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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Seccio)

12 de julho de 2012*

«Cooperacao judicidria em matéria civil — Competéncia judicidria, reconhecimento e execucdo de
decisoes — Regulamento (CE) n.® 44/2001 — Acéo por contrafacdo de uma patente europeia —
Competéncias especiais e exclusivas — Artigo 6.°, ponto 1 — Pluralidade de demandados —
Artigo 22.°, ponto 4 — Impugnacdo da validade da patente — Artigo 31.° — Medidas provisorias
ou cautelares»

No processo C-616/10,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial ao abrigo do artigo 267.° TFUE, apresentado pelo
Rechtbank ’s-Gravenhage (Paises Baixos), por decisdo de 22 de dezembro de 2010, entrado no Tribunal
de Justica em 29 de dezembro de 2010, no processo
Solvay SA
contra
Honeywell Fluorine Products Europe BV,
Honeywell Belgium NV,
Honeywell Europe NV,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Sec¢ao),

composto por: K. Lenaerts, presidente de seccio, ]. Malenovsky (relator), R. Silva de Lapuerta, E. Juhdsz
e D. Svaby, juizes,

advogado-geral: P. Cruz Villaldn,

secretario: K. Sztranc-Stawiczek, administradora,

vistos os autos e apds a audiéncia de 30 de novembro de 2011,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacdo da Solvay SA, por W. A. Hoyng e F. W.E. Eijsvogels, advocaten,

— em representacdo da Honeywell Fluorine Products Europe BV, da Honeywell Belgium NV e da
Honeywell Europe NV, por R. Ebbink e R. Hermans, advocaten,

— em representacdo do Governo alemao, por T. Henze e ]. Kemper, na qualidade de agentes,

* Lingua do processo: neerlandés.
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— em representacdo do Governo grego, por S. Chala, na qualidade de agente,
— em representacdo do Governo espanhol, por S. Centeno Huerta, na qualidade de agente,

— em representacdo da Comissdo Europeia, por A.-M. Rouchaud-Joét e R. Troosters, na qualidade de
agentes,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 29 de margo de 2012,

profere o presente

Acordao

O pedido de decisao prejudicial tem por objeto a interpretacao dos artigos 6.°, n.’ 1, 22.°, n.” 4, e 31.° 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).

Este pedido foi apresentado no &mbito de um litigio que opde a Solvay SA, com sede na Bélgica (a
seguir «Solvay»), a Honeywell Fluorine Products Europe BV, com sede nos Paises Baixos, bem como a
Honeywell Belgium NV e a Honeywell Europe NV, ambas com sede na Bélgica (a seguir, em conjunto,
«sociedades Honeywell»), a propdsito de uma alegada contrafacido de diferentes partes de uma patente
europeia.

Quadro juridico

Convengdo de Munique

A Convencgido sobre a concessdo de patentes europeias, assinada em Munique, em 5 de outubro de
1973 (a seguir «Convencdao de Munique»), institui, como enuncia o seu artigo 1.°, um «direito comum
aos Estados contratantes em matéria de concessdo de patentes de invengao».

Além de estar sujeita as regras comuns de concessdo, uma patente europeia continua a ser regulada
pela legislacdo nacional de cada um dos Estados contratantes para os quais a patente foi concedida. A
este respeito, o artigo 2.°, n.” 2, da Convencao de Munique estipula:

«Em cada um dos Estados contratantes para os quais é concedida, a patente europeia tem os mesmos
efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado [...]»

No que respeita aos direitos conferidos ao titular de uma patente europeia, o artigo 64.°, n.* 1 e 3, da
referida Convencgéo prevé:

«(1) [...] a patente europeia confere ao seu titular, a contar do dia da publicacdo da mencdo da sua

concessdo e em cada um dos Estados contratantes em relacdo aos quais foi concedida, os mesmos
direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse Estado.

[...]

(3) Qualquer contrafacdo da patente europeia é apreciada em conformidade com as disposi¢oes da
legislacdo nacional.»
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Direito da Unido

Os considerandos 11, 12, 15 e 19 do Regulamento n.’ 44/2001 enunciam:

«(11)As regras de competéncia devem apresentar um elevado grau de certeza juridica e devem

articular-se em torno do principio de que em geral a competéncia tem por base o domicilio do
requerido e que tal competéncia deve estar sempre disponivel, exceto em alguns casos bem
determinados em que a matéria em litigio ou a autonomia das partes justificam outro critério de
conexio. |[...]

