O conteudo deste arquivo provém originalmente do site na internet da Corte de Justica da
Unido Européia e estava armazenado sob o seguinte endereco no dia 10 de outubro de
2010: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-

235/09

CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
PEDRO CRUZ VILLALON
apresentadas em 7 de Outubro de 2010 (1)

Processo C-235/09
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Chronopost SA

[pedido de decisdo prejudicial apresentado pela Cour de cassation (Franca)]

«Propriedade intelectual — Direito das marcas — Artigo 98.° do Regulamento (CE)
n.° 40/94 — Ambito de aplicacéo territorial de uma proibicdo imposta por um tribunal
de marcas comunitarias — Sanc¢des pecuniarias compulsérias que acompanham uma

proibicdo — Aplicacdo das sanc¢8es pecuniarias compulsérias no territério de
Estados-Membros diversos daquele ao qual pertence o tribunal que as imp6s»

1. Com o presente pedido de decisdo prejudicial, a Cour de cassation (tribunal
supremo francés) coloca ao Tribunal de Justica quatro questfes que tém por objecto a
interpretacdo do artigo 98.° do Regulamento (CE) n.° 40/94, sobre a marca
comunitaria (2). Como é sabido, o referido preceito refere-se a proibicdo de prosseguir
os actos de contrafaccdo ou de ameaca de contrafaccdo proferida por um tribunal
nacional de marcas comunitarias, bem como as medidas adequadas para garantir o
respeito desta proibicao.

2. Visto de uma perspectiva mais geral, este processo torna patente a dificuldade
interpretativa suscitada pelas disposi¢cdes respeitantes a competéncia judiciaria que
constam do Regulamento (CE) n.° 40/94, especialmente no tocante aos efeitos
juridicos das decisbes que constatam a contrafaccdo ou ameaca de contrafac¢do de
uma marca comunitaria. No essencial, o que se pretende saber é se um tribunal
nacional de marcas comunitarias, quando decide das pretensfes das partes, adopta
decisofes, incluidas as medidas acessoérias, com efeitos em todo o territério da Unido ou

limitados a um sé ou a varios Estados-Membros.
I — Quadro juridico

3. O Regulamento (CE) n.° 40/94 introduziu um regime comum de marca
comunitaria, com o objectivo de conferir um titulo de propriedade intelectual uniforme
em todo o territério da Unido. Para assegurar a uniformidade, o Regulamento prevé
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um titulo cujos efeitos se aplicam em todo o territério da Unido, simultaneamente
prevendo uma jurisdicdo especializada, confiada aos tribunais dos Estados-Membros.

4. Em 2009 foi adoptado o Regulamento (CE) n.° 207/2009 sobre a marca
comunitaria (3), o qual codifica as disposi¢des até entdo existentes na matéria. Para
efeitos dos presentes autos, e uma vez que os factos relevantes ocorreram antes da
entrada em vigor do novo regulamento, ao longo destas conclusfes referir-me-ei
exclusivamente ao Regulamento (CE) n.° 40/94.

5. Os considerandos décimo quinto e décimo sexto do Regulamento (CE)
n.° 40/94 exprimem bem a relevancia que se confere ndo s6 a uniformidade do titulo,
mas também aos efeitos das decisdes dos tribunais de marcas comunitarias:

«Considerando que é indispensavel que as decisdes sobre a validade e a contrafaccdo
das marcas comunitarias produzam efeitos em toda a Comunidade e a ela sejam
extensivas, Unica maneira de evitar decisfes contraditérias dos tribunais e do instituto
e de respeitar o caracter unitario das marcas comunitarias; que, salvo derrogacao
prevista no presente regulamento, as regras da Convencdo de Bruxelas relativa a

competéncia judiciaria e a execucdo das decisbes em matéria civil e comercial sao
aplicaveis a todas as accdes judiciais relativas as marcas comunitarias;

Considerando que convém evitar que sejam proferidas sentencas contraditérias em
accdes em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos
mesmos factos com base numa marca comunitaria e em marcas nacionais paralelas;
que, para o efeito, quando as acc¢fes forem instauradas no mesmo Estado-Membro, os
meios para atingir o objectivo em questdo devem ser extraidos das normas
processuais nacionais, que o presente regulamento ndo prejudica, ao passo que,
quando as accbes forem instauradas em Estados-Membros diferentes, se justifica
recorrer a disposi¢cdes inspiradas nas normas de litispendéncia e conexdo da
Convencao de Bruxelas acima referida.»

6. Nas disposi¢cfes do regulamento, o seu artigo 1.°, n.° 2, confirma o caracter
uniforme da protec¢do que a marca comunitaria confere ao seu titular:

«A marca comunitaria tem caracter unitario. A marca comunitaria produz os mesmos
efeitos em toda a Comunidade: s6 pode ser registada, transferida, ser objecto de
renuncia, de decisdo de extingdo de direitos do titular ou de anulagdo, e 0 seu uso sO
pode ser proibido, para toda a Comunidade. Este principio é aplicavel salvo disposicao
em contréario do presente regulamento.»

7. Caso um tribunal de marcas comunitarias declare verificada a violacdo ou
ameaca de violacdo da marca, o artigo 98.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 dispde a
imposi¢do de uma proibicdo, e de medidas complementares, nos seguintes termos:

«1. Sempre que um tribunal da marca comunitaria verifiqgue que o réu contrafez ou
ameacou contrafazer uma marca comunitaria, proferira, salvo se tiver razbes especiais
para nao o fazer, uma decisdo proibindo-o de prosseguir os actos de contrafaccdo ou
de ameaca de contrafaccdo. Tomara igualmente, nos termos da lei nacional, as
medidas adequadas para garantir o respeito dessa proibicdo.

2. Por outro lado, o tribunal da marca comunitaria aplicara a lei, incluindo o direito
internacional privado, do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os actos de
contrafaccdo ou de ameaca de contrafaccéo.»

8. Por fim, a Directiva 2004/48/CE, relativa ao respeito dos direitos de
propriedade intelectual (4), prevé expressamente, no seu artigo 11.°, um regime
harmonizado para as medidas que poderdo conceder os tribunais nacionais que
constatem uma infracgao:

«Medidas inibitorias
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Os Estados-Membros devem garantir que, nos casos em que tenha sido tomada uma
decisao judicial que constate uma violacdo de um direito de propriedade intelectual, as
autoridades judiciais competentes possam impor ao infractor uma medida inibitéria da
continuacdo dessa violacdo. Quando esteja previsto na legislagdo nacional, o
incumprimento de uma medida inibitéria deve, se for caso disso, ficar sujeito a
aplicacdo de uma sanc¢ado pecunidria compulséria, destinada a assegurar a respectiva
execucado. Os Estados-Membros devem garantir igualmente que os titulares dos
direitos possam requerer uma medida inibitéria contra intermediarios cujos servigos
sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual, sem
prejuizo do n.° 3 do artigo 8.° da Directiva 2001/29/CE.»

Il — Os factos e a tramitacdo no processo principal

9. A sociedade Chronopost é titular das marcas francesa e comunitaria
«WEBSHIPPING», respectivamente, desde 27 de Abril e 28 de Outubro de 2000. O
registo abrange varios servigcos relacionados com a logistica e a transmissdao de
informagdes, principalmente a recolha e a entrega e outros servigos de correio.

