ACORDAO DE 23, 4, 2002 — PROCESSO C-143/00

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA
23 de Abril de 2002 *

No processo C-143/00,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justi¢a, nos termos do
artigo 234.° CE, pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division (Reino Unido), destinado a obter, nos litigios pendentes neste 6rgio
jurisdicional entre

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma KG

Swingward Ltd,
entre
Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma KG

* Lingua do processo: inglés.
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€

Dowelhurst Ltd,
entre
Glaxo Group Ltd

Swingward Ltd,

entre

Boehringer Ingelheim KG,
Boehringer Ingelheim Pharma KG

Dowelhurst Ltd,

entre

Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

Dowelhurst Ltd,
entre
SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,
SmithKline & French Laboratories Ltd
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e
Dowelhurst Ltd
e entre
Eli Lilly and Co.

e

Dowelhurst Ltd,

uma decisdo a titulo prejudicial sobre a interpretacdo do artigo 7.°, n.° 2, 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), na redacgdo dada pelo acordo sobre o Espago Econémico Europeu, de
2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), bem como dos artigos 28.° CE e 30.° CE,

O TRIBUNAL DE JUSTICA,

composto por: G. C. Rodriguez Iglesias, presidente, P. Jann, presidente de
seccio, C. Gulmann (relator), D. A. O. Edward, M. Wathelet,
R. Schintgen, V. Skouris, J. N. Cunha Rodrigues e C. W. A. Timmermans, juizes,

advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretario: D. Louterman-Hubeau, chefe de diviso,
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vistas as observagdes escritas apresentadas:

em representagdo da Boehringer Ingelheim KG e da Boehringer Ingelheim
Pharma KG, por R. Subiotto, solicitor, e C. Annacker, Rechtsanwiltin,

em representagdo da SmithKline Beecham plc, da Beecham Group plc, da
SmithKline & French Laboratories Ltd e da Eli Lilly and Co., por S. Thorley,
QC, e M. Brealey, barrister,

em representagdo da Glaxo Group Ltd, por M. Silverleaf, QC, e R. Hacon,
barrister,

em representacdo da Swingward Ltd e da Dowelhurst Ltd, por N. Green e
H. Carr, QC,

em representacdo do Governo alemio, por B. Muttelsee-Schén e A. Dittrich,
na qualidade de agentes,

em representagdo do Governo noruegués, por B. Ekeberg, na qualidade de
agente,

em representagdo da Comissdo das Comunidades Europeias, por K. Banks,
na qualidade de agente,

visto o relatério para audiéncia,
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ouvidas as alegacBes da Boehringer Ingelheim KG e da Boehringer Ingelheim
Pharma KG, representadas por R. Subiotto e C. Annacker, da SmithKline
Beecham plc, da Beecham Group plc, da SmithKline & French Laboratories Ltd e
da Eli Lilly and Co., representadas por S. Thorley e M. Brealey, da Glaxo Group
Ltd, representada por M. Silverleaf e R. Hacon, da Swingward Ltd e da
Dowelhurst Ltd, representadas por N. Green e H. Carr, do Governo alemio,
representado por A. Dittrich, do Governo noruegués, representado por
B. Fkeberg, e da Comissdo, representada por K. Banks e por S. Rating, na
qualidade de agente, na audiéncia de 3 de Abril de 2001,

ouvidas as concluses do advogado-geral apresentadas na audiéncia de 12 de
Julho de 2001,

profere o presente

Acédrdao

Por despacho de 7 de Margo de 2000, que deu entrada no Tribunal de Justica em
17 de Abril de 2000, a High Court of Justice (England e Wales), Chancery
Division, submeteu, nos termos do artigo 234.° CE, oito questdes prejudiciais
sobre a interpretagdo do artigo 7.° n.° 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), na redacgio dada
pelo acordo sobre o Espago Econémico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994,
L 1, p. 3, a seguir «directiva»), bem como dos artigos 28.° CE e 30.° CE.

Estas questdes foram suscitadas no 4mbito dos litigios que opdem a Boehringer
Ingelheim KG e a Boehringer Ingelheim Pharma KG (a seguir, em conjunto,
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«Boehringer»), a Glaxo Group Ltd (a seguir «Glaxo»), a SmithKline Beecham
ple, a Beecham Group plc e a SmithKline & French Laboratories Ltd (a seguir, em
conjunto, «SmithKline»), a The Wellcome Foundation Ltd (a seguir «Well-
come»), bem como a Eli Lilly and Co. (a seguir «Eli Lilly») 2 Swingward Ltd (a
seguir «Swingward») e 2 Dowelhurst Ltd (a seguir «Dowelhurst») relativamente
a comercializa¢do de medicamentos e produtos pela Boehringer, pela Glaxo, pela
SmithKline, pela Wellcome e pela Eli Lilly que foram importados paralelamente
no Reino Unido pela Swingward e pela Dowelhurst.

O direito comunitario

Por for¢a do artigo 28.° CE, sdo proibidas, entre os Estados-Membros, as
restrigdes quantitativas a4 importagdo, bem como todas as medidas de efeito
equivalente. No entanto, nos termos do artigo 30.° CE, as proibicdes e restricdes
a importagdo entre os Estados-Membros que se justifiquem por razdes de
protecgio da propriedade industrial e comercial sdo autorizadas desde que nio
constituam nem um meio de discriminagdo arbitrdria nem uma restricdo
dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros.