O foro do domicilio do requerido deve ser completado pelos foros alternativos permitidos em
razdo do vinculo estreito entre a jurisdicio e o litigio ou com vista a facilitar uma boa
administracdo da justica.

O funcionamento harmonioso da justica a nivel comunitdrio obriga a minimizar a possibilidade
de instaurar processos concorrentes e a evitar que sejam proferidas decisdes inconciliaveis em
dois Estados-Membros competentes. [...]

Para assegurar a continuidade entre a [Convencdo 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, a seguir ‘Convencdo de Bruxelas’)] e o presente regulamento, hi que prever disposi¢des
transitérias. A mesma continuidade deve ser assegurada no que diz respeito a interpretacdo das
disposicoes da Convencao de Bruxelas pelo Tribunal de Justica das Comunidades Europeias e o
Protocolo de 1971 [relativo a esse trabalho de interpretacdo do Tribunal de Justica, na sua versdo
revista e alterada (JO 1998, C 27, p. 28),] também deve continuar a aplicar-se aos processos ja
pendentes a data em que o regulamento entra em vigor.»

Nos termos do artigo 2.° deste regulamento:

«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.

2. As pessoas que ndo possuam a nacionalidade do Estado-Membro em que estdo domiciliadas ficam
sujeitas nesse Estado-Membro as regras de competéncia aplicaveis aos nacionais.»

O artigo 6.°, ponto 1, do Regulamento n.” 44/2001, que faz parte da sua seccdo 2 do capitulo II,
intitulada «Competéncias especiais», prevé:

«[Qualquer pessoa com domicilio no territério de um Estado-Membro] também pode ser demandada:

1)

Se houver viarios requeridos, perante o tribunal do domicilio de qualquer um deles, desde que os
pedidos estejam ligados entre si por um nexo tdo estreito que haja interesse em que sejam
instruidos e julgados simultaneamente para evitar solugdes que poderiam ser inconcilidveis se as
causas fossem julgadas separadamente;»
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Segundo o artigo 22.°, ponto 4, deste regulamento:

«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
andlogos sujeitos a depdsito ou a registo, os tribunais do Estado-Membro em cujo territério o
depdsito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um
instrumento comunitirio ou de uma convencgéo internacional.

Sem prejuizo da competéncia do Instituto Europeu de Patentes, nos termos da Convencdo [de
Munique], os tribunais de cada Estado-Membro sido os tinicos competentes, sem consideragdo de
domicilio, em matéria de inscricado ou de validade de uma patente europeia emitida para esse
Estado.»

O artigo 25.° do referido regulamento tem a seguinte redagao:

«O juiz de um Estado-Membro, perante o qual tiver sido proposta, a titulo principal, uma acgao
relativamente a qual tenha competéncia exclusiva um tribunal de outro Estado-Membro por for¢a do
artigo 22.°, declarar-se-a oficiosamente incompetente.»

Nos termos do artigo 31.° deste mesmo regulamento:

«As medidas provisdrias ou cautelares previstas na lei de um Estado-Membro podem ser requeridas as
autoridades judiciais desse Estado, mesmo que, por forca do presente regulamento, um tribunal de
outro Estado-Membro seja competente para conhecer da questdo de fundo.»

Litigio no processo principal e questdes prejudiciais

A Solvay, titular da patente europeia EP 0 858 440, intentou, em 6 de marco de 2009, no Rechtbank ’s-
Gravenhage, uma agdo por contrafacdo das partes nacionais da referida patente, tal como estd em vigor
na Dinamarca, na Irlanda, na Grécia, no Luxemburgo, na Austria, em Portugal, na Finlandia, na Suécia,
no Liechtenstein e na Suica, contra as sociedades Honeywell, por terem comercializado um produto, o
HFC-245, fabricado pela Honeywell International Inc., idéntico ao abrangido pela referida patente.

Concretamente, a Solvay acusa a Honeywell Fluorine Products Europe BV e a Honeywell Europe NV
de realizarem atos reservados em toda a Europa, e a Honeywell Belgium NV de realizar atos
reservados na Europa setentrional e central.

