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W Coletanea da Jurisprudéncia

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Seccio)

19 de outubro de 2017 *

«Reenvio prejudicial — Regulamento (CE) n.° 207/2009 — Marca da Unido Europeia — Artigo 109.°,
n.° 1 — Acgodes civeis com base em marcas da Unido Europeia e em marcas nacionais —
Litispendéncia — Conceito de “mesmos factos” — Utilizagdo do termo “Merck” em nomes de dominios
e em plataformas de redes sociais na Internet — Agdo com fundamento numa marca nacional seguida
de uma acdo com fundamento numa marca da Unido Europeia — Declinacdo de competéncia —
Alcance»

No processo C-231/16,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pelo Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo, Alemanha), por decisdo de 14 de abril de
2016, que deu entrada no Tribunal de Justica em 25 de abril de 2016, no processo
Merck KGaA
contra
Merck & Co. Inc.,
Merck Sharp & Dohme Corp.,
MSD Sharp & Dohme GmbH,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Secgio),

composto por: M. Ilesi¢ (relator), presidente de seccdo, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal e E. Jarasianas,
juizes,

advogado-geral: M. Szpunar,

secretario: K. Malacek, administrador,

vistos os autos e ap6s a audiéncia de 15 de fevereiro de 2017,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacdo da Merck KGaA, por S. Volker e M. Pemsel, Rechtsanwilte,

— em representacio da Merck & Co. Inc, da Merck Sharp & Dohme Corp. e da MSD
Sharp & Dohme GmbH, por A. Bothe, Y. Draheim e P. Fromlowitz, Rechtsanwilte,

* Lingua do processo: alemdo.
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— em representacdo da Comissdo Europeia, por T. Scharf e M. Wilderspin, na qualidade de agentes,
ouvidas as conclusoes do advogado-geral na audiéncia de 3 de maio de 2017,

profere o presente

Acéordao

O pedido de decisao prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 109.°, n.° 1, do Regulamento
(CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1).

Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a Merck KGaA a Merck & Co. Inc,, a
Merck Sharp & Dohme Corp. e a MSD Sharp & Dohme GmbH, a propdésito dos seus pedidos de
medidas de proibicdo da utilizacdo, por estas dltimas sociedades, do termo «MERCK» em nomes de
dominios e em plataformas de redes sociais na Internet bem como em denominagdes comerciais,
tanto na Alemanha como nos outros Estados-Membros da Unido Europeia.

Quadro juridico

Regulamento (CE) n.” 44/2001

O Regulamento (CE) n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo a competéncia
judicidria, ao reconhecimento e a execucdo de decisdes em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12,
p. 1) substituiu, nas relacdes entre os Estados-Membros, a Convencdo relativa a competéncia

judicidria e a execugdo de decisdes em matéria civil e comercial, assinada em 27 de setembro de 1968
(JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 186).

O considerando 15 do Regulamento n.’ 44/2001 enunciava:

«O funcionamento harmonioso da justica a nivel comunitdrio obriga a minimizar a possibilidade de
instaurar processos concorrentes e a evitar que sejam proferidas decisdes inconcilidveis em dois
Estados-Membros competentes. Importa prever um mecanismo claro e eficaz para resolver os casos
de litispendéncia [...].»

O artigo 27.° do referido regulamento, que figurava na seccdo 9 do capitulo II do mesmo, intitulada
«Litispendéncia e conexao», previa:

«1. Quando a¢des com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir e entre as mesmas partes forem
submetidas a apreciacdo de tribunais de diferentes Estados-Membros, o tribunal a que a acdo foi
submetida em segundo lugar suspende oficiosamente a instancia, até que seja estabelecida a
competéncia do tribunal a que a agdo foi submetida em primeiro lugar.

2. Quando estiver estabelecida a competéncia do tribunal a que a agdo foi submetida em primeiro
lugar, o segundo tribunal declara-se incompetente em favor daquele.»
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Regulamento n.” 207/2009
Os considerandos 3 e 15 a 17 do Regulamento n.® 207/2009 enunciam:

«(3) Para atingir os objetivos [da Unido] [...], parece adequado prever um regime [...] de marcas [da
Unido Europeia] que confira as empresas o direito de adquirirem, segundo um procedimento
Unico, marcas [da Unido Europeia] que gozem de protecdo uniforme e produzam efeitos em
todo o territorio da [Unido]. O principio do carater unitario da marca [da Unido Europeia] assim
definido devera ser aplicavel salvo disposicdo em contrario do presente regulamento.

(15) Para reforcar a proteciao das marcas [da Unido Europeia], é conveniente que os Estados-Membros
designem, tendo em conta o respetivo sistema nacional, um nimero tdo limitado quanto possivel
de tribunais nacionais de primeira e segunda instancia competentes em matéria de contrafacdo e
de validade da marca [da Unido Europeia].

(16) E indispensavel que as decisdes sobre a validade e a contrafacdo das marcas [da Unido Europeia]
produzam efeitos em toda a [Unido Europeia] e a ela sejam extensivas, inica maneira de evitar
decisodes contraditdrias dos tribunais e do [Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia
(EUIPO)] e de respeitar o carater unitario das marcas [da Unido Europeia]. Salvo derrogacio
prevista no presente regulamento, as disposicdes do [Regulamento n.° 44/2001] deverdo
aplicar-se a todas as agdes judiciais relativas as marcas [da Unido Europeia].

(17) Convém evitar que sejam proferidas sentencas contraditérias em acdes em que estejam
envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca
[da Unido Europeia] e em marcas nacionais paralelas. Para o efeito, quando as acdes forem
instauradas no mesmo Estado-Membro, os meios para atingir o objetivo em questdo deverdo ser
extraidos das normas processuais nacionais, que o presente regulamento nao prejudica, ao passo
que, quando as agdes forem instauradas em Estados-Membros diferentes, se justifica recorrer a
disposi¢oes inspiradas nas normas de litispendéncia e conexdao do [Regulamento n.° 44/2001].»