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

«1. O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titular proibir o uso desta
para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou
com o seu consentimento.
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2. O n.° 1 nio é aplicdvel sempre que existam motivos legitimos que justifiquem
que o titular se oponha A comercializa¢io posterior dos produtos, nomeadamente
sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado apés a sua
colocag¢do no mercado.»

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

Os litigios nos processos principais e as questdes prejudiciais

Cada um dos medicamentos em causa nos litigios principais foi comercializado
por uma das demandantes no processo principal sob uma marca na Comunidade,
onde foi adquirido por uma das demandadas no processo principal e importada
para o Reino Unido. Para proceder as estas importagdes, as demandadas nos
processos principais alteraram em certa medida o acondicionamento destes
medicamentos, bem como os folhetos informativos contidos nos mesmos.

A forma como o acondicionamento dos diferentes medicamentos foi feita varia de
caso para caso. Em determinados casos, um rétulo com algumas informagdes
importantes, como o nome do importador paralelo e o seu niimero de licenga de
importagdo paralela, foi aposto na embalagem de origem. Indica¢bes redigidas
em outras linguas para além do inglés permaneceram visiveis nesta embalagem e
a marca ndo foi ocultada. Noutros casos, o produto foi reembalado em caixas
concebidas pelo importador paralelo e nas quais a marca foi reproduzida.
Noutros casos ainda, o produto foi reembalado em caixas concebidas pelo
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importador paralelo e que ndo indicam a marca. Em vez dela, indica-se na caixa o
nome genérico do produto. A embalagem interior contém a marca original mas
é-lhe colocado um rétulo autocolante que indica o nome genérico do produto e a
identidade do fabricante e do detentor da licenga de importagdo paralela. Em
todos os casos de reacondicionamento, as caixas contém um folheto informativo
destinado aos doentes, redigido em inglés e que indica a marca.

A Boehringer, a Glaxo, a SmithKline, a Wellcome e a Eli Lilly opdem-se as
alteragGes de acondicionamento e alegam que estas ndo sdo necessarias para que
os medicamentos em causa possam ser comercializados no Reino Unido. Assim,
de acordo com a jurisprudéncia do Tribunal de Justia, os importadores paralelos
ndo teriam o direito de fazer tais altera¢des. As demandantes intentaram accdes
no 6rgdo jurisdicional de reenvio por violagdo da marca.

Considerando que a solugdo dos litigios no processo principal dependia de uma
interpretagdo do direito comunitério, a High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division, decidiu de suspender a instincia e submeter ao Tribunal de
Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) Pode o titular de uma marca comercial utilizar os direitos que possui sobre
essa marca para impedir ou dificultar a importagio dos seus préprios
produtos de um Estado-Membro para outro ou para dificultar a sua posterior
comercializagdo ou promo¢io quando a importagio, comercializagio ou
promogdo ndo causam qualquer prejuizo, ou pelo menos prejuizos subs-
tanciais, ao objecto especifico dos seus direitos?

2) A resposta a questdo anterior serd diferente se o fundamento invocado pelo
titular for o de que o importador ou o revendedor subsequente est4 a usar a
sua marca de modo ndo necessirio, embora nio prejudicial para o seu
objecto especifico?

I-3769



3)

5)

ACORDAO DE 23, 4, 2002 — PROCESSO C-143/00

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

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

Quando um importador ou alguém que comercialize produtos importados
pretenda utilizar a marca comercial do titular em ou relativamente a esses
produtos e essa utilizagdo nio prejudica nem prejudicard o objecto especifico
da marca, tem todavia a obrigac¢io de previamente informar o titular da sua
inten¢io de utilizar a marca?

Se a resposta 4 questdo anterior for afirmativa, significa isto que o facto de o
importador ou o revendedor nio proceder a essa comunicagido conduz a que
o titular tenha o direito de restringir ou dificultar a importa¢do ou a posterior
comercializagdo desses produtos, mesmo que essa importagdo ou posterior
comercializagdo ndo prejudique o objecto especifico da marca?
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Se um importador ou alguém que comercialize produtos importados tiver de
previamente informar o titular acerca das utilizagdes da marca que ndo
prejudicam o seu objecto especifico,

a) essa exigéncia aplica-se a todos esses usos da marca, incluindo a
publicidade, a re-rotulagem e a reembalagem ou, se s6 a alguns, quais?

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

c) que informagio deve ser dada?

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

Com estas questdes, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pretende obter precisGes
quanto a certos aspectos da jurisprudéncia do Tribunal de Justica relativa ao
reacondicionamento de medicamentos portadores de uma marca, efectuado pelos
importadores paralelos sem autorizacio do titular da marca.

Desde ja, ha que recordar os elementos essenciais desta jurisprudéncia.

Em primeiro lugar, importa recordar que resulta da jurisprudéncia do Tribunal
de Justica, designadamente do acérdido de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La
Roche (102/77, Colect., p. 391, n.°° 6 € 7), o seguinte:

— O artigo 30.° CE s6 admite derrogagdes ao principio fundamental da livre
circulagdo de mercadorias entre os Estados-Membros na medida que sejam
justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituam objecto especifico
da propriedade industrial em causa;

— neste contexto, hd que ter em conta a fungio essencial da marca, que é de
garantir ao consumidor ou ao utente final a identidade origindria do produto
marcado, permitindo-lhe distinguir sem confusdo possivel dos que tém outra
proveniéncia;
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— esta garantia de proveniéncia implica que o consumidor ou o utente final
possa ter a certeza de que o produto de marca que lhe tenha sido oferecido no
mercado ndo foi objecto, numa fase anterior 4 da comercializacdo, de uma
intervengdo efectuada por um terceiro sem a autorizacio do titular da marca,
e que tenha afectado o produto no seu estado originario.