No ambito da sua agdo por contrafacdo, a Solvay também suscitou, em 9 de dezembro de 2009, um
incidente processual contra as sociedades Honeywell, no qual solicitava que fosse decretada uma
medida proviséria de proibicdo de contrafacdo transfronteirica, até a decisdo do litigio no processo
principal.

No ambito do incidente processual, as sociedades Honeywell invocaram a nulidade das partes nacionais
da patente em causa, sem todavia terem intentado ou anunciado que pretendiam intentar uma acdo
destinada a anulacdo das partes nacionais desta patente, nem terem contestado a competéncia do
6rgdo jurisdicional neerlandés chamado a conhecer quer da agdo principal quer do incidente
processual.
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16 Nestas condigoes, o Rechtbank ’s-Gravenhage decidiu suspender a instincia e submeter ao Tribunal de
Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«Relativamente ao artigo 6.°, [ponto] 1, do Regulamento [n.® 44/2001]:

1)

Numa situagdo, em que duas ou mais sociedades de diferentes Estados-Membros sdo acusadas,
cada uma separadamente, em processo instaurado num tribunal de um desses Estados-Membros,
da violacdo da mesma parte nacional de uma patente europeia em vigor num outro
Estado-Membro, por terem realizado atos reservados relativos a um mesmo produto, existe a
possibilidade de se chegar a ‘solugdes inconcilidveis’ se as causas forem julgadas separadamente,
na ace¢do do artigo 6.°, [ponto] 1, do Regulamento [n.® 44/2001]?

Relativamente ao artigo 22.°, [ponto] 4, do Regulamento [n.° 44/2001]:

2)

5)

O artigo 22.°, [ponto] 4, do Regulamento [n.” 44/2001] é aplicdvel num processo que visa obter
uma medida proviséria com base numa patente estrangeira (como uma proibicdo de
[contrafacdo] de patente transfronteirica proviséria) se o demandado arguir, como meio de
defesa, a nulidade da patente invocada, tendo em conta que, nesse caso, o drgao jurisdicional nado
toma nenhuma decisdo definitiva sobre a validade da patente invocada, mas faz uma previsdo da
decisaio que sera proferida pelo 6rgdo jurisdicional competente, nos termos do artigo 22.°,
[ponto] 4, [deste] [r]egulamento, e a medida proviséria requerida, sob a forma de uma proibicao
da [contrafacdo] de patente, serd indeferida se houver uma probabilidade razodvel, nio
negligenciavel, de que a patente invocada [venha a ser anulada pelo 6rgdo jurisdicional
competente]?

Para efeitos da aplicabilidade do artigo 22.°, [ponto] 4, do Regulamento [n.° 44/2001], num
processo como o referido na questdo antecedente, sdo impostos requisitos formais a arguicdo da
nulidade como meio de defesa, no sentido de que [este] artigo [...] s6 é aplicavel se ja tiver sido
instaurada ou for instaurada num prazo razoavel — a determinar pelo 6rgao jurisdicional — uma
acdo de nulidade no 6rgéo jurisdicional competente, nos termos do artigo 22.°, [ponto] 4, [deste]
[r]legulamento, ou, pelo menos, se ja tiver sido ou for requerida a citagdo do titular da patente? Ou
é suficiente a simples arguicdo da nulidade como meio de defesa e, em caso afirmativo, sao
impostos, nesse caso, requisitos ao conteido da defesa apresentada, no sentido de que deve ser
suficientemente fundamentada e/ou que ndo poderd ser considerada abusiva?

Em caso de resposta afirmativa a [segunda] questdo, depois de arguida, como meio de defesa, a
nulidade da patente, num processo como o referido na primeira questdo, o érgio jurisdicional
mantém a competéncia relativamente a agdo por [contrafacdo], dai resultando que (se a
demandante o desejar) a acdo por [contrafacdo] devera ser suspensa até que o 6rgdo jurisdicional
competente, nos termos do artigo 22.°, [ponto] 4, do Regulamento [n.® 44/2001], tenha decidido
sobre a validade da parte nacional invocada da patente, ou a acdo deverd ser julgada
improcedente por impossibilidade de se decidir sobre um meio de defesa essencial para a
decisdao? Ou perde também o 6rgdo jurisdicional a sua competéncia relativamente a acdo por
[contrafacdo], depois de alegada, como meio de defesa, a nulidade da patente?