O artigo 1.°, n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009, dispoe:

«A marca [da Unido Europeia] tem caréter unitdrio. A marca [da Unido Europeia] produz os mesmos
efeitos em toda a Unido: s6 pode ser registada, transferida, ser objeto de renuncia, de decisdo de
extingdo de direitos do titular ou de anulagdo, e o seu uso s6 pode ser proibido, para toda a Unido.
Este principio é aplicavel salvo disposi¢do em contrério do presente regulamento.»

O artigo 109.° deste regulamento, sob a epigrafe «Acgdes civeis simultaneas e sucessivas com
fundamento em marcas [da Unido Europeia] e em marcas nacionais», que figura na seccdo 1 do
titulo XI do referido regulamento, intitulada «Ag¢oes civeis com fundamento em varias marcas», prevé,
no seu n.° 1, alinea a):

«Quando ag¢oes de contrafacdo penderem pelos mesmos factos entre as mesmas partes perante érgaos
jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, tendo sido submetida a um desses érgdos uma agao com
base numa marca [da Unido Europeia] e ao outro uma a¢do com base numa marca nacional:

a) O o6rgao jurisdicional onde foi intentada a segunda acdo deve, mesmo oficiosamente, declarar-se
ndo competente a favor do tribunal onde foi intentada a primeira acdo, quando as marcas em
causa forem idénticas e validas para produtos ou servicos idénticos. O drgao jurisdicional que
deveria declarar-se ndo competente pode sobrestar na decisdo se for impugnada a competéncia do
outro 6rgao jurisdicional.»
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Litigio no processo principal e questées prejudiciais

A recorrente no processo principal, a Merck, é uma empresa quimica e farmacéutica que, segundo a
decisao de reenvio, emprega cerca de 40 000 pessoas e exerce a sua atividade em 67 Estados no mundo
inteiro.

A primeira recorrida no processo principal, a Merck & Co., é a sociedade-mae, cotada na bolsa, da
segunda recorrida no processo principal, a Merck Sharp & Dohme, que comercializa principalmente
medicamentos e vacinas bem como produtos cosméticos e de saide. Segundo a decisdo de reenvio, a
Merck Sharp & Dohme é responsével pelas atividades operacionais do grupo e, em especial, pela sua
visibilidade na Internet, nomeadamente através da publicacdo de informagdes que interessam aos seus
acionistas. A terceira recorrida no processo principal, a MSD Sharp & Dohme, é uma filial alema da
Merck & Co.

A recorrente e as recorridas no processo principal faziam inicialmente parte do mesmo grupo de
sociedades. Todavia, desde 1919, sdo totalmente distintas.

Resulta da decisdao de reenvio que a Merck é titular da marca nacional MERCK, registada no Reino
Unido. E igualmente titular da marca nominativa da Unido Europeia MERCK, para produtos das
classes 5, 9 e 16, na acecio do Acordo de Nice relativo a Classificacio Internacional de Produtos e
Servicos para efeitos do Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e
para servicos da classe 42 do mesmo acordo.

Vdrios acordos foram sucessivamente celebrados entre, por um lado, a sociedade a qual sucedeu a
Merck e, por outro, a sociedade a qual sucedeu a Merck Sharp & Dohme. Estes acordos, o ultimo dos
quais ainda estd em vigor, previam regras quanto a utilizacdo, pela Merck Sharp & Dohme, na
Alemanha e noutros Estados, de marcas da Merck.

A partir do sitio Internet www.merck.com das recorridas no processo principal, qualquer utilizador na
Alemanha ou noutro Estado-Membro ¢é dirigido, nomeadamente através de [links, para sitios
subordinados que tém igualmente conteiidos que refletem a presenca na Internet das recorridas no
processo principal, como www.merckengage.com, www.merckvaccines.com ou
www.merck-animal-health.com. Nestes sitios Internet, a difusio das informacdes nido tem um alvo
geografico especifico, pelo que todos os contelddos sdo acessiveis da mesma forma a nivel mundial.

Além dos respetivos nomes de dominios na Internet, a Merck & Co. e a Merck Sharp & Dohme
criaram outras formas de visibilidade na Internet, em vérias plataformas de redes sociais.

Em 8 de marco de 2013, a recorrente no processo principal intentou, na High Court of Justice
(England and Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justica (Inglaterra e Pais de Gales),
Seccio de Chancelaria, Reino Unido], uma acdo com base na sua marca nacional contra,
nomeadamente, a Merck & Co. e a Merck Sharp & Dohme, por alegada contrafacdo devido a
utilizacdo do termo «Merck» no Reino Unido.

Em 11 de margo de 2013, a recorrente no processo principal também intentou no drgao jurisdicional
de reenvio, o Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo, Alemanha), uma agdo com
base na marca da Unido Europeia de que é titular, contra as mesmas recorridas, mas igualmente
contra a MSD Sharp & Dohme.

Como resulta da decisdo de reenvio, a recorrente no processo principal considera que o facto de sitios
na Internet das recorridas no processo principal, dos quais apresentou capturas de ecrd, estarem
acessiveis na Unido, e, portanto, também na Alemanha, sem delimitacdo geografica da difusdo, viola os
seus direitos de marca.
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Em articulados de 11 de novembro de 2014, de 12 de marc¢o, 10 de setembro e 22 de dezembro de
2015, a recorrente no processo principal alterou os seus pedidos no 6rgao jurisdicional de reenvio e
declarou que desistia da sua acdo, na medida em que os pedidos respeitam ao territério do Reino
Unido. Esta desisténcia foi contestada pelas recorridas no processo principal.

As recorridas no processo principal consideram que a acdo pendente no 6rgao jurisdicional de reenvio
¢ inadmissivel por forca do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.® 207/2009, pelo menos na
medida em que respeita ao fundamento invocado pela recorrente no processo principal relativo a
contrafacdo da marca da Unido Europeia da recorrente no processo principal em toda a Unido. A
desisténcia parcial apresentada por esta tltima nido tem incidéncia para este efeito.

O Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo) observa que o artigo 109.°, n.° 1, alinea a),
do Regulamento n.° 207/2009 parece excluir qualquer limitacdo do alcance territorial de uma eventual
declaracdo de incompeténcia do orgado jurisdicional onde foi intentada a segunda acdo, em
circunstancias como as que estdo em causa no processo principal. Todavia, tem duvidas a esse
respeito.

Nestas condigdes, o Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo) decidiu suspender a
instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) Deve o conceito de “mesmos factos” previsto no artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento
n.° 207/2009] ser interpretado no sentido de que a manutencédo e a utilizacdo de um sitio Internet
acessivel de forma idéntica a nivel mundial, e consequentemente também a nivel da Unido, através
do mesmo dominio, em relacio ao qual pendem ac¢des de contrafacio entre as mesmas partes
perante 6rgdos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, tendo sido submetida uma agéo a
um desses 6rgdos com base numa marca da [Unido Europeia] e ao outro uma agdo com base
numa marca nacional, cuamprem esse elemento constitutivo?

2) Deve o conceito de “mesmos factos” previsto no artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento
n.° 207/2009] ser interpretado no sentido de que a manutencdo e a utilizacdo de contetdos
acessiveis de forma idéntica a nivel mundial, e consequentemente também a nivel da Unido, na
Internet, através dos dominios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com”
respetivamente — no que respeita aos dominios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou
“twitter.com”, respetivamente — com o mesmo nome de utilizador, em relagdo aos quais pendem
acoes de contrafacdo entre as mesmas partes perante érgdos jurisdicionais de Estados-Membros
diferentes, tendo sido submetida a um desses 6rgdos uma acdo com base numa marca da [Unido
Europeia] e ao outro uma agdo com base numa marca nacional, cumprem respetivamente esse
elemento constitutivo?

3) Deve o artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento n.° 207/2009] ser interpretado no sentido de
que “o o6rgao jurisdicional” de um Estado-Membro “onde foi intentada a segunda agdo”, por meio
de uma “acdo de contrafacdo” com base numa violacdo de uma marca da Unido [Europeia] através
da manutencdo de um sitio Internet com o mesmo dominio acessivel de forma idéntica a nivel
mundial, e consequentemente também a nivel da Unido, no qual sdo invocados direitos nos
termos dos artigos 97.°, n.° 2, 98.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento n.” 207/2009, em relacdo aos
atos de contrafacdio cometidos ou em vias de serem cometidos nos territérios de qualquer
Estado-Membro, se deve declarar incompetente, nos termos do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do
[Regulamento n.° 207/2009], na medida da dupla identidade, apenas em relacdo ao territério
daquele outro Estado-Membro “onde foi intentada a primeira acdo” num tribunal por violagdo de
uma marca nacional idéntica e aplicavel a produtos idénticos a uma marca da Unido invocada no
“Orgao jurisdicional onde foi intentada a segunda acdo” pela manutencao e utilizacdo de um sitio

Internet acessivel de forma idéntica a nivel mundial, e consequentemente também a nivel da

Unido, através do mesmo dominio, ou deve o “érgdo jurisdicional onde foi intentada a segunda

acdo”, neste caso, declarar-se incompetente, na medida da dupla identidade, no que respeita a
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todos os direitos nele invocados nos termos dos artigos 97.°, n.° 2, 98.°, n.° 1, alinea a), do
Regulamento [n.° 207/2009] relativamente aos atos de contrafacdo cometidos ou em vias de serem
cometidos nos territérios de qualquer Estado-Membro, e, por conseguinte, a nivel da Unido?

Deve o artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento n.® 207/2009] ser interpretado no sentido de
que o “Orgao jurisdicional” de um Estado-Membro “onde foi intentada a segunda acdo”, por meio
de uma “acdo de contrafacdo” com base numa violacio de uma marca da Unido [Europeia] através
da manutencdo e utilizacdo de conteidos acessiveis de forma idéntica a nivel mundial, e
consequentemente também a nivel da Unido, na Internet através dos dominios “facebook.com”
e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com” respetivamente — no que respeita aos dominios
“facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com”, respetivamente — com o mesmo nome de
utilizador, no qual sdo invocados direitos nos termos dos artigos 97.°, n.° 2, 98.°, n.° 1, alinea a) do
[Regulamento n.° 207/2009] em relacdo aos atos de contrafacdo cometidos ou em vias de serem
cometidos nos territorios de qualquer Estado-Membro, se deve declarar incompetente, nos termos
do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento [n.° 207/2009], na medida da dupla identidade,
apenas em relacdo ao territério daquele outro Estado-Membro “onde foi intentada a primeira
acdo” num tribunal por violacdo de uma marca nacional idéntica e aplicavel a produtos idénticos a
uma marca da Unido [Europeia] invocada no “érgdo jurisdicional onde foi intentada a segunda
acdo” pela manutencdo e utilizacio dos mesmos contetidos acessiveis de forma idéntica a nivel
mundial, e consequentemente também a nivel da Unido, na Internet através dos dominios
“facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com” respetivamente — no que respeita aos
dominios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com”, respetivamente — com o mesmo
nome de utilizador, ou deve o “6rgdo jurisdicional onde foi intentada a segunda acdo”, neste caso,
declarar-se incompetente, na medida da dupla identidade, no que respeita a todos os direitos nele
invocados nos termos dos artigos 97.°, n.° 2, 98.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento n.” 207/2009],
relativamente aos atos de contrafacdo cometidos ou em vias de serem cometidos nos territérios de
qualquer Estado-Membro, e, por conseguinte, a nivel da Uniao?