Assim, o direito reconhecido ao titular de uma marca de se opor a qualquer
utilizacdo da marca que seja susceptivel de falsear a garantia de proveniéncia,
assim entendida, releva do objecto especifico do direito de marca e é, por
conseguinte, justificado nos termos do artigo 30.°, primeiro perfodo, CE, que se
reconhega ao titular o direito de se opor a que um importador de um produto de
marca aponha, apés reacondicionamento do mesmo produto, sem autorizacio
sua, a marca na nova embalagem (acérddo Hoffmann-La Roche, j4 referido, n.>* 7
e 8).

Resulta do n.° 14 do acérddo Hoffmann-La Roche, ja referido, que, nos termos
do artigo 30.°, primeiro periodo, CE, é justificada a oposigio pelo titular de um
direito de marca, protegido simultaneamente em dois Estados-Membros, a que
um produto ostente licitamente a marca num desses Estados seja colocado no
mercado do outro Estado-Membro, depois de ter sido reacondicionado numa
nova embalagem na qual a marca foi aposta por um terceiro. Resulta também que
tal oposi¢do constitui, no entanto, uma restri¢cio dissimulada ao comércio entre
os Estados-Membros, na acepgdo do artigo 30.° segundo periodo, CE:

— se se demonstrar que a utilizagdo do direito de marca pelo titular, dado o
sistema de comercializagdo por ele aplicado, contribuiria para comparti-
mentar artificialmente os mercados entre Estados-Membros;

— se se demonstrar que o reacondicionamento nio poderd afectar o estado
origindrio do produto;

1-3773



15

16

17

ACORDAO DE 23, 4, 2002 — PROCESSO C-143/00

— se o titular da marca for previamente avisado da colocagido no mercado do
produto reacondicionado, e

— se se indicar na nova embalagem quem é que procedeu ao reacondiciona-
mento do produto.

Em seguida, em acérddos posteriores ao ac6érdio Hoffmann-La Roche, ja
referido, designadamente nos acérddos de 11 de Julho de 1996, Bristol-Myers
Squibb e. o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Colect., p. I-3457), e de 12 de
Outubro de 1999, Upjohn (C-379/97, Colect., p. I-6927), o Tribunal de Justica
precisou o que pode constituir um caso de compartimentagdo artificial dos
mercados entre Estados-Membros. Deve ser considerada como tal, em determi-
nadas condigdes, a oposicdo do titular de uma marca ao reacondicionamento dos
medicamentos quando este é necessirio para que o produto importado
paralelamente possa ser comercializado no Estado de importagdo.

Nesta jurisprudéncia, o Tribunal de Justica desenvolveu também e precisou as
outras condigdes que o importador paralelo deve respeitar para poder proceder
ao reacondicionamento dos medicamentos portadores de marca. Referiu,
designadamente, que a apresenta¢io do produto reacondicionado ndo devia ser
susceptivel de prejudicar a reputagio da marca.

Por tltimo, hd que recordar que, antes da adop¢do da Directiva 89/104, a
jurisprudéncia do Tribunal de Justica relativa a esta problemdtica se tinha
baseado nas disposi¢des do Tratado CEE relativas ao comércio intracomunitério.
Em consequéncia da adopgio desta directiva, que regula de modo completo, no
seu artigo 7.°, a questdo do esgotamento do direito de marca no que respeita aos
produtos colocados no comércio na Comunidade, o Tribunal de Justi¢a decidiu
que as normas nacionais na matéria devem ser apreciadas a luz desta disposigdo
(v. ac6érddo Bristol-Myers Squibb e o., ja referido, n.® 26).
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No entanto, o artigo 7.° da directiva, assim como o artigo 30.° CE, destina-se,
designadamente, a conciliar os interesses fundamentais da protecgdo dos direitos
de marca com os da livre circulagdo de mercadorias entre os Estados-Membros,
pelo que estas duas disposi¢des, tendo por objecto atingir o mesmo resultado,
devem ser interpretadas de modo idéntico. Portanto, a fim de determinar se, ao
abrigo do artigo 7.% n.° 2, da directiva, o titular de uma marca se pode opor 2
comercializagdo de produtos reacondicionados nos quais a marca foi reaposta, h4
que recorrer a jurisprudéncia do Tribunal enunciada no 4mbito do artigo 36.°
Tratado CEE (que passou a artigo 36.° do Tratado CE, que por sua vez passou,
apés alteragdo, a artigo 30.° CE) (v. acérddo Bristol-Myers Squibb e o., ja
referido, n.°® 40 a 41).

Quanto ao objecto especifico da marca

Nas primeira, segunda, quarta e oitava questdes, o 6rgdo jurisdicional de reenvio
pretende obter precisdes sobre o conceito do objecto especifico da marca como é
utilizado na jurisprudéncia do Tribunal de Justica para determinar em que
condi¢des o titular de uma marca pode invocar os seus direitos de marca para
impedir um importador paralelo de proceder a reacondicionamentos de
medicamentos.