Em caso de resposta afirmativa a [segunda] questdo, o artigo 31.° do Regulamento [n.° 44/2001] é
suscetivel de fundamentar a competéncia do 6rgdo jurisdicional nacional para decidir sobre o
pedido destinado a obter uma medida proviséria com base numa patente estrangeira (como uma
proibicdo de [contrafacdo] de patente transfronteirica) e contra o qual foi alegada, como meio de
defesa, a nulidade da patente invocada, ou (no caso de se considerar que a aplicabilidade do
artigo 22.°, [ponto] 4, [deste] [r]egulamento [...] ndo afeta a competéncia do Rechtbank [’s-
Gravenhage] para decidir sobre a questdo da infracdo) a sua competéncia para decidir sobre a
alegacdo, como meio de defesa, da nulidade da patente estrangeira invocada?
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6) Em caso de resposta afirmativa a [quinta] questdo, quais sdo os fatos ou circunstincias necessarios
para se poder concluir pela existéncia do elemento de conexdo real, referido no n.* 40 do acérdao
[de 17 de novembro de 1998], Van Uden [(C-391/95, Colet., p. I-7091)], entre o objeto das
medidas requeridas e a competéncia territorial do Estado contratante do tribunal em que sdo
requeridas?»

Quanto as questdes prejudiciais

Quanto a primeira questdo

Com a sua primeira questdo, o érgao jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 6.°,
ponto 1, do Regulamento n.® 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que uma situagdo em que
duas ou mais sociedades estabelecidas em diferentes Estados-Membros sdao acusadas, separadamente,
num processo pendente num tribunal de um desses Estados-Membros, de contrafacio da mesma
parte nacional de uma patente europeia, tal como estd em vigor num Estado-Membro, devido a
pratica de atos reservados relativamente ao mesmo produto, é suscetivel de conduzir a solugdes
inconcilidveis se as causas forem julgadas separadamente, na acecdo desta disposicao.

A titulo preliminar, importa recordar que o artigo 6.°, ponto 1, do Regulamento n.° 44/2001 prevé, para
evitar solugdes que poderiam ser inconcilidveis se as causas fossem julgadas separadamente, que um
requerido pode ser demandado, caso haja vdrios requeridos, perante o tribunal do domicilio de
qualquer um deles, desde que os pedidos estejam ligados entre si por um nexo tio estreito que haja
interesse em que sejam instruidos e julgados simultaneamente.

O objetivo da regra de competéncia prevista no artigo 6.°, ponto 1, do Regulamento n.° 44/2001 é, em
conformidade com os considerandos 12 e 15 desse regulamento, dar resposta a preocupacgio de facilitar
uma boa administragdo da justica, de reduzir ao maximo a possibilidade de processos concorrentes e
de assim evitar decisdes que poderiam ser inconcilidveis se as causas fossem julgadas separadamente
(v. acérdao de 1 de dezembro de 2011, Painer, C-145/10, Colet., p. [-12533, n.° 77).

Por outro lado, a referida regra de competéncia deve ser interpretada a luz, por um lado, do
considerando 11 do Regulamento n.° 44/2001, segundo o qual as regras de competéncia devem
apresentar um elevado grau de certeza juridica e devem articular-se em torno do principio do
domicilio do requerido e que tal competéncia deve estar sempre disponivel, exceto em alguns casos
bem determinados em que a matéria em litigio ou a autonomia das partes justificam outro critério de
conexdo (v. acérdao de 11 de outubro de 2007, Freeport, C-98/06, Colet., p. I-8319, n.° 36).

Esta regra de competéncia especial, na medida em que constitui uma derrogacdo a competéncia de
principio do foro do domicilio do demandado, enunciada no artigo 2. do Regulamento n.° 44/2001,
deve, por outro lado, ser objeto de interpretacdo estrita, ndo permitindo uma interpretacio que va
além das hipdteses expressamente previstas no referido regulamento (v. acérddo Painer, ji referido,
n.° 74 e jurisprudéncia referida).