Deve o artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento n.” 207/2009], ser interpretado no sentido de
que a desisténcia de uma agdo de contrafacio com base na violacio de uma marca da Unido,
através da manutencdo de um sitio Internet com o mesmo dominio acessivel de forma idéntica a
nivel mundial, e consequentemente também a nivel da Unido, pendente no “érgdo jurisdicional
onde foi intentada a segunda agdo”, no qual foram, inicialmente, invocados direitos nos termos dos
artigos 97.°, n.° 2, 98.°, n.° 1, alinea a) do [Regulamento n.° 207/2009], em relacdo aos atos de
contrafacio cometidos ou em vias de serem cometidos nos territorios de qualquer
Estado-Membro, relativamente ao territério daquele outro Estado-Membro “onde foi intentada a
primeira acdo” num tribunal por violacdo de uma marca nacional idéntica e aplicavel a produtos
idénticos a uma marca da Unido [Europeia] invocada no “érgao jurisdicional onde foi intentada a
segunda a¢do” pela manutencao e utilizacdo de um sitio Internet acessivel de forma idéntica a nivel
mundial, e consequentemente também a nivel da Unido, através do mesmo dominio, se opde a
declaracdo de incompeténcia do «o6rgdo jurisdicional onde foi intentada a segunda agdo» nos
termos do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento [n.° 207/2009], na medida da dupla
identidade?

Deve o artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento n.° 207/2009], ser interpretado no sentido de
que a desisténcia de uma acdo de contrafacio com base na violacio de uma marca da Unido
[Europeia], através da manutencdo e utilizacio de conteudos acessiveis de forma idéntica a nivel
mundial, e consequentemente também a nivel da Unido, na Internet através dos dominios
“facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com” respetivamente — no que respeita aos
dominios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com”, respetivamente — com o mesmo
nome de utilizador, pendente no “6rgao jurisdicional onde foi intentada a segunda a¢do”, no qual
foram inicialmente invocados direitos nos termos dos artigos 97.°, n.° 2, 98.°, n.° 1, alinea a), do
[Regulamento n.° 207/2009], em relagdo aos atos de contrafacdo cometidos ou em vias de serem
cometidos nos territérios de qualquer Estado-Membro, relativamente ao territério daquele outro
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Estado-Membro “onde foi intentada a primeira a¢do” num tribunal por violagdo de uma marca
nacional idéntica e aplicdvel a produtos idénticos a uma marca da Unido [Europeia] invocada no
“Orgdo jurisdicional onde foi intentada a segunda agdo” pela manutencédo e utilizacdo dos mesmos
contetdos acessiveis de forma idéntica a nivel mundial, e consequentemente também a nivel da
Unido, na Internet através dos dominios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou “twitter.com”
respetivamente — no que respeita aos dominios “facebook.com” e/ou “youtube.com” e/ou
“twitter.com”, respetivamente — com o mesmo nome de utilizador, se opde a declaracdo de
incompeténcia do “6rgado jurisdicional onde foi intentada a segunda ac¢do” nos termos do
artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento n.® 207/2009], na medida da dupla identidade?

7) Deve o artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do [Regulamento n.® 207/2009], ser interpretado no sentido de
que a formulagdo “quando as marcas em causa forem idénticas e vélidas para produtos ou servigos
idénticos” s6 implica, em caso de identidade das marcas, a incompeténcia do “érgao jurisdicional
onde foi intentada a segunda acdo” na medida em que a marca da Unido [Europeia] e a respetiva
marca nacional estejam registadas para os mesmos produtos e/ou servicos, ou o “érgdo
jurisdicional onde foi intentada a segunda agdo” é totalmente incompetente, mesmo que a marca
da Unido invocada neste 6rgao jurisdicional goze também de protecdo para outros produtos ou
servicos — ndo protegidos pela outra marca nacional — em relacdo aos quais possa ser tida em
consideracdo uma identidade ou semelhanca dos atos impugnados?»

Quanto as questdes prejudiciais

Quanto a primeira e segunda questoes

Com a primeira e segunda questdes prejudiciais, que hd que examinar conjuntamente, o érgao
jurisdicional de reenvio pergunta, em substincia, se o artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento
n.° 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o requisito ai enunciado, relativo a existéncia dos
«mesmos factos», estd preenchido quando a¢des de contrafagcdo, com fundamento, quanto a primeira,
numa marca nacional, relativamente a uma alegada contrafacdo no territério de um Estado-Membro,
e, quanto a segunda, numa marca da Unido Europeia, relativamente a uma alegada contrafacdo em
todo o territério da Unido, estdo pendentes entre as mesmas partes em oOrgdos jurisdicionais de
Estados-Membros diferentes.

Nos termos do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009, quando agdes de contrafacio
penderem pelos mesmos factos entre as mesmas partes perante oOrgdos jurisdicionais de
Estados-Membros diferentes, tendo sido submetida a um desses 6rgdos uma ag¢do com base numa
marca da Unido Europeia e ao outro uma acdo com base numa marca nacional, o érgao jurisdicional
onde foi intentada a segunda acdo deve, mesmo oficiosamente, declarar-se ndo competente a favor do
tribunal onde foi intentada a primeira agdo, quando as marcas em causa forem idénticas e vélidas para
produtos ou servicos idénticos.

A redacdo do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009 ndo precisa o que se deve
entender pelos termos «mesmos factos», referidos nessa disposicao.

Cumpre recordar que, segundo jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica, decorre das exigéncias
tanto da aplicacdo uniforme do direito da Unido como do principio da igualdade que os termos de uma
disposicao do direito da Unido que, como no caso vertente, ndo contenha nenhuma remissdo expressa
para o direito dos Estados-Membros para determinar o seu sentido e alcance devem normalmente ser
interpretados de modo auténomo e uniforme, em toda a Unido, tendo em conta nio sé o seu teor mas
também o contexto da disposicdo e o objetivo prosseguido pela regulamentacdo em causa (v,
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designadamente, acérdaos de 26 de maio de 2016, Envirotec Denmark, C-550/14, EU:C:2016:354,
n.° 27, e de 18 de maio de 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, n.° 22 e jurisprudéncia
referida).

