalagem.

Especificamente quanto ao Adalat, a embalagem dinamarquesa utilizada pela Bayer
continha a men¢io «Adalat 20 mg». A Paranova importou o Adalat da Grécia,
onde o produto era vendido em embalagens que continham trés pacotes de bliste-
res, cada um com 10 comprimidos. Reembalou-os em novas embalagens onde
consta a denominagdo «Adalat retard» e contendo 10 pacotes de blisteres de 10
comprimidos.

Para além da substituicdo das embalagens externas, a Paranova procedeu as seguin-
tes operagdes.

No que respeita a0 Vepesid e a0 Vumon, a Paranova removeu as ampolas dos seus
«alvéolos» protectores e colocou uma etiqueta autocolante em cada ampola que
cobria a do fabricante. Nesta nova etiqueta estavam impressas a marca da Bristol-
-Myers Squibb, bem como as indicagdes «fabricado por Bristol-Myers Squibb» e
«importado e reembalado por Paranova». As ampolas foram depois repostas nos
«alvéolos» protectores originais e colocadas numa nova embalagem externa.
Quanto ao Mycostatin, ao Atrovent, ao Berodual e ao Berotec, a Paranova também
cobriu as etiquetas originais dos frascos ou dos inaladores com a sua prépria eti-
queta que mencionava, designadamente, as marcas dos fabricantes.

Quanto ao Vepesid, ao Vumon, ao Berodual e ao Berotec, a Paranova juntou as
novas embalagens bulas redigidas em dinamarqués.
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Na cmbalagem do Mycostatin, a Paranova substituiu o vaporizador que constava
da embalagem original por um vaporizador que nio cra fabricado pcla Bristol-

-Myers Squibb.

Além disso ¢ em conformidade com a regulamentagdo dinamarquesa na matéria, a
Paranova registou os produtos, no registo dinamarqués das especialidades farma-
céuticas, como especialidades farmac@uticas, utilizando as mesmas denominagdes
que os fabricantes,

A Bristol-Myers Squibb e a Bochringer accionaram a Paranova no Sg-og Handel-
sretten, requerendo, designadamente, que esta fosse obrigada a reconhecer ter vio-
lado as marcas das autoras ao té-las aposto sem o seu consentimento nos produtos
que oferece para venda, ¢ a cessar de apor essas marcas nos produtos por si reem-
balados e comercializados.

Este 6rgio jurisdicional decidiu suspender as instincias e submeter ao Tribunal de
Justiga as seguintes questdes prejudiciais:

«1) O artigo 7.% n.° 1, da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro
de 1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de
marcas, deve ser interpretado no sentido de que um titular de uma marca que
langou um produto no circuito comercial num Estado-Membro sob uma
marca comercial ndo se pode opor a que um terceiro importe o produto para
um outro Estado-Membro para o comercializar sob a mesma marca comercial,
mesmo que este terceiro tenha incluido na embalagem interna do produto um
folheto informativo no qual a marca é reaposta ¢ tenha substituido a embala-
gem externa original por uma nova em que a marca comercial é rcaposta, a
menos que scja aplicdvel o artigo 7.°, n.° 2?
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Deve realgar-se que com a pergunta nio se pretende uma tomada de posigio
relativamente aos casos abrangidos pelo artigo 36.°, segundo periodo, do Tra-
tado, que podem justificar a reembalagem e a reaposi¢io da marca em confor-
midade com os principios estabelecidos no processo 102/77, mas unicamente
sobre se o artigo 7.°, n.° 1, deve ser entendido no sentido de que o estabeleci-
mento do principio do esgotamento do direito conferido pela marca dentro da
Comunidade Europeia também comporta uma restrigio geral dos direitos
adquiridos pelo titular da marca ao uso duma marca comercial para o qual
aquele titular da marca nio deu a sua autorizagio.

2) No caso de resposta afirmativa 3 questio 1, pretende-se esclarecer se o referido
artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104/CEE implica na sua aplica¢io que a juris-
prudéncia do Tribunal de Justiga, tal como vem desenvolvida na sequéncia do
referido processo 102/77, passa a ter um significado subsididrio, na medida em
que o direito de proceder 3 reembalagem deve ser decidido em primazia medi-
ante a aplicagio das disposi¢des nacionais correspondentes ao artigo 7.° n.° 2,
da acima referida directiva?»

21 No processo C-427/93, o Se-og Handelsretten submeteu ainda ao Tribunal de Jus-
tiga as duas questdes seguintes:

«3) No caso de se considerar que o artigo 7.°, n.° 1, da acima referida directiva tem
em vista permitir que o importador paralelo reaponha a marca comercial,
pretende-se que seja esclarecido se nos termos do artigo 7.°, n.° 2, deve ser
considerado como ‘motivos legitimos’ o facto de o produto ser reembalado.

Deve esclarecer-se em especial se faz alguma diferenca que se trate apenas da
reembalagem e da reaposi¢io da marca na embalagem externa e nio também na
interna.

4) Relativamente 2 disposicdo derrogatéria de principio prevista no artigo 36.°,
segundo periodo, do Tratado e com base no que foi declarado pelo Tribunal de
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Justica no processo 102/77, pretende-se que seja esclarecido o que é que em
relagio a um certo produto pode caracterizar-se como uma compartimentagio
do mercado, especialmente quais as circunstincias qualificativas que devem
entrar na apreciagdo da questdo de saber se, em relagio a um produto concreto
conjugado com o sistema de vendas utilizado pelo titular da marca, se pode
dizer que se estd perante uma ‘compartimentagio artificial’ do mercado entre
os Estados-Membros.» :

A Bayer accionou a Paranova no Se-og Handelsretten, que julgou a sua acgio
improcedente. Interpds entdo recurso para o Hegjesteret, que submeteu ao Tribunal
de Justiga as seguintes questdes prejudiciais:

«1)

2)

3)

A faculdade de um titular de uma marca comercial sc opor a que um impor-
tador paralelo substitua a embalagem original dos seus produtos total ou par-
cialmente por uma nova embalagem, na qual o importador paralelo procede 2
reaposicio da marca comercial, deve ser apreciada nos termos do direito de
marca nacional apenas em conjugacio com o artigo 7.%, n.°* 1 ¢ 2, da Directiva
89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislagdes dos Estados-membros em matéria de marcas, ou também em con-
jugacio com o artigo 36.°, primeiro e segundo periodos, do Tratado CEE?