O é6rgdo jurisdicional de reenvio questiona, designadamente, se é possivel, como
fizeram outros Orgdos jurisdicionais nacionais de outros Estados-Membros,
considerar que o reacondicionamento afecta o objecto especifico da marca na
acepgdo da jurisprudéncia do Tribunal de Justiga, de forma que o titular da marca
pode-se opor, em principio, a um reacondicionamento, mesmo se, concretamente,
este reacondicionamento ndo constitui uma ameaga para os interesses do titular.
Segundo esta jurisprudéncia, os reacondicionamentos postos em causa no érgio
jurisdicional de reenvio respeitam a mercadorias auténticas comercializadas com
o consentimento do titular e ndo prejudicam o estado originario dos medica-
mentos, a sua reputagio ou as fungdes essenciais da marca. Este 6rgdo suscita a
questdo de saber se, em circunstincias em que a marca ndo seja utilizada de
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forma a induzir os consumidores em erro no que respeita a proveniéncia e a
qualidade das mercadorias, os referidos reacondicionamentos devem ser per-
mitidos mesmo no caso em que nio seja demonstrado que um reacondiciona-
mento é necessario para permitir ao importador paralelo um acesso efectivo ao
mercado.

Observacbes apresentadas no Tribunal de Justica

A Boehringer sustenta que o titular de uma marca pode sempre opor-se
legitimamente 4 comercializagio posterior de um medicamento quando o
importador paralelo reacondicionou o produto e utilizou a marca no ou em
relacio com o produto ou lesou os direitos de marca do titular de qualquer
forma, a menos que tal lesdo seja essencial, nas circunstincias existentes no
momento da comercializacdio no Estado-Membro de importagdo, para que o
produto seja comercializado nesse Estado pelo importador e que esta lesio cause
o menor prejuizo possivel aos direitos do titular da marca.

A Glaxo argumenta que o reacondicionamento dos produtos do titular da marca
sem o seu consentimento constitui uma lesdo do objecto especifico da marca. Este
comportamento, em si, seria passivel de uma san¢do em resultado de uma ac¢do
por contrafac¢io da marca, excepto no caso em que se verifiquem as quatro
condicBes estabelecidas na jurisprudéncia do Tribunal de Justica e recordadas no
n.° 14 do presente acérddo. Ndo é necessirio fazer prova adicional do caricter
danoso do reacondicionamento ou de uma lesdo do objecto especifico da marca.

A SmithKline afirma que, nos termos do despacho de reenvio, cabe ao titular de
uma marca provar um «prejuizo» adicional para impedir a importagéo paralela
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de mercadorias portadoras dessa marca. Alega que esta abordagem € errada face
a jurisprudéncia do Tribunal de Justica na matéria.

A Swingward e a Dowelhurst sustentam que resulta da jurisprudéncia do
Tribunal de Justica que um direito de marca s6 pode ser invocado no caso de um
prejuizo especifico e concreto do objecto especifico da marca.

O Governo alemio alega que resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Justiga que
o reacondicionamento ou colocar novos rétulos nos produtos pode afectar os
direitos do titular de uma marca, incluindo os que constituem o objecto especifico
do direito da marca, e que ndo hd razdo para se afastar dessa jurisprudéncia
constante.

O Governo noruegués sustenta que a redacgdo do artigo 30.° CE assenta na
premissa de que as restri¢des s importacdes s6 sdo justificadas se a propriedade
industrial e comercial for colocada em perigo. Nio se pode deduzir da
jurisprudéncia do Tribunal de Justica que o titular de uma marca se pode opor
a importagdo de produtos reacondicionados que nio afectem o estado original do
produto nem prejudiquem a reputagio da marca e do seu titular.

A Comissdo alega que a questdo essencial é a de saber se o requisito da
necessidade deve ser conjugado com as condicdes relativas a protecgdo do objecto
especifico da marca. O acérddo Bristol-Myers Squibb e o. ndo é totalmente
univoco a este respeito. No entanto, se o Tribunal de Justica tivesse querido
alterar a natureza da lista de condi¢des enunciadas no acérdio Hoffmann-La
Roche, ja referido, tornando algumas delas alternativas, poderia perfeitamente
té-lo feito. A Comissdo considera, pois, que o requisito da «necessidade» acresce
aos critérios relativos a protecgdo do objecto especifico da marca.
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Apreciacdo do Tribunal

Importa recordar que, se se pode derrogar o principio fundamental da livre
circulagio de mercadorias nos casos em que o titular de uma marca se opde com
fundamento nesta a reembalagem dos medicamentos importados paralelamente,
tal derrogacdo apenas é possivel na medida em que esta faculdade permite ao
titular proteger direitos que constituem o objecto especifico da marca entendidos
a luz da fungdo essencial desta.

Nio é contestado que o objecto especifico da marca é assegurar a garantia de
proveniéncia do produto portador dessa marca e que uma reembalagem deste
produto efectuada por terceiros sem autorizagdo do titular é susceptivel de criar
riscos reais para esta garantia de proveniéncia.

Assim, nos n.°® 7 e 8 do acérddo Hoffmann-La Roche, ji referido, o Tribunal de
Justica considerou que o direito de o titular de se opor & reembalagem dos
medicamentos portadores da sua marca releva, tendo em conta o risco para a
garantia de proveniéncia, do objecto especifico da marca. Segundo esta
jurisprudéncia, é a reembalagem dos medicamentos portadores da marca

enquanto tal que afecta o objecto especifico da marca, sem que seja necessario

apreciar neste contexto quais sdo os efeitos concretos da reembalagem efectuada
pelo importador paralelo.

