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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Oitava Seccio)

1 de agosto de 2025*

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva (UE) 2015/2436 — Artigo 10.° —

Direitos exclusivos do titular de uma marca registada de se opor a utilizacdo por um terceiro de
um sinal idéntico ou semelhante a essa marca — Acéo de infracio — Limitac¢des aos direitos
exclusivos do titular da referida marca — Artigo 9.° e artigo 18.°, n.°1 — Prescricdo por
tolerancia — Natureza exaustiva das condi¢des nas quais essa preclusdo se pode verificar —
Inaplicabilidade de um principio geral de direito nacional que prevé a preclusao do direito de
proibir a utilizacdo de um sinal em situagdes diferentes das previstas nestes artigos»

No processo C-452/24,
que tem por objeto um pedido de decisio prejudicial apresentado, nos termos do
artigo 267.° TFUE, pelo Korkein oikeus (Supremo Tribunal, Finldndia), por Decisdao de
26 de junho de 2024, que deu entrada no Tribunal de Justica em 26 de junho de 2024, no processo
Lunapark Scandinavia Oy Ltd
contra
Hardeco Finland Oy,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Oitava Seccio),
composto por: S. Rodin, presidente de sec¢do, N. Picarra e O. Spineanu-Matei (relatora), juizes,
advogado-geral: D. Spielmann,
secretario: A. Calot Escobar,
vistos os autos,
vistas as observacdes apresentadas:
— em representacdo da Lunapark Scandinavia Oy Ltd, por J. Hatanmaa, asianajaja,

— em representacdo do Governo Finlandés, por M. Pere, na qualidade de agente,

— em representacdo da Comissdao Europeia, por P. Némeckovd, J. Samnadda e T. Sevén, na
qualidade de agentes,

* Lingua do processo: finlandés.
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vista a decisdo tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacio de
conclusoes,

profere o presente

Acordao

O pedido de decisdao prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 10.° da Diretiva
(UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que
aproxima as legislacoes dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1).

Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a Lunapark Scandinavia Oy Ltd (a
seguir «Lunapark») a Hardeco Finland Oy (a seguir «Hardeco»), a respeito da comercializagdo por
esta ultima sociedade de produtos de confeitaria que prejudicam a marca de que a Lunapark é
titular.

Quadro juridico

Direito da Unido
O considerando 10 da Diretiva 2015/2436 enuncia:

«E essencial garantir que as marcas registadas gozem de protecdo idéntica ao abrigo dos sistemas
juridicos de todos os Estados-Membros. [...]»

O artigo 9.° desta diretiva, sob a epigrafe «Preclusio de uma declaracio de nulidade por
tolerancia», tem a seguinte redagao:

«1. Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior na acecéo do artigo 5.°, n.° 2,
ou n.° 3, alinea a), embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse
Estado-Membro, de uma marca registada posterior por um periodo de cinco anos consecutivos,
deixara de ter direito, com base nessa marca anterior, a requerer a declaracdo de nulidade da
marca posterior, em relacdo aos produtos ou servigos para os quais a marca posterior tenha sido
utilizada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de ma-fé.

2. Os Estados-Membros podem prever que o n.° 1 do presente artigo é aplicavel ao titular de
qualquer outro direito anterior previsto no artigo 5.°, n.° 4, alineas a) ou b).

3. Nos casos previstos nos n.” 1 e 2, o titular de uma marca registada posterior ndo se pode opor a
utilizacdo do direito anterior, ainda que esse direito tenha deixado de poder ser invocado contra a
marca posterior.»

O artigo 10.° da referida diretiva sob a epigrafe («Direitos conferidos pela marca») dispde que:

«1. O registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos.
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2. Sem prejuizo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depdsito ou da data de
prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que
terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e
servigos, sinais que sejam:

a) idénticos a marca e utilizados relativamente a produtos ou servicos idénticos aqueles para os
quais a marca foi registada;

b) idénticos ou semelhantes a marca e utilizados relativamente a produtos ou servigos idénticos
ou afins aos produtos ou servicos para os quais a marca foi registada, se existirem riscos de
confusdo no espirito do publico; o risco de confusdo compreende o risco de associagdo entre o
sinal e a marca;

c) idénticos ou semelhantes a marca, independentemente de serem utilizados relativamente a
produtos ou servicos que sejam idénticos, afins ou ndo afins aqueles para os quais a marca foi
registada, sempre que esta goze de prestigio no Estado-Membro e que a utilizagdo desses sinais,
sem motivo justo, tire indevidamente partido do carater distintivo ou do prestigio da marca, ou
os prejudique.

