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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Seccio)

13 de julho de 2017*

«Reenvio prejudicial — Competéncia judicidria em matéria civil e comercial — Regulamento (CE)
n.° 44/2001 — Propriedade intelectual — Desenhos ou modelos comunitdrios — Regulamento (CE)
n.’ 6/2002 — Artigos 81.° e 82.° — Acdo de verificacdo de nao contrafagio — Competéncia dos
tribunais de desenhos ou modelos comunitarios do Estado-Membro em cujo territério o demandado
tem o seu domicilio»

No processo C-433/16,

que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pela Corte suprema di cassazione (Supremo Tribunal de Cassacdo, Itdlia), por decisdo de 5 de abril de
2016, que deu entrada no Tribunal de Justica em 3 de agosto de 2016, no processo

Bayerische Motoren Werke AG

contra

Acacia Srl,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Secgao),

composto por: M. Ilesic¢ (relator), presidente de secc¢do, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader e E. Jarasitnas,
juizes,

advogado-geral: Y. Bot,

secretario: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observagoes apresentadas:

— em representacdo da Bayerische Motoren Werke AG, por L. Trevisan e G. Cuonzo, avvocati,
— em representacdo da Acacia Srl, por F. Munari, A. Macchi e M. Esposito, avvocati,

— em representacdo do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por S.
Fiorentino e M. Santoro, avvocati dello Stato,

— em representacdo da Comissdo Europeia, por C. Cattabriga e M. Wilderspin, na qualidade de
agentes,

* Lingua do processo: italiano.
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vista a decisdao tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo de conclusoes,

profere o presente

Acérdao

O pedido de decisao prejudicial tem por objeto a interpretagdo do 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), assim como do Regulamento
(CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos
comunitérios (JO 2002, L 3, p. 1).

Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a Bayerische Motoren Werke AG (a
seguir «BMW»), estabelecida em Munique (Alemanha), a Acacia Srl, estabelecida em Eboli (Itdlia), a
respeito da determinacdo da jurisdicdo competente para conhecer de uma agdo intentada pela Acacia
contra a BMW.

Quadro juridico

Regulamento n.° 44/2001

O Regulamento n.° 44/2001 substituiu, nas relagbes entre os Estados-Membros, a Convencido de
27 de setembro de 1968 relativa a competéncia judicidria e a execucdo de decisdes em matéria civil e
comercial (JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 186; a seguir «Convencdo de Bruxelas»). Foi, ele
préprio, substituido pelo Regulamento (UE) n.° 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
12 de dezembro de 2012, relativo a competéncia judicidria, ao reconhecimento e a execucdo de
decisdes em matéria civil e comercial (JO 2012, L 351, p 1). Nos termos do artigo 66.°, n.° 1, deste
ultimo regulamento, este «aplica-se apenas as ac¢des judiciais intentadas, aos instrumentos auténticos
formalmente redigidos ou registados e as transacdoes judiciais aprovadas ou celebradas em
10 de janeiro de 2015 ou em data posterior».

O capitulo II do Regulamento n.” 44/2001 tinha o titulo «Competéncia» e comportava dez secgdes.

A seccdo 1 deste capitulo intitulava-se «Disposicdes gerais» e incluia nomeadamente o artigo 2.° do
referido regulamento. Este artigo retomava, em substincia, os termos do artigo 2. da Convencao de
Bruxelas e enunciava no seu n.° 1:

«Sem prejuizo do disposto no presente regulamento, as pessoas domiciliadas no territério de um
Estado-Membro devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, perante os
tribunais desse Estado.»

A seccdo 2 do referido capitulo do Regulamento n.° 44/2001, intitulada «Competéncias especiais»,
incluia nomeadamente o artigo 5.° do mesmo. Este artigo retomava em substancia os termos do

artigo 5.° da Convencao de Bruxelas e dispunha:

«Uma pessoa com domicilio no territério de um Estado-Membro pode ser demandada noutro
Estado-Membro:

[...]

3) Em matéria extracontratual, perante o tribunal do lugar onde ocorreu ou podera ocorrer o facto
danoso;
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[...]»

A seccdo 6 do mesmo capitulo do Regulamento n.® 44/2001 tinha o titulo «Competéncias exclusivas» e
era composta pelo artigo 22.° deste regulamento. Este artigo retomava, em substancia, os termos do
artigo 16.° da Convencao de Bruxelas e tinha a seguinte redacao:

«Tém competéncia exclusiva, qualquer que seja o domicilio:

[...]

4. Em matéria de inscricdo ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos, e outros direitos
analogos sujeitos a depdsito ou a registo, os tribunais do Estado-Membro em cujo territério o
depodsito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um
instrumento comunitario ou de uma convencéo internacional.