No caso de se julgar que é legal a faculdade de reacgio do titular da marca
comercial, tal significa que se pode considerar que isso constitui uma ‘compar-
timentagdo artificial do mercado’ relativamente 2 circulagdo do produto em
questio?

Solicita-se ao Tribunal de Justi¢a que em tal caso defina qual o significado da
faculdade de reacgio em causa.

No caso de resposta afirmativa A questdo 2, tal significa, no que se refere aos
direitos do titular da marca, que este teve a intengdo de provocar ¢ beneficiar
de tal compartimentagio artificial do mercado?
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Solicita-se ao Tribunal de Justica que em tal caso defina qual o significado dos
direitos em questdo.

4) Em relagdo a questdo 3, é o importador paralelo que deve justificar ou
demonstrar que existiu a refenda intengdo, ou ¢ o titular da marca comercial
que deve justificar ou demonstrar que nio existiu tal intengdo?

5) A reaposigio da marca comercial, tal como descrita na questdo 1, é em si pro-
pria susceptivel de caber no conceito de ‘motivos legitimos’, na acep¢io do
artigo 7.° da directiva, ou deve além disso o titular da marca demonstrar cir-
cunstincias de facto complementares, tais como que o estado dos produtos foi
modificado ou alterado apés a sua colocagio no mercado pelo importador
paralelo?»

Por despacho do presidente do Tribunal de Justica de 18 de Novembro de 1993,
estes processos foram apensos para efeitos das fases escrita, oral e do acérdio.

Quanto a aplica¢io do artigo 7.° da directiva

Com a primeira questio no processo C-436/93, o Hgjesteret pretende, em subs-
tincia, saber se o facto, para o titular de um direito de marca, de invocar este
direito para impedir a um importador a comercializagio de um produto que foi
colocado em circulagio num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu con-
sentimento, quando este importador reembalou o produto e nele reapds a marca
sem autorizagdo do seu titular, deve ser apreciado com base nas disposi¢des
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conjugadas do direito nacional das marcas e apenas do artigo 7.° da directiva ou se,
pelo contrdrio, é necessirio para os cfeitos desta apreciagio, e em conjugagio com
as disposigdes ja referidas, recorrer ao artigo 36.° do Tratado.

A cste respeito, convém em primeiro lugar recordar que, quando haja directivas
comunitirias que estabelecam a harmonizagio das medidas necessirias para assegu-
rar a protec¢do dos interesses referidos no artigo 36.° do Tratado, qualquer medida
nacional a clas relativa deve ser apreciada i luz das disposi¢des desta directiva e ndo
dos artigos 30.° a 36.° do Tratado (v., neste sentido, os acérdios de 5 de Outubro
de 1977, Tedeschi, 5/77, Colect., p. 555, n.° 35; de 30 de Novembro de 1983, Van
Bennckom, 227/82, Recueil, p. 3883, n.° 35; de 12 de Outubro de 1993, Vanacker e
Lesage, C-37/92, Colect., p.1-4947, n.°9; ¢ de 5 de Outubro de 1994, Centre
d’insémination de la Crespelle, C-323/93, Colect., p. 1-5077, n.° 31).

Seguidamente, hd que observar que o artigo 7.° da directiva, redigido em termos
gerais, regula de modo completo a questdo do esgotamento do direito de marca no
que respeita aos produtos colocados no comércio na Comunidade. Por conse-
guinte, as normas nacionais na matéria devem ser apreciadas a luz dessa disposigio.

Todavia, a directiva deve, como qualquer regulamentagio de direito derivado, ser
interpretada a luz das normas do Tratado relativas 2 livre circulagio de mercadorias
e, designadamente, do artigo 36.° (v., neste sentido, os acérdios de 9 de Junho de
1992, Delhaize e Le Lion, C-47/90, Colect., p. I-3669, n.° 26; ¢ de 2 de Feverciro
de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, C-315/92, Colect., p. 1-317, n.° 12).

HA4, pois, que responder  primeira questdo no processo C-436/93 que o facto, para
o titular de um dircito de marca, de invocar este dircito para impedir a um impor-
tador a comercializagdo de um pxoduto que foi colocado em circulagio num outro
Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este importador
recmbalou o produto ¢ nele reapds a marca sem a autorizagio do scu titular, deve
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ser apreciado com base nas disposi¢des conjugadas do direito nacional das marcas
e do artigo 7.° da directiva interpretado 2 luz do artigo 36.° do Tratado.

Quanto 2 interpretacio do artigo 7.° n.° 1, da directiva

Com a primeira questio nos processo C-427/93 e C-429/93, o Se-og Handelsret-
ten pergunta, em substincia, se o artigo 7.°, n.° 1, da directiva se opde a que o titu-
lar de um direito de marca invoque, salvo nas condigdes definidas no n.°2 desta
disposi¢do, este direito para impedir a2 um importador a comercializagio de um
produto que foi colocado em circulagio num outro Estado-Membro pelo titular ou
com o seu consentimento, mesmo quando este importador tenha reembalado o
produto e nele tenha reaposto a marca sem a autorizacio do seu titular.

