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1. O presente pedido de decisio prejudicial
do Hogsta domstol (Supremo Tribunal), da
Suécia, tem por objecto a interpretagdo do
artigo 98.°, n° 1, do Regulamento n.> 40/94
sobre a marca comunitéria® (a seguir «regu-
lamento»).

O regulamento

2. O artigo 1.° do regulamento dispde:

«1. Sao designadas ‘marcas comunitarias’ as
marcas de produtos ou servicos registadas
nas condicdes e de acordo com as regras
previstas no presente regulamento.

2. A marca comunitaria tem caricter unita-
rio. A marca comunitédria produz os mesmos

1 — Lingua original: inglés.
2 — Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro

de 1993, sobre a marca comunitéria (JO 1994, L 11, p. 1), com
as alteracdes posteriores.
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efeitos em toda a Comunidade: sé pode ser
registada, transferida, ser objecto de rentn-
cia, de decisdo de extingdo de direitos do
titular ou de anulagéo, e o seu uso s6 pode
ser proibido, para toda a Comunidade. Este
principio é aplicdvel salvo disposicio em
contririo do presente regulamento.»

3. O artigo 9.° do regulamento dispde, no
que ao presente caso importa:

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

a) Um sinal idéntico & marca comunitdria
para produtos ou servigos idénticos
aqueles para os quais esta foi registada;

[..]
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2. Pode nomeadamente ser proibido, se
estiverem preenchidas as condi¢des enuncia-
das no n.° 1:

a) Apor o sinal nos produtos [...]»

4. O artigo 91.°, n.° 1, do regulamento exige
que os Estados-Membros designem no seu
territério um ndimero limitado de «tribunais
de marcas comunitirias» de primeira e
segunda instncia. O artigo 92.° dispde que
os tribunais de marcas comunitdrias tém
competéncia exclusiva para todas as ac¢des
de contrafac¢io de uma marca comunitéria.

5. O artigo 98.°, n°
dispoe:

1, do regulamento

«Sempre que um tribunal da marca comu-
nitdria verifique que o réu contrafez ou
ameacgou contrafazer uma marca comunitd-
ria, proferira, salvo se tiver razdes especiais
para néo o fazer, uma decisdo proibindo-o de
prosseguir os actos de contrafaccio ou de
ameaca de contrafaccio. Tomard igualmente,
nos termos da lei nacional, as medidas
adequadas para garantir o respeito dessa
proibicéo.»

O acordo ADPIC

6. O artigo 41.°, n.° 1, do Acordo sobre os
Aspectos dos Direitos de Propriedade Inte-
lectual relacionados com o Comércio (a
seguir «acordo ADPIC» * dispde:

«Os membros velario por que a sua
legislacio preveja processos de aplicacdo
efectiva conforme especificado na presente
parte de modo a permitir uma accéo eficaz
contra qualquer acto de infrac¢io dos
direitos de propriedade intelectual abrangi-
dos pelo presente acordo, incluindo medidas
correctivas expeditas destinadas a impedir
infrac¢des e medidas correctivas que consti-
tuam um dissuasivo de novas infracgdes.

[..]»

7. O artigo 44.°, n.° 1, do acordo ADPIC
dispoe:

«Os érgios jurisdicionais serdo habilitadas a
ordenar a uma parte que cesse uma infrac-
cdo, inter alia para impedir a introdugio nos
circuitos comerciais sob a sua jurisdicdo de

3 — Anexo 1 C do Acordo que institui a Organizacdo Mundial do
Comércio; aprovado em nome da Comunidade Europeia, em
relacdo as matérias da sua competéncia, pela Decisdo 94/800/
/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994 (JOL 336, p. 1).
V. acordo ADPIC no JO L 336, pp. 1, 213.