[...]»

A seccdo 7 do capitulo II do Regulamento n.° 44/2001, intitulada «Extensdo de competéncia», incluia
os artigos 23.° e 24.° deste regulamento.

O artigo 23.°, n.° 1, do referido regulamento correspondia, em substancia, ao artigo 17.° da Convencao
de Bruxelas e dispunha:

«Se as partes, das quais pelo menos uma se encontre domiciliada no territério de um Estado-Membro,
tiverem convencionado que um tribunal ou os tribunais de um Estado-Membro tém competéncia para
decidir quaisquer litigios que tenham surgido ou que possam surgir de uma determinada relagdo
juridica, esse tribunal ou esses tribunais terdo competéncia. [...]

[...]»

O artigo 24.° do mesmo regulamento retomava, em substincia, os termos do artigo 18.° da Convencao
de Bruxelas e tinha a seguinte redagéo:

«Para além dos casos em que a competéncia resulte de outras disposicdes do presente regulamento, é
competente o tribunal de um Estado-Membro perante o qual o requerido compareca. Esta regra nao é
aplicavel se a comparéncia tiver como unico objetivo arguir a incompeténcia ou se existir outro
tribunal com competéncia exclusiva por forga do artigo 22.°»

A seccdo 9 do capitulo II do Regulamento n.° 44/2001 tinha o titulo «Litispendéncia e conexdo» e
incluia nomeadamente o artigo 27.° do referido regulamento. Este artigo dispunha:

«1. Quando acdes 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 acdo foi submetida em primeiro
lugar, o segundo tribunal declara-se incompetente em favor daquele.»

Esta seccdo 9 incluia também o artigo 28.° do mesmo regulamento, que tinha a seguinte redacao:

«1. Quando agdes conexas estiverem pendentes em tribunais de diferentes Estados-Membros, o
tribunal a que a agdo foi submetida em segundo lugar pode suspender a insténcia.
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2. Se essas agdes estiverem pendentes em primeira instincia, o tribunal a que a acdo foi submetida em
segundo lugar pode igualmente declarar-se incompetente, a pedido de uma das partes, se o tribunal a
que a agdo foi submetida em primeiro lugar for competente e a sua lei permitir a apensacdo das agdes
em questao.

3. Para efeitos do presente artigo, consideram-se conexas as ag¢des ligadas entre si por um nexo tao
estreito que haja interesse em que sejam instruidas e julgadas simultaneamente para evitar solugoes
que poderiam ser inconcilidveis se as causas fossem julgadas separadamente.»

O capitulo VII do Regulamento n.® 44/2001 tinha o titulo «Relagdes com os outros instrumentos».
Inclufa nomeadamente o artigo 67.° deste regulamento, que tinha a seguinte redagdo:

«O presente regulamento ndo prejudica a aplicacdo das disposicdes que, em matérias especificas,
regulam a competéncia judicidria, o reconhecimento e a execucdo de decisdes, contidas nos atos
comunitdrios ou nas leis nacionais harmonizadas nos termos desses atos.»

Regulamento n.° 6/2002

O artigo 19.° do Regulamento n.” 6/2002 figura no titulo II «Direito relativo aos desenhos e modelos»
deste. Este artigo tem o titulo «Direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitério» e dispde, no
seu n.° 1:

«Um desenho ou modelo comunitério registado confere ao seu titular o direito exclusivo de utilizar o
desenho ou modelo e de proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento. A referida
utilizacdo abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocacdo no mercado, a importagdo, exportacao
ou utilizacdo de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha
sido aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos efeitos.»

O titulo IX deste regulamento intitula-se «Competéncia e procedimento em agdes judiciais relativas a
desenhos e modelos comunitarios». Este titulo inclui nomeadamente os artigos 79.° a 82.° do referido
regulamento.

Sob o titulo «Aplicacdo da [Convencdo de Bruxelas]», o artigo 79.° do mesmo regulamento prevé:

«1. Salvo disposi¢do em contrario do presente regulamento, a [Convencdo de Bruxelas] é aplicavel aos
processos relativos a desenhos ou modelos comunitarios [...]

[...]
3. No que respeita aos processos relativos as agdes e pedidos referidos no artigo 81.°

a) Nao sdo aplicdveis o artigo 2.°, o artigo 4.°, os pontos 1), 3), 4) e 5) do artigo 5.°, o ponto 4) do
artigo 16.° e o artigo 24.° da [Convencédo de Bruxelas];

b) Os artigos 17.° e 18.° da [Convengdo de Bruxelas] sdo aplicdveis dentro dos limites previstos no
n.° 4 do artigo 82.° do presente regulamento;

[...]»
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O artigo 80.°, n.° 1, do Regulamento n.° 6/2002, intitulado «Tribunais de desenhos e modelos
comunitdrios», tem a seguinte redacdo:

«Os Estados-Membros designardo no seu territério um numero tdo limitado quanto possivel de
tribunais nacionais de primeira e de segunda instancia (tribunais de desenhos e modelos
comunitdrios) para desempenhar as fungdes que lhes sao atribuidas pelo presente regulamento.»