A este respeito, hd, em primeiro lugar, que recordar que o artigo 7.°, n.°1, da
directiva prevé que o direito conferido pela marca nio permite ao seu titular proi-
bir o uso desta para produtos que tenham sido colocados em circulagio na Comu-
nidade com essa marca por si préprio ou com o seu consentimento.

Esta disposigio esti redigida em termos que correspondem aos usados pelo Tribu-
nal nos acérdios que, ao interpretarem os artigos 30.° e 36.° do Tratado, reconhe-
ceram em direito comunitirio o principio do esgotamento do direito de marca.
Assim, retoma a jurisprudéncia do Tribunal no sentido de que o titular de um
direito de marca protegido pela leglslagao de um Estado-Membro nio pode invo-
car esta legislagdo para se opor a importagdo ou a comermahzagao de um produto
que foi colocado em circulagio num outro Estado-Membro por si préprio ou com
o seu consentimento (v., designadamente, os acérdios de 31 de Outubro de 1974,
Winthrop, 16/74, Colect., p. 499, n.*7 a 11; de 17 de Outubro de 1990, HAG,
C-10/89, Colect., p. I-3711, n.° 12, a seguir «acérdio HAG II»; e de 22 de Junho
de 1994, THT Internationale Heiztechnik e Danziger, C-9/93, Colect., p. 1-2789,
n.%° 33 ¢ 34).
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Contudo, foi sustentado pelas demandantes na causa principal, bem como pelo
Governo alemio, que o n.° 1 do artigo 7.° da directiva apenas confere ao importa-
dor paralelo o dircito de revender os produtos na forma em que o titular da marca
os tenha colocado em circulagio num outro Estado-Membro. O direito exclusivo
de apor a marca num produto, que um titular detém nos termos do artigo 5.° da
directiva, ndo estari esgotado. Assim, mesmo para além das excepgdes enunciadas
no n.° 2 do artigo 7.°, o titular poderd proibir a aposi¢io da marca nos produtos
recmbalados.

Esta argumentacgdo ndo pode ser acolhida,

Com efeito, resulta da jurisprudéncia do Tribunal relativa ao artigo 36.° do Tratado
que o direito exclusivo do titular de apor a marca num produto deve, em certas cir-
cunstincias, ser considerado como estando esgotado para os efeitos de se permitir
a um importador comercializar com essa marca produtos que tenham sido coloca-
dos em circulagio num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consen-
timento (v., neste sentido, os acérdios de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La
Roche, 102/77, Recueil, p. 1139, ¢ de 10 de Outubro de 1978, American Home
Products, 3/78, Colect., p. 621; bem como os acérdios proferidos hoje mesmo nos
processos Eurim-Pharm Arzneimittel, C-71/94, C-72/94 e C-73/94, ¢ MPA
Pharma, C-232/94).

A aceitacio da tese de que o principio do esgotamento previsto no n.° 1 do artigo
7.° ndo se pode aplicar quando o importador reembalou o produto ¢ nele reapds a
marca implicaria, portanto, uma importante alteragio dos principios que resultam
dos artigos 30.° e 36.° do Tratado.

Ora, ndo hd nenhum elemento que permita afirmar que o artigo 7.° da directiva se
destina a restringir o alcance desta jurisprudéncia. De resto, semelhante cfeito nio
seria admissivel, dado que uma directiva nfio pode justificar entraves ao comércio
intracomunitdrio, salvo nos limites consentidos pelas normas do Tratado. Com
efeito, resulta da jurisprudéncia do Tribunal que a proibigio das restrigdes quanti-
tativas, bem como das medidas de cfeito equivalente, vale ndo apenas para as
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medidas nacionais, mas também para as medidas que emanem das institui¢des
comunitérias (v., em tltimo lugar, o acérdio de 9 de Agosto de 1994, Meyhui,
C-51/93, Colect., p. I-3879, n.° 11).

Portanto, hd que responder 3 primeira questio nos processos C-427/93 e C-429/93
que o n.°1 do artigo 7.° da directiva se opde a que um titular de um direito de
marca invoque, salvo nas condi¢des definidas no n.° 2 dessa disposicio, este direito
para impedir a um importador a comercializagio de um produto que foi colocado
em circulagio num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consenti-
mento, mesmo quando este importador tenha reembalado o produto e tenha rea-
posto a marca sem a autorizagdo do seu titular.

Quanto a interpretacio do n.° 2 do artigo 7.° da directiva
p ¢ g

Com a segunda questio nos processos C-427/93 ¢ C-429/93, as terceira e quarta
questdes no processo C-427/93 e as segunda, terceira, quarta e quinta questdes no
processo C-436/93, os tribunais nacionais pretendem, em substincia, que sejam
precisadas as condi¢des em que o titular de um direito de marca se pode op6r, por
forca do disposto no n.°2 do artigo 7. ° da directiva, 3 posterior comercializagdo
de um produto farmacgutico reembalado pelo 1mportador e no qual foi reaposta a
marca do titular. A este respeito, os tribunais nacionais perguntam, de51gnada~
mente, se a jurisprudéncia formulada no Ambito do artigo 36.° do Tratado é perti-
nente para a aplicacdo do n.° 2 do artigo 7.° da directiva. A ser este o caso, o Tri-
bunal ¢ interrogado sobre a importincia e o contetido das nogdes de
«compartimentacio artificial dos mercados» e de «alteragio do estado original do
produto» enunciadas nesta jurisprudéncia.

O n.°2 do artigo 7.° da directiva prevé que um titular de um direito de marca se
pode opor 2 posterior comercializagio dos produtos quando existam motivos legi-
timos e, nomeadamente, quando o estado dos produtos seja modificado ou
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alterado apés a sua coloca¢io em circulagdo. A utilizagdo do termo «nomeadamen-
te» demonstra que a hipétese referida é apenas avancada a titulo de exemplo.