Antes de mais, hd que sublinhar que o alcance do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento
n.° 207/2009 ndo pode ser apreciado com base numa interpretacdo exclusivamente literal, devido a
existéncia de divergéncias entre as suas diversas versdes linguisticas (v., neste sentido, acérddo de
15 de margo de 2017, Al Chodor, C-528/15, EU:C:2017:213, n.° 32 e jurisprudéncia referida).

Com efeito, enquanto certas versdes linguisticas, a semelhanca das versdes em lingua espanhola,
francesa e eslovena, se referem a agdes de contrafacdo pendentes «pelos mesmos factos», outras
versoOes linguisticas, como as versdes em lingua inglesa e lituana, remetem para agdes pendentes pela
«mesma causa» ou ainda, a semelhanca da versdo dinamarquesa, a agdes com o mesmo «objeto» e a
mesma «causar.

No que respeita ao contexto da disposicdo em causa, ha que salientar, por um lado, que, como resulta
do considerando 17 do Regulamento n.” 207/2009, o artigo 109.° do referido regulamento se inspira nas
regras em matéria de litispendéncia do Regulamento n.” 44/2001, cujo artigo 27.° prevé, no n.° 1, que,
quando agdes com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir e entre as mesmas partes forem
submetidas a apreciacdo de tribunais de diferentes Estados-Membros, o tribunal a que a agdo foi
submetida em segundo lugar suspende oficiosamente a instincia até que seja estabelecida a
competéncia do tribunal a que a agdo foi submetida em primeiro lugar e, no n.° 2, que, quando estiver
estabelecida a competéncia do tribunal a que a acdo foi submetida em primeiro lugar, o segundo
tribunal declara-se incompetente em favor daquele.

Por outro lado, hd que sublinhar o carater de lex specialis das regras processuais previstas pelo
Regulamento n.” 207/2009 em relacdo as regras processuais constantes do Regulamento n.” 44/2001.
Assim, nos termos do artigo 94.°, n.° 1, do Regulamento n.® 207/2009, as disposi¢des do Regulamento
n.° 44/2001, salvo se o Regulamento n.” 207/2009 dispuser em contrdrio, sdo apliciveis aos processos
relativos a marcas da Unido Europeia, assim como aos processos relativos a agdes simultaneas ou
sucessivas instauradas com base em marcas da Unido Europeia e em marcas nacionais, o que milita a
favor de uma interpretacdo coerente dos conceitos constantes desses instrumentos.

No que respeita a finalidade do artigo 109.°, n.° 1, do Regulamento n.® 207/2009, ha que salientar que,
segundo o seu considerando 17, o referido regulamento tem como objetivo evitar que sejam proferidas
sentencas contraditérias em acdes em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam
instauradas pelos mesmos factos com base numa marca da Unido Europeia e em marcas nacionais
paralelas.

Ora, essa finalidade corresponde a um dos objetivos do Regulamento n.° 44/2001 que §é,
nomeadamente, segundo o considerando 15 deste ultimo regulamento, o de minimizar a possibilidade
de instaurar processos concorrentes e evitar que sejam proferidas decisdes inconcilidveis em dois
Estados-Membros diferentes.

Por conseguinte, importa considerar que o requisito relativo a existéncia dos «mesmos factos», na
acecdo do artigo 109.°, n.° 1, do Regulamento n.® 207/2009, deve receber uma interpretacdo analoga a
que foi dada pelo Tribunal de Justica ao requisito relativo a existéncia de agdes com «o mesmo
pedido e a mesma causa de pedir», na acecdo do artigo 27.°, n.° 1, do Regulamento n.” 44/2001.

Alids, ha que observar, a este respeito, que as versdes em lingua inglesa destas disposi¢des, no que
respeita ao requisito relativo a identidade dos pedidos das agoes, utilizam termos idénticos.
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Resulta das consideragdes precedentes que, para efeitos de determinar se, no ambito da aplicacdo do
artigo 109.°, n.° 1, do Regulamento n.® 207/2009, o requisito relativo a existéncia dos «mesmos factos»
estd preenchido, ha que, como o advogado-geral indicou nos n.” 49 e 50 das suas conclusoes,
determinar se as agdes de contrafacdo visadas pelo artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento
n.” 207/2009 tém o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

Segundo a jurisprudéncia relativa ao artigo 21.° da Convengdo relativa a competéncia judicidria e a
execucdo de decisbes em matéria civil e comercial, assinada em 27 de setembro de 1968, cuja
interpretacdo dada pelo Tribunal de Justica é vélida igualmente para o artigo 27.° do Regulamento
n.° 44/2001, a «causa de pedir» abrange os factos e a regra juridica invocados como fundamento da
acdo (v., por analogia, acérdios de 6 de dezembro de 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, n.° 39, e
de 22 de outubro de 2015, Aannemingsbedrijff Aertssen e Aertssen Terrassements, C-523/14,
EU:C:2015:722, n.° 43).

No caso vertente, por um lado, hd que considerar, a semelhanca do advogado-geral no n.” 51 das suas
conclusoes, que agoes civeis sucessivas com base em marcas da Unido Europeia e em marcas nacionais
devem ser consideradas, para efeitos da aplicacdo do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento
n.° 207/2009, como tendo o mesmo fundamento, uma vez que assentam nos direitos exclusivos
decorrentes de marcas idénticas. Se a acdo pendente no 6rgdo jurisdicional onde foi intentada a
primeira acdo tiver como fundamento uma marca nacional, ao passo que a acdo pendente no drgao
jurisdicional onde foi intentada a segunda acdo tiver como fundamento uma marca da Unido
Europeia, tal circunstancia é inerente a regra de litispendéncia prevista no artigo 109.°, n.° 1, alinea a),
do Regulamento n.’ 207/2009.