Nos termos do artigo 81.° deste regulamento, intitulado «Competéncia em matéria de contrafacio e de
validade»:

«Os tribunais de desenhos e modelos comunitdrios tém competéncia exclusiva em relacio a:

a) Acoes de contrafacdo e — se a legislacdo nacional o permitir — agdes por ameaca de contrafagao
de desenhos ou modelos comunitdrios;

b) Acoes de verificagdio de ndo contrafacio de desenhos ou modelos comunitdrios, se a legislacdo
nacional as permitir;

¢) Acoes de declaragdo de nulidade de desenhos ou modelos comunitarios ndo registados;

d) Pedidos reconvencionais de declaracio de nulidade de desenhos ou modelos comunitarios
apresentados em ligacdo com as agdes referidas na alinea a).»

O artigo 82.° do referido regulamento, intitulado «Competéncia internacional», prevé:

«1. Sem prejuizo do disposto no presente regulamento, bem como das disposi¢cdes da [Convencdo de
Bruxelas] aplicéveis por forca do disposto no artigo 79.°, os processos resultantes de agoes e pedidos
referidos no artigo 81.° serdo intentados nos tribunais do Estado-Membro em que o requerido tenha o
seu domicilio ou, se este nao se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, de qualquer
Estado-Membro em que tenha um estabelecimento.

2. Se o requerido ndo tiver domicilio nem estabelecimento no territério de um Estado-Membro, esses
processos serdo intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo territério o requerente tenha o
seu domicilio ou, se este dltimo ndo se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, de
qualquer Estado-Membro em que tenha um estabelecimento.

3. Se nem o requerido nem o requerente estiverem assim domiciliados ou tiverem tal estabelecimento,
esses processos serdo intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo territdrio se situa a sede do
Instituto [da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO)].

4. Sem prejuizo do disposto nos n.* 1, 2 e 3:

a) E aplicdvel o disposto no artigo 17.° da [Convencdo de Bruxelas] se as partes acordarem em
designar como competente um outro tribunal de desenhos e modelos comunitarios;

b) E aplicivel o disposto no artigo 18.° da [Convencdo de Bruxelas] se o requerido comparecer
perante um outro tribunal de desenhos e modelos comunitarios.

5. Os processos resultantes das agdes e pedidos referidos nas alineas a) e d) do artigo 81.° podem

igualmente ser intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo territério a contrafacdo tenha
sido cometida ou exista a ameaca de o ser.»
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O artigo 110.°, n.° 1, do mesmo regulamento, que figura no titulo XII «Disposi¢oes finais» do mesmo,
tem o titulo «Disposicdo transitéria» e enuncia:

«Até a data de entrada em vigor das alteragdes ao presente regulamento com base numa proposta da
Comissdo sobre esta matéria, ndo existe protecdo a titulo de desenho ou modelo comunitério para os
desenhos ou modelos que constituam componentes de produtos complexos e que sejam utilizados, na
acecdao do n.° 1 do artigo 19.°, para possibilitar a reparacdo desses produtos complexos no sentido de
lhes restituir a sua aparéncia original.»

Litigio no processo principal e questdes prejudiciais

A Acacia fabrica e comercializa jantes de liga leve para rodas dos veiculos automéveis. Conforme
decorre dos autos de que o Tribunal de Justica dispde, estas jantes sdo réplicas de jantes de liga leve
fabricadas pelos fabricantes de veiculos automdveis e sdo comercializadas sob a marca WSP Italy,
sendo que a sigla WSP significa «Wheels Spare Parts» (a seguir «jantes réplicas»).

Na medida em que as jantes fabricadas pelos fabricantes de veiculos automéveis sao registadas como
desenhos ou modelos comunitdrios, a Acacia considera que as suas jantes réplicas estdo abrangidas
pela «clausula de reparacdo», prevista no artigo 110.°, n.” 1, do Regulamento n.® 6/2002.

Por peticdo inicial pretensamente notificada em 21 de janeiro de 2013, a Acacia intentou contra a
BMW no Tribunale di Napoli (Tribunal de Népoles, Itdlia) uma agdo para que este proferisse uma
sentenca declaratéria de nao contrafacdo dos desenhos ou modelos comunitarios registados de que a
BMW ¢ titular para jantes de liga leve para rodas de veiculos automéveis, assim como que fossem
constatados atos de abuso de posicio dominante e de concorréncia desleal por parte da BMW. A
Acacia requereu também que fosse ordenado a BMW que cessasse qualquer atividade que constituisse
um obstaculo a comercializacdo das jantes réplicas.