10. Posteriormente ao mencionado registo, a DHL International, em cujos direitos
esta subrogada a DHL Express France, fez uso dos termos «web shipping» e
«webshipping» a fim de designar um servico de gestdo de correio urgente, acessivel
principalmente através da Internet.

11. Em 9 de Novembro de 2007, o tribunal de Grande Instance de Paris proferiu a
sua sentenca no processo intentado pela Chronopost contra a DHL Express France por
violagdo da marca comunitaria. O referido 6rgéo jurisdicional actuou na qualidade de
tribunal de marcas comunitarias, decidindo a favor da demandante, tendo considerado
que existiu violagdo da marca. De igual modo, este 6rgdo jurisdicional impbs a
proibicdo das actividades constitutivas da infraccdo e acompanhou a mesma de uma
sanc¢ao pecuniaria compulsoria.

12. Tendo sido interposto recurso da decisdo do tribunal de Grande Instance, a
cour d’Appel de Paris, actuando na qualidade de tribunal da marca comunitaria de
segunda instancia, confirmou a sentenca controvertida. Porém, a cour d’Appel néo
acolheu a pretensdo da Chronopost, de ver estendida a proibicdo imposta a DHL
Express France a todo o territério da Comunidade. Portanto, o seu acérdado confirmou
a limitacao dos efeitos da proibi¢éo exclusivamente ao territério francés.

13. A DHL Express France interpds recurso do acorddo da cour d'Appel de Paris
para a Cour de cassation, tendo-lhe sido negado provimento. Por seu turno, a
Chronopost interpds recurso subordinado na matéria respeitante ao alcance territorial
da proibicdo e da sancao pecuniaria compulsoria.

14. A partir dos argumentos expostos pela Chronopost, a Cour de cassation
considerou que as questdes suscitadas requeriam a interpretacdo do Tribunal de
Justica, motivando assim a apresentacdo de um pedido de decisédo prejudicial.

111 — O pedido de decisao prejudicial e a tramitacdo no Tribunal de Justica

15. O pedido de decisdo prejudicial deu entrada na Secretaria do Tribunal de
Justica em 29 de Junho de 2009, submetendo-lhe as seguintes questdes:

«1) O artigo 98.° do Regulamento (CE) n.° 40/94, de 20 de Dezembro de 1993,
sobre a marca comunitaria, deve ser interpretado no sentido de que a proibicao
proferida por um tribunal da marca comunitaria produz efeitos imediatos em
todo o territério da Comunidade?

2) Em caso de resposta negativa, o tribunal tem o direito de estender
expressamente essa proibicdo ao territério de outros Estados nos quais o0s
factos de contrafac¢do sdo cometidos ou ameagam ser cometidos?



3) Em qualquer caso, as medidas coercivas que o tribunal, em aplicagcdo da sua

legislacdo nacional, aditou a proibicdo que profere sdo aplicaveis no territorio
dos Estados-Membros nos quais essa proibi¢cdo produziria efeito?

4) No caso contrario, o tribunal pode proferir tal medida coerciva, semelhante ou
diferente da que adopta em virtude da sua legislacdo nacional, em aplicacao da
legislagdo nacional dos Estados em que essa proibi¢cdo produz efeito?»

16. Dentro do prazo previsto pelo artigo 23.° do Estatuto do Tribunal de Justica,
apresentaram observacfes, para além da Chronopost, os Governos da Franga, da
Alemanha, do Reino Unido e dos Paises Baixos, bem como a Comissao.

17. A audiéncia foi realizada em 30 de Junho de 2010, tendo nesta participado os
representantes da Chronopost, bem como os agentes dos Governos da Franca e da
Alemanha e também da Comisséao.

IV — Introducédo: os tribunais de marcas comunitarias como Orgaos
jurisdicionais especificos da Unido integrados no poder judiciario dos
Estados-Membros

18. A titulo preliminar, a solucdo dos presentes autos exige uma breve descricdo
do modelo jurisdicional tracado para a marca comunitaria pelo Regulamento (CE)
n.° 40/94, bem como dos objectivos que prossegue o diploma com a criagdo de um
titulo de propriedade industrial com caracter supranacional.

19. Como vimos, o Regulamento (CE) n.° 40/1994 contempla um regime juridico
préoprio para a marca comunitaria que inclui a criagdo de um sistema jurisdicional
especializado, embora dividido, por assim dizer, em dois niveis. O primeiro arranca,
em sede né&o jurisdicional, do Instituto de Harmoniza¢gdo do Mercado Interno (IHMI),
cujas decisfes sao passiveis de recurso para o Tribunal General e, eventualmente, o
Tribunal de Justica.(5) A funcao especifica desta jurisdicdo consiste essencialmente na
fiscalizacdo da legalidade das decisbes do IHMI relativas ao registo da marca
comunitaria. O segundo destes niveis reside nos tribunais dos Estados-Membros,
incumbindo-lhes conhecer das acc¢fes por infraccdo que podem intentar os titulares de
uma marca comunitaria.(6) Dito resumidamente, ao passo que o IHMI e os tribunais
da Unido conhecem dos litigios verticais suscitados entre um particular e a
administracdo encarregada da gestdao do registo da marca comunitaria, os tribunais
nacionais assumem plenamente a competéncia a respeito dos
litigios horizontais originados entre particulares (7).

20. Convém realcar a circunstancia de os tribunais nacionais actuarem
especificamente como tribunais de marcas comunitarias. Neste quadro, ndo se trata de
os tribunais nacionais desempenharem func¢des como jurisdicdo de direito comum da
Unido, algo que ja realizam quando aplicam o ordenamento europeu no contexto dos
litigios ordinarios suscitados na sua jurisdicdo. A missao do juiz nacional como juiz da
marca comunitaria é diferente da que desempenha como juiz da Unido, apesar de,
evidentemente, ambas terem pontos comuns. Diversamente do que se verifica no
contexto convencional da aplicacdo jurisdicional do direito da Unido, um litigio sobre
uma marca comunitaria converte o tribunal nacional numa jurisdicdo especifica da
Unido, constituida a fim de tutelar os direitos derivados de um titulo de
propriedade especifica da Unido, no quadro de um sistema de competéncia judiciaria
da Uni&o pelo cujo correcto funcionamento devem zelar os Estados-Membros (8).

21. Neste sentido, ndo é por acaso que o Regulamento (CE) n.° 40/94, nos seus
considerandos catorze e quinze, lembra aos Estados-Membros a conveniéncia de
designar «um numero tao limitado quanto possivel de tribunais nacionais de primeira e
segunda instancia competentes em matéria de contrafaccdo e de validade da marca
comunitaria», sendo indispensavel que as suas decisbes «produzam efeitos em toda a
Comunidade e a ela sejam extensivas, Unica maneira de evitar decisdes contraditérias
dos tribunais».
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22. Cabe afirmar que, por meio desta competéncia, os tribunais nacionais da marca
comunitaria, enquanto Orgados jurisdicionais especificos da Unido, asseguram a
prossecucdo dos seguintes objectivos.

23. Em primeiro lugar, os tribunais de marcas comunitarias garantem a
uniformidade do regime substantivo da marca comunitaria, entendida como um quadro
juridico, comum e autébnomo, cujas disposi¢des regulam a constituicdo, atribuicdo e
eventualmente extincdo de um titulo de propriedade da Unido, que convive com outros
titulos de propriedade, a marca nacional, territorialmente limitada ao territdrio de cada
Estado-Membro (9). O Regulamento (CE) n.° 40/94 refere-se a esta ideia como
«principio da unicidade da marca comunitaria» (10).