[...]»

O artigo 18.° da mesma diretiva, sob a epigrafe «Protecdo dos direitos do titular de uma marca
registada posterior em processos de infracdo», prevé, no seu n.° 1:

«Num processo de infragdo, o titular da marca nao pode proibir a utilizacdo de uma marca registada
posteriormente se esta marca nao for declarada nula nos termos do artigo 8.°, do artigo 9.°, n.* 1 ou 2,
ou 46.°, n.° 3.»

Direito finlandés

A Diretiva 2015/2436 foi transposta para o ordenamento juridico finlandés pela tavaramerkkilaki
(544/2019) [Lei relativa as Marcas (544/2019)], de 26 de abril de 2019, que entrou em vigor em
1 de maio de 2019.

Em conformidade com o disposto no § 5 da Lei relativa as Marcas, é proibido utilizar na vida
comercial, sem o consentimento do titular da marca, para produtos ou servicos, por um lado, um
sinal idéntico a uma marca registada ou adquirido através da utilizacdo para produtos ou servicos
idénticos e, por outro, um sinal suscetivel de criar confusdo no espirito do publico, por ser idéntico
ou semelhante a uma marca adquirida através de registo ou através da utilizacdo para produtos ou
servicos idénticos ou semelhantes.

Nos termos do § 6, n.° 1, da Lei relativa as Marcas, o titular de uma marca tem o direito de proibir a
utilizacdo de um sinal, na acegdo do § 5 desta lei, que consista nomeadamente na utilizacdo desse
sinal para produtos ou servigos, através da sua aposicdo em embalagens de produtos ou através da
colocacao a venda, da disponibilizacdo ou da importacdo de produtos com esse sinal.

Nos termos do § 15 da referida lei, respeitante ao efeito decorrente da inacdo do titular da marca, o

direito exclusivo conferido por uma marca é mantido, em paralelo com uma marca anterior, se o
registo da marca posterior tiver sido pedido de boa-fé ou se a marca posterior adquirida através da
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utilizacdo tiver sido utilizada de boa-fé e se o titular da marca anterior néo tiver tomado medidas
para impedir a utilizacdo da marca posterior num prazo de cinco anos contado a partir do
momento em que o titular da marca anterior teve conhecimento dessa utilizacéo.

O § 62 da mesma lei prevé que, quando uma pessoa viola direitos exclusivos sobre uma marca, o
tribunal pode, sob pena de multa, proibi-la de continuar a praticar ou a repetir o ato que esta na
origem dessa violagdo.

Nos termos do § 63, n.° 1, ponto 1, da Lei relativa as Marcas, o tribunal ndo pode proibir a
utilizacdo de uma marca posterior se o titular da marca anterior em causa tiver ficado, inativo na
acecdo do § 15 desta lei.

O § 70 da referida lei prevé o prazo de prescricao do direito a indemnizagao por violacdo do direito
de marca e prevé, no seu n.° 1, que para este efeito a indemnizacio s6 pode ser peticionada para o
periodo de cinco anos que antecede a propositura da respetiva acéo.

Litigio no processo principal e questao prejudicial

A Lunapark é titular da marca DRACULA apresentada em 29 de agosto de 2003 e registada em
14 de agosto de 2009 sob o n.° 246144 para produtos de confeitaria. A Lunapark importa e coloca
a venda no mercado finlandés estes produtos em cujas embalagens figuram a marca nominativa
DRACULA e sinais figurativos que representam a personagem do Dracula.

Antes de a Lunapark ter registado esta marca, a Karkkimies Oy — Candyman Ltd (a seguir
«Karkkimies») importava e colocava a venda neste mercado produtos de confeitaria nos quais
estava aposto o sinal Dracula. A Karkkimies ndo dispunha, em relagdo aos sinais que utilizava, de
direitos exclusivos adquiridos através do registo ou através de utilizacdo, sendo que nenhum
acordo foi celebrado entre a Karkkimies e a Lunapark a respeito do direito de utilizar a marca
DRACULA.