Com efeito, hi que considerar que o artigo 7.° da directiva, assim como o
artigo 36.° do Tratado, destina-se a conciliar os interesses fundamentais da pro-
tecgdo dos direitos de marca com os da livre circulagio de mercadorias no mercado
comum, pelo que estas duas disposigdes, tendo por objectivo atingir o mesmo
resultado, devem ser interpretadas de modo idéntico.

Portanto, a fim de determinar se, ao abrigo do n.°2 do artigo 7.° da dircctiva, o
titular de uma marca se pode opor i comercializagdo de produtos reembalados nos
quais a marca foi reaposta, hi que recorrer i jurisprudéncia do Tribunal enunciada
no ambito do artigo 36.°

Resulta da jurisprudéncia do Tribunal que o artigo 36.° apenas admite derrogagdes
ao principio fundamental da livre circulagio de mercadorias no mercado comum na
medida em que se justifiquem pela protecgio dos direitos que constituem o objecto
especifico da propriedade industrial ¢ comercial em causa.

Quanto ao direito de marca, o Tribunal afirmou que constitui um elemento essen-
cial do sistema de concorréncia leal que o Tratado pretende criar. Neste sistema, as
empresas devem estar em condigdes de reter a clientela pela qualidade dos respec-
tivos produtos ou servigos, o que s6 & possivel gracas 3 existéncia de sinais distin-
tivos que permitem identificar aqueles produtos e servigos. Para que a marca possa
desempenhar este papel, terd que constituir a garantia de que todos os produtos
que a ostentam foram fabricados sob controlo de uma tdnica empresa a qual possa
ser atribuida a responsabilidade pela qualidade daqueles (acérdios HAG 11, n.° 13,
¢ IHT Internationale Heiztechnik ¢ Danziger, n.°® 37 ¢ 45, ja referidos).
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Por conseguinte, como o Tribunal ji reconheceu em virias ocasides, o objecto
especifico do direito de marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao seu titular
o direito exclusivo de usar a marca para a primeira colocagio do produto no mer-
cado, protegendo-o, assim, contra os concorrentes que pretendessem abusar da
posicio e da reputagio da marca, vendendo produtos que a utilizassem indevida-
mente (v., designadamente, os acérdios Hoffmann-La Roche, j4 referido, n.° 7; de
3 de Dezembro de 1981, Pfizer, 1/81, Recueil, p. 2913, n.° 7; HAG 11, j4 referido,
n.° 14; e IHT Internationale Heiztechnik e Danziger, ji referido, n.° 33).

Donde resulta, designadamente, que, como foi anteriormente recordado, o titular
de um direito de marca protegido pela legislagio de um Estado-Membro nio pode
invocar esta legislagdo para se opor a importagio ou a comercializagio de um pro-
duto que foi colocado em circulagio num outro Estado-Membro por si préprio ou
com o seu consentimento (v., designadamente, os acérdios Winthrop, n.”* 7 a 11;
HAGII, n.° 12, e IHT Internationale Heiztechnik e Danziger, n.°° 33 e 34, ji refe-
ridos).

Com efeito, o objecto do direito de marca nio ¢ o de permitir aos seus titulares a
compartimentagio dos mercados nacionais e, desse modo, favorecer a manutengio
das diferencas de precos que possam existir entre os Estados-Membros. E certo
que, designadamente no mercado dos produtos farmacéuticos, essas diferengas de
precos podem resultar de factores sobre os quais os titulares das marcas nio exer-
cem qualquer controlo, em particular, das regulamenta¢des divergentes dos
Estados-Membros sobre a fixagio de precos maximos, as margens de lucro dos
grossistas em produtos farmacguticos e das farméicias ou os montantes méximos de
reembolso das despesas médicas ao abrigo dos regimes de seguro de satde. Ora, as
distorgBes causadas por uma diferente regulamentagdo dos pregos num Estado-
-Membro devem ser eliminadas através de medidas tomadas pelas autoridades
comunitirias e nio pela introdugio, por outro Estado-Membro, de medidas
incompativeis com as normas relativas 2 livre circulagdo de mercadorias (v., desig-
nadamente, o acérdio Winthrop, n.°° 16 e 17, ji referido).

Para responder 4 questio de saber se o direito exclusivo reconhecido ao titular da
marca integra o direito de oposigdo ao uso da marca por terceiros apds reembala-
gem do produto, hd que ter em conta a funcio essencial da marca, que é a de
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garantir ao consumidor ou utente final a identidade originiria do produto mar-
cado, permitindo-lhe distinguir, sem confusdo possivel, tal produto de outros com
diversa proveniéncia. Esta garantia de proveniéncia implica que o consumidor ou
utente final possa ter a certeza de que o produto de marca que lhe é oferecido no
mercado nio foi objecto, numa fase anterior & da comercializagio, de uma inter-
vengdo efectuada por um terceiro sem a autorizagio do titular da marca e que
tenha afectado o produto no seu estado origindrio (v. os acérdios Hoffmann-La
Roche, n.° 7, e Pfizer, n.° 8, ji referidos).

Donde resulta que o direito reconhecido ao titular da marca de se opor a qualquer
uso da marca que sc¢ja susceptivel de falscar a garantia de proveniéncia, assim
entendida, releva do objecto especifico do direito de marca, cuja protecgio pode
justificar derrogagdes ao principio fundamental da livre circulagio de mercadorias
(v. os acérdios Hoffmann-La Roche, n.° 7, e Pfizer, n.° 8, ji referidos).