I-12087
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mercadorias importadas que envolvam uma
infraccdo de um direito de propriedade
intelectual, imediatamente apds o desalfan-
degamento dessas mercadorias. Os membros
ndo sio obrigados a conferir esses poderes
no que diz respeito a objectos protegidos
adquiridos ou encomendados por uma pes-
soa antes de saber ou de ter motivos vilidos
para saber que uma transac¢io sobre esse
objecto implicaria a infracgdo de um direito
de propriedade intelectual.»

8. O artigo 61.° do acordo ADPIC dispde:

«Os membros preverdo processos penais e
penas aplicdveis pelo menos em casos de
contrafaccio deliberada de uma marca ou de
pirataria em relagdo ao direito de autor numa
escala comercial. As sangdes possiveis inclui-
rdo a prisdo e/ou sangdes pecunidrias sufi-
cientes para constituir um factor dissuasivo,
em conformidade com o nivel de penas
aplicadas a delitos de gravidade correspon-
dente. Nos casos apropriados, as san¢des
possiveis incluirdo igualmente a apreensio,
arresto e destruicio das mercadorias em
infraccio e de quaisquer materiais e instru-
mentos que tenham sido utilizados predo-
minantemente na pritica do delito. Os
membros podem prever a aplicagio de
processos penais e penas correspondentes
noutros casos de infraccio dos direitos de
propriedade intelectual, especialmente
quando essas infraccbes sejam cometidas
deliberadamente e numa escala comercial.»
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9. Da jurisprudéncia do Tribunal de Justica
resulta que, quando sdo chamados a aplicar
normas nacionais com vista a ordenar
medidas destinadas a protecgéo dos direitos,
relativos a um dominio ao qual o acordo
ADPIC se aplique e no qual a Comunidade ja
tenha legislado, como é o caso da marca, os
6rgdos jurisdicionais nacionais estio obriga-
dos, por forca do direito comunitario, a fazé-
-lo, na medida do possivel, a luz da letra e da
finalidade das disposi¢gbées do acordo
ADPIC™

Direito nacional aplicavel

10. O § 37 da lei sueca sobre as marcas”® (a
seguir: «varumérkeslag») estabelece que a
contrafaccdo de uma marca, cometida com
dolo ou negligéncia grave, é punivel com
sanc¢do pecunidria ou pena de priséo.

11. O § 37-a da mesma lei prevé que, a
pedido do titular de uma marca, o tribunal

4 — Acérddo de 16 de Novembro de 2004, Anheuser-Busch
(C-245/02, Colect., p. I-10989, n.° 55). E agora requerido aos
Estados-Membros, pelo artigo 11.° da Directiva 2004/48/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril
de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade
intelectual (JO L 157, p. 45}, que «garant[fam] que, nos casos
em que tenha sido tomada uma decisdo judicial que constate
uma violacio de um direito de propriedade intelectual, os
6rgéos jurisdicionais competentes possam impor ao infractor
uma medida inibitéria da continuacio dessa violagdo». A
Directiva n.° 2004/48 previa a sua transposicdo até 29 de Abril
de 2006.

5 — A varumadrkeslagen (1960: 644).
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pode proibir o autor da contrafacgdo de
continuar a cometé-la, sob cominacio de
sancdo pecunidria.

O litigio no processo principal e as
questdes prejudiciais

12, A Nokia Corporation (a seguir «Nokia»)
intentou uma acgéo contra Joacim Wirdell,
no Stockholms tingsritt (tribunal de pri-
meira instincia de Estocolmo), alegando
contrafacgio da sua marca comunitiria
«Nokia». Alegou ainda que Joacim Wirdell
tinha importado para a Suécia «stickers»
autocolantes destinados a ser aplicados em
teleméveis, que tinham aposta a marca
«Nokia» ©.

13. O Stockholms tingsritt considerou pro-
vado que Joacim Wirdell tinha mandado
importar «stickers» para a Suécia e que a sua
actividade relativa aos «stickers» constituia
uma contrafaccio em sentido objectivo;
entendeu que havia o risco de vir a cometer
novos actos de contrafaccio, tendo, pois,
proferido uma decisdo a proibi-lo de conti-
nuar a infracgio sob cominacio de sangio.