No entanto, resulta do n.° 9 do acérdio Hoffmann-La Roche, ja referido, que a
derrogacio A livre circulagio de mercadorias que é a consequéncia da oposi¢do
do titular da marca i reembalagem nio pode ser admitida se o exercicio deste
direito pelo titular constituir uma restri¢io dissimulada ao comércio entre os
Estados-Membros, na acep¢do do artigo 30.°, segundo periodo, CE.
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Constitui uma restricao dissimulada na acep¢io desta disposi¢do o exercicio, pelo
titular de uma marca, do seu direito de se opor a reembalagem se este exercicio
contribuir para compartimentar artificialmente os mercados entre os Estados-
-Membros e se, além disso, a reembalagem for feita de forma que os interesses
legitimos do titular sio respeitados, o que implica, designadamente, que a
reembalagem ndo afecta o estado origindrio do medicamento ou néo é susceptivel
de prejudicar a reputagdo da marca.

Ora, como foi recordado no n.° 15 do presente acérdio, o Tribunal de Justica
declarou que deve ser considerado como contribuindo para uma compartimen-
tacdo artificial dos mercados entre os Estados-Membros a oposigdo do titular de
uma marca 3 reembalagem dos medicamentos quando esta € necessiria para que
o produto importado paralelamente possa ser comercializado no Estado de
importacio.

Resulta, assim, de jurisprudéncia constante que a modificagdo que implica toda a
reembalagem de um medicamento portador de uma marca — criando pela sua
prépria natureza o risco de uma violagdo do estado originario do medica-
mento — pode ser proibida pelo titular da marca, a menos que a reembalagem
seja necessdria para permitir a comercializagdo dos produtos importados
paralelamente e os interesses legitimos do titular sejam assim salvaguardados
(v., neste sentido, ac6rddo Bristol-Myers Squibb e o., jd referido, n.° 57).

Ha, portanto, que responder & primeira, segunda, quarta e oitava questdes que o
artigo 7.°, n.° 2, da directiva deve ser interpretado no sentido de que o titular de
uma marca pode invocar o seu direito de marca para impedir um importador
paralelo de proceder a reacondicionamentos de medicamentos, a menos que o
exercicio deste direito contribua para compartimentar artificialmente os merca-
dos entre Estados-Membros.
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Quanto a necessidade da reembalagem

Na terceira questio, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta ao Tribunal de
Justica em que condigdes a reembalagem efectuada por um importador paralelo
para comercializar medicamentos no mercado do Estado importador pode ser
considerada necessdria, na acepg¢io da jurisprudéncia do Tribunal de Justica.
Pretende, concretamente, saber se a reembalagem pode ser considerada necesséria
apenas pela razio que, sem esta, o sucesso comercial do medicamento seria
afectado no mercado do Estado de importagdo por uma atitude de desconfianga
de uma parte nio desprezivel dos consumidores deste Estado em relagdo a
medicamentos manifestamente destinados ao mercado de outro Estado.

O 6rgio jurisdicional de reenvio considera que a reembalagem deverd ser
considerada necessiria quando permite ultrapassar um obstdculo real ou
potencial & comercializagio dos medicamentos. Esta questdo é importante na
medida em que as demandantes nos processos principais alegam que as
reembalagens feitas pelos importadores paralelos que consistem em substituir
as embalagens dos medicamentos ndo sio necessarias tendo em conta o facto de
que a comercializagdo seria possivel no mercado por simples colocagdo de novos
rétulos nos produtos. Ora, segundo o 6rgdo jurisdicional de reenvio, existe uma
resisténcia significativa do mercado em relagdo a colocagdo de novos rétulos e a
substitui¢do das embalagem é necessdria para vencer esta resisténcia.

Observagbes apresentadas no Tribunal de Justica

A Boehringer alega que uma lesdo do direito de marca do titular s6 é necessaria
se, ndo existindo essa lesdo, a regulamentacio e as préticas em vigor no Estado de
importagdo impedem o importador de vender o produto nesse Estado. O titular
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de uma marca poderia, portanto, opor-se legitimamente a um reacondiciona-
mento imposto pela preferéncia do consumidor deste Estado por uma determi-
nada apresentagdo do produto, quando a regulamentagio e as priticas do Estado
de importacdo permitam a sua comercializagdo sem aquela lesdo.

A Glaxo sustenta que o Tribunal de Justica entendeu distinguir entre as
reembalagens que sdo necessérias para que os produtos possam ser colocados em
circulagdo e as que servem para maximizar a aceitagdo do produto pelo mercado.
Classifica na segunda categoria as modificagbes que tm por objecto permitir aos
importadores paralelos aumentar os seus precos, tornar os produtos mais
atractivos aos olhos dos consumidores ou aumentar as vendas. Na medida em que
nio for demonstrado que a reembalagem é necessaria para vender o produto no
Estado-Membro de importagdo, a oposicdo do titular i reembalagem nio
constitui uma compartimentagdo artificial do mercado. O principio da livre
circulagdo serd respeitado quando o importador possa reembalar o produto se
isso for necessario para o comercializar.

A SmithKline alega que é necessirio entender por reembalagem «necessiria»
aquela sem a qual o produto néo poderia ser colocado no mercado. Ultrapassar as
reticéncias dos consumidores em rela¢do aos produtos rotulados ndo constitui um
motivo legitimo de reembalagem,

A Swingward e a Dowelhurst apenas identificam um {inico caso em que a
reembalagem néo pode ser considerada necessiria, a saber, o caso em que esta
reembalagem se explica unicamente por uma preocupagio do importador
paralelo de conseguir uma vantagem comercial na acep¢io do acérdio Upjohn,
ja referido, quer dizer, uma vantagem comercial injusta ou abusiva.