24. Em segundo lugar, os tribunais de marcas comunitarias asseguram a
uniformidade da tutela judiciaria da marca comunitaria. Convertendo os tribunais
nacionais em 0rgédos jurisdicionais especificos da Unido, com normas processuais
dotadas de primazia e efeito directo, bem como com regras de competéncia judiciaria
que determinam de modo especifico a instancia encarregada da solucdo do litigio, o
Regulamento (CE) n.° 40/94 confere a tutela judiciaria dos direitos do titular uma
especial relevancia. Em todo o caso, o Regulamento (CE) n.° 40/94 pretende evitar
uma pluralidade de 6rgéos de julgamento que dificultem a obtencdo de uma solucao
uniforme e desse modo contribuam para gerar uma inseguranca juridica (11).

25. Por ultimo, e é especialmente isto que aqui importa sublinhar, os tribunais
nacionais de marcas comunitarias devem tornar possivel a efectividade e a eficacia do
regime substantivo e processual. Com efeito, a marca comunitaria ndo aspira a existir
no vazio. Pelo contrario, € intrinseca a marca comunitaria a sua utilidade pratica a fim
de conferir proteccdo aos profissionais e as empresas que legitimamente criam ou
utilizam sinais para a sua actividade econémica. Uma marca comunitaria fragmentada,
com regimes dispersos entre os Estados-Membros e susceptivel de fomentar litigios
em diversos 6rgaos jurisdicionais nacionais, seria um titulo de propriedade bem pouco
atraente, que poderia a posteriori resultar mais dispendioso para o seu titular do que a
constituicdo de varias marcas nacionais. Portanto, o objectivo do Regulamento (CE)
n.© 40/94 é que a marca comunitaria confira ao seu titular um titulo eficaz cuja
utilizagdo, como também a sua defesa, ndo imponha um encargo econdmico
excessivo.

26. Em resumo, as regras de competéncia judiciaria vertidas nos artigos 92.° a
96.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 integram-se num sistema no qual os tribunais
nacionais actuam como o6rgédos especificos da Unido, chamados a aplicar as referidas
regras de modo a garantir a uniformidade da marca, bem como da sua tutela, e isto
sem gerar um custo excessivo para 0s que as invocam.

27. As anteriores consideracdes permitem enquadrar e abordar ja a resposta que,
em meu entender, deve ser dada as questdes submetidas pela Cour de cassation no
presente reenvio prejudicial. Antes, porém, impde-se uma reflexdo sobre o artigo 98.°
do Regulamento (CE) n.° 40/94, cujos enunciados estabelecem as proibicdes e as
medidas acessoérias que esta habilitado a adoptar o tribunal de marcas e a respeito dos
quais, em definitivo, versam as perguntas formuladas pelo 6rgdo jurisdicional de
reenvio.

V — Conteudo, funcdes e alcance do artigo 98.° do Regulamento (CE)
n.© 40/94

28. O n.° 1 do artigo 98.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 prevé que o tribunal de
marcas estd obrigado, uma vez constatada uma violagdo a luz do artigo 9.° do referido
regulamento, a proferir uma «decisdo» «[para proibir ao infractor] de prosseguir os
actos de contrafaccdo ou de ameaca de contrafaccdo». Consequentemente, trata-se de
uma decisdo que o tribunal de marcas comunitariasprofere quando constata uma
violagdo da marca. A Unica excepcgdo foi prevista para 0s casos em que existam, como
diz a propria norma, «razdes especiais para ndo o fazer» (12). De igual modo, a
norma habilita o tribunal de marcas a tomar «as medidas adequadas para garantir o
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respeito dessa proibicdo» (13). Como ja referi, esta disposicdo suscita varias
interrogacdes, a maioria das quais estdo na origem dos presentes autos.

29. Antes de mais, ha que esclarecer que, pese embora o facto de o artigo 98.° do
Regulamento (CE) n.° 40/94 ter por epigrafe o termo «Sancgdes», ndo sdo estas
realmente o Unico objecto da norma, em especial do seu n.° 1. O que esta regula séo
sobretudo as medidas que toma um tribunal de marcas a fim de que uma decisdo
condenatéria seja cumprida de modo efectivo. Diversamente do que sucede na maioria
das acg¢des civeis ordinarias, nas quais uma decisdo de condenac¢do pode requerer uma
execucdo forcada apoés ter sido proferida a sentenca declarativa, o n.° 1 do artigo
dispde que o tribunal de marcas tomarda quantas medidas sejam necessarias para
impedir e prevenir condutas futuras. Para este efeito, a norma distingue entre dois
grupos de medidas: a proibi¢cdo, por um lado, e as medidas coercivas que garantem o
seu respeito, por outro.

30. De igual modo, a decisdo declarativa mediante a qual se confirma a
contrafaccdo ou a ameaca de contrafaccdo da marca é uma premissa a qual
naturalmente se segue a proibicdo. Como ja expus, a proibicdo € a consequéncia
natural que se retira a partir do momento em que se declara a violagcdo. Acresce que a
proibicdo sera previsivelmente imposta no momento da referida declaracdo, pois s6
deste modo se garante que a sentenca declarativa sera plenamente efectiva. Se assim
nao fosse, e como realcou o Tribunal de Justica no ja referido acérddo Nokia, «o
objectivo visado pelo artigo 98.°, n.° 1, do regulamento, que consiste em proteger de
forma uniforme em todo o territério da Comunidade o direito conferido pela marca
comunitaria contra o risco de contrafac¢cdo, ndo seria atingido» (14). O facto de a
norma mencionar a «decisdo» de forma auténoma, como se fosse uma decisdo
independente, ndo implica forcosamente que a proibicdo seja imposta em acto
separado nem num momento temporal diferente. De certo modo, esta referéncia pode
ser considerada uma expressao da autonomia da proibicao relativamente a deciséo de
fundo, entendida a primeira como um mandado individualizado dirigido ao demandado,
que se distingue de uma declaracdo respeitante a um direito subjectivo.

31. Até um certo ponto, o mesmo se diga no tocante as medidas coercivas a que
se refere o dito artigo 98.° Com efeito, uma vez proferida a decisdo que declara a
contrafaccdo ou a ameaca de contrafaccdo da marca comunitaria, o tribunal pode ser
chamado a impor, para além da proibicdo antes mencionada, as medidas que
garantam o seu cumprimento. Assim, embora se trate de uma medida facultativa que
o tribunal de marcas comunitarias podera impor se a julgar oportuna, é também certo
que o momento em que sera imposta sera, muito frequentemente, o mesmo em que
se profere a decisao declarativa e se impde a proibicéo.

32. A proibicdo e as medidas coercivas que garantem 0 seu cumprimento
encontram-se, pois, intimamente ligadas entre si. A primeira é, por assim dizer, um
resultado natural e necessario do julgamento declarativo, incorporando a sentenca
uma obrigacdo adicional de non facere dirigida a quem violou a marca comunitaria.
Caso ocorra uma violacdo da proibicdo, entrard em jogo a medida acessoéria, como
reaccdo ao comportamento infractor do demandado. Portanto, a funcdo destas
medidas é tanto preventiva como repressiva, ou seja, actuam como mecanismos
dirigidos em primeiro lugar a desincentivar a violagdo da proibicdo prevista na decisdo

judicial e, simultanea e eventualmente, como medida punitiva.

