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contra
Brite Strike Technologies SA

(pedido de decisdo prejudicial apresentado pelo rechtbank Den Haag)

«Reenvio prejudicial — Cooperagao judicidria em matéria civil — Regulamento (CE) n.° 44/2001 —

Artigo 22.°, ponto 4 — Competéncia judicidria para conhecer dos litigios em matéria de propriedade

intelectual — Artigo 71.° — Convengdes em matérias especiais celebradas pelos Estados-Membros —

Convencao Benelux em matéria de propriedade intelectual — Competéncia judiciaria para conhecer
dos litigios relativos as marcas, desenhos e modelos Benelux — Artigo 350. TFUE»

Sumadrio — Acérddo do Tribunal de Justica (Segunda Secgdo) de 14 de julho de 2016

1. Cooperagio judicidria em matéria civii — Competéncia judicidria e execug¢do de decisoes em
matéria civil e comercial — Regulamento n.” 44/2001 — Artigo 71.° — Ambito de aplicagdo —
Relagées com as convengoes relativas a uma matéria particular — Convengées celebradas por
alguns Estados-Membros — Inclusdo — Obrigacdo de participagdo de Estados terceiros —
Inexisténcia

[Regulamento n.° 44/2001 do Conselho, artigos 69.° e 71.5 n.° 2, alinea a)]

2. Cooperagdo judicidria em matéria civii — Competéncia judicidria e execug¢do de decisées em
matéria civil e comercial — Regulamento n.° 44/2001 — Relagoes com as convengoes relativas a
uma matéria particular — Celebragdo pelos Estados-Membros de novas convengoes ou alteragdo
de convengoes em vigor, introduzindo regras que prevalecem sobre as deste regulamento —
Inadmissibilidade

(Regulamento n.° 44/2001 do Conselho, artigo 71.°; Convengdo de 27 de setembro de 1968,
artigo 57.°)

3. Cooperagdio judicidria em matéria civii — Competéncia judicidria e execugdo de decisdes em
matéria civil e comercial — Regulamento n.° 44/2001 — Relagcoes com as convengoes relativas a
uma matéria particular — Convengdo Benelux em matéria de propriedade intelectual —
Inaplicabilidade do regulamento — Requisitos — Unido regional que estd mais avan¢ada na
realiza¢do do mercado interno e cardter indispensdavel da derrogacdo ao bom funcionamento do
regime Benelux — Respeito dos principios de seguranga juridica e de boa administra¢do da justica

(Artigo 350.° TFUE; Regulamento n.° 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 24.,
n.° 4; Regulamento n.° 44/2001 do Conselho, considerandos 11 e 12 e artigos 22.% n.° 4, e 71.°)
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1. Apesar do emprego dos termos «convencgdes em que os Estados-Membros sdo partes», que sugerem
que apenas as convencdes celebradas por todos os Estados-Membros sdao abrangidas pelo artigo 71.° do
Regulamento n.° 44/2001, relativo a competéncia judicidria, ao reconhecimento e a execucdo de
decisdes em matéria civil e comercial, resulta da redacio do seu n.° 2, alinea a), que as convengoes
referidas incluem igualmente as que ndo foram celebradas por alguns Estados-Membros. Além disso,
resulta de uma leitura conjugada dos artigos 69.° e 71.° do Regulamento n.” 44/2001 que esta ultima
disposicdo nao deve ser interpretada no sentido de que apenas se aplica quanto a convencdes que
vinculam vérios Estados-Membros na condicdo de um ou vérios paises terceiros serem igualmente
parte nessas convengoes.

(cf. n.”* 49 e 50)

2. Embora a relacdo entre as regras de competéncia judicidria previstas pelo Regulamento n.° 44/2011,
relativo a competéncia judicidria, ao reconhecimento e a execucdo de decisdes em matéria civil e
comercial, e as contidas em determinadas convengoes celebradas entre Estados-Membros fosse regida,
em favor dessas convencgoes, pelo artigo 71.° do Regulamento n.® 44/2001, esta disposi¢cdo nao conferia,
em contrapartida, aos Estados-Membros a possibilidade de introduzirem, através da celebracao de
novas convengdes especiais ou da alteracdo de convengdes ja em vigor, regras que prevalecessem
sobre as deste regulamento.