6 — Este ponto e os seguintes sdo extraidos do despacho de
reenvio, que ndo dd mais pormenores com relevincia para a
situacdo de facto.

14. Joacim Wirdell recorreu da sentenca
para o Svea hovritt (tribunal de segunda
instincia), alegando inter alia que nio havia
razdes para temer novas contrafacgdes, pois
a utilizagio da marca Nokia ndo tinha sido
intencional nem negligente.

15. O Svea hovriitt confirmou o entendi-
mento do Stockholms tingsratt de que
Joacim Wirdell tinha objectivamente contra-
feito a marca e considerou que havia risco de
que pudesse voltar a fazé-lo. Contudo, uma
vez que Joacim Wiirdell ndo tinha anterior-
mente cometido actos de contrafaccio e
apenas lhe podia ser imputada negligéncia,
néo havia razdes, na opinido do Svea hovritt,
para considerar a importagdo de «stickers»
como elemento de contrafacgdo continuada.
A circunstincia de néo se poder excluir
completamente a possibilidade de Joacim
Wirdell vir a infringir novamente os direitos
de marca da Nokia no futuro nio podia, por
si 86, no entender do Svea hovritt, justificar
uma proibicio sob cominacic de sancido
pecunidria. Por conseguinte, alterou a sen-
tenca do Stockholms tingsritt e negou
provimento ao pedido da Nokia Corporation.

16. A Nokia recorreu da sentenca do Svea
hovritt para o tribunal de reenvio. Alega que
o simples facto de Joacim Wirdell ter
objectivamente contrafeito a marca é sufici-
ente para ser proferida a decisio de proibi-
¢do, e invoca que, em todo o caso, existe um
risco de Joacim Wiirdell continuar a contra-
faccio.

I-12089
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17. O tribunal de reenvio entende que a
controvérsia entre as partes gira em torno da
questio de saber se o artigo 98.° do
regulamento implica um dever de decretar
a proibicio e de lhe associar sangoes
pecunidrias, que tem maior alcance do que
aquele que resulta do § 37-a da varumirkes-
lag. Por isso, submeteu ao Tribunal de
Justica, para decisdo a titulo prejudicial, as
seguintes questoes:

«1. O conceito de ‘razdes especiais’ previsto

no artigo 98.°, n.° 1, primeiro periodo,
do Regulamento (CE) n.° 40/94 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1993,
sobre a marca comunitiria, deve ser
entendido no sentido de que, se um
tribunal verificar que o réu contrafez
uma marca comunitiria, pode, em
quaisquer circunstincias, deixar de pro-
ferir uma deciséo especifica proibindo-o
de prosseguir os actos de contrafaccio,
se o tribunal considerar que o risco de
continuacdo da contrafaccdo néo é
manifesto ou é de algum modo redu-
zido?

O conceito de ‘razdes especiais’ previsto
no artigo 98.°, n.° 1, primeiro periodo,
do Regulamento sobre a marca comu-
nitaria, deve ser entendido no sentido
de que, se um tribunal verificar que o
réu contrafez uma marca comunitiria, e
ainda que ndo tenha fundamento, nos
termos do ponto 1 supra, para deixar de
proferir uma decisdo especifica proi-
bindo-o de prosseguir os actos de
contrafac¢io, pode deixar de proferir
tal decisdo se for manifesto que a
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continuagio da contrafaccio é abran-
gida por uma proibicio genérica da
contrafacgdo prevista pela legislacdo
nacional, e se o réu puder ser sujeito a
sang¢des penais no caso de se verificar a
continuagio da contrafaccio com dolo
ou negligéncia grave?

Em caso de resposta negativa 4 segunda
questio, tém entio que ser tomadas
medidas especificas para garantir o
respeito dessa proibigio, associando-
-lhe, por exemplo, uma sancdo pecunia-
ria, mesmo quando seja manifesto que a
continuagio da contrafac¢do é abran-
gida por uma proibicdo genérica da
contrafacgio prevista pela legislacdo
nacional e o réu possa ser sujeito a
sang¢des penais no caso de se verificar a
continuagio da contrafaccio com dolo
ou negligéncia grave?

