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Processo C-617/15

Hummel Holding A/S
contra

Nike Inc.
Nike Retail B.V.

[pedido de decisdo prejudicial apresentado pelo Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional
Superior de Dusseldérfia, Alemanha)]

«Pedido de decisao prejudicial — Propriedade Intelectual — Marca da Unido Europeia —
Competéncia internacional — Competéncia alargada para abranger todo o territério da Unido
Europeia — Actor sequitur forum rei — Conceito de ‘estabelecimento’ na ace¢do do artigo 97.°, n.° 1,
do Regulamento n.® 207/2009 sobre a marca comunitdria — Acdo de contrafacdo de uma marca contra
uma empresa com sede fora da UE — Competéncia com base na sede num Estado-Membro de uma
filial juridicamente independente de uma empresa de um pais terceiro»

1. As marcas europeias necessitam de uma protecio eficaz em toda a Unido Europeia®.

1 — Lingua original: inglés.

2 — O conceito subjacente ao direito da propriedade intelectual é tradicionalmente o «Schutzlandprinzip» (principio do pais de prote¢do), que se
baseia no pressuposto de que um direito de propriedade intelectual é um direito territorial que pode ser exercido no pais que o criou e em
cujo territério é valido; v. Oliver Ruhl, Gemeinschafts-geschmacks-muster. Kommentar, 2* ed. 2010, artigo 82.°, n.’ 4.
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2. A melhor forma de a garantir é permitir que as decisdes dos dérgaos jurisdicionais tenham efeitos de
natureza pan-europeia, cobrindo infracdes de marcas que ocorram nao s6 no Estado-Membro do foro,
mas também em qualquer dos Estados-Membros da UE®. O legislador da UE previu uma protecio
abrangente deste tipo®, mas confere a competéncia alargada necessdria® exclusivamente a um 6rgiao
jurisdicional cuja competéncia internacional possa ter por base o artigo 97.°, n.”® 1 a 4, do
Regulamento sobre a marca comunitaria® (a seguir «<RMC»), o que suspende as regras gerais relativas
a competéncia do RMC e do Regulamento’ «Bruxelas I»°.

3. O Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional Superior, Dusseldérfia, Alemanha), na qualidade
de tribunal de marcas comunitdrias, pretende saber se possui competéncia alargada desta natureza para
a apreciacio de uma acdo de contrafacido intentada por uma sociedade dinamarquesa contra um
demandado dos Estados Unidos. Nos termos do artigo 97.°, n.° 1, do RMC, os tribunais tém
competéncia internacional caso um demandado, que ndo tenha domicilio na UE, possua um
estabelecimento no Estado-Membro do foro. Uma vez que a demandada dos EUA possui uma

7

subfilial na Alemanha, coloca-se a questdo de saber se essa entidade é um «estabelecimento» na
acecdo do artigo 97.°, n.° 1, do RMC.

I. Quadro juridico

A. RMC
4. O considerando 16 refere:

«(16) E indispensavel que as decisdes sobre a validade e a contrafacio das marcas comunitarias
produzam efeitos em toda a Comunidade e a ela sejam extensivas, Unica maneira de evitar
decisdes contraditérias dos tribunais e do Instituto e de respeitar o carater unitario das marcas
comunitdrias. Salvo derrogacdo prevista no presente regulamento, as disposicoes do
Regulamento (CE) n.® 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativa a competéncia
judicidria, ao reconhecimento e a execucdo das decisdes em matéria civil e comercial, deverdo
aplicar-se a todas as ag¢des judiciais relativas as marcas comunitarias.»

3 — V., a este respeito, o considerando 16, primeiro periodo, do RMC.

4 — Nos termos do considerando 16, primeiro periodo, do RMC, é indispensével que estas decisdes «produzam efeitos em toda a Comunidade».
A parte dispositiva do acérddo pode assim referir-se a totalidade do territério da Unido Europeia. No entanto, o reconhecimento e a
aplicagdo transfronteiricos continuam a estar sujeitas as regras gerais, ou seja, ao Regulamento (CE) n.” 44/2001 do Conselho, de
22 de dezembro de 2000, relativo & competéncia judicidria, ao reconhecimento e a execugio de decisdbes em matéria civil e comercial
(Bruxelas I) (JO 2001, L 12, p. 1) ou ao 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 (Bruxelas Ia) (JO 2012,
L 351, p. 1). O Tribunal de Justica interpretou estes efeitos de forma mais especifica no acérdao de 12 de abril de 2011, DHL Express France
(C-235/09, EU:C:2011:238).

5 — V. artigo 98.° do RMC.

6 — Regulamento (CE) n.® 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitéria (JO 2009, L 78, p. 1). Este regulamento
foi alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o
Regulamento (CE) n.” 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitiria e o Regulamento (CE) n.” 2868/95 da Comissio que altera o
Regulamento (CE) n.” 40/94 do Conselho sobre a marca comunitaria e revoga o Regulamento (CE) n.” 2869/95 da Comissao relativo as taxas
a pagar ao Instituto de Harmonizagdo do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO 2015, L 34, p. 21). As alteragdes substantivas
introduzidas nao sao pertinentes para o presente processo. Contudo, teve lugar uma modernizagdo terminolégica na medida em que a
expressdo «marca comunitdria» foi substituida por «marca da Unido Europeia (marca UE)». Nos termos do seu artigo 4.°, o regulamento
reformulado entrou em vigor em 23 de marco de 2016.

7 — O Regulamento Bruxelas Ia é aplicdvel aos processos iniciados até 10 de janeiro de 2015: v. o seu artigo 81.°, n.° 2. Dado que o processo
principal foi iniciado em 2013, é-lhe aplicédvel o Regulamento Bruxelas I. No entanto, é de notar que, nos termos do seu artigo 108.%, a versio
reformulada do Regulamento Bruxelas I deve, em qualquer momento, ser aplicada também no quadro do RMC.