No acérdio Hoffmann-La Roche, ji referido, o Tribunal declarou que, em apli-
cagdo destes principios, o artigo 36.° do Tratado deve ser interpretado no sentido
de que o titular de um direito de marca pode invocar este direito para impedir a
um importador a comercializagio de um produto que foi colocado em circulagio
noutro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este
importador tenha procedido & reembalagem do produto numa nova embalagem na
qual a marca tenha sido reaposta, salvo quando:

— se demonstrar que o exercicio do dircito de marca pelo seu titular, dado o sis-
tema de comercializagio por ele aplicado, contribui para estabelecer uma com-
partimentagdo artificial dos mercados entre Estados-Membros;

— se demonstrar que a embalagem nio poderé afectar o estado origindrio do pro-
duto;
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— o titular da marca tenha sido previamente avisado da colocagio no mercado do
produto reembalado, e

— se indicar, na nova embalagem, quem procedeu ao reacondicionamento do pro--
duto.

Em conformidade com esta jurisprudéncia, o n.° 2 do artigo 7.° da directiva deve,
portanto, ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode legitimamente
opor-se & comercializagio posterior de um produto farmacéutico quando o impor-
tador tenha reembalado o produto e neste tenha reaposto a marca, salvo quando as
quatro condi¢des enunciadas no acérdio Hoffmann-La Roche, ji referido, estejam
preenchidas.

Todavia, convém precisar esta jurisprudéncia tendo em conta os argumentos invo-
cados nos presentes processos, bem como nos processos Eurim-Pharm Arzneimit-
tel (C-71/94, C-72/94 e C-73/94) ¢ MPA Pharma (C-232/94), nos quais o Tribunal

proferiu hoje mesmo os seus acérdios.

Quanto & compartimentacio artificial dos mercados entre Estados-Membros

A este respeito, hi que considerar que o uso do direito de marca pelo seu titular
para se opor A comercializagio com essa marca de produtos reembalados por um
terceiro contribuiria para compartimentar os mercados entre Estados-Membros,
designadamente, quando o titular tenha colocado em circulagio, em diferentes
Estados-Membros, um produto farmacéutico idéntico em embalagens diferentes e
o produto nio possa, no estado em que foi comercializado pelo titular do direito
num determinado Estado-Membro, ser importado e colocado em circulagio nou-
tro Estado-Membro por um importador paralelo.

Donde resulta que o titular da marca nio pode opor-se ao reacondicionamento do
produto numa nova embalagem externa quando o tamanho da embalagem utilizada
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pelo titular no Estado-Membro no qual o importador comprou o produto nio
pode ser comercializado no Estado-Membro de importagio devido, designada-
mente, a uma regulamentagio que apenas autoriza embalagens de determinado
tamanho ou a uma prética nacional nesse sentido, s normas em matéria de scguro
de saide que fazem depender do tamanho da embalagem o reembolso das despesas
médicas ou as priticas bem estabelecidas sobre as receitas médicas que se basciam,
designadamente, nas normas sobre as dimensdes que sdo recomendadas por grupos
profissionais e por institui¢des de seguro de satide.

A este respeito, hd que precisar que, quando, em conformidade com as normas e
priticas em vigor no Estado-Membro de importagio, o titular af recorre a virios
tamanhos diferentes para as embalagens, nio basta que se demonstre que um desses
tamanhos também é comercializado no Estado-Membro de exportagio para daf
concluir que nio é necessirio um reacondicionamento do produto. Com efeito,
também sc verificard uma compartimentagio dos mercados caso o importador ape-
nas possa comercializar o produto numa parte limitada do scu mercado.

Em contrapartida, o titular pode opor-sc ao reacondicionamento do produto numa
nova embalagem externa quando o importador tenha a possibilidade de realizar
uma cmbalagem que possa ser comercializada no Estado-Membro de importagio,
por exemplo, apondo nas embalagens externas ou internas originais novas etiquetas
redigidas na lingua do Estado-Membro de importagdo, acrescentando uma nova
bula na lingua do Estado-Membro de importagio ou substituindo um artigo suple-
mentar que ndo pode ser aprovado no Estado-Membro de importagio por artigo
similar que tenha obtido essa aprovagio.

Com cfeito, o poder do titular de um direito de marca protegido num Estado-
-Membro de opor-se & comercializagdao, com a marca, de produtos reembalados sé
deve ser limitado na medida em que a reembalagem a que tenha procedido o
importador s¢ja necessdria para a comercializagio do produto no Estado-Membro
de importagdo.
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Por tltimo, hd que precisar que, contrariamente ao que sustentam as demandantes
na causa principal, a utilizagdo pelo Tribunal de Justica da expressio «comparti-
mentagio artificial dos mercados» nio implica que o importador deva demonstrar
que, ao colocar em circulagio em diferentes Estados-Membros um produto idén-
tico em embalagens diferentes, o titular da marca procurou deliberadamente esta-
belecer uma compartimentagio dos mercados entre Estados-Membros. Com efeito,
ao precisar que se deve tratar de uma compartlmentagao artificial, o Tribunal pre-
tendeu sublinhar que o titular pode sempre invocar o seu direito de marca para
opor-se A comercializagio dos produtos reembalados quando isso se justifique pela
necessidade de salvaguardar a fungio essencial da marca, nio podendo nesse caso a
compartimentagdo que daf resulta ser considerada como artificial.

Quanto & afectagio do estado origindrio do produto

A este respeito, convém, i luz dos argumentos apresentados pelas demandantes na
causa principal, precisar, em primeiro lugar, que a nogio de afectagdo do estado
origindrio do produto se refere ao estado do produto contido na embalagem.

O titular de um direito de marca pode, portanto, opor-se a qualquer reacondicio-
namento que comporte o risco de expor o produto contido na embalagem a mani-
pulacdes ou influéncias que afectem o seu estado originirio. Para apreciar se assim
é, hd que, como referiu o Tribunal no n.° 10 do acérdio Hoffmann-La Roche, ji
referido, ter em conta a natureza do produto e o processo de reembalagem.