A BMW interveio no processo através da apresentacio de uma contestacdo no referido 6rgdo
jurisdicional. Nesse articulado, invocou, a titulo preliminar, exce¢oes relativas a inexisténcia ou a
nulidade da notificagdo da peticdo inicial e da procuracio do mandatirio da Acacia. A titulo
subsididrio, mas sempre a titulo preliminar, a BMW invocou também a incompeténcia dos 6rgaos
jurisdicionais italianos. A titulo ainda mais subsididrio, no caso de indeferimento destas excecgdes,
pediu que os pedidos da Acacia fossem julgados improcedentes quanto aos factos e ao direito.

Nesta contestacdo, a BMW expos nomeadamente o seguinte:

«A BMW [...], como mera consequéncia processual da rececdo material de um ato que beneficia de
valor judicidrio, para ndo correr o risco de ser injustamente considerada faltosa, apresenta o presente
ato com a unica finalidade de afirmar, por um lado, a inexisténcia da notificacdo efetuada pela
[Acacia] e, por outro, no caso altamente improvavel de o tribunal vir a julgar que a acdo foi
validamente intentada, a falta de competéncia do 6érgdo jurisdicional italiano a favor do o6rgao
jurisdicional alemao no que diz respeito a acdo instaurada pela Acacia.»

Durante uma audiéncia que teve lugar em 27 de maio de 2014, o Tribunale di Napoli (Tribunal de
Napoles) fixou prazos para a apresentacdo de articulados complementares sobre as questdes
processuais.

Em 3 de outubro de 2014, a BMW apresentou no drgao jurisdicional de reenvio, a Corte suprema di
cassazione (Supremo Tribunal de Cassagdo, Itdlia), um pedido de resolugdo prévia da questdo, ainda
pendente no Tribunale di Napoli (Tribunal de Napoles), da competéncia judicidria. Reiterou a sua
posicdo segundo a qual os orgaos jurisdicionais italianos sdo incompetentes para conhecer da agdo
intentada pela Acacia. Esta ultima considera, por sua vez, que a competéncia dos érgédos jurisdicionais
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italianos foi tacitamente aceite pela BMW, na medida em que esta, depois de ter invocado a excegdo
relativa a inexisténcia ou a nulidade da notificacdo da peticdo inicial e da procuragio do mandatério
da Acacia no Tribunale di Napoli (Tribunal de Népoles), sé invocou a excegdo da incompeténcia dos
6rgaos jurisdicionais italianos a titulo subsididrio.

Em 4 de margo de 2015, o procurador-geral do érgao jurisdicional de reenvio apresentou as suas
conclusoes, nas quais propds a este que declarasse a incompeténcia dos érgaos jurisdicionais italianos.

Nestas circunstancias, a Corte suprema di cassazione (Supremo Tribunal de Cassacdo) decidiu
suspender a instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questoes prejudiciais:

«1) Nos termos do artigo 24.° do Regulamento [n.° 44/2001], pode-se interpretar ou nido como

2)

3)

5)

6)

aceitacdo da competéncia judicidria a apresentacdo da excecdo da falta de competéncia do érgao
jurisdicional nacional chamado a decidir, formulada com caréter prejudicial[,] mas subordinada a
outras excegOes prejudiciais processuais, e antes em todo o caso das questdes sobre o mérito?

A falta de previsdo no artigo 82.°, n.° 4, do Regulamento [n.° 6/2002] de foros alternativos para os
litigios em matéria de declaragcdo negativa em relacdo ao requerido, a que se refere o artigo 82.°,
n.’ 1, do mesmo regulamento, deve ser interpretada no sentido de que isso implica a atribuicdo de
uma competéncia exclusiva quanto a esses litigios?

Para responder a [segunda questdo], é necessario, além disso, estabelecer-se a correlacio com a
interpretacdo das normas em matéria de competéncia exclusiva do Regulamento [n.” 44/2001], em
particular, com a do artigo 22.°, que estabelece os casos dessa competéncia entre os quais se inclui
a competéncia em matéria de inscricdo e nulidade de patentes, marcas e desenhos[,] mas ndo a
relativa aos litigios em matéria de declaracdo negativa, bem como o seu artigo 24.° que prevé a
possibilidade de, para além dos casos em que a competéncia do tribunal resulta de outras
disposi¢oes do regulamento, o requerido aceite um foro diferente, com a consequente atribuicdo
da competéncia do tribunal em que o demandante intentou a agdo?