8 — Este diploma também estabelece as regras de competéncia nos processos relativos a marcas comunitdrias; v., por exemplo, considerando 16,
segundo periodo, e artigos 94.°, n.° 1, e 97.°, n.° 1, do RMC.
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5. O artigo 97.°, intitulado «Competéncia internacional», dispde nos seus n.* 1 e 2:

«1. Sem prejuizo do disposto no presente regulamento bem como das disposi¢oes do Regulamento
(CE) n.° 44/2001 aplicaveis por forca do artigo 94.°, os processos resultantes das acdes e pedidos
referidos no artigo 96.° serdo intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo territério o réu
tenha o seu domicilio ou, se este ndo se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, do
Estado-Membro em cujo territério o réu tenha um estabelecimento.

2. Se o réu nao tiver domicilio nem estabelecimento no territério de um Estado-Membro, esses
processos serdo intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo territério o autor tenha o seu
domicilio ou, se este ultimo ndo se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, nos tribunais
do Estado-Membro em cujo territério o autor tenha um estabelecimento.»

6. O artigo 98.°, intitulado «Extensdo da competéncia», dispde no seu n.° 1:

«1. Um tribunal de marcas comunitdrias cuja competéncia se fundamente nos n* 1 a 4 do
artigo 97.° é competente para decidir sobre:

a) Os atos de contrafacdo cometidos ou em vias de serem cometidos nos territérios de qualquer
Estado-Membro;

b) Os atos referidos no n.” 3, segundo periodo, do artigo 9.°, cometidos no territério de qualquer
Estado-Membro.»

B. Regulamento Bruxelas I
7. Os considerandos 11 e 12 referem:

«(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
conexdo. No respeitante as pessoas coletivas, o domicilio deve ser definido de forma auténoma,
de modo a aumentar a transparéncia das regras comuns e evitar os conflitos de jurisdicdo.

(12) 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
administragdo da justica.»

8. A seccdo 1, intitulada «Disposi¢oes gerais», do capitulo II, intitulado «Competéncia», compreende
os artigos 2.° a 4.°, que estabelecem nos respetivos n.” 1:

«Artigo 2.°

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.»

«Artigo 4.°
1. Se o requerido nao tiver domicilio no territério de um Estado-Membro, a competéncia sera regulada

em cada Estado-Membro pela lei desse Estado-Membro, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos
artigos 22.° e 23.%
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II. Factos no processo principal e pedido de decisao prejudicial

9. A Hummel Holdings A/S, demandante no processo principal, é um fabricante de artigos de
desporto, vestudrio de desporto e lazer e calcado de desporto e lazer com sede na Dinamarca.
Intentou uma acgdo na Alemanha no Landgericht Dusselddrfia (Tribunal Regional, Dusseldérfia,
Alemanha) contra duas demandadas pertencentes ao grupo Nike pela venda de artigos de vestudrio de
desporto alegadamente em violacdo da marca figurativa internacional n.” 943057, registada para
produzir efeitos igualmente na Unido Europeia no que se refere a produtos da Classe 25.

10. A primeira demandada, Nike Inc., é a sociedade principal do grupo Nike e tem a sua sede nos
Estados Unidos da América.

11. A segunda demandada é a Nike Retail B.V. que pertence ao mesmo grupo e tem sede nos Paises
Baixos. Esta dltima gere o sitio web www.nike.com/de, no qual os produtos NIKE sdo publicitados e
oferecidos para venda na Alemanha e noutros paises em inglés e alemao.

12. A maioria das infracbes a marca da demandante ocorreu alegadamente na Alemanha. Nesse pais,
os produtos podem ser encomendados em linha através do sitio web da Nike Retail ou através de
retalhistas independentes que ndo fazem parte do grupo Nike e que tém, eles préprios, de os
encomendar a Nike Retail. Além disso, os servicos pré-venda e pds-venda sdo prestados pela Nike
Deutschland. Esta sociedade ndo vende os produtos NIKE, mas presta assisténcia aos clientes por
telefone ou e-mail por ocasido da encomenda e atua igualmente como agente da Nike Retail para os
contratos celebrados com os comerciantes. No que diz respeito aos servicos pds-venda, a Nike
Deutschland gere as questdes relativas a trocas ou reclamagdes e presta assisténcia aos comerciantes
na publicidade e gestdo desses contratos.

13. A Nike Deutschland tem sede em Frankfurt am Main e ndo é parte no processo principal. Trata-se,
no entanto, de uma subfilial da primeira demandada, a Nike Inc., e a sua presenca na Alemanha é
crucial para a alegacdo da demandante sobre a competéncia dos tribunais alemaes.

14. A demandante procurou obter perante o Landgericht Dusseldérfia (Tribunal Regional,
Dusseldérfia, Alemanha): I) uma injungdo com vista a proibicdo da importagdo, exportagdo,
publicidade, oferta para venda e colocacdo no mercado dos produtos em causa, ou da autorizacdo da
sua colocagdo no mercado; II) decisdes com vista a apresentacdo, nomeadamente, de copias de faturas,
e a retirada dos bens em causa dos circuitos de distribuicdo e a sua destruicao; e, por tltimo, III) uma
declaragcdo em matéria de obrigacdo de indemnizagéo.

15. Quanto a primeira demandada, a demandante solicitou as referidas injun¢des e decisoes:
1) relativamente ao territério da Unido Europeia e, a titulo subsididrio, 2) relativamente ao territério
da Republica Federal da Alemanha. Quanto a segunda demandada, o fundamento do recurso
referia-se apenas ao territério da Republica Federal da Alemanha. O pedido de decisdo prejudicial
apenas diz respeito ao primeiro pedido.