Tratando-se de produtos farmacguticos, resulta do mesmo nidmero do acérdio
Hoffmann-La Roche, ji referido, que a reembalagem deve ser considerada como
tendo sido efectuada em circunstincias tais que tornam impossivel a alteragdo do
estado origindrio do produto quando o titular da marca, designadamente, tenha
comercializado o produto em embalagens duplas, s6 a embalagem externa tendo
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. I
sido objecto de reacondicionamento e mantendo-se intacta a embalagem interna,
ou quando o reacondicionamento seja controlado por uma autoridade piblica para
que sec assegure a integridade do produto.

Portanto, resulta desta jurisprudéncia que o simples facto de retirar as tiras de blis-
teres, os frascos, as ampolas ou os inaladores da sua embalagem externa original e
colocd-los numa nova embalagem externa ndo é de natureza a afectar o estado ori-
gindrio do produto contido na embalagem.

Todavia, as demandantes na causa principal sustentaram que mesmo estas manipu-
lagdes comportam um risco de alteragdo do estado origindrio do produto. Assim,
as tiras de blisteres provenientes de diferentes embalagens originais ¢ que sio agru-
padas numa nova embalagem externa dnica poderdo ser provenientes de lotes de
produgdo diferentes ¢ ter datas de validade diferentes, os produtos poderio ter sido
conservados em armazenagem demasiado tempo ¢ os produtos sensiveis i luz
poderio ter sido por esta avariados quando do reacondicionamento.

Esta argumentagiio nio pode ser acolhida. Com cfcito, nio se pode admitir que
cada risco hipotético de ecrro isolado baste para reconhecer ao titular da marca o
dircito de opor-se a qualquer reembalagem dos produtos farmac@uticos em novas
embalagens cxternas.

Quanto as operagdes que consistem em apor ctiquetas autocolantes nos frascos,
ampolas ou inaladores, em acrescentar & embalagem uma nova bula redigida na lin-
gua do Estado-Membro de importagio ou em inserir um artigo suplementar, como
um vaporizador, que ndo provém do titular da marca, nada hd que permita presu-
mir que o estado originirio do produto contido na embalagem tenha por isso sido
directamente afectado.
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Contudo, hi que reconhecer que, de forma indirecta, o estado originirio do pro-
duto contido na embalagem pode ser afectado quando, designadamente,

~— a embalagem externa ou interna do produto reembalado ou uma nova bula nio
comporte certas informagdes importantes ou mencione informagdes inexactas
relativas A natureza do produto, 3 sua composi¢do, aos seus efeitos, i sua utili-
zagdo ou a sua conservagio, ou

— um artigo suplementar inserido na embalagem pelo importador e destinado a
utilizagio ou i dosagem do produto nio respeite o modo de utilizagio e as
doses previstas pelo fabricante.

Incumbe ao tribunal nacional apreciar se é este o caso, designadamente, proce-
dendo a uma comparagio com o produto comercializado pelo titular da marca no
Estado-Membro de importagdo. Todavia, nio € de excluir que o importador possa
fornecer certas informagdes suplementares desde que estas informagdes nio contra-
digam as fornecidas pelo titular no Estado-Membro de importagio, estando esta
condi¢io preenchida quando, designadamente, se trate de informagdes diferentes
resultantes do acondicionamento utilizado pelo titular no Estado-Membro de
exportagio.

Quanto as outras exigéncias que devem ser preenchidas pelo importador paralelo

Na hip6tese em que a reembalagem é efectuada em condigdes que nio podem afec-
tar o estado originirio do produto contido na embalagem, a fun¢do essencial da
marca, enquanto garantia de proveniéncia, é salvaguardada. Assim, o consumidor
ou o utilizador final nio é induzido em erro sobre a proveniéncia dos produtos,
recebendo efectivamente produtos fabricados apenas sob o controlo do titular da
marca.
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Ora, hd que reconhecer que, embora, nestas condi¢Ges, a conclusio de que o titular
ndo pode invocar o seu direito de marca para opor-se & comercializagdo com a sua
marca de produtos reembalados por um importador se imponha com vista a garan-
tir a livre circula¢iao de mercadorias, equivale, todavia, a reconhecer ao importador
uma certa faculdade que, em circunstincias normais, é reservada ao préprio titular.

No interesse do titular, enquanto proprietirio da marca, e para protegé-lo de qual-
5 prop ’
quer abuso, convém, por conseguinte, como o Tribunal declarou no acérdio
Hoffmann-La Roche, ji referido, admitir esta faculdade apenas na medida em que
s ) 3 P q
o importador respeite certas outras exigéncias.

Assim, tendo em conta o interesse do titular da marca em que o consumidor ou
utilizador final ndo possa ser induzido a crer que é ele o responsivel pelo reacon-
dicionamento, é necessirio que esteja indicado na embalagem quem procedeu ao
reacondicionamento do produto.

Como o Tribunal j4 precisou, esta indicagio deve ressaltar claramente da embala-
gem cxterna do produto reembalado (acérdios Hoffmann-La Roche, n.° 12, e Pfi-
zer, n.° 11, ja referidos). Isto implica, como referiu o advogado-geral no ponto 128
das suas conclusdes, que o tribunal nacional deve apreciar sc estd impressa de
modo a ser entendida por uma pessoa com uma faculdade de visio normal e que
lhe preste um grau normal de atengo.