Essa mesma regra ndo pode, além disso, ser interpretada de forma a permitir ao autor demandar varios
requeridos com a unica finalidade de subtrair um destes requeridos a competéncia dos tribunais do
Estado onde estd domiciliado (v., neste sentido, acérdaos de 27 de setembro de 1988, Kalfelis, 189/87,
Colet., p. 5565, n.”* 8 e 9, e de 27 de outubro de 1998, Réunion européenne e o., C-51/97, Colet.,
p. I-6511, n.° 47, e acérdio Painer, ja referido, n.’ 78).
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Além disso, o Tribunal de Justica considerou que cabe ao 6rgédo jurisdicional nacional determinar a
existéncia da conexdo entre os diversos pedidos que lhe sdo apresentados, isto é, do risco de decisoes
inconcilidveis se esses pedidos forem julgados separadamente e, a esse respeito, tomar em conta todos
os elementos necessdrios dos autos (v. acérdaos, ja referidos, Freeport, n.° 41, e Painer, n.® 83).

A este respeito, o Tribunal de Justica esclareceu no entanto que, para que se possa considerar que ha
risco de decisdes inconciliaveis, na acecdo do artigo 6.°, ponto 1, do Regulamento n.° 44/2001, nédo
basta que exista uma divergéncia na decisdo do litigio, sendo também necessario que essa divergéncia
se inscreva no quadro de uma mesma situacdo de facto e de direito (v. acérddo de 13 de julho de
2006, Roche Nederland e o., C-539/03, Colet., p. 1-6535, n.° 26; e acérdaos, ja referidos, Freeport,
n.° 40, e Painer, n.° 79).

No que respeita a apreciacdo da existéncia de uma mesma situacéo, o Tribunal de Justica decidiu, por
um lado, que ndo se pode concluir pela existéncia de uma mesma situacdo de facto, caso os
demandados sejam diferentes e os atos de contrafacio de que sdo acusados, levados a cabo em
Estados contratantes diferentes, ndo sejam os mesmos. Por outro lado, considerou que nido se pode
concluir pela existéncia de uma mesma situacdo de direito, quando sdo submetidas a varios tribunais
de diferentes Estados contratantes acdes por contrafacdo de uma patente europeia concedida em cada
um desses Estados, as quais foram propostas contra demandados domiciliados nesses Estados, por fatos
alegadamente cometidos no seu territério (v. acérddao Roche Nederland e o., ja referido, n.” 27 e 31).

Com efeito, uma patente europeia continua a ser regulada, como decorre claramente dos artigos 2.°,
n’ 2, e 64.° n° 1, da Convencdo de Munique, pela legislacdo nacional de cada um dos Estados
contratantes para os quais foi concedida. Assim sendo, qualquer agdo por contrafacdo de patente
europeia deve, como decorre do artigo 64.°, n.° 3, da referida convencdo, ser apreciada ao abrigo da
legislacdo nacional em vigor nessa matéria, em cada um dos Estados para os quais a patente foi
concedida (ac6rddao Roche Nederland e o., ja referido, n.” 29 e 30).

Decorre das particularidades de um litigio como o do processo principal que eventuais divergéncias na
sua solucdo se podem inscrever no quadro da mesma situacio de facto e de direito, ndo sendo de
excluir que conduzam a decisdes inconcilidveis se as causas forem julgadas separadamente.

Com efeito, como sublinhou o advogado-geral no n.° 25 das suas conclusodes, caso o artigo 6.°, ponto 1,
do Regulamento n.” 44/2001 nao seja aplicavel, os dois érgaos jurisdicionais deveriam analisar, cada um
por seu lado, as contrafagdes denunciadas, a luz dos diferentes direitos nacionais que regulam as
diferentes partes nacionais da patente europeia cuja violacdo ¢é alegada. Seriam, por exemplo,
chamados a apreciar, segundo o mesmo direito finlandés, a violagdo, pelas sociedades Honeywell, da
parte finlandesa da patente europeia, devido a comercializagdo de um produto contrafeito idéntico em
territério finlandés.

Para apreciar, numa situagdo como a do processo principal, a existéncia de um nexo de conexdo entre
os diferentes pedidos que lhe sdo apresentados e, por conseguinte, do risco de decisdes inconciliaveis
caso esses pedidos sejam julgados separadamente, incumbird ao 6rgao jurisdicional nacional ter em
conta, nomeadamente, a dupla circunstancia de, por um lado, os demandados no processo principal
serem acusados, separadamente, dos mesmos atos de contrafacio relativamente aos mesmos produtos
e de, por outro, tais atos de contrafacio terem sido cometidos nos mesmos Estados-Membros,
violando assim as mesmas partes nacionais da patente europeia em causa.