16. O Landgericht Dusselddrfia (Tribunal Regional, Dusseldérfia, Alemanha), considerando que a Nike
Deutschland devia ser considerada um estabelecimento da primeira demandada, criando assim um
nexo entre a demandada dos Estados Unidos e a Alemanha, declarou-se internacionalmente
competente, e isto também em relacdo ao territério de toda a Unido Europeia. Porém, julgou a agdo
improcedente quanto ao mérito. No recurso interposto pela demandante para o Oberlandesgericht
Disseldorf (Tribunal Regional Superior, Dusseldérfia, Alemanha), as demandadas continuam a invocar
a falta de competéncia internacional dos tribunais alemides no que se refere ao primeiro pedido
apresentado.
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17. E neste contexto que o Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional Superior, Dusseldérfia,
Alemanha) apresenta o seguinte pedido de decisao prejudicial:

«Em que circunstancias pode uma subfilial juridicamente independente, sediada num Estado-Membro
da Unido, de uma empresa que ndo tem ela propria a sua sede na Unido, ser considerada um
‘estabelecimento’ da empresa na ace¢do do artigo 97.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 207/2009?»

18. Apresentaram observacoes escritas ao Tribunal de Justica a demandante e as duas demandadas, o
Governo italiano e a Comissdo Europeia. Todos, com excecio do Governo italiano, apresentaram
alegacdes orais na audiéncia que teve lugar em 6 de outubro de 2016.

III. Apreciacao

A. Introducio

19. Antes de mais, é importante salientar que, nos termos do RMC, apenas os «tribunais de marcas
comunitdrias», que sdo 6rgdos jurisdicionais nacionais especificamente selecionados encarregados de
desempenhar as fungdes conferidas pelo regulamento’, podem decidir sobre acdes de contrafagio’. O
Landgericht Dusseldérfia (Tribunal Regional, Dusseldérfia, Alemanha) e o Oberlandesgericht
Diisseldorf (Tribunal Regional Superior, Dusselddrfia, Alemanha) foram nomeados como tal pelo
Governo alemio .

20. No entanto, nem todos os tribunais de marcas comunitarias podem decretar com efeitos a escala
da Unido™ a medida requerida pela demandante no presente processo.

21. A questdo de saber se um determinado tribunal de marcas comunitdrias tem ou ndo esse poder
alargado depende de a sua competéncia internacional se fundar ou ndo no artigo 97.°, n.” 1 a 4, do
RMC". S6 nessas circunstincias um tribunal de marcas comunitérias «é competente para decidir
sobre os atos de contrafacdo cometidos ou em vias de serem cometidos nos territérios de qualquer
Estado-Membro» .

22. Por conseguinte, embora a alegacao da demandante de que as infracdes ocorreram na Alemanha
constitua, em matéria de competéncia, uma base para uma acdo de contrafacio na Alemanha nos
termos do artigo 97.°, n.° 5, do RMC", essa disposi¢do s6 pode servir de base para a competéncia
relativamente a atos cometidos ou em vias de serem cometidos no territério do Estado-Membro do
foro'®. Ndo constitui base suficiente para decretar a medida requerida pela demandante com efeitos
que vdo além do territério alemdo. Esta competéncia deve necessariamente fundar-se no artigo 97.°,
n* 1 a4, do RMC".

9 — V. artigo 95.° do RMC.

10 — V. artigo 96.° do RMC. As questdes de infracdo e de validade sdo da sua competéncia exclusiva (v. igualmente o considerando 15 do RMC).
Estes tribunais sdo os tnicos que podem decidir da invalidade de uma marca comunitdria; nos termos do artigo 107.° do RMC, todo o
tribunal nacional em que tenha sido intentada uma agdo que ndo as referidas no artigo 96.° relativa a uma marca comunitdria deve
considerar valida essa marca.

11 — V. artigo 95.°, n.° 1, em conjuga¢do com o Verordnung vom 10.10.1996 (Regulamento de 10 de outubro de 1996) GV NW 1996, 428
[Landgericht Diisseldorf (Tribunal Regional, Disseldorf, Alemanha)] e § 125 e (2) DE-MarkenG (Lei alema sobre marcas)
[Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional Superior, Diisseldorf, Alemanha)].

12 — V. n' 2, supra.
13 — V. artigo 98.°, n.° 2, conjugado com o n.° 1 do RMC.
14 — V. artigo 98.°, n.° 1, alinea a), do RMC.

15 — Assim, no caso em apreco, isso constitui uma base suficiente para os dois fundamentos do processo instaurado pela demandante contra as
demandadas.

16 — V. artigo 98.%, n.° 2, do RMC.
17 — V. artigo 98.° do RMC.
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23. Como ja referido, o artigo 97.°, n.° 1, do RMC oferece esse fundamento para a competéncia
internacional caso o demandado do pais terceiro tenha um estabelecimento no Estado-Membro do
foro'. Por conseguinte, o Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional Superior, Dusseldérfia,
Alemanha) solicita esclarecimentos sobre as condicdbes em que a Nike Deutschland, com sede na
Alemanha, pode ser considerada um estabelecimento da Nike Inc.

B. Definicao de «estabelecimento»

24. O artigo 97.°, n.° 1, do RMC prevé que os processos em matéria de marcas comunitdrias sejam
«intentados nos tribunais do Estado-Membro em cujo territério o réu tenha o seu domicilio ou, se
este ndo se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, do Estado-Membro em cujo territério
o réu tenha um estabelecimento».