Em caso de resposta afirmativa a
terceira questdo, tal interpretacio tam-
bém ¢ vélida no caso de se entender que
nio se verificam os requisitos para
adoptar tais medidas especificas no caso
de contrafac¢io equivalente de uma
marca nacional?»

18. Foram apresentadas observacdes escritas
pela Nokia, por Joacim Wirdell, pelo
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Governo francés e pela Comissdo. Nao foi
requerida nem realizada qualquer audiéncia.

Quanto a primeira questio

19. Com a sua primeira questdo, o drgao
jurisdicional de reenvio pergunta se o
conceito de «razdes especiais» previsto no
artigo 98.°, n.° 1, do regulamento deve ser
entendido no sentido de que um tribunal que
verifica que o réu contrafez uma marca
comunitdria pode, em quaisquer circunstin-
cias, deixar de proferir uma decisio especi-
fica, proibindo-o de prosseguir os actos de
contrafacgio, se considerar que ndo ¢é
manifesto ou é de algum modo reduzido o
risco de continuar a contrafacgio.

20. A Nokia, o Governo francés e a Comis-
sio entendem que esta questio merece
resposta negativa. Concordo.

21. Joacim Wirdell defende a posicido con-
traria e alega que tanto a redac¢lo como a
economia do regulamento implicam uma
resposta afirmativa a primeira questdo. Além
disso, o objectivo do regulamento consiste
em promover a livre circulagdo de mercado-
rias. Portanto, as transacgdes comerciais néo
devem ser limitadas desnecessariamente.

22. Parece-me, ao invés, que a redac¢io e a
economia do regulamento implicam uma
resposta negativa.

23. Em primeiro lugar, o artigo 98.°,n.° 1, do
regulamento esta redigido em termos impe-
rativos. Estipula que se o réu contrafez uma
marca comunitéria, o tribunal proferird uma
decisdo, proibindo-o de prosseguir os actos
de contrafaccdo. Esta formulagio reflecte o
direito fundamental de um titular, consa-
grado no artigo 98.°, n.° 1, do regulamento,
de proibir a contrafaccio. Se um tribunal
verificar que o réu contrafez uma marca
comunitiria deve, pois, como regra geral,
proibir o autor da contrafaccdo de a conti-
nuar. Daqui decorre que s6 a titulo de
excepcdo a esta regra geral um tribunal pode
deixar de proferir uma deciséo de proibicio,
0 que equivale a dizer se existirem «razdes
especiais». Por conseguinte, o conceito de
«razdes especiais» deve ser interpretado de
modo restritivo.

24. Em segundo lugar, o predmbulo do
regulamento prescreve que «é indispensavel
que as decisdes sobre a validade e a contra-
faccdo das marcas comunitirias produzam
efeitos em toda a Comunidade e a ela sejam
extensivas, Unica maneira de evitar decisdes
contraditérias dos tribunais e do instituto e
de respeitar o cardcter unitdrio das marcas
comunitérias» *. Como defendem a Nokia, o
Governo francés e a Comissio, s6 uma

7 — No décimo quinto considerando.

I-12091
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interpretacido uniforme do artigo 98.°, n.° 1,
permite alcancar aqueles fins. Uma avaliacio
do grau de risco, concluindo que a contra-
facciio vai continuar, como sugere o Hogsta
domstol, conduzird necessariamente a resul-
tados diversos em Estados-Membros dife-
rentes. Tendo em conta que é fundamental o
principio de que a marca comunitiria deve
gozar da mesma protec¢io em toda a
Comunidade, jamais poderia uma avaliacio
do risco, por si sé, constituir uma «razdo
especial» que justifique o facto de um érgéio
jurisdicional competente ndo proferir uma
decisdo de proibicdo. Acresce que existem
dificuldades priticas 6bvias em apresentar
provas do risco de ac¢des futuras. Se a
probabilidade da continuacdo da contra-
faccdo constituisse requisito prévio para
proferir uma decisdo de proibicdo, isso
colocaria os titulares de marca em posicio
desvantajosa e ameacaria minar o seu direito
exclusivo a marca comunitaria.