A orientacgdo expressa no acoérddo do Tribunal de Justica de 25 de outubro de 2012, [Folien Fischer
e Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664)], em matéria de aplicabilidade do artigo 5.°, n.° 3, do
Regulamento [n.” 44/2001,] reveste um cardter geral e absoluto aplicavel a todas as agdes de
declaracdo negativa de responsabilidade extracontratual incluindo a [acdo de verificacdo de ndo
contrafacdo] de desenhos comunitdrios e, por conseguinte, no caso em apreco é competente o
foro a que se refere o artigo 81.° do Regulamento [n.” 6/2002] ou o previsto no artigo 5.°, n.’ 3, do

Regulamento [n.° 44/2001] ou o autor pode optar por um ou outro dos tribunais possiveis?

No caso em que sdo formulados pedidos de abuso de posicdo dominante e de concorréncia desleal
no ambito de um litigio em matéria de desenhos comunitdrios com os quais estdo conexos, na
medida em que a sua procedéncia pressupde a procedéncia prévia da acdo de declaracdo negativa,
os mesmos podem ser ou ndo tratados conjuntamente com esta ultima perante o mesmo tribunal
em conformidade com uma interpretacio extensiva do artigo 28.°, n.° 3, do Regulamento
[n.° 44/2001]?

As duas agdes evocadas [na questdo anterior] constituem matéria extracontratual e, em caso de
resposta afirmativa, as mesmas podem ter incidéncia na aplicacio ao caso em apreco do
Regulamento [n.° 44/2001] (artigo 5.°, n.° 3) ou do Regulamento [n.° 6/2002] no que respeita a
competéncia judicidria?»
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Quanto as questdes prejudiciais

Quanto a primeira questdo

Com a primeira questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substincia, se o artigo 24.° do
Regulamento n.” 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que se pode considerar que uma
excecdo relativa a incompeténcia do tribunal chamado a decidir, invocada no primeiro ato de defesa a
titulo subsididrio em relacdo as outras excecoes processuais invocadas no mesmo ato, constitui um
reconhecimento da competéncia do tribunal chamado a decidir, resultando assim numa extensdo da
competéncia nos termos deste artigo.

A este respeito, importa recordar, por um lado, que o artigo 24.°, primeiro periodo, do Regulamento
n.” 44/2001 estabelece uma regra de competéncia assente na comparéncia do demandado, aplicavel a
todos os litigios em que a competéncia do tribunal onde foi intentada a agcdo nao decorra de outras
disposicoes deste regulamento. Esta disposicao é aplicavel também nos casos em que a acgdo foi
intentada em violacdo das disposi¢oes do referido regulamento e implica que a comparéncia do
demandado possa ser considerada uma aceitacdo tacita da competéncia do tribunal onde foi intentada
a acdo e, portanto, uma extensio da sua competéncia (acérdios de 20 de maio de 2010, CPP Vienna
Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, n.° 21, e de 27 de fevereiro de 2014, Cartier
parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, n.° 34).

Por outro lado, o artigo 24.°, segundo periodo, deste regulamento prevé excegdes a regra enunciada no
primeiro periodo deste artigo. Este segundo periodo estabelece nomeadamente que ndo hd uma
extensdo tacita da competéncia do tribunal onde foi intentada a acdo se o demandado deduzir uma
excecdo de incompeténcia, expressando assim a sua vontade de ndo aceitar a competéncia desse
tribunal (acérdaos de 20 de maio de 2010, CPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290,
n.’ 22, e de 27 de fevereiro de 2014, Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances,
C-1/13, EU:C:2014:109, n.° 35).

Referindo-se a sua jurisprudéncia relativa ao artigo 18.° da Convencdo de Bruxelas, disposicdo que em
substancia é idéntica ao artigo 24.° do Regulamento n.’” 44/2001, o Tribunal de Justica ja declarou que a
contestacdo da competéncia do tribunal chamado a decidir impede a extensdo quando o demandante e
o tribunal chamado a decidir puderem compreender, logo a partir da primeira defesa do demandado,
que esta defesa visa contestar esta competéncia. Sucede 0 mesmo nos casos em que o primeiro ato de
defesa inclui, para além da contestacdo da competéncia do tribunal chamado a decidir, pedidos sobre o
mérito da causa (acérddo de 27 de fevereiro de 2014, Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate
Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, n.° 37 e jurisprudéncia referida).

Daqui resulta que o facto de o demandado contestar sem ambiguidade, no seu primeiro ato de defesa,
a competéncia do tribunal chamado a decidir impede a extensdo de competéncia referida no
artigo 24.°, primeiro periodo, do Regulamento n.” 44/2001, sem que seja relevante se esta contestacdao
¢ ou ndo o objeto tGnico deste primeiro ato de defesa.