1. Defini¢cdgo autonoma

25. A primeira questdo a abordar é a de saber se o termo «estabelecimento» tem, como a Comissao
referiu na audiéncia, um significado auténomo a nivel da UE, ou se deve deixar-se ao tribunal
nacional essa determina¢io com base no seu direito interno .

26. Esta ultima situacdo pode decorrer do facto de o termo «domicilio» do artigo 59.° do Regulamento
Bruxelas I* dever ser determinado segundo a lei interna do Estado-Membro em que a questio é
submetida a um tribunal. No entanto, do mesmo modo, o artigo 60. do Regulamento Bruxelas I
prevé uma definicio auténoma de domicilio, no caso das sociedades e das associacdes®'.

27. Como regra geral, as disposi¢coes do direito da UE devem ser interpretadas de forma auténoma™.
Além disso, a existéncia de um significado de «estabelecimento» a escala da UE é consentanea com o
objetivo do artigo 97.°, n.* 1 a 4, do RMC de criar uma base uniforme para a extensdo da competéncia
ao nivel da UE. Por conseguinte, a abordagem adotada nas presentes conclusdes é a de que o Tribunal
de Justica deve fornecer uma interpretagido auténoma?®,

2. «Estabelecimento» nos termos do RMC

28. Embora algumas defini¢cdes legais tenham sido incluidas no RMC?, o legislador nio providenciou
nenhuma para o termo «estabelecimento».

18 — V. artigo 97.°, n.° 1, segunda alternativa, do RMC. Uma vez que as partes ndo concordaram com a escolha do foro, o Oberlandesgericht
Diisseldorf (Tribunal Regional Superior, Diisseldorf, Alemanha) ndao pode fundar a sua competéncia no artigo 97.°, n.° 4, do RMC. Os n.° 2
ou n.° 3 do artigo 97.° do RMC ndo podem constituir uma base para a competéncia uma vez que sobre eles prevalece o disposto no
artigo 97.°, n.° 1, do RMC.

19 — Esta questdo foi discutida, no que diz respeito ao termo «estabelecimento» na acecdo do artigo 5.°, n.° 5, da Convencao de Bruxelas, no
acordao de 22 de novembro de 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, n.”* 3 a 7).

20 — Esta regra ndo foi alterada pelo Regulamento Bruxelas I reformulado, v. artigo 62.° do Regulamento Bruxelas I reformulado.

21 — V. igualmente o considerando 11, segundo periodo, do Regulamento Bruxelas I. Nos termos do artigo 97.°, n.° 1, conjugado com o
artigo 94.°, n.° 1, do RMC, conjugado, por sua vez, com o artigo 60.°, n.° 1, do Regulamento Bruxelas I, «domicilio», no contexto do
artigo 97.°, do RMC, deve, por conseguinte, ser definido como o local onde tem «a) a sua sede social, ou b) a administragéo central, ou c) o
seu estabelecimento principal».

22 — V., por exemplo, os acérdaos de 14 de janeiro de 1982, Corman (64/81, EU:C:1982:5, n.° 8); de 14 de dezembro de 2006, Nokia (C-316/05,
EU:C:2006:789, n.° 21); e de 22 de novembro de 2012, Bank Handlowy e Adamiak (C-116/11, EU:C:2012:739, n.° 49).

23 — V. também o acérddo de 19 de julho de 2012, Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:491, n.° 42), onde se afirma que «devem ser interpretados de
maneira auténoma que seja comum a totalidade dos Estados» os conceitos de «filial, agéncia ou outro estabelecimento» constantes do
artigo 18.° do Regulamento Bruxelas I, e o acérdio de 22 de novembro de 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, n.” 7 e segs. no que se
refere ao artigo 5.°, n.° 5, da Convengéo de Bruxelas.

24 — V., por exemplo, os artigos 1.° («marca comunitaria»), 2.° («Instituto») e 95.° («tribunais de marcas comunitérias»).
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29. Além disso, até a data, o Tribunal de Justica ainda ndo teve oportunidade® de fornecer uma
interpretacao do artigo 97.°, n.° 1, do RMC ou do termo «estabelecimento» tal como utilizado noutras
disposicoes do RMC ™.

30. Na falta de orientagdes nos textos legislativos”, o termo «estabelecimento» na ace¢do do
artigo 97.°, n.° 1, do RMC, deve necessariamente ser determinado recorrendo a fontes que vao além do
RMC.

31. A primeira vista, o Regulamento Insolvéncia® parece ser uma boa fonte dessa natureza. No seu
artigo 2.°, alinea h), prevé uma defini¢do juridica® do termo «estabelecimento», designadamente no
contexto da competéncia internacional.

32. No entanto, no presente contexto, esta definicio ndo pode ser aplicada diretamente nem utilizada
por analogia. E expressamente utilizada apenas «para efeitos do presente regulamento». A finalidade
da conexdo com o estabelecimento efetuada no Regulamento «Insolvéncia» é bastante diferente da do
contexto do artigo 97.° do RMC: a competéncia com fundamento no estabelecimento nos termos do
Regulamento «Insolvéncia» apenas se aplica no contexto de processos secundarios que ndo tém por
base o centro de interesses principais do devedor. Além disso, as decisdes proferidas em tais processos
sdo de efeito limitado®. Em contrapartida, o artigo 97.° do RMC estabelece uma conexdo com o
estabelecimento a fim de identificar uma competéncia central, com vista a sentencas com efeitos
alargados.