Por outro lado, no que respeita aos factos, resulta da decisdo de reenvio que as agdes intentadas,
respetivamente, na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de
Justica (Inglaterra e Pais de Gales), Seccio de Chancelaria], e no Landgericht Hamburg (Tribunal
Regional de Hamburgo) se referem a utilizagdo do termo «Merck» em nomes de dominios e em
plataformas de redes sociais na Internet, que sdo acessiveis a nivel mundial. Por conseguinte, afigura-se
que, sob reserva de verificagdo pelo 6rgao jurisdicional de reenvio, o requisito relativo a identidade dos
factos se encontra, a semelhanca do requisito relativo a identidade da causa de pedir, preenchido no
caso em aprego.

Quanto ao «pedido», o Tribunal de Justica precisou que este consiste no objeto da acgdo (v., por
analogia, acérdaos de 6 de dezembro de 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, n.’ 41, e de 8 de maio
de 2003, Gantner Electronic, C-111/01, EU:C:2003:257, n.° 25), ndo podendo o conceito de «pedido»
ser restringido a identidade formal das duas agdes (v., por analogia, acérddo de 8 de dezembro de
1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, n.° 17).

A este respeito, ha ter em conta as pretensoes respetivas dos demandantes em cada um dos litigios (v.,
por analogia, acérdao de 14 de outubro de 2004, Mersk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615, n.” 36).

No caso vertente, é de referir que as agdes intentadas, respetivamente, na High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justica (Inglaterra e Pais de Gales),
Seccdo de Chancelaria], e no Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de Hamburgo) respeitam a
pretensdes que apenas coincidem parcialmente. Com efeito, ainda que as agdes sejam relativas a
utilizacdo do termo «Merck» nos nomes de dominios e em plataformas de redes sociais na Internet
cujos conteidos sdo acessiveis na mesma forma a nivel mundial, ha que salientar que a acdo pendente
na High Court of Justice (England & Woales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justica
(Inglaterra e Pais de Gales), Seccdo de Chancelaria], que assenta nos direitos resultantes de uma
marca registada no Reino Unido, se destina a proibir a utilizacdo do termo «Merck» no territério do
Reino Unido, ao passo que a acdo pendente no Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de
Hamburgo), que assenta nos direitos decorrentes de uma marca da Unido Europeia, se destina a
proibir a utilizacdo do referido termo no territério da Unido.
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Ora, tendo em conta o objetivo do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009,
recordado no n.° 31 do presente acérdio, hd que considerar que as agdes intentadas respetivamente
nos orgaos jurisdicionais mencionados no nimero anterior apenas devem ser consideradas, para
efeitos da aplicacdo desta disposi¢do, como tendo o mesmo pedido, na medida em que as alegadas
contrafagdes respeitem ao mesmo territorio.

Qualquer outra interpretacdo teria como consequéncia que a possibilidade de um titular de uma marca
da Unido Europeia que intentou anteriormente uma acdo de contrafacio com base numa marca
nacional idéntica contra um alegado infrator, num 6érgdo jurisdicional de um Estado-Membro
competente para se pronunciar sobre uma contrafacdo limitada ao territério do unico Estado-Membro
em causa, de invocar os direitos que detém sobre uma marca da Unido Europeia no territério dos
outros Estados-Membros, seria indevidamente restringida. Tal interpretagdo violaria o objetivo,
referido no considerando 15 do Regulamento n.° 207/2009, de reforcar a protecdo das marcas da Unido
Europeia.

Tendo em conta as consideracdes precedentes, hia que responder a primeira e segunda questdes que o
artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.® 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o
requisito ai enunciado, relativo a existéncia dos «mesmos factos», esta preenchido quando acdes de
contrafacdo, com fundamento, respetivamente, numa marca nacional e numa marca da Unido
Europeia, estdo pendentes entre as mesmas partes em orgdos jurisdicionais de Estados-Membros
diferentes, apenas na medida em que essas agdes respeitem a uma alegada contrafagdo de uma marca

nacional e de uma marca da Unido Europeia idénticas no territério dos mesmos Estados-Membros.

Quanto a terceira e quarta questées

Com a terceira e quarta questdes prejudiciais, que ha que examinar conjuntamente, o drgao
jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o artigo 109.°, n. 1, alinea a), do Regulamento
n. 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, caso se encontrem pendentes acgdes de
contrafacdo com fundamento, quanto a primeira, numa marca nacional, relativamente a uma alegada
contrafagdo no territério de um Estado-Membro, e, quanto a segunda, numa marca da Unido
Europeia, relativamente a uma alegada contrafacdo em todo o territério da Unido Europeia, entre as
mesmas partes em 6rgaos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, o 6rgao jurisdicional onde foi
intentada a segunda acgdo deve declarar-se incompetente em relagdo a totalidade da agdo de contrafacao
ou unicamente em relacdo a parte do litigio relativa ao territério do Estado-Membro em causa na agao

de contrafagdo pendente no érgdo jurisdicional onde foi intentada a primeira agao.

H4 que salientar que a redacdo do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009 néao
precisa, na hipotese de serem intentadas acoes de contrafacio pelos mesmos factos entre as mesmas
partes em 6rgdos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, uma com base numa marca da Unido
Europeia e outra com base numa marca nacional, o alcance da declaracdao de incompeténcia do érgao
jurisdicional onde foi intentada a segunda acdo a favor do 6rgdo jurisdicional onde foi intentada a
primeira agao.

Todavia, resulta da finalidade do artigo 109.° do Regulamento n.” 207/2009, recordada no n.” 31 do
presente acérddo, e da resposta a primeira e segunda questdes, que a declaracdo de incompeténcia
prevista no n.° 1, alinea a), deste artigo apenas deve ocorrer na medida em que as agdes sejam

intentadas nos referidos 6rgdos jurisdicionais pelos mesmos factos (v., neste sentido, acérddo de
6 de dezembro de 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, n.” 33 e 34).