Tendo em conta o acima exposto, ha que responder a primeira questdo que o artigo 6.°, ponto 1, do
Regulamento n.” 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que uma situacdo em que duas ou mais
sociedades estabelecidas em diferentes Estados-Membros sdo acusadas, separadamente, num processo
pendente num 6rgdo jurisdicional de um desses Estados-Membros, de contrafacio da mesma parte
nacional de uma patente europeia, tal como estd em vigor noutro Estado-Membro, devido a atos
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reservados relativos ao mesmo produto, é suscetivel de conduzir a solu¢des inconcilidveis se as causas
forem julgadas separadamente, na acegdo desta disposi¢do. Incumbe ao érgao jurisdicional de reenvio
apreciar a existéncia desse risco, atendendo a todos os elementos pertinentes dos autos.

Quanto a segunda questio

Com a sua segunda questdo, o érgdo jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 22.°, ponto 4, do
Regulamento n.° 44/2001 é aplicdvel a um processo que tem por objeto a obtencdo de uma medida
proviséria baseada numa patente estrangeira, como uma proibicdo proviséria de contrafacido
transfronteirica, quando as demandadas no processo principal alegam em sua defesa a nulidade da
patente invocada, tendo em conta o facto de que, nesse caso, o juiz ndo profere uma decisao definitiva
quanto a validade da patente invocada, mas avalia como é que o juiz competente ao abrigo do
artigo 22.°, ponto 4, do mesmo regulamento decidiria a este respeito, e de que a medida proviséria
requerida, sob a forma de proibicdo de contrafacdo, serd recusada se o juiz considerar que existe uma
probabilidade razoavel e ndo negligenciavel de a patente invocada ser anulada pelo juiz competente.

Ora, decorre da propria redacdo da questdo prejudicial e da decisdo de reenvio que a questdo central
no litigio principal diz respeito a um processo que visa a adog¢do de uma medida proviséria abrangida
pela regra de competéncia prevista no artigo 31.° do Regulamento n.” 44/2001.

Por conseguinte, deve entender-se a questdo colocada no sentido de que se destina a saber, no
essencial, se o artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento n.” 44/2001 deve ser interpretado no sentido de
que se opde, em circunstancias como as do processo principal, a aplicacio do artigo 31.° do
regulamento.

A este respeito, importa constatar que decorre do artigo 31.° do Regulamento n.° 44/2001 que um
orgao jurisdicional de um Estado-Membro esta autorizado a decidir um pedido de medida proviséria
ou cautelar, ainda que, por forca deste regulamento, um 6rgao jurisdicional de outro Estado-Membro
seja competente para conhecer da questdo de fundo.

Por outro lado, como decorre do seu artigo 22.°, ponto 4, o Regulamento n.® 44/2001 prevé uma regra
de competéncia exclusiva segundo a qual, em matéria de inscricdo ou de validade de patentes, s6 sdo
competentes os tribunais do Estado-Membro em cujo territério o depdsito ou o registo tiver sido
requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento comunitirio ou de uma
convencdo internacional.

No que diz respeito, antes de mais, a redagdo dos artigos 22.°, ponto 4, e 31.° do Regulamento
n.° 44/2001, ha que realcar que estas disposi¢coes visam regulamentar situacoes diferentes e que cada
uma delas dispde de um ambito de aplicacdo distinto. Assim, se o artigo 22.°, ponto 4, visa atribuir
competéncia para decidir quanto ao mérito em litigios relativos a um dominio claramente
circunscrito, em contrapartida, o artigo 31.° é aplicdvel independentemente da competéncia quanto ao
mérito.

Além disso, estas duas disposi¢des ndo remetem uma para a outra.

Em seguida, no que diz respeito a economia do Regulamento n.° 44/2001, importa sublinhar que as
referidas disposicoes figuram no capitulo II do Regulamento n.® 44/2001, intitulado «Competéncia»,
constituindo «Competéncias especiais» relativamente as «Disposicdes gerais» da seccdo 1 desse mesmo
capitulo.