3. «Estabelecimento» na acecdo do Regulamento Bruxelas I

33. Uma fonte natural de orientacdo para a interpretacdo de qualquer disposicdo em matéria de
competéncia do RMC é, no entanto, o Regulamento Bruxelas I, uma vez que este tultimo estabelece as
regras gerais de competéncia em matéria civil e comercial. O Regulamento Bruxelas I aplica-se aos
processos relativos a marcas comunitérias, salvo disposicdo em contrario do RMC?. Juntamente com
o instrumento seu antecessor (a Convencdo de Bruxelas), que data de 1968, o Regulamento Bruxelas I
apresenta um quadro conceptual jia de longa data e que também subjaz a regras mais recentes em
matéria de competéncia que constam de regulamentos especiais como o RMC.

25 — Nem a norma anterior, o artigo 93.° n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca
comunitdria, foi sujeita a interpretacio do Tribunal de Justica. O acérddo de 5 de junho de 2014, Coty Germany (C-360/12,
EU:C:2014:1318) tem por objeto o artigo 93.°, n.° 5, do referido Regulamento n.° 40/94.

26 — A Comissdo mencionou nas suas observagdes o artigo 92. do RMC, uma disposi¢do que recorre também ao termo «estabelecimento» no
contexto de um processo relativo a marca comunitdria, sendo, no entanto, o contexto particular deste processo a representa¢io perante o
Instituto das Marcas Comunitarias. O artigo 92.°, n.° 2, do RMC prevé: [...] «as pessoas singulares e coletivas que ndo tenham domicilio
nem sede ou estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo na Comunidade devem ser representadas junto do Instituto [...]».

27 — A proposta de Regulamento do Conselho sobre a marca comunitéria, apresentada pela Comissdo ao Conselho em 25 de novembro de 1980
(COM(80)635) utiliza, em vez de «estabelecimento», a expressiao «domicilio profissional», prevendo no seu artigo 74.°, n.° 1, primeiro e
quarto periodos: «As agdes por contrafacio de uma marca comunitiria sdo ouvidas pelos tribunais do Estado-Membro em que o
demandado tenha o seu domicilio ou, se este dGltimo ndo se encontrar domiciliado num dos Estados-Membros, onde tem o seu domicilio
profissional. [...] O tribunal é competente para decidir sobre os atos de contrafagdo alegadamente cometidos no territério de qualquer
Estado-Membro». A primeira versdo do regulamento sobre a marca comunitdria que entrou em vigor foi o Regulamento (CE) n.° 40/94 do
Conselho, de 20 de dezembro de 1993. Este instrumento, no seu artigo 93.°, n.° 1, em vez de «residéncia habitual» e «domicilio
profissional», ja utilizava os termos «domicilio» e «estabelecimento», que a versdo atualizada e consolidada do RMC, aplicdvel no caso em
apreco, ainda utiliza no seu artigo 97.°, n.° 1. Tanto quanto se pode determinar, ndo se encontram disponiveis definicoes nem explicagdes
sobre a terminologia utilizada.

28 — Regulamento (CE) n.” 1346/2000 do Conselho, de 29 de maio de 2000, relativo aos processos de insolvéncia (Regulamento «Insolvéncia»)
(JO 2000, L 160, p. 1).

29 — O artigo 2.°, alinea h), do Regulamento «Insolvéncia» estabelece que: «Para efeitos do presente regulamento se entende por ‘estabelecimento’
qualquer local de operacdes em que o devedor exerca de maneira estdvel uma atividade econémica com recurso a meios humanos e a bens
materiais».

30 — V. artigo 3.% n.’ 2, do Regulamento «Insolvéncia».

31 — V. considerando 16 e artigos 94.°, n.° 1, e 97.°, n.° 1, do RMC. Razdo por que, embora o RMC, como as demandadas sustentam, seja lex
specialis, ndo obsta em geral, de forma alguma, ao Regulamento Bruxelas I.
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34. As disposi¢oes gerais do Regulamento Bruxelas I oferecem algumas defini¢des legais®’, mas nio
definem o termo «estabelecimento».

35. No entanto, o Regulamento Bruxelas I utiliza o termo «estabelecimento» como fator de ligacdao no
que respeita a competéncia internacional nos termos dos artigos 5.°, n.° 5, e 18.°

36. Como o Governo italiano sublinhou nas suas observacdes escritas, a versdo italiana do termo
«estabelecimento», utilizada no artigo 97.° do RMC («stabile organizzazione»), ndo é idéntica a
utilizada no Regulamento Bruxelas I («sede d’attivita»). No entanto, tendo em conta a estreita ligacdo
entre os dois instrumentos juridicos, estabelecida pela referéncia expressa ao Regulamento Bruxelas I
no Considerando 16 e nos artigos 97.° e 94.° do RMC, a divergéncia linguistica numa dada versao
linguistica ndo pode obstar a que o Tribunal utilize neste contexto o Regulamento Bruxelas I, que é o
instrumento juridico cldssico em matéria de competéncia internacional.

37. Como salientaram os intervenientes no processo prejudicial, assim como o érgao jurisdicional de
reenvio, existe jurisprudéncia assente no que diz respeito ao significado de «estabelecimento» no
ambito do Regulamento Bruxelas 1.

a) Artigo 5.°, n.’ 5, do Regulamento Bruxelas I

38. A primeira norma que o Tribunal de Justica deve interpretar a este respeito é o artigo 5.°, n.° 5, do
Regulamento Bruxelas 1%, segundo o qual as «competéncias especiais»* sio exercidas no que diz

respeito a um «litigio relativo & exploracdo de uma sucursal, de uma agéncia ou de qualquer outro
estabelecimento, perante o tribunal do lugar da sua situagao».

39. O Tribunal de Justica interpretou estes conceitos, pela primeira vez, em 1976 no seu acérdao no
processo De Bloos, no qual declarou que um «dos aspetos essenciais caracteristicos dos conceitos de
sucursal e de agéncia é a sujeicdo a direcio e ao controlo da empresa-mide» e que a nocido de

estabelecimento «assenta nos mesmos aspetos essenciais que os da sucursal ou da agéncia» *.