25. Em situagdes excepcionais, pode suceder
que o grau de risco de continuagio da
contrafaccio seja uma das circunstincias
que, no seu conjunto, possam efectivamente
constituir «razdes especiais», na acepc¢io do
artigo 98.°, n° 1. Contudo, a questio
prejudicial do érgéo jurisdicional apenas se
refere especificamente ao grau de risco de
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continuacio da contrafaccio «em quaisquer
circunstancias» ®,

26. De facto, é verdade que, como alega
Joacim Wirdell, um dos objectivos principais
do regulamento consiste em promover a livre
circulacio de mercadorias®. Percebe-se mal,
todavia, como é que a livre circulagio de
mercadorias seria prejudicada pela proteccio
forte e uniforme de marcas comunitarias
contra as contrafaccdes '°. Pelo contrério, tal
protecgio exige que a contrafaccio, regra
geral, seja proibida. Além disso, o regula-
mento relaciona expressamente o objectivo
de promover a livre circulacio de mercado-
rias com o de «marcas comunitirias que
gozem de proteccido uniforme e produzam
efeitos em todo o territério da Comuni-
dade» ',

27. Finalmente, deve também recordar-se
que a protecgdo conferida pela marca

8 — Da mesma forma, visto que o 6rgéo jurisdicional de reenvio
néo pede exemplos do que possam ser «razdes especiais» e
dado que essa questio ndo foi desenvolvida nas alegagtes
apresentadas no Tribunal, entendo néo fazer sentido dar esses
exemplos no caso em apreco, que é o primeiro em que o
Tribunal é chamado a interpretar o artigo 98., n.° 1.

9 — Primeiro considerando.

10 — V. artigo 3., n.° 2, da Directiva 2004/48, j4 referida na nota 4,
que estabelece que as medidas, procedimentos e recursos
necessdrios para assegurar o respeito pelos direitos de
propriedade intelectual abrangidos por esta directiva «tam-
bém devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e
aplicados de forma a evitar que se criem obstdculos ao
comércio licito e a prever salvaguardas contra os abusos.s
(itdlico meu). O artigo 41.% n.° 1, segunda frase, do acordo
ADPIC tem efeito idéntico.

11 — Segundo considerando.
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comunitiria é absoluta se, como no caso em
apreco, a alegada contrafaccio consistir em
apor um sinal idéntico & marca comunitiria
em produtos idénticos aqueles para os quais
a marca foi registada'’. Nestas circunstin-
cias, em principio, a excepcdo ndo deve, de
modo algum, aplicar-se. Quando muito,
poderia talvez aplicar-se aos casos em que
seja materialmente impossivel ao réu reiterar
a contrafaccio, por exemplo (para usar as
ilustracdes dadas pela Nokia) se o réu for
uma sociedade que tenha sido dissolvida ou
se o registo da marca em questdo tiver
perdido a validade.

28. Entendo, por conseguinte, que o con-
ceito de «razdes especiais» previsto no
artigo 98.°, n.° 1, do regulamento nio se
encontra preenchido, se um tribunal que
verifica que o réu contrafez uma marca
comunitdria deixar de proferir uma decisio
especifica proibindo-o de prosseguir os actos
de contrafacgéo, apenas com fundamento em
que, na sua opinido, ndo é manifesto ou, de
algum modo, é reduzido o risco de continuar
a contrafaccio.

Quanto a segunda questiao

29. Com a segunda questio, o érgio jurisdi-
cional de reenvio pergunta se o conceito de

12 — Sétimo considerando e artigo 9.5 n.° 1, alinea a), do
regulamento.