A limitacdo do ambito de aplicacdo do artigo 71.° do Regulamento n.® 44/2001, relativamente ao
artigo 57.° da Convencao de Bruxelas de 27 de setembro de 1968 relativa a Competéncia Jurisdicional
e a Execuc¢do de Decisdes em matéria civil e comercial, que substitui, reflete, com efeito, a
jurisprudéncia constante segundo a qual, a medida que se vdo criando regras comuns, os
Estados-Membros deixam de ter direito de celebrar acordos internacionais que afetem essas regras.
Esta limitacdo vale igualmente no que respeita a celebragdo pelos Estados-Membros de acordos entre
eles.

(cf. n.* 51 a 54)

3. O artigo 71.° do Regulamento n.’ 44/2001, relativo a competéncia judicidria, ao reconhecimento e a
execucdo de decisdes em matéria civil e comercial, lido a luz do artigo 350.° TFUE, ndo se opde a que a
regra de competéncia judicidria para os litigios relativos as marcas, desenhos e modelos Benelux,
enunciada no artigo 4.6 da Convencdo Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e
desenhos ou modelos) (CBPI), seja aplicada a esses litigios.

A este respeito, o artigo 350.° TFUE permite ao Reino da Bélgica, ao Grao-Ducado do Luxemburgo e
ao Reino dos Paises Baixos deixar em vigor, por derrogacdo as normas da Unido, as regras que se
aplicam no ambito da sua unido regional, na condicdo de, por um lado, esta unido estar mais
avancada na realizagdo do mercado interno e, por outro, essa derrogacdo estar justificada pelo seu
carater indispensavel ao bom funcionamento do regime Benelux.

Relativamente a primeira destas exigéncias, no ambito do Benelux, as marcas, desenhos e modelos dos
trés Estados-Membros em causa foram substituidos por titulos com efeito unitario. Este regime, que
existe em paralelo com o dos titulos com efeito unitdrio da Unido, encontra-se, ainda que integrando
a harmonizacdo parcial realizada pela Diretiva 2008/95, que aproxima as legislacdes dos
Estados-Membros em matéria de marcas, e pela Diretiva 98/71, relativa a protecao legal de desenhos e
modelos, mais avancado do que esta. Com efeito, as marcas, desenhos e modelos Benelux estdo sujeitos
a uma regulamentacdo inteiramente uniforme, dotada de regras institucionais e processuais comuns.
Entre estas ultimas, figura o artigo 4.6 da CBPL

Relativamente a segunda exigéncia, tendo em conta que as marcas, desenhos e modelos Benelux estao

abrangidos por um regime avancado nos trés Estados-Membros em causa, a estrutura jurisdicional
estabelecida pelo Benelux, assente num sistema descentralizado dotado de um mecanismo de reenvios
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prejudiciais ao Tribunal de Justica Benelux, e o carater multilingue desta unido regional, a regra
codificada no artigo 4.6 da CBPI, que assenta, designadamente, no domicilio do requerido e garante,
assim, que os litigios relativos as marcas, desenhos e modelos Benelux possam ser tratados, por um
6rgao jurisdicional de um destes Estados-Membros, em vez de se concentrarem, ao abrigo do
artigo 22.°, n.° 4, do Regulamento n.” 44/2001, e posteriormente do artigo 24.°.n.° 4, do Regulamento
n.’ 2015/2012, relativo a competéncia judicidria, ao reconhecimento e a execucdo de decisdes em
matéria civil e comercial, nos dérgdos jurisdicionais neerlandeses do local em que os depdsitos e os

registos estdo centralizados e o registo é efetuado, pode ser qualificada de indispensivel ao bom
funcionamento do regime das marcas, desenhos e modelos Benelux.

Por dltimo, uma disposi¢do como o artigo 4.6 da CBPI, que se articula em torno da competéncia do
principio do foro de requerido, completada por outros foros que apresentam uma ligacdo estreita com
o objeto do litigio, é conforme aos principios basilares da cooperacdo judicidria em matéria civil e
comercial na Unido Europeia, tal como os principios evocados, no que respeita a competéncia
judicidria, nos considerandos 11 e 12 do Regulamento n.” 44/2001, de seguranca juridica dos cidadaos
e de boa administragdo da justica.

(cf. n.* 57, 59, 60, 63 a 66 e disp.)
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