40. No seu acordao no processo Somafer, o Tribunal de Justica declarou que «[tJendo em conta que os
conceitos referidos abrem a possibilidade de introduzir uma excec¢do ao principio geral da competéncia
do artigo 2. da Convencdo, a sua interpretacdo deve permitir identificar sem dificuldade o elemento de
conexdo especial que justifica essa exce¢do» *. Acrescentou que esse «elemento de conexdo especial
respeita, em primeiro lugar, aos indicios materiais que permitem facilmente reconhecer a existéncia da

sucursal, da agéncia ou do estabelecimento e, em segundo lugar, a relacio que ha entre a entidade
assim determinada e o objeto do litigio iniciado contra a administragdo principal».

41. No que diz respeito ao primeiro aspeto, o Tribunal declarou que «o conceito de sucursal, de
agéncia ou de qualquer outro estabelecimento implica um centro de operagdes que se manifesta de
forma duradoura para o exterior, como o prolongamento de uma administra¢do principal, dotado de
uma direcdo e materialmente equipado de maneira a poder celebrar negdcios com terceiros, de tal
modo que estes, sabendo que se estabelecera um eventual vinculo juridico com a administracdo
principal cuja sede é no estrangeiro, ficam dispensados de se dirigir diretamente a esta e podem
celebrar negdcios com o centro de operagdes que constitui o seu prolongamento».

32 — V. defini¢do dos termos «domicilio» e «sede social» das sociedades constante do artigo 60.° do Regulamento Bruxelas I.

33 — Mais precisamente a norma sua precedente na Convengdo de Bruxelas, aplicdvel na maioria dos casos a seguir referidos. O considerando 19
do Regulamento Bruxelas I exorta a continuidade da interpretagdo entre estes instrumentos juridicos.

34 — V. titulo da Secgdo 2 do Regulamento Bruxelas I, do qual faz parte o artigo 5.°
35 — Acérdio de 6 de outubro de 1976, De Bloos (14/76, EU:C:1976:134, n.”* 20 e 21).
36 — Acordiao de 22 de novembro de 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, n.° 11).
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42. No que diz respeito ao segundo aspeto, o Tribunal declarou que é necessirio que «o objeto do
litigio diga respeito a exploracao da sucursal, da agéncia ou de qualquer outro estabelecimento» e que
«[e]ste conceito de exploracdo compreende, por um lado, os litigios respeitantes aos direitos e
obrigagdes contratuais ou ndo contratuais relativos a gestdo propriamente dita da agéncia, da sucursal
ou do estabelecimento em si mesmos, tais como os relativos a locacdo do imével em que essas
entidades se encontram instaladas ou a contratagdo local do pessoal que ai trabalha» *.

43. Por ultimo, no acérdiao Blanckaert & Willems e SAR Schotte, o Tribunal considerou que a
sucursal, a agéncia ou o estabelecimento devem «manifestar-se perante terceiros como o
prolongamento da sociedade-mie»* e que «a conexdo estreita entre o litigio e o tribunal que é
chamado a julgd-lo aprecia-se [...] também em funcdo da forma como essas duas empresas se
comportam nas suas relacdes de negdcios e se apresentam face a terceiros nas suas relagoes
comerciais» *.

b) Artigo 18.°, n.° 2, do Regulamento Bruxelas I

44. Numa decisdao mais recente, o Tribunal de Justica foi chamado a interpretar os mesmos conceitos
no contexto do artigo 18.° do Regulamento Bruxelas I, que dispde, no seu n.’ 2, que «[s]le um
trabalhador celebrar um contrato individual de trabalho com uma entidade patronal que ndo tenha
domicilio no territério de um Estado-Membro mas tenha uma filial, agéncia ou outro estabelecimento
num dos Estados-Membros, considera-se para efeitos de litigios resultantes do funcionamento dessa
filial, agéncia ou estabelecimento, que a entidade patronal tem o seu domicilio nesse
Estado-Membro».

45. No seu acérdao Mahamdia, o Tribunal de Justica, com base numa andlise dos precedentes relativos
ao artigo 5.° n.’ 5, do Regulamento Bruxelas I, identificou dois critérios decisivos para a criacdo de
uma conexdo suficiente com o Estado-Membro do foro. O Tribunal declarou que «[e]Jm primeiro
lugar, o conceito de ‘sucursal’ [ffilial’], de "agéncia" e de ‘outro estabelecimento’ pressupde a existéncia
de um centro de operagoes que se manifesta de forma duravel face ao exterior, como prolongamento
de uma casa mae. Esse centro deve ter uma direcdo e estar materialmente equipado para poder
negociar com terceiros, os quais sdo assim dispensados de se dirigir diretamente a casa-mae. (...) Em
segundo lugar, o litigio deve dizer respeito seja a atos relativos a exploracdo dessas entidades seja a
obrigacdes assumidas por estas em nome da casa mae, quando estas ultimas devem ser executadas no
Estado em que estdo situadas» *.

46. O processo Mahamdia dizia respeito a uma agdo de direito do trabalho intentada por um motorista
contratado por uma embaixada da Republica Argelina Democratica e Popular contra esse Estado. Neste
contexto, o Tribunal de Justica declarou, que «uma embaixada pode ser equiparada a um centro de
operacgdes que se manifesta de forma durdvel face ao exterior e que contribui para a identificacdo e a
representacdo do Estado do qual emana» *'.