33. Posto isto, estamos em condi¢des de abordar com maior segurancga as questdes
submetidas pela Cour de cassation.® Por um lado, a proibicdo ocupa a atencdo da
primeira e segunda das questdes colocadas pelo 6rgdo de reenvio, ao passo que as
medidas acessorias ligadas a proibicdo estdo no centro das duas restantes. Assim, e
apesar de o 6rgdo de reenvio se ter dirigido ao Tribunal de Justica suscitando quatro
questdes diferentes, entendo que se pode dar uma resposta em dois blocos, centrando
o0 primeiro nas proibicdes e, seguidamente, analisando no segundo a natureza e o
regime de aplicacdo das medidas coercivas que garantem o seu cumprimento.

VI — As duas primeiras questdes: os efeitos territoriais das proibicGes
impostas por um tribunal de marcas comunitarias
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34. O Regulamento (CE) n.° 40/94 cria um sistema uniforme que prossegue, como
antes expus, um quadro substantivo e processual comum, acompanhado de medidas
que garantem a efectividade do sistema. De igual modo, o facto de os o6rgéos
jurisdicionais nacionais adquirirem o papel de tribunais especificos da Unido, em
termos que realcam os seus poderes em prol da uniformidade da marca, poderia
legitimamente levar a pensar que as suas decisOes judiciais produzem efeitos ope
legis, e de forma automatica e incondicional, em toda a Uniao.

35. Efectivamente, esta abordagem, nos termos da qual qualquer decisdo nacional
nesta matéria se transforma numa decisdo com efeitos em toda a Unido, pode parecer
a mais coerente com o principal objectivo que inspira o Regulamento (CE) n.° 40/94.
Contudo, ndo é esta a Unica linha interpretativa possivel. Na realidade, existe outra,
ligeiramente matizada, mas em todo o caso mais ajustada aos objectivos que
prossegue o diploma, e, em meu entender, mais correcta.

36. Como ponto de partida, cabe realcar que ao tribunal de marcas comunitarias foi
expressamente atribuida uma competéncia judiciaria que, por forca dos artigos 93.° e
94.° do Regulamento (CE) n.° 40/94, o habilita a se pronunciar sobre actos cometidos
em territdrios de outros Estados-Membros da Unido (15). Esta regra de competéncia
judiciaria tem por explicacdo os objectivos que inspiram a regulacdo da marca
comunitaria antes expostos, pois permite que um titular de uma marca comunitaria se
possa dirigir a um s6 tribunal, e ndo a uma pluralidade de 6rgaos jurisdicionais,
chegado o momento de reclamar a cessagdo de actos de infraccdo em varios
Estados-Membros. Portanto, desde que o tribunal de marcas seja competente com
base no disposto no artigo 93.° do Regulamento (CE) n.° 40/94, a sua decisdo a
respeito da infraccdo, qualquer que seja o lugar onde tenha ocorrido, sera
acompanhada de uma proibicdo, bem como das medidas coercivas que assegurem o
respeito da referida proibicdo (16).

37. A partir do anteriormente exposto, concordo com a Comissdo quando afirma
que, para resolver a questdo aqui suscitada, se deve partir de uma distingcdo entre os
efeitos da declaragdo judicial relativa ao direito subjectivo e os efeitos da propria
decisado judicial. Com efeito, o Regulamento (CE) n.° 40/94 permite que um tribunal
de marcas comunitarias formule uma declaracdo a respeito de um direito subjectivo
conferido por um acto de direito derivado da Unido, que foi violado num ou em varios
Estados-Membros. A decisao do tribunal de marcas comunitéarias refere-se, portanto, a
um direito subjectivo outorgado pela Unido, cuja tutela judiciaria foi confiada a
tribunais nacionais especificos da Unido. Por conseguinte, a decisao judicial atinente ao
direito subjectivo produz, regra geral, efeitos no conjunto da Uni&o.

38. Nao obstante, cada litigio obedecera as circunstancias factuais e juridicas do
caso concreto, pelo que havera circunstancias nas quais o demandante sO reagira
perante uma infraccdo cometida num Estado-Membro e neste caso a decisdo sera
limitada territorialmente (17). O mesmo sucedera quando a infraccdo s6 se produza
num grupo determinado de Estados-Membros, como parece ocorrer no presente caso,
no qual a existéncia de confusdo se encontra numa relacdo de dependéncia com os
usos linguisticos de cada territério (18). Seguindo este raciocinio, se o demandante
nao tiver especificado o eventual alcance territorial da infraccdo, cabera ao demandado
demonstrar que esta se encontra circunscrita a um espaco geografico concreto. Caso
contrario, o normal sera que a decisdo do tribunal de marcas comunitarias declaratoria
da infrac¢éo tenha uma eficacia indistinta em todo o territério da Unido.

39. Donde se deduz que a Unica interpretacdo coerente com o0 anteriormente
exposto consiste em corresponder o alcance territorial da proibicdo prevista no artigo
98.°, n.° 1, ao alcance atribuido a infraccdo ao direito subjectivo. Portanto, se o
tribunal de marcas concordar em limitar a infraccdo a um territdrio caracterizado pela
unidade linguistica, a proibicdo sera igualmente imposta a respeito do referido espaco
geografico. Pelo contrario, se a declaracdo da infraccdo nao contiver qualquer mencgéao
ao alcance territorial, os efeitos da proibicdo abarcam o conjunto da Uni&o.

40. Distintos dos efeitos que o regulamento confere ao direito subjectivo sdo, como
ja antes se antecipou, os efeitos que adquire a decisdo judicial. Esta ultima nao se
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projecta automaticamente sobre o conjunto da Unido enquanto decisdo de um poder
publico do Estado, mas, em principio, produz efeitos unicamente no territério do
Estado no qual foi proferida, sem prejuizo de beneficiar de um regime agil e eficaz de
reconhecimento das decisbes judiciais, como o0 previsto pelo Regulamento
n.© 44/2001 (19). Portanto, a decisdo judicial a respeito do mérito projecta-se
territorialmente num espaco que pode ser superior ao do Estado do foro, ao passo que
a sentenca proferida, como acto judiciario conferido por um poder publico nacional,
tem os seus efeitos limitados ao interior deste Estado e esta sujeita a um regime
privilegiado de reconhecimento de tais efeitos.

41. Portanto, e em resposta a primeira questdo colocada pela Cour de cassation,
considero que o artigo 98.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 deve ser interpretado no
sentido de que uma proibicdo proferida por um tribunal de marcas comunitarias
produz, em principio e salvo disposi¢cdo expressa em sentido contrario, efeito de pleno
direito no conjunto do territério da Unido. Por conseguinte, ndo é necessario responder
a segunda questdo submetida pelo 6rgao jurisdicional de reenvio.