Em contrapartida, nada indica que uma das disposicdes em causa possa ser considerada geral ou

especial em relacio a outra. Com efeito, ambas provém de duas secgoes diferentes do mesmo
capitulo II, a saber, respetivamente, das seccoes 6 e 10.
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Daqui decorre que o artigo 31.° do Regulamento n.° 44/2001 tem um alcance auténomo relativamente
ao do artigo 22.°, ponto 4, do mesmo regulamento. Com efeito, como se constatou no n.° 34 do
presente acérdao, o artigo 31.° é aplicavel caso um tribunal, diferente do competente para conhecer da
questdo de fundo, seja chamado a conhecer de um pedido de medidas provisérias ou cautelares, pelo
que, em principio, o referido artigo 22.°, n.° 4, que diz respeito a competéncia para conhecer do
mérito, ndo pode ser interpretado no sentido de que pode derrogar o referido artigo 31.° e, por
conseguinte, afastar a sua aplicagdo.

Importa, contudo, verificar se a interpretacdo que o Tribunal de Justica faz do artigo 16.°, ponto 4, da
Convencédo de Bruxelas ndo conduz a uma conclusio diferente.

Com efeito, hd que recordar que, na medida em que o Regulamento n.” 44/2001 substituiu, desde a sua
entrada em vigor, a Convencdo de Bruxelas nas relacdes entre os Estados-Membros, a interpretagéo,
fornecida pelo Tribunal de Justica, das disposicoes desta Convencdo vale igualmente para as
disposicoes do referido regulamento, quando as disposicdes desses instrumentos comunitdrios possam
ser qualificadas de equivalentes (v., nomeadamente, acérddos de 16 de julho de 2009, Zuid-Chemie,
C-189/08, Colet., p. 1-6917, n.* 18; de 10 de setembro de 2009, German Graphics Graphische
Maschinen, C-292/08, Colet., p. I-8421, n.° 27; e de 18 de outubro de 2011, Realchemie Nederland,
C-406/09, Colet., p. 1-9773, n.° 38).

Ora, o artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento n.® 44/2001, que é pertinente para a andlise da presente
questdo, reflete a mesma sistemdtica que o artigo 16.°, ponto 4 da Convencdo de Bruxelas e estd, de
resto, redigido em termos quase idénticos. Perante tal equivaléncia, importa assegurar, em
conformidade com o considerando 19 do Regulamento n.° 44/2001, a continuidade na sua
interpretacdo (v., por analogia, acérddos de 23 de abril de 2009, Draka NK Cables e o., C-167/08,
Colet., p. I-3477, n.° 20; de 14 de maio de 2009, Ilsinger, C-180/06, Colet., p. I-3961, n.” 58; e acérdao
Zuid-Chemie, ja referido, n.° 19).

A este respeito, hd que realcar que, no n.° 24 do seu acérdao de 13 de julho de 2006, GAT (C-4/03,
Colet., p. 1-6509), o Tribunal de Justica fez uma interpretacio lata do artigo 16.°, ponto 4, da
Convencdo de Bruxelas, para garantir o seu efeito ttil. Com efeito, declarou que, tendo em conta a
posicdo que esta disposicdo ocupa no sistema desta convencdo e a finalidade prosseguida, as regras de
competéncia previstas na referida disposicdo sao dotadas de cardter exclusivo e imperativo, o qual se
impde com forga especifica tanto aos particulares como ao juiz.

Por outro lado, o Tribunal de Justica considerou que a competéncia exclusiva prevista no artigo 16.°,
ponto 4, da Convencdo de Bruxelas deve ser aplicada seja qual for o quadro processual em que a
questdo da validade de uma patente é suscitada, quer esta questdo seja suscitada por via de agdo quer
por via de exce¢do, no momento da propositura da acdo ou numa fase mais avangada do processo (v.
acérdao GAT, ja referido, n.° 25).

Além disso, o Tribunal de Justica precisou que admitir, no sistema da Convencdo de Bruxelas, decisoes
nas quais orgaos jurisdicionais que nao os do Estado de concessdo de uma patente decidem a titulo
incidental sobre a validade dessa patente multiplicaria o risco de decisdes contraditorias, que a
convengdo visa precisamente evitar (v. acérdao GAT, ja referido, n.° 29).