No caso em apreco, a circunstancia de a BMW, no seu primeiro ato de defesa no Tribunale di Napoli
(Tribunal de Napoles), ter contestado ndo apenas a competéncia deste tribunal mas também a
regularidade da notificacdo da peticdo inicial e da procuracao do mandatario da Acacia em nada altera
o facto, alids ndo contestado, de que a BMW contestou expressamente e sem a menor ambiguidade a
competéncia do referido tribunal neste ato de defesa. Como foi recordado nos n.” 32 e 33 do presente
acordao, o artigo 24.°, segundo periodo, do Regulamento n.” 44/2001 tem por finalidade impedir a
extensdo de competéncia quando o requerido exprime, logo a partir do seu primeiro ato de defesa, a
sua intencdo de ndo aceitar a competéncia do tribunal chamado a decidir. Esta disposicdo ndao pode
assim ser interpretada no sentido de que, numa situacdo como a que estd em causa no processo
principal, na qual uma excecéo relativa a incompeténcia do tribunal chamado a decidir foi claramente
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invocada in limine litis, esta contestacdo expressa da competéncia deve ser considerada, como alega a
Acacia, como sendo uma aceitacdo tdcita desta competéncia por a referida excecio sé ter sido
invocada a titulo subsididrio em relacdo as outras excegdes processuais invocadas in limine litis.

Atendendo as consideracoes precedentes, ha que responder a primeira questdo que o artigo 24.° do
Regulamento n.” 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que uma excecdo relativa a
incompeténcia do tribunal chamado a decidir, invocada no primeiro ato de defesa a titulo subsidiario
em relacdo as outras excegdes processuais invocadas no mesmo ato, ndo pode ser considerada uma
aceitacdo da competéncia do tribunal chamado a decidir e ndo conduz, por conseguinte, a uma
extensdo de competéncia nos termos deste artigo.

Quanto a segunda e terceira questies

Com a segunda e terceira questdes, que importa examinar em conjunto, o 6rgdo jurisdicional de
reenvio pergunta, em substancia, se o artigo 82.° do Regulamento n.” 6/2002 deve ser interpretado no
sentido de que as acdes de verificacdo de ndo contrafacdo referidas no artigo 81.°, alinea b), deste
regulamento, quando o demandado tenha o seu domicilio num Estado-Membro da Unido Europeia,
s6 podem ser intentadas nos tribunais de desenhos ou modelos comunitarios desse Estado-Membro.

A este respeito, ha que comecar por salientar que, ndo obstante o principio da aplicacio do
Regulamento n.° 44/2001 as agdes judiciais relativas a um desenho ou modelo comunitirio, a
aplicacdo de determinadas disposicoes desse regulamento aos processos resultantes das acdes e dos
pedidos referidos no artigo 81.° do Regulamento n.” 6/2002 esta excluida por forca do artigo 79.°,
n.° 3, deste ultimo regulamento.

Tendo em conta esta exclusdo, a competéncia dos tribunais de desenhos ou modelos comunitarios
previstos no artigo 80.°, n.° 1, do Regulamento n.” 6/2002 para conhecer das agdes e dos pedidos
referidos no seu artigo 81.° resulta das regras previstas diretamente neste mesmo regulamento, as
quais tém o cariter de uma lex specialis relativamente as regras enunciadas pelo Regulamento
n.° 44/2001 (v., por analogia, acérdaos de 5 de junho de 2014, Coty Germany, C-360/12,
EU:C:2014:1318, n.° 27, e de 18 de maio de 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, n.° 26).

Decorre, em seguida, da propria redacdo do artigo 82.° do Regulamento n.° 6/2002 que as agdes de
verificacdo de ndo contrafacido referidas no artigo 81.°, alinea b), deste regulamento devem, quando o
demandado tenha domicilio num Estado-Membro da Unido Europeia, ser intentadas nos tribunais de
desenhos ou modelos comunitarios deste Estado-Membro, a menos que haja extensdo de competéncia
na acecao do artigo 23.° ou do artigo 24.° do Regulamento n.° 44/2001, tendo estas ultimas disposi¢oes
substituido os artigos 17.° e 18.° da Convencdo de Bruxelas.