VIl — As terceira e quarta questdes: regime e alcance das medidas acessérias
tomadas por um tribunal de marcas comunitarias para garantir o
cumprimento da proibigcéo

42. Dificuldades adicionais suscitam, como seguidamente exponho, a imposi¢cédo e o
alcance das medidas coercivas que garantem o cumprimento das referidas proibicfes,
0 que o artigo 98.°, n.° 1, qualifica de «medidas adequadas para garantir o respeito
d[a] proibicdo». Surge aqui concretamente a dlvida de saber se tais medidas devem
ser objecto de um tratamento uniforme ou se a norma remete nesta matéria para o
ordenamento processual de cada Estado-Membro. A resposta a esta interrogacado
condiciona igualmente a resposta a questdo a respeito dos efeitos das medidas
acessorias e ndo é debalde que a Cour de cassation se dirige ao Tribunal de Justica
procurando uma resposta para ambas as questdes.

43. A leitura atenta do artigo 98.° do Regulamento (CE) n.° 40/94, comparando o
seu n.°1 com o seu n.° 2, mostra que o legislador da Unido se pronuncia sobre
diferentes tipos de medidas. Por um lado, o n.° 1 refere-se as «medidas adequadas
para garantir o respeito d[a] proibicdo» e, por outro, o n.° 2 alude de um modo mais
indeterminado a outras medidas, em geral, que podem ser tomadas. A respeito das
primeiras, o preceito determina que o tribunal de marcas comunitarias aplicara a «lei
nacional», ao passo que as restantes, evocadas no n.° 2, serdo tomadas nos termos
da «lei [..] do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os actos de
contrafaccdo ou de ameaca de contrafaccao».

44. Foi este tratamento diferente que levou a Cour de cassation a colocar as
terceira e quarta perguntas, mas, no essencial, ambas as questdes partem de uma
apreensdo comum: uma sancado pecuniaria compulséria, enquanto medida coerciva
para imposicdo do cumprimento ligada a infraccdo de uma proibicao, rege-se em todos
0s seus particulares pela lei do foro ou também pela lei do lugar no qual se produziu a
infraccdo? Por outras palavras, uma sancdo pecuniaria compulséria € uma «medida
adequada para garantir o respeito d[a] proibicdo» e, na afirmativa, a «lei nacional» a
que se refere o artigo 98.°, n.° 1, é a lei do foro e aplica-se a todas as fases da sancdo
pecuniaria compulsoria?

45, A resposta a estas duvidas infere-se do regulamento e das finalidades que o
sustentam, mas também atendendo as especificas estrutura e natureza das sanc¢des
pecuniarias compulsoérias.

A — A sancao pecuniaria compulséria e a sua natureza a luz do artigo 98.°, n.° 1, do
Regulamento (CE) n.° 40/94

46. As sancgdes pecuniarias compulsorias, particularmente em matéria de marcas,
sdo medidas conhecidas na maioria dos Estados-Membros. A sua funcdo, como é
sabido, consiste em assegurar o cumprimento de uma obrigacdo, que no caso que aqui
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nos ocupa € a proibicdo a que se refere o artigo 98.°, n.° 1, do Regulamento (CE)
n.© 40/94, ja antes exposta em pormenor. Embora possa ser objecto de
especificidades em cada ordenamento nacional, a sancdo pecuniaria compulsoria
opera, em linhas gerais, como uma sancdo pecuniaria cujo montante se liquida em
funcdo do numero de dias que dure a infraccdo. No caso das sanc¢des pecuniarias
compulsodrias impostas ao abrigo do referido artigo 98.°, n.° 1, a sancédo recai sobre a
parte demandada que faz caso omisso da proibicdo que consta da sentenca de
condenacao.

47. Pois bem, nao se pode negar que a sancao pecuniaria compulséria é uma figura
caracterizada por um consideravel grau de complexidade, o qual, além disso, se
intensifica quando a medida deva ser adoptada num contexto transfronteirico. Com
efeito, a san¢cao pecuniaria compulséria tem, dito em termos mais expressivos, trés
momentos possiveis, cada um deles sujeito a um regime separado, mas ligados entre
si. Num primeiro momento, produz-se a configuracdo da sancdo pecuniaria
compulsdria, indicando-se um pressuposto de facto (a infraccdo da proibicdo, como
cabe supor) e uma consequéncia juridica punitiva (a sancdo pecuniaria a determinar
em funcao da duracdo da infraccdo, expressa normalmente em nimeros de dias). Num
segundo instante, caso se verifique efectivamente a infraccdo da proibicdo, ha que
efectuar a liquidacdo (do montante) da sancédo pecuniaria, aplicando a regra de calculo
que se tenha previsto para o efeito. Num terceiro e ultimo passo possivel, cabe levar a
cabo a execucdo, voluntaria ou forcada, em virtude da qual o sujeito infractor
responde com o seu patrimoénio a san¢ao pecuniaria que lhe foi imposta.

48. Como se pode observar, cada uma destas fases temporais no decurso da
aplicacdo de uma sancdo pecuniaria compulséria pode ficar sujeita a regras e
procedimentos diferentes. Pois bem, esta complexidade agrava-se quando a infraccao
tem um elemento transnacional, dado que nesse caso entram em jogo diversos
ordenamentos juridicos, cuja aplicacdo a sancado pecuniaria compulséria pode ser
pertinente em alguma ou algumas das fases antes aludidas. E este precisamente o
contexto no qual se suscitam as duas ultimas questfes, incumbindo ao Tribunal de
Justica esclarecer em que medida uma proibicdo, das que estdo previstas no referido
artigo 98.° do Regulamento (CE) n.° 40/94, condiciona os efeitos territoriais e as
normas aplicaveis a uma sanc¢do pecuniaria compulséria imposta ao abrigo do referido
preceito. Todavia, e antes de avancar no seu exame, impdem-se duas consideracdes
adicionais.

49. Em primeiro lugar, ndo se deve esquecer que, apesar da diversidade normativa
nacional existente a respeito das medidas coercivas para garantir o cumprimento, o
legislador da Unido introduziu normas harmonizadoras sobre esta matéria que
contribuem para aproximar 0s regimes nacionais. O artigo 11.° da Directiva
2004/48/CE, relativa ao que ai se designa por «medidas inibitérias», prevé, a respeito
das marcas nacionais objecto de harmonizacdo pelo referido texto, que «[qJuando
esteja previsto na legislacdo nacional, o incumprimento de uma medida inibitéria deve,
se for caso disso, ficar sujeito a aplicacdo de uma sangdo pecuniaria compulsoria,
destinada a assegurar a respectiva execugdo» (20). Esta norma indica que, no estado
actual da transposicdo, os Estados-Membros previram ja por via legislativa a
possibilidade de os seus tribunais imporem san¢des pecuniarias compulsdérias, embora
seja também certo que nada ha que impeca que se tenha previsto (outras) medidas
alternativas ou adicionais.

50. Precisamente porque existe a possibilidade de os Estados-Membros preverem
no seu ordenamento medidas adicionais ou diferentes das sancdes pecuniarias
compulsodrias, o ja referido artigo 98.°, n.° 1, ndo fala delas em concreto, mas
menciona de forma genérica as «medidas adequadas para garantir o respeito d[a]
proibicdo». Tal é o caso britanico, como teve oportunidade de expor o Reino Unido nas
suas observacgdes escritas, que desconhece as sanc¢fes pecuniarias compulsdrias e no
qual esta firmemente arraigado o contempt of court, uma medida, como é conhecido,
de caracter penal.