Ora, o requisito relativo a existéncia dos «mesmos factos» na acecdo do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do

Regulamento n.° 207/2009 estd preenchido quando agdes de contrafacdo, com fundamento,
respetivamente, numa marca nacional e numa marca da Unido Europeia, pendem entre as mesmas
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partes em 6rgaos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, apenas na medida em que respeitem a
uma alegada contrafacdo de uma marca nacional e de uma marca da Unido Europeia idénticas no
territério dos mesmos Estados-Membros.

E certo que, como observaram as recorridas no processo principal, em conformidade com o artigo 1.°,
n.’ 2, do Regulamento n.” 207/2009, a marca da Unido Europeia tem cardter unitario. Como produz os
mesmos efeitos em toda a Unido, s6 pode, de acordo com essa disposicdo e salvo disposicio em
contrario do mesmo regulamento, ser registada, transferida, ser objeto de rentncia, de decisdo de
extingdo de direitos do titular ou de anulacgdo, e o seu uso s6 pode ser proibido, para toda a Unido.
Além disso, resulta do considerando 3 do Regulamento n.° 207/2009 que o objetivo que este
prossegue consiste na instituicdo de um regime de marcas da Unido Europeia que gozem de protecao
uniforme e produzam efeitos em todo o territério da Unido. Por ultimo, segundo o considerando 16
deste regulamento, é indispensavel que as decisdes sobre a validade e a contrafacdo das marcas da
Unido Europeia produzam efeitos em toda a Unido e a ela sejam extensivas, inica maneira de evitar
decisdes contraditdrias dos tribunais e do EUIPO e de respeitar o carater unitdrio das marcas da Unido
Europeia.

Deste modo, para garantir a protecdo uniforme em todo o territério da Unido do direito conferido pela
marca da Unido Europeia contra o risco de contrafacio, a proibicdo de prosseguir os atos de
contrafacdo ou de ameaca de contrafacio imposta por um tribunal de marcas da Unido Europeia
competente deve, assim, em principio, abranger todo o territério da Unido (acérdaos de 12 de abril de
2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, n.° 44, e de 22 de setembro de 2016, combit
Software, C-223/15, EU:C:2016:719, n.° 30).

Contudo, o ambito territorial da proibicdo pode, em determinados casos, ser limitado (acérdaos de
12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, n.” 46, e de 22 de setembro de
2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, n.° 31).

Ora, como o advogado-geral salientou no n.° 82 das suas conclusoes, tal deve igualmente ser o caso na
hipétese em que o 6rgéo jurisdicional onde foi intentada a segunda agdo deva declarar-se parcialmente
incompetente em aplicacdo do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.® 207/2009.

Tendo em conta as consideragdes precedentes, ha que responder a terceira e quarta questdes que o
artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que,
caso se encontrem pendentes acdes de contrafagio com fundamento, quanto a primeira, numa marca
nacional, relativamente a uma alegada contrafacdo no territério de um Estado-Membro, e, quanto a
segunda, numa marca da Unido Europeia, relativamente a uma alegada contrafacio em todo o
territério da Unido, entre as mesmas partes em 6rgdos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes,
o 6rgdo jurisdicional onde foi intentada a segunda acdo deve declarar-se incompetente em relagdo a
parte do litigio relativa ao territério do Estado-Membro em causa na agdo de contrafacdo pendente no
6rgao jurisdicional onde foi intentada a primeira acao.

Quanto a quinta e sexta questoes

Com a quinta e sexta questdes prejudiciais, que hd que examinar conjuntamente, o érgao jurisdicional
de reenvio pergunta, em substincia, se o artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009
deve ser interpretado no sentido de que o requisito ai enunciado, relativo a existéncia dos «mesmos
factos», esta preenchido quando, na sequéncia de uma desisténcia parcial de um demandante, desde
que validamente apresentada, de uma agdo de contrafacio com fundamento numa marca da Unido
Europeia e destinada inicialmente a proibir a utilizacdio dessa marca no territério da Unido,
respeitando essa desisténcia ao territério do Estado-Membro em causa na ag¢do pendente no drgao
jurisdicional onde foi intentada a primeira acdo, com fundamento numa marca nacional e destinada a
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proibir a utilizagdo dessa marca no territério nacional, as agcdes em causa ja ndo respeitam a uma
alegada contrafacdo de uma marca nacional e de uma marca da Unido Europeia idénticas no territdrio
dos mesmos Estados-Membros.

Resulta da decisio de reenvio que a quinta e sexta questOes assentam no pressuposto de que o
artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.® 207/2009 ndo permite que o 6rgao jurisdicional onde
foi intentada a segunda acdo se declare parcialmente incompetente para conhecer da acdo pendente
perante si.

Ora, como resulta da resposta as quatro primeiras questoes, na hipdtese de serem intentadas acoes de
contrafacdo, com fundamento, respetivamente, numa marca nacional e numa marca da Unido
Europeia, entre as mesmas partes em O&rgdos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes,
relativamente a uma alegada contrafacdo de uma marca nacional e de uma marca da Unido Europeia
idénticas no territério dos mesmos Estados-Membros e em todo o territério da Unido, o drgao
jurisdicional onde foi intentada a segunda acdo apenas deve declarar-se incompetente relativamente a
parte do litigio relativa ao territério do Estado-Membro em causa na acdo de contrafacdo pendente no
6rgdo jurisdicional onde foi intentada a primeira agao.