Por dltimo, sob reserva dos casos de litispendéncia e de conexdo, nenhuma regra de competéncia
judiciaria contida numa disposicdo do Regulamento n.” 6/2002 para além do artigo 82.° deste ou
numa disposicdo do Regulamento n.” 44/2001 para além dos artigos 23.° e 24.° deste ultimo é
suscetivel de se aplicar as acdes de verificacdo de ndo contrafacdo referidas no artigo 81.°, alinea b), do
Regulamento n.” 6/2002. No que diz respeito, em particular, ao artigo 22.°, n.” 4, do Regulamento
n.° 44/2001, sobre cuja pertinéncia o 6rgdo jurisdicional de reenvio se interroga, ha que salientar que
a aplicacdo desta disposi¢do, que substituiu o artigo 16.°, n.° 4, da Convencdo de Bruxelas, aos
processos resultantes das agdes e dos pedidos referidos no artigo 81.° do Regulamento n.® 6/2002, esta
excluida nos termos do artigo 79.°, n.° 3, alinea a), deste regulamento.

Por conseguinte, hd que responder as segunda e terceira questdoes que o artigo 82.° do Regulamento
n.° 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que as acdes de verificagio de ndo contrafacdo
referidas no artigo 81.°, alinea b), deste regulamento devem, quando o demandado tenha domicilio
num Estado-Membro da Unido Europeia, ser intentadas nos tribunais de desenhos ou modelos
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comunitérios desse Estado-Membro, exceto se tiver havido extensdo de competéncia na acecdo do
artigo 23.° ou do artigo 24.° do Regulamento n.® 44/2001, e sob reserva dos casos de litispendéncia e
de conexao visados nos referidos regulamentos.

Quanto a quarta questdo

Com a quarta questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio procura, em substancia, saber se a regra de
competéncia enunciada no artigo 5.°, n.° 3, do Regulamento n.® 44/2001 é suscetivel de se aplicar as
acoes de verificacdo de nado contrafacdo referidas no artigo 81.°, alinea b), do Regulamento n.” 6/2002.

A este respeito, basta salientar que o artigo 5.°, n.° 3, do Regulamento n.” 44/2001 substituiu o
artigo 5.° n.° 3, da Convencdo de Bruxelas e que a aplicacdo desta disposicdo aos procedimentos
resultantes das agoes e dos pedidos referidos no artigo 81.° do Regulamento n.” 6/2002 esta excluida
pelo artigo 79.°, n.° 3, alinea a), deste regulamento.

O acérdio de 25 de outubro de 2012, Folien Fischer e Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664), ao qual o
6rgdo jurisdicional de reenvio se refere, foi proferido num processo que ndo tinha por objeto
desenhos nem modelos comunitdrios. Esta jurisprudéncia ndo contradiz, por conseguinte, de forma
nenhuma a regra de exclusdo contida no referido artigo 79.°, n.° 3, alinea a).

Por conseguinte, hd que responder a quarta questio que a regra de competéncia enunciada no
artigo 5.°, n.° 3, do Regulamento n.° 44/2001 ndo se aplica as agdes de verificacdo de ndo contrafacao
referidas no artigo 81.% alinea b), do Regulamento n.” 6/2002.

Quanto a quinta e sexta questoes

Com a quinta e sexta questdes, que importa examinar em conjunto, o 6rgao jurisdicional de reenvio
pergunta, em substancia, se os pedidos de constatacio de abuso de posicio dominante e de
concorréncia desleal conexos a uma acdo de verificacdo de ndo contrafacio de um desenho ou modelo
comunitdrio, na medida em que a procedéncia destes pedidos pressupde a procedéncia desta agdo de
verificagdo de ndo contrafacdo, sdo abrangidos pela regra de competéncia enunciada no artigo 5.
n.’ 3, do Regulamento n.° 44/2001 ou pelo regime de competéncia enunciado no Regulamento
n.” 6/2002. No caso de se admitir que a regra de competéncia enunciada no artigo 5.°, n.° 3, do
Regulamento n.° 44/2001 ¢é aplicavel a tais pedidos de constatacdo de abuso de posicdo dominante e
de concorréncia desleal, o referido érgdo jurisdicional interroga-se, além disso, sobre a possibilidade
de se fazer uma interpretacio «extensiva» das regras em matéria de conexdo enunciadas no
artigo 28.° do Regulamento n.® 44/2001, segundo a qual o requerente pode submeter ao tribunal
internacional que eventualmente seja competente para conhecer dos referidos pedidos ao abrigo do
artigo 5.°, n.° 3, ndo apenas estes pedidos mas também a agdo de verificacio de ndo contrafacido do
desenho ou modelo comunitario.

No que diz respeito a possibilidade de aplicar a regra de competéncia enunciada no artigo 5.°, n.° 3, do
Regulamento n.’ 44/2001 num processo como o que estd em causa no processo principal, decorre das
questdes prejudiciais assim como das explicagdes que constam da decisdo de reenvio que este processo
é caracterizado pela circunstancia de que apenas uma decisdo prévia quanto ao mérito da acdo de
verificagdo de ndo contrafacdo referida no artigo 81.°, alinea b), do Regulamento n.® 6/2002 permitira
determinar se os pedidos de constatacio de abuso de posicio dominante e de concorréncia desleal
podem, se for caso disso, ser aceites.