Em 31 de outubro de 2019, a Hardeco adquiriu a Karkkimies, tendo prosseguido a sua atividade.
Deste modo, a partir de novembro de 2019, a Hardeco comegou a importar e a colocar a venda
no referido mercado produtos de confeitaria em cujas embalagens figurava a palavra «Dracula»,
bem como sinais figurativos que representam este personagem.

Em 6 de outubro de 2020, a Lunapark intentou uma acdo no Markkinaoikeus (Tribunal dos
Assuntos Economicos, Finldndia) em cujo ambito pediu que fosse declarado que o
comportamento da Hardeco violava o seu direito exclusivo sobre a marca DRACULA, tendo
apresentado um pedido de cessacdo da infracdo e um pedido de indemnizacao.

A Hardeco entende que a agdo deve ser julgada improcedente pelo facto, nomeadamente, de a
Lunapark ter perdido o seu direito de intentar uma acdo de infracdo respeitante a marca
DRACULA, devido a sua inagdo. A Hardeco alegou que se limitou a dar continuidade a uma
pratica de longa duracgéo, a qual a Lunapark nunca se opds.

Através de Acérdiao de 21 de dezembro de 2022, o markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos
Econdémicos) considerou que o sinal e a marca em conflito eram idénticos e eram utilizados para
os mesmos produtos e que a utilizacdo desse sinal por parte da Hardeco criava no espirito do
publico pertinente um risco de confusdo com a marca DRACULA. Este 6rgao jurisdicional
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considerou que a utilizagdo paralela durante um longo periodo dos mesmos sinais por parte da
Lunapark e da Karkkimies ndo eliminou este risco, porquanto esta utilizacdo ndo permitiu que
aquele publico consiga distinguir as confeitarias importadas por uma destas sociedades das que
sdo importadas pela outra.

Contudo, o referido 6rgao jurisdicional julgou improcedentes os pedidos da Lunapark. Entendeu
que as disposicoes da Lei relativa as Marcas que se referem as consequéncias decorrentes da
inacdo do titular de uma marca ndo sdo aplicdveis a situacdo em apreco porque a Hardeco nido
dispunha de direitos exclusivos sobre os sinais que utiliza. No entanto, ao abrigo de um principio
bem consagrado no direito privado finlandés, um demandante tem de intentar a sua agdo ou fazer
valer o seu direito num prazo razodavel a partir do momento em que tomou conhecimento ou devia
ter tomado conhecimento dos factos nos quais o seu pedido se baseia. No caso concreto, a inagdo
da Lunapark durou tanto tempo que dela decorreu a perda do direito de intentar uma acdo de
infracdo contra a Hardeco com base nos direitos conferidos pela marca DRACULA. O facto de o
sinal em questdo ter passado a ser utilizado pela Hardeco em vez da Karkkimies ndo é pertinente
uma vez que a atividade da Hardeco dizia respeito a produtos de confeitaria que sdo idénticos
aqueles que a Karkkimies coloca no mercado e em relagdo aos quais a Lunapark permaneceu
inativa.

A Lunapark interp6s recurso do acérdao do markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Econémicos)
no Korkein oikeus (Supremo Tribunal, Finlandia), que é o érgdo jurisdicional de reenvio.

Em apoio do seu recurso, a Lunapark alega que o principio geral de direito privado, invocado pelo
markkinaoikeus (Tribunal dos Assuntos Econémicos), ndo pode ser aplicado ao caso concreto
porque isso equivaleria a uma restricao do direito exclusivo que é conferido por uma marca ao seu
titular, em violacao da Diretiva 2015/2436. Além disso, a Lunapark alega que, seja como for, atuou
dentro de um prazo razoavel contra o comportamento da Hardeco, ndo podendo, de modo
nenhum, a sua inacdo em relacio a Karkkimies beneficiar a Hardeco. Em contrapartida, a
Hardeco alega que nenhuma disposicdo desta diretiva obsta a que o referido principio geral de
direito privado se aplique ao presente caso nem obsta a que da inacdo do titular de uma marca
resultem as consequéncias previstas sobre o direito deste titular de proibir a utilizacio desta
marca.

Segundo o érgdo jurisdicional de reenvio, a questdao de saber se o artigo 10.°, n.* 2 e 3, da Diretiva
2015/2436 se opde a aplicacdo de semelhante principio ainda nédo foi abordada pela jurisprudéncia
do Tribunal de Justica.