O Governo alemdo alega que o Tribunal de Justica referiu claramente as
circunstancias nas quais a reembalagem de medicamentos de marca é licita,
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fazendo referéncia ao conceito de necessidade. Simples vantagens econdmicas,
como um aumento de vendas, ndo serdo suficientes para que a reembalagem seja
considerada necessaria. Nao haverd portanto, por exemplo, necessidade objectiva
de reembalar o produto quando a aposicio de rétulos ou a utilizagdo de
embalagens estrangeiras sdo pouco apreciadas. Contudo, se as caracteristicas do
mercado tornam francamente mais dificil a venda do produto que nio foi objecto
de uma reembalagem, esta deverd ser considerada necessaria.

O Governo noruegués sustenta que da jurisprudéncia do Tribunal de Justiga ndo
se retira qualquer condi¢do de necessidade. Contudo, mesmo se tal condigdo de
necessidade existisse, deveria considera-se preenchida quando o importador
paralelo considere que a reembalagem é necessaria para vender o produto

A Comissdo considera que as reticéncias dos consumidores ndo criam uma
«necessidade» na acep¢io da jurisprudéncia do Tribunal de Justica, a ndo ser que
aquelas nio possam ser ultrapassadas por precos mais baixos e mais informagio.

Apreciagdo do Tribunal de Justica

Segundo jurisprudéncia do Tribunal de Justica, o titular de uma marca que
invoque os direitos de marca para impedir um importador paralelo de proceder a
um reacondicionamento que é necessirio a comercializagdo dos medicamentos
em causa no Estado de importagdo contribui para uma compartimentacdo
artificial dos mercados entre Estados-Membros que é contrdria ao direito
comunitario.
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O Tribunal de Justica declarou, a este propdsito, que importa ter em conta as
circunstincias prevalecentes no momento da comercializagdo no Estado-Membro
de importagdo que tornam o reacondicionamento objectivamente necessario para
que o medicamento possa ser comercializado nesse Estado pelo importador
paralelo. A oposi¢io do titular de uma marca ao reacondicionamento nido é
justificada se constituir um obstdculo ao acesso efectivo do produto importado ao
mercado desse Estado (v., neste sentido, o acérddo Upjohn, ja referido, n.® 43).

Tal obstéculo existe, por exemplo, quando os medicamentos comprados pelo
importador paralelo ndo podem ser comercializados no Estado-Membro de
importac¢do na sua embalagem de origem devido a normas ou a préaticas nacionais
relativas a embalagem, a normas em matéria de seguro de saide que fazem
depender de determinada embalagem o reembolso das despesas médicas ou
praticas bem estabelecidas sobre as receitas médicas que se baseiam, designada-
mente, nas normas sobre as dimensdes recomendadas por associagbes profissio-
nais e por instituicdes de seguro de satde. A este respeito, basta que o obsticulo
exista em relagdo a uma das embalagens utilizadas pelo titular de uma marca no
Estado-Membro de importagéo (v. acérddo Bristol-Myers Squibb e o., ja referido,
n.%° 53 e 54).

Em contrapartida, o titular de uma marca pode opor-se a reembalagem se esta se
explicar exclusivamente pela procura, pelo importador paralelo, de uma
vantagem comercial (v., neste sentido, acérdio Upjohn, ja referido, n.° 44),

Neste contexto, foi também considerado que o titular de uma marca pode opor-se
ao reacondicionamento por substituigio da embalagem quando o importador
paralelo tenha a possibilidade de reutilizar a embalagem de origem para
comercializagdo no Estado-Membro de importagdo apondo rétulos nas emba-
lagens (v. acordido Bristol-Myers Squibb e o., ja referido, n.° 55).
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Assim, se o titular de uma marca pode opor-se a que o importador paralelo

> . . . . .
proceda ao reacondicionamento por substituigio da embalagem, é na condigio
de o medicamento com novos rétulos poder efectivamente ter acesso ao mercado
em causa.

As reticéncias em relacio a medicamentos nos quais foram colocados novos
rétulos ndo constituem sempre obsticulos ao acesso efectivo ao mercado
susceptivel de tornar necessario, na acepgio da jurisprudéncia do Tribunal de
Justica, um reacondicionamento por substitui¢do das embalagens.

Contudo, pode existir num mercado ou em parte importante deste uma
resisténcia de tal maneira forte de uma proporgio significativa dos consumidores
em relagdo aos medicamentos nos quais foram colocados novos rétulos que o
acesso efectivo ao mercado deve ser considerado dificultado. Nestas circuns-
tAncias, o reacondicionamento dos medicamentos ndo seria unicamente explicado
pela procura de uma vantagem comercial, mas destinar-se-ia a ter um acesso
efectivo ao mercado.

Cabe ao 6rgio jurisdicional nacional determinar se isso é o que se verifica no caso
concreto.