Em contrapartida, ndo se deve exigir que esteja ainda expressamente mencionado
na embalagem que a reembalagem foi realizada sem o consentimento do titular da
marca, semelhante indicagio podendo ser entendida como implicando, como refe-
riu o advogado-geral no ponto 88 das suas conclusdes, que o produto reembalado
ndo é totalmente legitimo.
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Contudo, quando o importador paralelo tenha acrescentado i embalagem um
artigo suplementar que nio provém do titular da marca, deve zelar por que a ori-
gem do artigo suplementar seja indicada de modo a dissipar qualquer impressio de
que o titular da marca é por ele responsivel.

De igual modo, como resulta do n.°11 do acérdio Pfizer, ji referido, pode
exigir-se que seja claramente indicado na embalagem externa quem & o responsdvel
pelo fabrico do produto, podendo o fabricante, com efeito, ter interesse em que o
consumidor ou o utilizador final nio seja induzido a crer que o importador € o
titular da marca e que o produto foi fabricado sob o seu controlo.

Mesmo quando esteja indicado na embalagem o autor da reembalagem do produto,
nio se pode excluir que reputagdo da marca e, portanto, a do seu titular possa,
ainda assim, vir a sofrer com uma inadequada apresenta¢io do produto reemba-
lado. Em semelhante caso, o titular da marca tem um interesse legitimo, que se
prende com o objecto especifico do direito de marca, em opor-se & comercializagio
do produto. Para apreciar se a apresentagio do produto reembalado é susceptivel
de prejudicar a reputagio da marca, convém ter em conta a natureza do produto e
o mercado a que se destina.

No que respeita aos produtos farmacéuticos, é forgoso verificar que se trata de um
dominio sensivel em que o piiblico é particularmente exigente no que respeita a
q p p 8 9 P
qualidade e 2 1ntegr1dade do produto e que, de facto, a apresentagdo do produto
pode ser susceptivel de inspirar a conﬁanga do ptblico a seu respeito. Por conse-
guinte, uma embalagem defeituosa, de m4 qualidade ou ndo cuidada poderi preju-
dicar a reputagdo da marca.
putag

Isto dito, as exigéncias que deve satisfazer a apresenta¢io de um produto farma-
céutico reembalado variam conforme se trate de um produto vendido aos hospitais
ou, por intermédio das farmdcias, aos consumidores. No primeiro caso, os produ-
tos farmac@uticos sio administrados aos pacientes por profissionais para os quais a
apresentagio do produto nio reveste grande importincia. No segundo caso, a
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apresentagio do produto reveste uma importincia maior para o consumidor, ainda
que, tratando-se de produtos sujeitos a reccita médica, esta circunstincia seja, por
si s6, susceptivel de inspirar aos consumidores uma certa confianga na qualidade do
produto.

Por dltimo, como o Tribunal afirmou no acérdio Hoffmann-La Roche, j4 referido,
o titular da marca deve ser previamente avisado da colocagio i venda do produto
reembalado. Além disso, o titular pode exigir que o importador lhe fornega uma
amostra do produto reembalado antes da sua colocagio i venda a fim de poder
verificar que a reembalagem ndo foi efectuada de modo a afectar directa ou indi-
rectamente o estado origindrio do produto e que a apresentagio apds a reembala-
gem ndo ¢é de natureza a prejudicar a reputagio da marca. De igual modo, esta exi-
géncia permite ao titular da marca premunir-se melhor contra as actividades dos
contrafactores.

Tendo em conta o conjunto destas consideragdes, hi que responder i segunda
questio nos processos C-427/93 ¢ C-429/93, is terceira e quarta questdes do pro-
cesso C-427/93 c¢ as scgunda, terceira, quarta ¢ quinta questdes no processo
C-436/93 que o n.° 2 do artigo 7.° da directiva deve ser interpretado no sentido de
que o titular da marca pode legitimamente opor-se & comercializagio posterior de
um produto farmaceutico, quando o importador tenha reembalado o produto e
neste tenha reaposto a marca, salvo quando

— sc demonstrar que o uso do dircito de marca pelo titular para opor-sc 4 comer-
cializagio dos produtos reembalados com essa marca contribui para estabelecer
uma compartimentagio artificial dos mercados entre Estados-Membros. E este
o caso, designadamente, quando o titular tenha colocado em circulagdo, em
vérios Estados-Membros, um produto farmacéutico idéntico em embalagens
diferentes e a reembalagem cfectuada pelo importador seja, por um lado, neces-
sdria para a comercializagio do produto no Estado-Membro de importagio e,
por outro, efectuada em condigbes tais que o estado origindrio do produto nio
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possa ser afectado. Em contrapartida, esta condi¢do ndo implica que se tenha
que demonstrar que o titular da marca procurou deliberadamente estabelecer
uma compartimentagdo dos mercados entre Estados-Membros;

— se demonstrar que a reembalagem nio pode afectar o estado origindrio do pro-
duto contido na embalagem. E este o caso, designadamente, quando o impor-
tador se tenha limitado a operagdes que nio comportem nenhum risco de afec-
tagdo, como, por exemplo, retirar as tiras de blisteres, os frascos, as ampolas, ou
os inaladores da sua embalagem externa original e a coloci-los numa nova
embalagem externa, a apor etiquetas autocolantes na embalagem interna do
produto, a acrescentar 2 embalagem uma nova bula ou a nela inserir um artigo
suplementar. Incumbe ao tribunal nacional verificar que o estado originirio do
produto contido na embalagem ndo € indirectamente afectado devido, designa-
damente, & embalagem externa ou interna do produto reembalado ou a uma
nova bula nfo comportar certas informagdes importantes ou mencionar infor-
magdes inexactas ou a um artigo suplementar inserido na embalagem pelo
importador e destinado 3 ut1hzagao ou 4 dosagem do produto nio respeitar o
modo de utilizagdo e as doses previstas pelo fabricante;