E por este motivo que o érgio jurisdicional de reenvio tem ditividas sobre a questio de saber se o
titular de uma marca, devido a sua inagdo, perder o seu direito de proibir um terceiro de utilizar
um sinal de uma forma que prejudique ou seja suscetivel de prejudicar uma das fungoes dessa
marca numa situacdo diferente da preclusio do direito por tolerdncia conforme prevista na
Diretiva 2015/2436.

Nestas condigoes, o Korkein oikeus (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instancia e submeter
ao Tribunal de Justica a seguinte questao prejudicial:

«O artigo 10.° da Diretiva [2015/2436] opde-se a aplicacdo, num litigio relativo a [infracdo] de uma
marca, de um principio nacional segundo o qual o titular de uma marca pode, também numa
situacdo diferente das referidas no artigo 18.°, n.° 1, e no artigo 9.° n.° 1 ou n.° 2, desta diretiva,
ver precludido o direito, que lhe é conferido pelo artigo 10.°, n.* 2 e 3, da referida diretiva, de
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proibir um terceiro de utilizar um sinal cuja utilizagdo prejudica ou é suscetivel de prejudicar uma
das fungdes da marca, com o fundamento de que, tendo conhecimento da utilizacdo desse sinal, o
titular da marca nédo requereu a sua proibicio num prazo razoavel?»

Quanto a questao prejudicial

Através da sua questdo, o Orgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o
artigo 10.° da Diretiva 2015/2436 deve ser interpretado no sentido de que se opde a aplicabilidade
de um principio geral de direito nacional que prevé a preclusao do direito do titular de uma marca
registada de proibir a utilizacdo por um terceiro de um sinal idéntico ou semelhante a essa marca
para produtos idénticos ou semelhantes aqueles para os quais a referida marca foi registada, numa
situacdo diferente da visada no artigo 18.°, n.° 1, desta diretiva, lido em conjugacdo com o seu
artigo 9.°, n.* 1 ou 2.

Para responder a esta questdo, ha que recordar, por um lado, que, ao abrigo do artigo 10.°, n.° 1, da
Diretiva 2015/2436, o registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos. Em
conformidade com o disposto no artigo 10.°, n.° 2, desta diretiva, o titular dessa marca registada
fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial,
sinais que sejam idénticos ou semelhantes a essa marca, quando estiverem reunidas as condi¢oes
constantes das alineas a), b) ou c), deste n.° 2.

O artigo 10.° da Diretiva 2015/2436 procede a uma harmonizagdo completa das regras relativas
aos direitos conferidos pela marca e define o conteido material dos direitos de que gozam os
titulares de marcas na Unido Europeia [Ac6rdao de 27 de outubro de 2022, Soda-Club (CO2) e
SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, n.° 33 e jurisprudéncia referida].

Por outro lado, o artigo 18.°, n.° 1, da Diretiva 2015/2436 limita o direito do titular de uma marca
de proibir a utilizacdo de uma marca registada posteriormente, no ambito de uma agdo por
infracdo, quando essa marca posterior ndo tiver sido declarada nula ao abrigo, nomeadamente, do
artigo 9.°, n. 1 ou 2, desta diretiva, relativo a preclusdo do requerente da declaracdo de nulidade
por tolerancia.

Em conformidade com esta tltima disposicao, o titular de uma marca anterior que, embora tendo
conhecimento do facto, tiver tolerado a utilizacdo num Estado-Membro de uma marca registada
posterior nesse Estado-Membro por um periodo de cinco anos consecutivos deixara de ter
direito, com base nessa marca anterior, a requerer a declaracdo de nulidade da marca posterior,
em relacdo aos produtos ou aos servicos para os quais a marca posterior tiver sido utilizada, salvo
se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de ma-fé.

No que se refere, em especial, a preclusdo por tolerdncia de uma declaracdo de nulidade, o
Tribunal de Justica declarou, no n.° 33 do Acérdao de 22 de setembro de 2011, Budéjovicky
Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), que o artigo 9.° da Primeira Diretiva 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), atual artigo 9.° da Diretiva 2015/2436, procede a uma
harmonizacdo completas das condi¢des nas quais o titular de uma marca registada posterior
pode conservar o seu direito sobre essa marca quando o titular de uma marca anterior idéntica
peca a declaracdo de nulidade da referida marca posterior.
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Atendendo ao facto de que tanto o artigo 18.°, n.° 1, da Diretiva 2015/2436 como o seu artigo 9.°,
n.* 1 ou 2, para o qual remete a primeira destas disposi¢des, visam um potencial conflito entre
duas marcas registadas, esta jurisprudéncia relativa a preclusao por tolerancia no &mbito de uma
declaracdo de nulidade é transponivel para a preclusao por tolerancia invocada no ambito de uma
acdo por infracdo intentada contra uma marca registada posteriormente.