«razdes especiais» previsto no artigo 98.°,
n.° 1, do regulamento deve ser entendido no
sentido de que, se um tribunal verificar que o
réu contrafez uma marca comunitiria, e
ainda que ndo tenha fundamento, nos termos
da primeira questio, para deixar de proferir
uma decisdo especifica, proibindo-o de
prosseguir os actos de contrafaccdo, pode,
todavia, deixar de proferir tal deciséo, se for
manifesto que a continuacio da contrafaccio
é abrangida por uma proibicdo genérica da
contrafaccio prevista pela legislacio nacio-
nal, e se o réu puder ser sujeito a sancgoes
penais no caso de se verificar a continuacio
da contrafaccdo com dolo ou negligéncia
grave.

30. A Nokia, o Governo francés e a Comis-
sdo defendem que deve ser dada resposta
negativa a segunda questdo. Joacim Wirdell
defende a posi¢do contriria, embora nio
tenha apresentado alegacdes, limitando-se a
remeter para os argumentos ji desenvolvidos
na primeira questo.

31. De novo, concordo com a primeira
opinido defendida.

32. Como correctamente alega o Governo
francés, uma norma geral da legislacdo
nacional ndo pode, por definicio, ser uma
razdo «especial». Numa leitura normal, este
termo implica que a razdo deve ser especial
para um caso particular, que, por seu turno,
sugere dever normalmente referir-se mais
aos factos do que a lei. Em todo o caso, os

I-12093
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artigos 44.°, n.° 1, e 61.° do acordo ADPIC
exigem que os Estados-Membros prevejam
sangdes civis e criminais, incluindo a proibi-
¢o, para a infracgio dos direitos de proprie-
dade intelectual. Por conseguinte, a existén-
cia de sangbes na lei nacional ndo pode
constituir uma razdo especial para nao
proferir uma decisdo de proibicio nos
termos do artigo 98.°, n° 1. A recusa de
proferir uma decisdo de proibicio nos
termos do artigo 98.°, n° 1, com o funda-
mento de que aquela legislacio nacional
prevé uma sancdo tornaria a aplicagdo de
normas de direito comunitirio dependente
da legislacdo nacional. Este entendimento,
por sua vez, estaria em conflito com o
primado do direito comunitario e o cardcter
unitirio do regulamento e, de facto, esvazia-
ria o artigo 98.°, n.° 1, de todo o sentido.

33. Além disso, uma medida que proiba a
contrafacgdo, como exige o artigo 98.°, n.° 1,
pode em certas circunstincias ser mais eficaz
para o titular da marca do que uma proibicio
geral de contrafacgiio, mesmo sujeita a uma
sangdo penal. O Governo francés refere, a
titulo de exemplo, que, segundo o direito
francés, uma decisdo especifica a proibir o
réu de actos de contrafaccio legitima o
titular da marca a requerer as autoridades
aduaneiras e a policia que evitem a pratica
dos actos proibidos sem necessidade de
instaurar novo processo (que leva tempo e
custa dinheiro) relativamente a nova contra-
faccéo.

I-12094

34. Neste contexto, deve salientar-se que,
segundo a Nokia, a san¢do penal prevista no
§ 37-a da varumirkeslag ndo é consequéncia
necesséria de contrafaccdo; para além disto,
requer que seja formulado separadamente o
pedido pelo titular da marca e feita prova de
que a contrafaccio ocorre com dolo ou é o
resultado de negligéncia grave. Se for real-
mente este o caso, a protecgio conferida por
aquela legislacdo ndo é manifestamente
compardvel a proteccdo prevista pelo
artigo 98.°, n° 1, o qual, repito, exige
explicitamente que a decisio judicial normal
perante uma contrafacgdo deve ser uma
decisio que proiba o réu de prosseguir a
contrafacgio.