Importa, assim, responder 2 terceira questio que um reacondicionamento de
medicamentos por substituicio das embalagens é objectivamente necessdrio na
acepgio da jurisprudéncia do Tribunal de Justica se, sem esse reacondiciona-
mento, o acesso efectivo ao mercado em causa ou a uma parte importante do
mesmo mercado deva ser considerado dificultado devido a uma forte resisténcia
de uma proporgio significativa de consumidores em relagio aos medicamentos
nos quais foram colocados novos rétulos.
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Quanto 2 informacéo prévia ao titular da marca

Com as quinta e sétima questdes, o érgdo jurisdicional de reenvio pretende obter
precisdes quanto a condi¢do segundo a qual o importador paralelo deve informar
previamente o titular da marca da colocagio no mercado do produto
reembalado. Pretende, designadamente, saber se, quando um reacondiciona-
mento, como o que esti em causa no caso em aprec¢o, nio prejudique o objecto
especifico da marca, a informagdo prévia é, contudo, necessiria, se é o proprio
importador que deve proceder 4 informagio ou se basta que o titular da marca a
receba de uma outra fonte, com que prazo esta informagdo deve ser dada e qual é
a consequéncia da falta desta informagio.

Observagbes apresentadas no Tribunal de Justica

A Boehringer sustenta que ndo hd qualquer razédo vélida para afastar a exigéncia
da informacgdo exigida pelo Tribunal de Justi¢a. Esta exigéncia nio impde ao
importador paralelo um encargo desproporcionado, nio cria obsticulos a livre
circulagdo de mercadorias, ndo atrasa a comercializacdo dos produtos importa-
dos e ndo torna esta comercializagdo sensivelmente mais dificil. Uma vez que esta
exigéncia ndo depende de uma utilizagdo da marca que prejudique o objecto
especifico desta, o titular poderd opor-se a qualquer utiliza¢do da sua marca pelo
um importador paralelo, a menos que esse o tenha informado.

Para a Glaxo, a exigéncia de uma informagdo nio é onerosa e é razodvel. Pode ser
aplicada em conformidade com os principios estabelecidos no acérdio Hoff-
mann-La Roche, ja referido, e aplicados de forma constante pelo Tribunal de
Justica. O importador paralelo podera ele préprio informar o titular antes da
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comercializagdo, num prazo razodvel que permita ter em conta as objecgdes. O
importador paralelo deveria sofrer uma san¢do em caso de ndo proceder a
informacdo, uma vez que, a ndo ser assim, ndo seria incitado a respeitar esta
exigéncia. Um prazo de 28 dias seria razodvel.

A Swingward e a Dowelhurst sustentam que decorre da jurisprudéncia do
Tribunal de Justica que a exigéncia imposta ao importador de informar o titular é
uma exigéncia processual destinada a permitir a este dltimo acautelar os seus
direitos. Quando ndo hi lesio do objecto especifico da marca, uma falta de
informacdo nio causa qualquer prejuizo ao titular. Consequentemente, ndo seria
compativel com o principio da proporcionalidade que uma falta de informagio
transforme a utilizacdo legitima da marca numa lesdo do direito da marca. A
Swingward e a Dowelhurst consideram razodvel um prazo de dois dias antes da
colocacdo no mercado do produto reembalado. Sustentam ainda que a obrigagdo
de informacio é respeitada quando o titular receba a informagdo, quer esta tenha
sido prestada pelo importador ou por terceiro. Com efeito, um vez que as
autoridades do Reino Unido responsiveis pela fiscalizagdo dos medicamentos
informam o titular quando concedem uma licenga de importagdo paralela, o
titular estd suficientemente informado das importacdes paralelas previstas.

O Governo alemio alega que, se o titular de uma marca ndo recebeu as
informacdes suficientes sobre o tipo de reacondicionamento em causa antes da
colocagio no mercado dos produtos reacondicionados, num prazo que lhe
permita verificar o respeito das condigdes de reacondicionamento definidas pelo
Tribunal de Justica, hd fundamento para impedir o importador de invocar o
esgotamento do direito de marca. A informagio deverd ser prestada pela
importador paralelo.

A Comissdo sustenta que decorre da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que o
titular de uma marca pode opor-se & comercializagdo por um importador paralelo

I-3786



61

62

BOEHRINGER INGELHEIM E O.

se ndo for informado previamente da utilizagio da sua marca. O prazo de
informacdo deverd permitir ao titular dispor de um lapso de tempo razodvel para
proceder ao exame necessirio e para determinar se deve ou ndo suscitar
objecgdes. Este prazo deve ser mais longo se o importador paralelo optar por
enviar informagoes sem enviar simultaneamente uma amostra. Neste caso, um
periodo suplementar deve permitir ao titular exigir e receber uma amostra.

Apreciagdo do Tribunal de Justica

Importa recordar que, segundo a jurisprudéncia do Tribunal de Justica, o
importador paralelo que reembala um medicamento portador de uma marca deve
previamente informar o titular da marca da coloca¢io 4 venda do medicamento
reembalado (v. acérddo Hoffmann-La Roche, ja referido, n.° 12). Deve, além
disso, a pedido do titular da marca, fornecer uma amostra do produto
reembalado antes da sua coloca¢do a venda. Esta {ltima condigdo permite ao
titular verificar que a reembalagem nio foi efectuada de modo a afectar directa
ou indirectamente o estado originario do produto e que a apresenta¢do apds a
reembalagem nédo é susceptivel de prejudicar a reputagdo da marca. De igual
modo, esta exigéncia permite ao titular da marca premunir-se melhor das
actividades dos contrafactores (v. acérddo Bristol-Myers Squibb e o., j4 referido,
n.° 78).