Por conseguinte, o artigo 18.°, n.° 1, desta diretiva procede a uma harmonizacdo completa das
condi¢des nas quais os direitos exclusivos conferidos por uma marca podem ser limitados em
caso de inacdo do seu titular e s6 prevé, em determinadas condigdes, a tolerancia de uma marca
registada posterior, mas ndo a tolerdncia de um sinal ndo protegido que ndo confere direitos
exclusivos.

Ora, no caso em aprec¢o, conforme resulta da decisdo de reenvio, ndo obstante o facto de a
utilizacdo do sinal Dracula pela Karkkimies ter comeg¢ado numa data anterior a data do registo da
marca DRACULA pela Lunapark, nem a Karkkimies nem a Hardeco adquiriram direitos
exclusivos sobre esse sinal, nem através de registo nem através dessa utilizacdo, o que, no
entanto, cabera ao 6rgao jurisdicional de reenvio verificar.

E neste contexto que, sem questionar a inaplicabilidade, no ambito da acio de infracio em causa
no processo principal, do artigo 18.°, n.° 1, da Diretiva 2015/2436, lido em conjugacdo com o
artigo 9., n.* 1 ou 2, desta diretiva, este 6rgao jurisdicional se questiona, no entanto, sobre a
questdo de saber se uma limitacdo do direito conferido ao titular da marca DRACULA de se opor
a utilizacdo do sinal Dracula se podia basear num principio geral de direito nacional ao abrigo do
qual da inacdo do titular de uma marca num prazo razoavel resulta a preclusao do seu direito.

A este respeito, conforme resulta dos fundamentos que precedem e conforme alidas o Governo
Finlandés alega nas suas observagdes escritas, um 6rgao jurisdicional de reenvio ndo pode, no
ambito de um litigio que incide sobre direitos exclusivos conferidos por uma marca, limitar o
exercicio destes direitos além do que esta previsto no artigo 18.°, n.° 1, da Diretiva 2015/2436,
lido em conjugagdo com o seu artigo 9.°, n.* 1 ou 2.

Uma interpretacdo contraria do artigo 10.° e do artigo 18.°, n.° 1, da Diretiva 2015/2436
prejudicaria o objetivo prosseguido por esta diretiva que consiste nomeadamente, conforme
enunciado no seu considerando 10, em assegurar que as marcas registadas gozem de protecao
idéntica ao abrigo dos sistemas juridicos de todos os Estados-Membros.

Atendendo a todos os fundamentos que precedem, hd que responder a questido colocada que o
artigo 10.° da Diretiva 2015/2436 deve ser interpretado no sentido de que se opde a aplicabilidade
de um principio geral de direito nacional que prevé a preclusao do direito do titular de uma marca
registada de proibir a utilizagdo por um terceiro de um sinal idéntico ou semelhante a essa marca
para produtos idénticos ou semelhantes aqueles para os quais a referida marca foi registada, numa
situacdo diferente da visada no artigo 18.°, n.° 1, desta diretiva, lido em conjugacdo com o seu
artigo 9.°, n.* 1 ou 2.
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Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado
perante o 6rgao jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas
efetuadas pelas outras partes para a apresentacdo de observacdes ao Tribunal de Justica ndo sdo
reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Oitava Seccdo) declara:

O artigo 10.° da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislacoes dos Estados-Membros em matéria de
marcas,

deve ser interpretado no sentido de que:

se opoe a aplicabilidade de um principio geral de direito nacional que prevé a preclusio do
direito do titular de uma marca registada de proibir a utilizacao por um terceiro de um
sinal idéntico ou semelhante a essa marca para produtos idénticos ou semelhantes aqueles

para os quais a referida marca foi registada, numa situacio diferente da visada no
artigo 18.°, n.° 1, desta diretiva, lido em conjugacao com o seu artigo 9.°, n.”* 1 ou 2.

Assinaturas
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