A este respeito, ha que considerar que, quando os pedidos de constatacio de abuso de posicao
dominante e de concorréncia desleal sio apresentados na esteira de uma acdo de verificacdo de nao
contrafacio de um desenho ou modelo comunitdrio e acusam essencialmente o titular deste desenho
ou modelo de se opdr ao fabrico, pelo demandante na acdo de verificacio de ndo contrafacdo, de
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réplicas do referido desenho ou modelo, a determinagdo da jurisdicdo competente deve assentar, para
todo o litigio, no regime de competéncia estabelecido pelo Regulamento n.° 6/2002, como
interpretado em resposta a primeira a quarta questoes prejudiciais.

Com efeito, nessa situacdo, esses pedidos baseiam-se em substancia na argumentagdo, aduzida no
ambito da acdo de verificacdo de ndo contrafacdo, segundo a qual o fabrico das réplicas ndo constitui
uma contrafacdo, pelo que o titular do desenho ou modelo comunitario deve aceitar a concorréncia
proveniente dessas réplicas. Determinar, nestas condigdes, o tribunal competente com base na regra
enunciada no artigo 5.°, n.” 3, do Regulamento n.” 44/2001 prejudicaria o efeito util do artigo 79.°,
n.° 3, alinea a), do Regulamento n.° 6/2002, que visa precisamente afastar esta regra no que diz
respeito, nomeadamente, aos litigios que opdem os fabricantes de réplicas aos titulares de desenhos
ou modelos comunitérios e que tém por objeto a questdo de saber se o titular do desenho ou modelo
comunitdrio em causa estd habilitado a proibir o fabrico das réplicas em causa.

Atendendo as consideragdes precedentes, ndo hd que analisar as presentes questdes na medida em que
dizem respeito a interpretacdo do artigo 28.° do Regulamento n.° 44/2001.

Por conseguinte, hid que responder a quinta e sexta questdes que a regra de competéncia enunciada no
artigo 5.°, n.° 3, do Regulamento n.” 44/2001 nao se aplica a pedidos de constatacio de abuso de
posicdo dominante e de concorréncia desleal que sejam conexos a uma agdo de verificacdo de nao
contrafacdo de um desenho ou modelo comunitirio na medida em que a procedéncia desses pedidos
pressupde que se julgue procedente esta acdo de verificacdo de ndo contrafacio.

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 apresentacio de observacoes ao Tribunal de Justica ndo sdo reembolséveis.

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

1) O artigo 24.° do Regulamento (CE) n.’ 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000,
relativo a competéncia judicidria, ao reconhecimento e a execuciao de decisbes em matéria
civil e comercial, deve ser interpretado no sentido de que uma excecdo relativa a
incompeténcia do tribunal chamado a decidir, invocada no primeiro ato de defesa a titulo
subsididario em relacdo as outras excecdes processuais invocadas no mesmo ato, nio pode ser
considerada uma aceitacio da competéncia do tribunal chamado a decidir e ndao conduz, por
conseguinte, a uma extensio de competéncia nos termos deste artigo.

2) O artigo 82.° do Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001,
relativo aos desenhos ou modelos comunitarios, deve ser interpretado no sentido de que as
acoes de verificacio de nao contrafacio referidas no artigo 81.°, alinea b), deste regulamento
devem, quando o demandado tenha domicilio num Estado-Membro da Unido Europeia, ser
intentadas nos tribunais de desenhos ou modelos comunitarios desse Estado-Membro, exceto
se tiver havido extensao de competéncia na acecdo do artigo 23.° ou do artigo 24.° do
Regulamento n.° 44/2001, e sob reserva dos casos de litispendéncia e de conexdo visados nos
referidos regulamentos.

3) A regra de competéncia enunciada no artigo 5.°, n.’ 3, do Regulamento n.° 44/2001 néao se

aplica as acoes de verificacio de nao contrafacio referidas no artigo 81.°, alinea b), do
Regulamento n.’ 6/2002.
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4) A regra de competéncia enunciada no artigo 5.°, n.° 3, do Regulamento n.° 44/2001 néo se

aplica a pedidos de constatacao de abuso de posicio dominante e de concorréncia desleal
que sejam conexos a uma acido de verificacio de nao contrafacio de um desenho ou modelo
comunitario na medida em que a procedéncia desses pedidos pressupde que se julgue
procedente esta acdao de verificacio de ndo contrafacio.

Assinaturas

12
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