Face a interpretacdo lata que o Tribunal de Justica faz do artigo 16.°, ponto 4, da Convencdo de
Bruxelas, aos riscos de decisdes contraditérias que esta disposicdo visa evitar e tendo em conta a
equivaléncia do contetido do artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento n.” 44/2001 ao artigo 16.°, ponto 4,
da Convencdo de Bruxelas, constatada no n.° 43 do presente acérddo, hd que considerar que a
aplicacdo da regra de competéncia prevista no artigo 25.° do Regulamento n.° 44/2001, que visa
expressamente o artigo 22.° deste regulamento, e a aplicacdo das demais regras de competéncia, como,
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nomeadamente, as previstas no artigo 31.° do referido regulamento, sdo suscetiveis de ser afetadas pela
forca especifica do artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento n.° 44/2001, acima evocada no n.” 44 do
presente acérdao.

Importa, por conseguinte, colocar a questdo de saber se o alcance especifico do artigo 22.°, ponto 4, do
Regulamento n.® 44/2001, como interpretado pelo Tribunal de Justica, se repercute na aplicacdo do
artigo 31.° deste regulamento, numa situagdo como a que estd em causa no processo principal, que
diz respeito a uma acgdo por contrafacio no dmbito da qual foi suscitada a invalidade de uma patente
europeia, a titulo de incidente processual, como meio de defesa contra a ado¢do de uma medida
provisoria que visa a proibicdo de contrafacdo transfronteirica.

A este respeito, ha que realgar que, segundo o 6rgao jurisdicional de reenvio, o tribunal chamado a
conhecer do incidente processual nao profere decisdes definitivas quanto a validade da patente
invocada, mas avalia como é que o juiz competente ao abrigo do artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento
n.° 44/2001 decidiria a este respeito, e recusar-se-d& a adotar a medida proviséria solicitada, se
considerar que existe uma probabilidade razodvel e ndo negligenciavel de a patente invocada ser
anulada pelo juiz competente.

Nestas circunstancias, o risco de decisdes contraditérias evocado no n.” 47 do presente acérdao parece
ser inexistente, uma vez que a decisio provisoria tomada pelo tribunal chamado a conhecer do
incidente processual ndo prejudica de maneira nenhuma a decisio quanto ao mérito do drgao
jurisdicional competente ao abrigo do artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento n.° 44/2001. Assim, as
razdes que levaram o Tribunal de Justica a fazer uma interpretacdo lata da competéncia prevista no
artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento n.° 44/2001 ndo exigem que, num caso como o do processo
principal, seja afastada a aplicacdo do artigo 31.° do referido regulamento.

Face ao acima exposto, hd que responder a segunda questio que o artigo 22.°, ponto 4, do
Regulamento n.° 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que, em circunstdncias como as do
processo principal, ndo se opde a aplicacdo do artigo 31.° deste regulamento.

Quanto a terceira e a sexta questdo

Tendo em conta a resposta dada a segunda questdo, ndo ha que responder a terceira e a sexta questao.

Quanto as despesas

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

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

1) O artigo 6.°, ponto 1, do Regulamento (CE) n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de
2000, relativo a competéncia judiciaria, ao reconhecimento e a execucio de decisdoes em
matéria civil e comercial, deve ser interpretado no sentido de que uma situacio em que
duas ou mais sociedades estabelecidas em diferentes Estados-Membros sido acusadas,
separadamente, num processo pendente num Orgao jurisdicional de wum desses
Estados-Membros, de contrafacio da mesma parte nacional de uma patente europeia, tal
como esta em vigor noutro Estado-Membro, devido a atos reservados relativos ao mesmo
produto, é suscetivel de conduzir a solucdes inconciliaveis se as causas forem julgadas
separadamente, na acecdo desta disposicao. Incumbe ao 6rgao jurisdicional de reenvio
apreciar a existéncia desse risco, atendendo a todos os elementos pertinentes dos autos.

10 ECLILEU:C:2012:445



ACORDAO DE 12. 7. 2012 — PROCESSO C-616/10
SOLVAY

2) O artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento n.’ 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que,

em circunstancias como as do processo principal, nio se opodoe a aplicacao do
artigo 31.° deste regulamento.

Assinaturas
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