51. Em segundo lugar, e como se infere de todo o anteriormente exposto, as
medidas a que se refere o artigo 98.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 40/94 sé&o
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especifica e exclusivamente as que tém por objecto garantir o cumprimento da
proibicdo. Ao abrigo desta norma, o tribunal de marcas comunitarias profere uma
ordem de cessacado e, sendo caso disso, toma as medidas oportunas unicamente para
efeitos de garantir o cumprimento da referida ordem. Portanto, sdo estas as medidas
que, em conformidade com o referido n.° 1, sdo tomadas nos termos da «lei
nacional», e ndo quaisquer outras que possa o tribunal adoptar. Caso devam ser
tomadas medidas diferentes, mas cujo fim ndo seja assegurar o cumprimento da
proibicdo, a norma aplicavel é a que consta do n.° 2 do ja tantas vezes referido artigo
98.°

52. Efectivamente, e face a heterogeneidade normativa existente entre os
Estados-Membros, o Regulamento (CE) n.° 40/94 distingue acertadamente entre as
medidas para garantir o cumprimento da proibicdo e as restantes medidas que,
eventualmente, admita cada ordenamento nacional. A Comisséo insistiu neste ponto
especifico, apoiando-se num argumento gramatical que merece ser atendido, pois é
certo que o n.° 2 do artigo 98.° comeg¢a com um «por outro lado» que, visto a luz de
outras versodes linguisticas, marca uma forte linha diviséria entre as medidas do n.° 1
e as do n.°2(21). E na medida em que o n.°2 do artigo 98.° se refere a
medidas diferentes, cabe concluir que este niumero, uma vez reguladas as proibices e
as medidas para garantir o seu cumprimento no n.° 1, tem por objecto as medidas
punitivas em general e distintas das anteriores (22).

53. Visto o anteriormente exposto, ndo cabe duvida de que uma sang¢do pecuniaria
compulséria como a imposta no caso dos autos pelo tribunal de Grande Instance de
Paris é uma decisdo destinada a garantir o cumprimento da proibi¢do proferida na
sentenca de condenacdo, na acepcao do n.° 1 do artigo 98.° do Regulamento (CE)
n.° 40/94. Consequentemente, o tribunal de Grande Instance de Paris estava obrigado
a tomar a medida «nos termos da lei nacional».

54. Por conseguinte, passo agora a examinar a que se refere exactamente o n.° 1
do referido artigo 98.° quando remete para a «lei nacional» e que consequéncias
praticas acarreta a resposta que proponho ao Tribunal de Justica.

B — Lei aplicavel e efeitos das «medidas adequadas para garantir o respeito d[a]
proibicdo»
55. Uma vez reconhecida a competéncia do tribunal de marcas comunitarias para

tomar medidas que garantam o cumprimento da proibicdo, o n.° 1 do referido artigo
98.° acrescenta uma regra para a determinacdo da lei aplicavel um tanto ambigua,
aludindo a lei «nacional», mas sem especificar nem os efeitos nem a fase na aplicagcdo
da sancao pecuniaria compulséria na qual tal lei sera aplicavel, nem sequer uma lei de
um Estado preciso.

56. Numa primeira aproximacdo, uma interpretacdo poderia levar-nos a responder
no sentido de que a normativa aplicavel é a lex loci delicti commissi, na medida em
que o trecho imediatamente anterior do preceito se refere aos «actos de contrafacgédo
ou de ameaca de contrafaccdo [da marca]». Posto que o tribunal de marcas
comunitarias pode ser competente, nos termos dos artigos 93.° e 94.° do
Regulamento (CE) n.° 40/94, para conhecer das contrafac¢cbes cometidas no seu
territério, bem como no territério de outros Estados-Membros, poderia chegar-se a
conclusdo de que o ultimo periodo do referido n.© 1, em linha de continuidade com o
que exprime precisamente logo antes, remete o tribunal para o ordenamento do
Estado-Membro onde se produza a referida contrafaccdo. Esta interpretacdo permitiria
adaptar a solucdo as especificidades de cada sistema juridico nacional em causa e,
eventualmente, facilitar o reconhecimento da decisdo no Estado cujo direito foi
aplicado. Nao obstante, esta leitura choca com varias objeccdes, nédo sb6
jurisprudenciais, mas também de interpretacdo gramatical e de fundo.

57. Com efeito, no ja referido acérddo Nokia, o Tribunal de Justica declarou,
embora num obiter dicta, que «a natureza das medidas visadas no artigo 98.°, n.° 1,
segundo periodo, do regulamento é determinada pela lei nacional do Estado-Membro
do tribunal de marcas comunitarias em que tenha sido intentada a ac¢do, como
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decorre do reenvio expresso efectuado para esta lei pela referida disposi¢cdo» (23). De
onde se depreende que a lei do foro é, em principio, a norma relevante para efeitos da
adopcgao da sancao pecuniaria compulsoria. Nao obstante, ha também que realgcar que
a declaracdo se refere a lei aplicavel a «natureza» das medidas, parecendo deixar a
questdo parcialmente em aberto.

58. Mas se subsistissem duavidas sobre o alcance desta declaragdo, seriam
dissipadas com um argumento sistematico. Assim, se o legislador da Unido tivesse
pretendido que a lei aplicavel as medidas coercivas que garantem o cumprimento da
proibicdo fosse a mesma que a prevista para o resto das medidas a adoptar, o n.° 2 do
artigo 98.° seria supérfluo, pois é essa precisamente a funcdo do preceito, que sé se
entende se anteriormente tiver sido disposto algo diferente. O referido numero
especifica muito claramente que o direito aplicavel as medidas distintas e que
acrescem as que garantem o cumprimento € «a lei, incluindo o direito internacional
privado, do Estado-Membro em que tiverem sido cometidos os actos de contrafaccao
ou de ameaca de contrafac¢do.» A vaga mencgéo a «lei nacional» que consta do n.° 1
contrasta sugestivamente com a referéncia do n.° 2 alex loci delicti commissi, pelo
que ha que concluir que se referem a normas de conflito diferentes.

59. Por fim, h4 que proceder a outras avaliacbes, embora de ordem pratica e
teleolégica.
60. Efectivamente, um sistema de dépecage destinado a determinar de maneira

separada a lei aplicavel a uma medida de garantia do cumprimento de uma proibigcédo
pode deparar-se com problemas operativos, muito especialmente quando a medida em
questdo seja uma san¢ao pecuniaria compulséria. Como ja exposto anteriormente, a
sancdo pecuniaria compulséria é um instrumento tanto preventivo como repressivo,
exigindo nesta segunda vertente ulteriores medidas de aplicacdo a fim de liquidar um
montante pecuniario determinado. Neste contexto, o critério do lugar do cometimento
da infraccdo é problematico, porque o tribunal de marcas comunitarias pode ver-se
confrontado com mais de um territério: em primeiro lugar, o territério no qual se
realizou a contrafaccdo da marca que conduziu ao pedido inicial de declaracdo da
infraccdo; e, em segundo, o territério no qual se infringe a proibicdo de continuar a
cometer actos de violagdo, que pode nao coincidir com o anterior. Acresce que ha que
ter em conta que o tribunal ndo pode conhecer de anteméao onde serda infringida a
proibicdo, se o for, levando-o, assim, a prever tantas san¢des pecuniarias
compulsérias quanto os Estados-Membros em causa. No caso usual de a deciséo sobre
0 mérito produzir efeitos na totalidade do territério da Unido, o tribunal de marcas
comunitarias deveria adoptar vinte e sete medidas diferentes nos termos de vinte e
sete ordenamentos.