47. O Tribunal acrescentou assim um aspeto particular a relacdio entre a «casa-mae» e o
estabelecimento, a saber, a identificacdo e a representacdo, o que corresponde as diferentes funcoes
que o artigo 18.°, n.” 2 do Regulamento Bruxelas I estabelece, comparativamente ao artigo 5.°, n. 5 do
mesmo regulamento: o artigo 18.°, n.° 2, diz respeito a situacdo especial de um demandado que ndo

37 — Acérdao de 22 de novembro de 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, n.* 12 e 13).

38 — Acoérdao de 18 de margo de 1981, Blanckaert & Willems (139/80, EU:C:1981:70, n.° 12).
39 — Acérdio de 9 de dezembro de 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536, n.° 16).

40 — Acoérdao de 19 de julho de 2012, Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:491, n.° 48).

41 — Acérdao de 19 de julho de 2012, Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:491, n.° 50).
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tem domicilio na UE e ao conexiond-lo entdo ao seu estabelecimento, trata esse estabelecimento como
um substituto do domicilio em falta, na medida em que afirma que se considera que o demandado
«tem o seu domicilio nesse Estado-Membro». Se se entende como substituicdo, a identificacio é o
elemento central.

c) Sintese

48. Tanto o artigo 5.°, n.° 5, como o artigo 18.°, n.” 2, do Regulamento Bruxelas I permitem que o
demandante intente uma acdo contra o demandado no local que, ndo sendo o seu domicilio, é onde
tem o seu estabelecimento.

49. Porém ambas as disposi¢des exigem, além da mera existéncia de um estabelecimento, que se trate
de um litigio «relativo a exploracdo [desse] estabelecimento». Assim, para estas normas, o
estabelecimento ndo é, por si sé, suficiente para constituir a conexdo com o Estado do foro,
impondo-se desta forma um elemento adicional. O segundo dos dois critérios desenvolvidos na

jurisprudéncia relativa a Bruxelas I acima descrita refere-se exclusivamente a este elemento adicional.

50. Contudo, o texto do artigo 97.°, n.° 1, do RMC, nao contém este segundo elemento, limitando-se a
atribuir competéncia ao Estado-Membro onde o demandado tem um estabelecimento. Logo, o segundo
dos critérios considerados pelo Tribunal relativamente aos artigos 5.° e 18.° do Regulamento Bruxelas I
pode ser ignorado no presente contexto.

4. «Estabelecimento» na acegdo do artigo 97.°, n.° 1 do RMC

51. O primeiro critério, que assim é o unico relevante para a minha andlise, contém dois elementos
que apontam para caracteristicas que sdo independentes da agdo especifica na qual a conexdo ao
estabelecimento é contemplada. Permitem, pois, esclarecer a esséncia do conceito de estabelecimento
em si mesmo. Essas caracteristicas sdo a) um centro de operacdes, que se manifesta b) de forma
durével face ao exterior, como prolongamento de uma casa-mae.

a) Centro de operacies

52. Quanto ao facto de o «centro de operacdes» ser a primeira caracteristica, o Tribunal de Justica
explicou ainda que o estabelecimento deve ter uma direcio e estar materialmente equipado para
poder negociar com terceiros, os quais sdo assim dispensados de se dirigir diretamente a casa-mae*.
Independentemente do contexto especifico dos contratos, pode inferir-se que é necessiria alguma
atividade operacional, bem como uma certa presenca real e estavel, manifestada pela existéncia de
pessoal e de equipamento material no local. E seguramente necessirio um nivel minimo de
organizacdo e um grau de estabilidade; a presenca de bens e de contas bancdrias por si sé ndo é
suficiente para constituir um «estabelecimento»®. Além disso, a jurisprudéncia relativa ao

Regulamento Bruxelas I impoe claramente a existéncia de uma direcdo ao nivel local.

42 — Acérdios de 22 de novembro de 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, n.° 12); de 18 de mar¢o de 1981, Blanckaert & Willems (139/80,
EU:C:1981:70, n.° 11); e de 19 de julho de 2012, Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:491, n.° 48).

43 — V. acérddos de 20 de outubro de 2011, Interedil (C-396/09, EU:C:2011:671, n.° 62) e de 4 de setembro de 2014, Burgo Group (C-327/13,
EU:C:2014:2158, n.° 31) sobre o Regulamento «Insolvéncia». Este regulamento define o termo «estabelecimento» no seu artigo 2.°, alinea h).
Embora o dmbito de aplicacdo desta definigdo se limite expressamente a esse regulamento, v. n.° 31, supra, pelo que a definicio ndo pode
ser diretamente aplicada aqui, pode ndo obstante fornecer elementos que devem ser considerados quando se analisa 0 mesmo termo noutros
contextos, podendo assim ter um efeito indireto.
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53. O elemento da presenca real e operacional estd evidentemente cumprido neste caso, uma vez que a
Nike Deutschland é uma empresa local que realiza servicos de pré-venda e pds-venda para clientes da
Nike na Alemanha. A Nike Deutschland é uma GmbH juridicamente independente, pelo que o
elemento da existéncia de uma direcao local esta respeitado.

b) Presenca que se manifesta de forma durdvel face ao exterior, como prolongamento de uma
casa-mde

54. Porém, o que as demandadas contestam no caso em apreco é que haja efetivamente uma conexao
suficiente entre a Nike Deutschland e a primeira demandada. Segundo a jurisprudéncia do Tribunal de
Justica, essa conexdo é estabelecida por uma presenca que se «manifesta de forma duréavel face ao
exterior, como prolongamento de uma casa-mae»*. Isto sugere um certo grau de dependéncia e
sujeicdo por parte do estabelecimento.

55. Neste contexto, as demandadas fazem duas objegoes.

1) Independéncia juridica do estabelecimento

56. Em primeiro lugar, as demandadas sugerem que, por razdes formais, a Nike Deutschland nao pode
ser um estabelecimento de outra empresa, na medida em que é uma empresa juridicamente
independente, devendo, no ambito do processo civil, ser adotada uma abordagem formal.