As condi¢des recordadas no ndmero precedente destinam-se a proteger os
interesses legitimos dos titulares de marcas. Tal como referiram as demandantes
nos processos principais, o respeito destas condi¢des coloca poucos problemas
préticos reais aos importadores paralelos desde que os titulares reajam em prazos
razodveis as informagdes. Com efeito, um funcionamento adequado do sistema
de informagdo pressupde que cada uma das partes interessadas se esforce
lealmente por respeitar os interesses legitimos da outra.,
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Em resposta aos pedidos de precisdes submetidos pelo drgio jurisdicional de
reenvio quanto a estas condigdes, importa, em primeiro lugar, referir que decorre
da resposta as primeira, segunda, quarta e oitava questdes que o importador
paralelo deve, em todas as hipéteses, para ter o direito de reembalar os
medicamentos portadores de uma marca, respeitar a condi¢io de informagio
prévia. Se o importador paralelo nio respeitar esta condigio, o titular da marca
pode opor-se 4 comercializagio do medicamento reembalado.

Importa, em segundo lugar, referir que incumbe ao préprio importador paralelo
informar o titular da marca da reembalagem prevista. Ndo basta que o titular seja
informado por outras fontes, como a autoridade que concede uma licenca de
importagdo paralela ao importador.

Em terceiro lugar, importa recordar que, na sua jurisprudéncia, o Tribunal de
Justica néo se pronunciou sobre o prazo que deve ser concedido ao titular para
reagir ao projecto de reacondicionamento do medlcamento portador da sua
marca. ‘

A este respeito, é 6bvio que, se, tendo em conta o objectivo da informagdo do
titular da marca, importa conceder a este um prazo razoadvel para reagir ao
projecto de reacondicionamento, hd também que ter em consideragdo o interesse
do importador paralelo em proceder o mais rapidamente possivel a comercia-
lizagio do medicamento depois de ter obtido da autoridade competente a
autorizagdo necessiria para este fim.

No caso de contestacdo, cabe ao juiz nacional apreciar, tomando em conside-
ragdo todas as circunstincias pertinentes, se o titular da marca dispds de um
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prazo razodvel para reagir ao projecto de reacondicionamento. Tendo em conta
os elementos constantes dos autos, um periodo de quinze dias tteis parece ser um
prazo razodvel no caso de o importador paralelo ter optado por informar o titular
da marca enviando-lhe simultaneamente uma amostra do medicamento reemba-
lado. Tendo este prazo um caricter indicativo, é possivel para o importador
paralelo conceder um prazo mais curto e ao titular pedir para beneficiar de um
prazo de reacgdo mais longo que o concedido pelo importador paralelo.

Tendo em conta o que precede, importa responder as quinta e sétima questdes
que o importador paralelo deve, em todas as hipéteses, para ter o direito de
reembalar os medicamentos portadores de uma marca, respeitar a condicdo de
informacdo prévia. Se o importador paralelo ndo respeitar esta condigdo, o titular
da marca pode opor-se a comercializagdo do medicamento reembalado. Incumbe
ao préprio importador paralelo informar o titular da marca da reembalagem
prevista. Em caso de contestagdo, cabe ao juiz nacional apreciar, tomando em
consideragdo todas as circunstincias pertinentes, se o titular dispds de um prazo
razodvel para reagir ao projecto de reacondicionamento.

Quanto as despesas

As despesas efectuadas pelos Governos alemio e noruegués, assim como pela
Comissdo, que apresentaram observagdes ao Tribunal, ndo sio reembolsaveis.
Revestindo o processo, quanto as partes no processo principal, a natureza de
incidente suscitado perante o 6rgdo jurisdicional nacional, compete a este decidir
quanto s despesas.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTICA

pronunciando-se sobre as questdes submetidas pela High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division, por despacho de 7 de Margo de 2000,
declara:

1)

O artigo 7.°, n.° 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1988, que harmoniza as legislacdes dos Estados-Membros em
matéria de marcas, na redacgio dada pelo acordo sobre o Espa¢o Econémico
Europeu, de 2 de Maio de 1992, deve ser interpretado no sentido de que o
titular de uma marca pode invocar o seu direito de marca para impedir um
importador paralelo de proceder ao reacondicionamento de medicamentos, a
menos que o exercicio deste direito contribua para compartimentar
artificialmente os mercados entre os Estados-Membros.

Um reacondicionamento de medicamentos por substitui¢io das embalagens ¢
objectivamente necessario na acepg¢io da jurisprudéncia do Tribunal de
Justica se, sem esse reacondicionamento, o acesso efectivo ao mercado em
causa ou a uma parte importante do mesmo mercado deva ser considerado
dificultado devido a uma forte resisténcia de uma proporgao significativa dos
consumidores em relacio aos medicamentos nos quais foram colocados
novos rétulos.
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3) O importador paralelo deve, em todas as hipdteses, para ter o direito de
reacondicionar medicamentos portadores de uma marca, respeitar a condi-
¢do de informagdo prévia. Se o importador paralelo nio respeitar esta
condicdo, o titular da marca pode opor-se a comercializa¢do do medicamento
reacondicionado. Incumbe ao préprio importador paralelo informar o titular
da marca do reacondicionamento previsto. Em caso de contestagdo, cabe ao
juiz nacional apreciar, tomando em considera¢do todas as circunstincias
pertinentes, se o titular dispds de um prazo razoavel para reagir ao projecto
de reacondicionamento.

Rodriguez Iglesias Jann Gulmann
Edward La Pergola Wathelet
Schintgen Skouris Cunha Rodrigues

Proferido em audiéncia piiblica no Luxemburgo, em 23 de Abril de 2002.

O secretirio O presidente

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias
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