61. Em Jltima analise, depreende-se de todo o anteriormente exposto que a
resposta mais acertada se obtém, pois, associando a «lei nacional» a que se refere o
artigo 98.°, n.° 1, a lei do tribunal de marcas comunitarias que conhece do mérito.
Numa palavra, entendendo a «lei nacional» como lex fori.

62. Chegado a este ponto, a resposta as perguntas terceira e quarta traduz-se na
determinacdo da possivel intervencao do tribunal de marcas comunitarias, com efeitos
no territério a que respeita a declaracdo de infracgcdo e a consequente proibicdo, nos
distintos momentos ou fases de imposi¢do da sang¢ao pecuniaria compulsoria.

63. O primeiro destes momentos €, evidentemente, o da formulacdo ou
configuracdo da sancdo pecuniaria compulséria. Como se expds no n.° 47 destas
conclusfes, neste primeiro estadio, o tribunal de marcas comunitarias formula a
sangdo pecuniaria compulséria em conformidade com o seu direito nacional. Portanto,
o titular da marca ostentard um titulo juridico, a decisao judicial, por forca da qual se
declara a contrafaccdo ou ameaca de contrafaccdo, constituindo simultaneamente um
mandado e uma norma com efeitos, sendo caso disso, em todo o territério da Unido. O
mandado em que consiste a proibicdo irA acompanhado de um elemento normativo
que corresponde a configuracdo da sancdo pecuniaria compulséria, como medida
punitiva destinada a assegurar o cumprimento da proibicao.
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64. Pois bem, o facto de um tribunal de marcas comunitarias formular a sancédo
pecuniaria compulséria ndo implica necessariamente que, sendo caso de tal, a sua
liguidacdo ou execugdo tenha que ser decidida por este mesmo tribunal.
Manifestamente, todos os passos na aplicacdo da sancao pecuniaria compulsoéria serao
realizados perante um mesmo tribunal quando a proibicdo seja infringida no Estado do
foro. Porém, tal ndo seré o caso quando a infrac¢ao da proibicdo seja cometida num ou
em véarios Estados-Membros diversos do Estado do foro. Com efeito, em tal caso, a
competéncia judiciaria do tribunal de marcas comunitarias é limitada, pois intervém
um poder, o0 punitivo, que exige certa modulagdo ao tipo de resposta que, como linha
geral, parece impor o Regulamento (CE) n.° 40/94.

65. Uma interpretacdo desta natureza conduz a que, em caso de infraccdo da
proibicdo num Estado-Membro diverso do Estado do foro, as fases de liquidacédo e de
execucdo tenham que ser levadas a cabo no Estado no qual se tenha produzido a
referida infraccdo. Assim, ao passo que o tribunal de marcas comunitarias que se
pronunciou sobre o mérito dos autos deve, em caso de condenacdo, impor a sangao
pecuniaria compulséria, a sua posterior liquidacdo e execucdo cabe ao tribunal do
Estado no qual ocorra a infraccdo da proibicdo, e isto nos termos das normas de
reconhecimento previstas no Regulamento (CE) n.° 44/2001.

66. Entendo que este resultado é o que melhor se ajusta ao teor do tantas vezes
referido artigo 98.°, n.° 1, bem como ao caracter punitivo da sancdo pecuniaria
compulsoria. Efectivamente, a competéncia de um tribunal de marcas comunitarias é
ampla e permite-lhe, nos termos do artigo 93.° do Regulamento (CE) n.° 40/94,
pronunciar-se a respeito de contrafac¢cbes ou de ameacas de contrafaccBes cometidas
no territério de outros Estados-Membros. Porém, esta competéncia esgota-se na
determinacdo da contrafaccdo ou da ameaca de contrafaccdo, pois o Regulamento
(CE) n.° 40/94 nada diz a respeito da competéncia para liquidar sancdes pecuniarias
compulsérias cujo pressuposto de facto (a infraccdo da proibicdo) ocorra num
Estado-Membro diverso do Estado do foro. E além do mais, este resultado é também
coerente com a natureza da sancdo pecuniaria compulséria, que responde mais a uma
funcdo punitiva do que a de proteccdo da marca. As medidas desta natureza, pelo
menos na formulacdo do seu conteddo e técnicas de aplicacdo, devem ajustar-se as
especificidades de cada ordenamento juridico e, portanto, o tribunal encarregado de
liguidar e executar a sancdo pecuniaria compulséria terd que dar cumprimento a
decisdo judicial originaria através, sendo esse 0 caso, das medidas equivalentes
previstas no seu ordenamento que déem cumprimento efectivo a proibicao
inicialmente imposta.

67. Deste modo, o tribunal competente do Estado no qual ocorreu o cometimento
da infraccdo limitar-se-4 a reconhecer a decisdo inicial do tribunal de marcas
comunitarias e, se o seu direito interno o permitir, a aplicar ao caso concreto a sancao
pecuniaria compulsdria. Pelo contrario, caso o seu direito interno ndo preveja uma
medida desta natureza, devera prosseguir o objectivo repressivo nos termos das
disposicdes internas que garantem o cumprimento da proibicdo. Para estes efeitos, é
importante assinalar que estas medidas foram objecto de harmonizacéo pela Directiva
2004/48, de modo que todos os Estados contam ou devem presentemente contar com
normas para este efeito, as quais dardo pleno cumprimento, eventualmente mediante
medidas equivalentes, a san¢do pecuniaria compulsoria.

68. Portanto, e como resposta as terceira e quarta perguntas submetidas pela Cour
de cassation, considero que o artigo 98.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 40/94 deve
ser interpretado no sentido de que as medidas coercivas formuladas por um tribunal
de marcas comunitarias para garantir o respeito de uma proibicdo abarcam o mesmo
territério a respeito do qual foi declarada a ocorréncia da infraccdo e
consequentemente foi formulada uma proibi¢cdo. O tribunal do Estado no qual tenha
sido infringida a proibicdo estd obrigado a reconhecer os efeitos da sancdo pecuniaria
compulsoéria formulada pelo tribunal de marcas comunitarias, a fim de proceder a sua
liqguidacao e, sendo caso de tal, a sua execucédo, nos termos das disposi¢cdes previstas
no Regulamento (CE) n.° 44/2001, bem como no seu ordenamento interno. Caso o
seu direito interno nao preveja uma medida desta natureza, devera prosseguir o



objectivo repressivo nos termos das disposi¢cdes internas que garantem o cumprimento
da proibicao.

V11l — Conclusao

69. Vistas as precedentes consideracdes, proponho que o Tribunal de Justica
responda do seguinte modo as questdes prejudiciais submetidas pela Cour de
cassation:

1) Em resposta a primeira questao, o artigo 98.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 deve
ser interpretado no sentido de que uma proibicdo proferida por um tribunal de marcas
comunitarias produz, em principio e salvo disposicdo expressa em sentido contrario,
efeito de pleno direito no conjunto do territério da Comunidade.