— se indicar claramente na nova embalagem o autor do reacondicionamento do
produto e o nome do seu fabricante, devendo estas indicacdes ser impressas de
tal modo que uma pessoa com uma faculdade de visio normal e que lhe preste
um grau normal de atengio seja capaz de as entender. De igual modo, a origem
de um artigo suplementar que ndo provenha do titular da marca deve ser indi-
cada de modo a dissipar qualquer i impressao de que o titular da marca é por ele
responsivel. Em contrapartida, nio € necessirio indicar que a reembalagem foi
efectuada sem a autorizagio do titular da marca;

— a apresentacio do produto reembalado nio seja tal que possa prejudicar a repu-
tagdo da marca e a do seu titular. Assim, a embalagem ndo deve ser defeituosa,
de mi qualidade ou n3o cuidada, e :

— o importador avisar, antes da colocagio 1 venda do produto reembalado, o titu-
lar da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma amostra do produto reembalado.
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Quanto as despesas

As despesas efectuadas pelos Governos alemio, francés e do Reino Unido e pela
Comissio das Comunidades Europeias, que apresentaram observagdes ao Tribunal,
ndo sio reembolsiveis. Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal,
a natureza de incidente suscitado perante o érgio jurisdicional nacional, compete a
este decidir quanto as despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

pronunciando-se sobre as questdes submetidas pelo So- og Handelsretten i Koben-
havn, por despachos de 22 de Outubro (C-427/93) ¢ 21 de Outubro de 1993
(C-429/93) e pelo Hejesteret, por despacho de 1 de Novembro de 1993
(C-436/93), declara:

1) O facto, para o titular de um direito de marca, de invocar este direito para
impedir a um importador a comercializagio de um produto que foi colo-
cado em circulagio num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu
consentimento, quando este importador reembalou o produto e reapds a
marca sem a autorizacdo do scu titular, deve ser apreciado com base nas
disposicdes conjugadas do direito nacional das marcas e do artigo 7.° da pri-
meira Directiva 89/104/CEE do Consclho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislagdes dos Estados-Membros em matéria de marcas,
interpretado a luz do artigo 36.° do Tratado CE.

2) O n.°1 do artigo 7.° da Directiva 89/104 opde-se a que um titular de um
direito de marca invoque, salvo nas condig¢des definidas no n.° 2 dessa dis-
posicilo, este direito para impedir a um importador a comercializagio de
um produto que foi colocado em circulagio num outro Estado-Membro
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pelo titular ou com o seu consentimento, mesmo quando este importador
tenha reembalado o produto e tenha reaposto a marca sem a autorizacio
do seu titular.

3) O n.°2 do artigo 7.° da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido

de

que o titular da marca pode legitimamente opor-se a comercializa¢io

posterior de um produto farmacéutico, quando o importador tenha reem-
balado o produto e tenha reaposto a marca, salvo quando
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se demonstrar que o uso do direito de marca pelo titular para opor-se a
comercializagdo 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 circulagiao, em varios Estados-Membros, um pro-
duto farmacéutico idéntico em embalagens diferentes e a reembalagem
efectuada pelo importador seja, por um lado, necessiria para a comerci-
alizagio do produto no Estado-Membro de importagdo e, por outro,
efectuada em condigdes tais que o estado originario do produto nio
possa ser afectado. Em contrapartida, esta condi¢do ndo implica que se
tenha que demonstrar que o titular da marca procurou deliberada-
mente estabelecer uma compartimentagao dos mercados entre Estados-
-Membros;

se demonstrar que a reembalagem nio pode afectar o estado originario
do produto contido na embalagem. E este o caso, designadamente,
quando o importador se tenha limitado a operagdes que ndo compor-
tem qualquer risco de afectacio, como, por exemplo, a retirar as tiras de
blisteres, os frascos, as ampolas, ou os inaladores da sua embalagem
externa original e colocd-los numa nova embalagem externa, a apor eti-
quetas autocolantes na embalagem interna do produto, a acrescentar a
embalagem uma nova bula ou a nela inserir um artigo suplementar.
Incumbe ao tribunal nacional verificar que o estado originario do pro-
duto contido na embalagem nio é indirectamente afectado devido,
designadamente, a embalagem externa ou interna do produto
reembalado ou a uma nova bula n3o comportar certas informacoes
importantes ou mencionar informag¢Ses inexactas ou a um
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artigo suplementar inserido na embalagem pelo importador e destinado
a utilizacdo ou 2 dosagem do produto ndo respeitar o modo de utili-
zagdo ¢ as doses previstas pelo fabricante;

se indicar claramente na nova embalagem o autor do reacondiciona-
mento do produto ¢ o nome do seu fabricante, devendo estas indicagdes
ser impressas de tal modo que uma pessoa com uma faculdade de visao
normal e que lhe preste um grau normal de atencio seja capaz de as
entender. De igual modo, a origem de um artigo suplementar que ndo
provenha do titular da marca deve ser indicada de modo a dissipar qual-
quer impressdo de que o titular da marca é por cle responsivel. Em con-
trapartida, ndo é necessdrio indicar que a reembalagem foi efectuada
sem a autorizagdo do titular da marca;

a apresentacdo do produto reembalado ndo scja tal que possa prejudicar
a reputagdo da marca e a do seu titular. Assim, a embalagem nio deve
ser defeituosa, de ma qualidade ou ndo cuidada, ¢

— o importador avisar, antes da colocagio a venda do produto reemba-

lado, o titular da marca e lhe fornecer, a scu CdidO, uma amostra do
P
produto reembalado.

Rodriguez Iglesias Kakouris Puissochet
Hirsch Mancini Moitinho de Almeida
Gulmann Jann Ragnemalm

Proferido em audiéncia piiblica no Luxemburgo, em 11 de Julho de 1996.

O sccretdrio O presidente

R. Grass G. C. Rodrigucz Iglesias
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