35. Pelo exposto, entendo que o conceito de
«razdes especiais» previsto no artigo 98.°,
n.° 1, do regulamento nio estd preenchido se
um tribunal que verifica que o réu contrafez
uma marca comunitiria deixar de proferir
uma decisio a proibir a continuacdo da
contrafacgio, s6 com o fundamento de que a
continuacdo da contrafaccdo estd abrangida
por uma proibicio genérica de contrafaccio
nos termos da lei nacional e o réu pode ser
sujeito a uma sanc¢do penal, caso prossiga a
contrafaccdo com dolo ou negligéncia grave.
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Quanto a terceira e a quarta questoes

36. Estas questdes devem ser tratadas con-
juntamente.

37. Com a terceira questio, suscitada apenas
para o caso de a resposta a segunda questio
ser negativa, como proponho, o 6rgio
jurisdicional de reenvio pergunta se devem
ser tomadas medidas especificas para garan-
tir o respeito dessa proibicio, associando-lhe,
por exemplo, uma sang¢do pecunidria, mesmo
quando seja manifesto que i) a continuagio
da contrafacciio é abrangida por uma proi-
bicdo genérica da contrafaccio prevista pela
legislagio nacional, e que ii) o réu pode ser
sujeito a sangdes penais, caso se verifique
continuagéo da contrafaccdo com dolo ou
negligéncia grave.

38. Com a quarta questio, colocada para o
caso de resposta afirmativa a terceira ques-
tdo, o érgio jurisdicional de reenvio pergunta
se tal interpretacio também ¢ vilida mesmo
que se entenda que ndo se verificam os
requisitos para adoptar tais medidas especi-
ficas em caso de contrafacgio equivalente de
uma marca nacional.

39. A Nokia, o Governo francés e a Comis-
sdo entendem que deve ser dada resposta
afirmativa a terceira e quarta questdes.
Concordo.

40. Joacim Wirdell defende a opinido con-
triria. Remete para o artigo 14.°, n.° 1, do
regulamento, que estabelece que «as infrac-
¢Oes a marcas comunitirias sdo reguladas
pelo direito nacional em matéria de infrac-
¢bes a marcas nacionais», e alega que
existem medidas suficientes para garantir o
respeito da proibicdo de continuar a contra-
facgio, se o direito nacional prevenir a
proibi¢io geral de contrafaccdo com a
possibilidade de uma san¢io penal.

41. O artigo 14°, n.° 1, contudo, termina
com a expressio «nos termos do disposto no
titulo X» e este titulo X inclui o artigo 98.°,
n.° 1. Ora, como ja acentuei, essa disposicio é
imperativa: exige a um tribunal que consi-
dere provada uma contrafaccio de uma
marca comunitiria ndo sé que profira uma
decisio proibindo o réu de prosseguir a
contrafacgio mas também que «tomle,] nos
termos da lei nacional, as medidas adequadas
para garantir o respeito dessa proibicdo».
Esta formulacio impde manifestamente que
o direito nacional tome medidas especificas
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para corroborar a proibicio e, portanto, para
garantir o respeito dessa proibigio'®. Por
conseguinte, uma proibicio geral de contra-
facco nos termos da lei nacional ndo é, a
meu ver, suficiente. Do mesmo modo, uma
sanc¢io penal que sé pode ser aplicada: i) por
op¢io do érgio jurisdicional de reenvio; ii) a
pedido do titular da marca; e iii) a um réu
que cometa mais actos de contrafacgio com
dolo ou negligéncia, é insuficiente para
satisfazer esta exigéncia.

42. Enquanto as medidas em concreto
devem ser decididas a luz do direito nacional,
estas devem ser ndo s6 especificas mas
também eficazes para essa finalidade. Isto
decorre do principio de que, na falta de
regulamentagdo comunitiria na matéria,
compete a ordem juridica interna de cada
Estado-Membro regular as modalidades pro-
cessuais das ac¢des judiciais destinadas a
garantir a salvaguarda dos direitos que
decorrem para os cidaddos do direito comu-
nitario; essas modalidades nao devem ser
menos favordveis do que as das acgdes
andlogas de natureza interna (principio da
equivaléncia), nem tornar praticamente
impossivel ou excessivamente dificil o exer-
cicio dos direitos conferidos pela ordem
juridica comunitdria (principio da efectivi-
dade) '*. E manifesto que impor uma proibi-

13 — O texto francés ainda ¢ mais claro: «Il prend également,
conformément a la loi nationale, les mesures propres a
garantir le respect de cette interdictions.