Daqui resulta que, na hipétese de, na sequéncia de uma desisténcia parcial, validamente apresentada
por um demandante, de uma a¢do de contrafacio com fundamento numa marca da Unido Europeia e
destinada inicialmente a proibir a utilizacio dessa marca no territério da Unido, respeitando essa
desisténcia ao territério do Estado-Membro em causa na agdo pendente no 6rgio jurisdicional onde
foi intentada a primeira agdo, com fundamento numa marca nacional e destinada a proibir a utilizacdo
desta marca no territério nacional, as agcdes de contrafacdo ja ndo respeitam a uma alegada contrafacao
de uma marca nacional e de uma marca da Unido Europeia idénticas no territério dos mesmos
Estados-Membros, o 6rgao jurisdicional onde foi intentada a segunda acdo ndo deve declarar-se
incompetente a favor do érgao jurisdicional onde foi intentada a primeira agao.

Tendo em conta as consideragdes precedentes, hd que responder as quinta e sexta questdes que o
artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.® 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o
requisito ai enunciado, relativo a existéncia dos «mesmos factos», j4 ndo estd preenchido quando, na
sequéncia de uma desisténcia parcial de um demandante, desde que validamente apresentada, de uma
acdo de contrafacdo com fundamento numa marca da Unido Europeia e destinada inicialmente a
proibir a utilizacdo dessa marca no territério da Unido, respeitando essa desisténcia ao territério do
Estado-Membro em causa na agdo pendente no 6rgao jurisdicional onde foi intentada a primeira agéo,
com fundamento numa marca nacional e destinada a proibir a utilizacdo dessa marca no territério
nacional, as agcdes em causa ja ndo respeitam a uma alegada contrafacdo de uma marca nacional e de
uma marca da Unido Europeia idénticas no territério dos mesmos Estados-Membros.

Quanto a sétima questdo

Com a sua sétima questdo prejudicial, o érgao jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o
artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.” 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, em
caso de identidade da marca da Unido Europeia e da marca nacional o érgdo jurisdicional onde foi
intentada a segunda acdo deve declarar-se incompetente a favor do 6rgdo jurisdicional onde foi
intentada a primeira acdo apenas na medida em que as referidas marcas sejam validas para produtos
ou servicos idénticos ou se o dérgdo jurisdicional onde foi intentada a segunda acdo for incompetente
igualmente na hipdtese de a marca da Unido Europeia invocada perante o érgao jurisdicional onde foi
intentada a segunda acgdo estar registada para produtos ou servicos adicionais ndo abrangidos pela
marca nacional idéntica invocada no érgdo jurisdicional onde foi intentada a primeira agao.
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A este respeito, resulta da redagdo do artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.® 207/2009 que
esta disposicdo se aplica «quando as marcas em causa forem idénticas e vdlidas para produtos ou
servicos idénticos».

Dai resulta que o 6rgdo jurisdicional onde foi intentada a segunda agdo deve, em caso de identidade da
marca da Unido Europeia e da marca nacional, declarar-se incompetente a favor do érgéo jurisdicional
onde foi intentada a primeira acdo apenas na medida em que as referidas marcas sejam validas para
produtos ou servicos idénticos.

Tendo em conta as consideragdes precedentes, hd que responder a sétima questdo que o artigo 109.°,
n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, em caso de
identidade das marcas, o drgdo jurisdicional onde foi intentada a segunda acdo deve declarar-se
incompetente a favor do 6rgao jurisdicional onde foi intentada a primeira acdo apenas na medida em
que as referidas marcas sejam validas para produtos ou servicos idénticos.

Quanto as despesas

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

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Segunda Secgdo) declara:

1) O artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento (CE) n.° 207/2009, do Conselho, de
26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da [Unido Europeia], deve ser interpretado no
sentido de que o requisito ai enunciado, relativo a existéncia dos «mesmos factos», esta
preenchido quando acdes de contrafacio, com fundamento, respetivamente, numa marca
nacional e numa marca da Unido Europeia, estio pendentes entre as mesmas partes em
orgaos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, apenas na medida em que essas acdes
respeitem a uma alegada contrafacio de uma marca nacional e de uma marca da Unido
Europeia idénticas no territorio dos mesmos Estados-Membros.

2) O artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 deve ser interpretado no
sentido de que, caso se encontrem pendentes acdes de contrafacio com fundamento, quanto
a primeira, numa marca nacional, relativamente a uma alegada contrafacao no territdério de
um Estado-Membro, e, quanto a segunda, numa marca da Unido Europeia, relativamente a
uma alegada contrafacio em todo o territério da Unido, entre as mesmas partes, em Orgaos
jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, o 6rgao jurisdicional onde foi intentada a
segunda acdao deve declarar-se incompetente em relacio a parte do litigio relativa ao
territorio do Estado-Membro em causa na acdo de contrafacio pendente no oOrgio
jurisdicional onde foi intentada a primeira acéo.

3) O artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 deve ser interpretado no
sentido de que o requisito ai enunciado, relativo a existéncia dos «mesmos factos», ja nao
esta preenchido quando, na sequéncia de uma desisténcia parcial de um demandante, desde
que validamente apresentada, de uma acao de contrafacio com fundamento numa marca da
Unido Europeia e destinada inicialmente a proibir a utilizacdo dessa marca no territéorio da
Unido, respeitando essa desisténcia ao territério do Estado-Membro em causa na acdo
pendente no 6rgao jurisdicional onde foi intentada a primeira acao, com fundamento numa
marca nacional e destinada a proibir a utilizacao dessa marca no territorio nacional, as acdes
em causa ja ndo respeitam a uma alegada contrafacio de uma marca nacional e de uma
marca da Unido Europeia idénticas no territéorio dos mesmos Estados-Membros.
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4)

Acérdao de 19. 10. 2017 — Processo C-231/16
Merck

O artigo 109.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 deve ser interpretado no
sentido de que, em caso de identidade das marcas, o 6rgao jurisdicional onde foi intentada a
segunda acao deve declarar-se incompetente a favor do 6rgao jurisdicional onde foi intentada
a primeira aciao apenas na medida em que as referidas marcas sejam validas para produtos ou
servicos idénticos.

Assinaturas
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