2) Em resposta a terceira questdo, o artigo 98.°, n.°1, do Regulamento (CE)
n.° 40/94 deve ser interpretado no sentido de que

- As medidas coercivas formuladas por um tribunal de marcas comunitarias para
garantir o respeito de uma proibicdo abarcam o mesmo territério a respeito do
qual foi declarada a ocorréncia da infraccdo e consequentemente foi formulada
uma proibicéo.

- O tribunal do Estado no qual tenha sido infringida a proibicdo esta obrigado a
reconhecer os efeitos da sancao pecuniaria compulsoria formulada pelo tribunal
de marcas comunitarias, a fim de proceder a sua liquidacdo e, sendo caso de
tal, a sua execucao, nos termos das disposicdes previstas no Regulamento (CE)
n.° 44/2001, bem como no seu ordenamento interno.

- Caso o direito interno do tribunal do Estado no qual tenha sido infringida a
proibicdo ndo preveja uma medida desta natureza, devera prosseguir o0
objectivo repressivo nos termos das disposi¢cdes internas que garantem o
cumprimento da proibicao.

[

— Lingua original: espanhol.

2 — Regulamento (CE) do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993 (JO L 11, de
14.1.01994, pp. 1 a 36).

3 — Regulamento (CE) do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 (JO L 78, de
24.03.20009, pp. 1 a 42).

4 — Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004
(JO L 157, p. 45, e rectificacdo no JO 2004, L 195, p. 16).

5 — V., designadamente, os Titulos IlIl e VII, bem como os artigos 125.° e
seguintes do Regulamento (CE) n.° 40/94.

6 — V., designadamente, o artigo 91.° do Regulamento (CE) n.° 40/94.

7 — Sobre a estrutura da divisdo jurisdicional em matéria de marcas

comunitarias, e para uma critica construtiva da mesma, v. conclusdes do
advogado-geral Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas no processo
Mulhens/IHMI (acorddo de 23 de Marco de 2006, C-206/04 P, Colect., p
1-2717, n.°® 60 a 69).

8 — V. Wadlow, Ch., Enforcement of Intellectual Property, em European and
International Law, Ed. Sweet & Maxwell, Londres, 1998, pp. 255 e segs.
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9 — O segundo considerando do Regulamento (CE) n.° 40/94 exprime-o0 com a
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maxima claridade: «essa accdo consiste no estabelecimento de um
regime comunitario de marcas que confira as empresas o direito de
adquirirem, segundo um procedimento Unico, marcas comunitarias que
gozem de proteccao uniforme e produzam efeitos em todo o territério da
Comunidade.»

V. artigo 1.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 40/94, que declara no seu
primeiro travessao que «[a] marca comunitaria tem caracter unitario.»

Ibidem.

Sobre a obrigacdo de adoptar a proibicdo e a definicdo das «razdes
especiais» que permitem uma excepgao a essa obrigagdo, v. acorddo de
14 de Dezembro de 2006, Nokia Corp (C-316/05, Colect., p. I1-0000,
n.°® 47 a 52).

Sobre a obrigacao, e ndo a faculdade, de adoptar as medidas coercivas,
v. também o acérddo Nokia, ja referido, n.*® 59 a 62.

14 — Acérdao ja referido, n.° 60.
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A Unica excepcao a esta regra, como especifica o artigo 94.°, n.° 2, do
Regulamento (CE) n.° 40/94, é a que parte do pressuposto de que o
tribunal de marcas comunitarias fundamenta a sua competéncia no
artigo 93.°, n.° 5, do referido regulamento, segundo o qual «[o]s
processos resultantes das ac¢des e pedidos referidos no artigo 92.°, com
excepcdo das accdes declarativas de nao contrafaccdo de uma marca
comunitaria, podem ser igualmente intentados nos tribunais dos
Estados-Membros em cujo territdrio a contrafacgdo tenha sido cometida,
ou esteja em vias de ser cometida, ou em cujo territdério tenha sido
cometido um acto referido no n.° 3 do artigo 9.°»

16 — V. n.®® 30 e 31 destas conclusdes.
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A advogada-geral Sharpston defendeu a possibilidade da limitacéo
territorial de uma proibicdo como a prevista no referido artigo 98.° nas
suas conclusdes de 30 de Abril de 2009 apresentadas no processo na
origem do acérdao de 6 de Outubro de 2009, Pago (C-301/07, Colect.,
p. 1-0000), embora o Tribunal de Justica ndo se tenha pronunciado a
esse respeito. Segundo a advogada-geral, «[s]era raramente adequado,
se é que alguma vez sera, que um Orgdo jurisdicional profira uma
decisdo em termos mais amplos do que 0s necessarios. Quando a
contrafaccdo da marca estiver confinada a um Uunico Estado-Membro
(neste caso, a Austria), serd, em principio, suficiente que a decisdo de
proibicdo da contrafaccdo em causa também esteja confinada a esse
Estado-Membro singular. Ndo vejo nada no Regulamento que possa
impedir um 6rgao jurisdicional competente de proferir uma decisao
limitada nesses termos» (n.° 57).

V., designadamente, acordaos do Tribunal de Primeira Instancia de 10
de Outubro de 2006, Armacell Enterprise GMBH / IHMI — nmc SA
(T-172/05, Colect., p. 11-4061, n.”®* 65 e segs.); de 14 de Outubro de
2003, Phillips — Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS) (T-292/01, Colect., p. 11-4335, n.° 50), e de 6 de Julho de 2004,
Grupo El Prado Cervera/IHMI — Herederos Debuschewitz (CHUFAFIT)
(T-117/02, Colect., p. 11-2073, n.° 48).
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19— Regulamento (CE) n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de
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2000, relativo a competéncia judiciaria, ao reconhecimento e a execucao
de decisGes em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12, p. 1).

Esta disposicdo constitui um importante progresso relativamente a
legislacdo comunitaria anterior, concretamente a Directiva 89/104/CEE
do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, primeira directiva que
harmoniza as legislagbes dos Estados-Membros em matéria de marcas
(JO 1989, L 40, p. 1), cujas disposicbes «processuais» nada diziam
sobre as sancdes pecuniarias compulsérias ou outras medidas
equivalentes.

Embora a versdo francesa se assemelhe mais a espanhola («par
ailleurs»), as versdes alemé («in bezug auf alle andere Fragen»), italiana
(«negli altri casi») e inglesa («in all other respects») confirmam
definitivamente que o n.° 2 aborda um pressuposto diferente do previsto
no n.° 1.

2 — V. também o comentéario de Desantes Real, M., «Articulo 98» em Casado

Cervifio, A. y Llobregat Hurtado, M.L., Comentarios a los Reglamentos
sobre la Marca Comunitaria, Ed. La Ley, Madrid, 2000, p.7.
Efectivamente, cada ordenamento nacional oferecera uma variedade
especifica de medidas neste sentido, cujo objecto ndo sera o de garantir
0 cumprimento da proibicdo, mas sim do prdéprio julgamento. Tal é o
caso de uma ordem de destruicdo de mercadorias, uma condenacdo no
pagamento de uma indemnizacdo acrescida de juros, ou da publicacao
da sentenca ou de outras medidas que imponham uma obrigacdo de
facere ao demandado. Portanto, o mais frequente é que sejam medidas
tomadas e decididas no préprio momento da decisdo judicial, que néao
exigem, diversamente da sancdo pecuniaria compulséria, uma ulterior
decisao judicial a fim de liquidar um determinado montante.

23 — V. acoérdéao Nokia, ja referido.
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