14 — V., entre outros, acérddo de 6 de Dezembro de 2001, Clean
Car Autoservice (IT) (C-472/99, Colect.,, p. I-9687, n.° 28).
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¢lo sem prever sangio é pouco provivel que
satisfaca o Ultimo principio. A meu ver,
contudo, isso nido requer necessariamente
que a proibicdo da contrafaccio deva ser
imediatamente cominada com qualquer
outra sang¢do. As consequéncias de violacdo
da proibicdo devem antes ser estabelecidas
ou clara e especificamente pelo 6rgio
jurisdicional nacional ou de um modo geral
pela lei nacional.

43. No que concerne a quarta questdo,
parece-me indiferente & andlise supra que,
num dado caso, os requisitos para adoptar as
medidas especificas que prevé o artigo 98.°,
n.° 1, nio fossem consideradas preenchidas
se se tratasse de contrafac¢io equivalente de
uma marca nacional. O artigo 98.°, n.° 1,
impde um requisito especifico, cujos porme-
nores devem ser precisados em concreto pela
lei nacional, a aplicar aos casos em que se
verifique uma contrafaccio de marca comu-
nitdria. O principio da equivaléncia nio exige
que, nos casos em que o direito comunitario
garante um nivel elevado de proteccio dum
direito conferido pelo direito comunitirio, os
direitos equivalentes conferidos pela lei
nacional (mesmo pelas normas nacionais
harmonizadas) gozem necessariamente do
mesmo nivel de proteccio.



NOKIA

Conclusido

44.. Pelas razoes precedentes, entendo que o Tribunal de Justi¢a deve responder do
modo seguinte as questdes colocadas pelo Hogsta Domstol (Supremo Tribunal), da
Suécia:

Quanto a primeira e a segunda questdes:

— o conceito de «razdes especiais», previsto no artigo 98.°, n.° 1, do Regulamento
(CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca
comunitdria, ndo se encontra preenchido se um tribunal que verifica que o réu
contrafez uma marca comunitiria deixar de proferir uma decisdo especifica
proibindo-o de prosseguir os actos de contrafaccdo: 1) apenas com o
fundamento de que nio é manifesto ou é de algum modo reduzido o risco de
continuar a contrafac¢io; ou 2) apenas com o fundamento de que a continuagio
da contrafacg¢éo estd abrangida por uma proibi¢do genérica de contrafacgdo nos
termos da lei nacional e o réu pode ser sujeito a sangdes penais, caso se
verifique a continuagdo de contrafaccio com dolo ou negligéncia grave.

Quanto a terceira e a quarta questdes:

— Cabe ao direito nacional regular em pormenor as medidas especificas exigidas
pelo artigo 98.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 a um tribunal que proibe um
réu de prosseguir os actos de contrafaccdo de uma marca comunitdria para
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garantir o respeito dessa proibigdo. Essas medidas tém de ser eficazes. O
requisito do artigo 98.°, n° 1, ndo se encontra preenchido unicamente com
fundamento em que i) a continuacdo da contrafacgio estd abrangida por uma
proibicdo genérica da contrafacgdo, nos termos da lei nacional, e que ii) o réu
pode ser sujeito a sangdes penais, caso se verifique a continuagdo da
contrafac¢io com dolo ou negligéncia grave. Devem ser tomadas medidas
especificas para garantir o respeito dessa proibigéo, ainda que os requisitos para
adoptar tais medidas nio se afigurem preenchidos na hipétese de contrafacgdo
equivalente de uma marca nacional.
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