57. Contudo, como referido supra, existe jurisprudéncia assente® segundo a qual uma entidade
juridicamente independente pode ser qualificada de estabelecimento. No processo SAR Schotte®, o
estabelecimento em causa foi igualmente associado como uma GmbH alema.

58. O 6rgao jurisdicional de reenvio remete, neste contexto, para as conclusdes do advogado-geral P.
Mengozzi no processo Mahamdia®, nas quais este declara ser facto assente que os conceitos de
«agéncia», de «filial», ou de «estabelecimento», se reportam a entidades sem personalidade juridica. No
entanto, tratou-se de uma afirmacao obiter dictum, na medida em que o processo Mahamdia tinha por
objeto uma embaixada sem personalidade juridica independente. O mesmo se aplica relativamente ao
Parecer 1/03 do Tribunal® citado pelo advogado-geral P. Mengozzi. O parecer do Tribunal também
ndo abordava a questdo da autonomia juridica, acrescentando antes o atributo «sem personalidade
juridica» colorandi causa, no contexto das regras relativas «as sucursais, as agéncias ou aos outros
estabelecimentos» em geral. A questdo de saber se uma entidade com personalidade juridica poderia
ou ndo ser qualificada de estabelecimento de outra empresa também néo estava em causa.

59. Por outro lado, procurando defini¢des noutros contextos, podemos encontrar disposicoes onde se
afirma claramente que «a forma juridica de tal estabelecimento, quer se trate de uma simples sucursal
ou de uma filial com personalidade juridica, ndo é determinante» *.

44 — Acérdios de 22 de novembro de 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, n.° 11); de 9 de dezembro de 1978, SAR Schotte (218/86,
EU:C:1987:536 n.° 10); de 18 de marco de 1982, Blanckaert & Willems (139/80, EU:C:1981:70, n.° 12); de 19 de julho de 2012, Mahamdia
(C-154/11, EU:C:2012:491, n.° 48).

45 — Acérdao de 9 de dezembro de 1978, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536, n.° 15), e, no contexto da Diretiva 95/46/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa a protecdo das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais e a livre circulagdo desses dados (JO 1995, L 281, p. 31), v. os acérddos de 13 de maio de 2014, Google Spain (C-131/12,
EU:C:2014:317, n.” 48, 49), que interpreta o artigo 4.°, n.° 1, alinea a) dessa diretiva, e de 4 de setembro de 2014, Burgo Group (C-327/13,
EU:C:2014:2158, n.° 32) que interpreta o artigo 2.°, alinea h), do Regulamento «Insolvéncia».

46 — Acérdao de 9 de dezembro de 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536, n.° 15).

47 — Conclusdes no processo Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:309, n.° 43), que remetem para o parecer 1/03 de 7 de fevereiro de 2006
(EU:C:2006:81, n.° 150.

48 — Parecer 1/03 de 7 de fevereiro de 2006 (EU:C:2006:81, n.° 150).

49 — V. considerando 19 da Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa a protecao das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagdo desses dados.
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60. Por conseguinte, no presente contexto, ndo hd razdo para introduzir um desvio face a
jurisprudéncia de longa data citada supra.

61. Além disso, a abordagem formal, geralmente adotada no ambito do processo civil, para o qual
remetem as demandadas, ndo obsta a perspetiva econdémica adotada no caso vertente sobre o facto de
uma demandada ter ou ndo um estabelecimento num Estado. O estabelecimento ndo é parte no
processo, representando simplesmente uma conexao entre a demandada e um determinado territério.
O argumento de que o préprio estabelecimento ndo ficaria vinculado pelo acérddo contra a sua
casa-mae € irrelevante para a questdo de saber se o lugar em que estd estabelecida uma determinada
filial pode constituir uma conexdo entre a demandada e um determinado Estado e os respetivos
tribunais®. Ao invés, o que é decisivo é saber se a filial pode ser considerada uma base da sociedade
demandada a partir da qual esta pode defender os seus interesses.

2) Controlo da demandada sobre o estabelecimento

62. Em segundo lugar, a Nike Deutschland ndo tem os mesmos diretores que a primeira demandada®.
As demandadas alegam, por conseguinte, que qualquer controlo que a Nike possa ter sobre a Nike
Deutschland serd ténue e ndo imediatamente percetivel por terceiros. Este argumento suscita a
questdo de saber qual deve ser o ambito da sujei¢do «a dire¢do e ao controlo da empresa-mae»** e de
que forma isso pode ser determinado, questio que deve ser analisada tendo em conta a elevada
importancia da previsibilidade® em questdes de competéncia.

63. Voltando, no entanto, a jurisprudéncia constante, torna-se evidente que ndo sdo a direcio e o
controlo efetivo que estdo em causa, mas sim a perce¢io de terceiros® no Estado em que o
estabelecimento estd situado. Devem ter a percecdo de que a entidade pertence a casa-mée, «de tal
modo que estes, sabendo que se estabelecera um eventual vinculo juridico com a administracdo
principal cuja sede é no estrangeiro, ficam dispensados de se dirigir diretamente a esta e podem
celebrar neg6cios com o centro de operagdes que constitui o seu prolongamento» . A avaliacdo tem
igualmente de ter lugar «em funcdo da forma como essas duas empresas se comportam na vida social
e se apresentam face a terceiros nas suas relagdes comerciais» . Embora uma presenga meramente
simbdlica ndo seja suficiente, o elemento decisivo é que «contribu[a] para a identificacio e a

representacdo» da empresa-mie da «qual emana» .

64. No caso em apreco, a Nike Deutschland é apresentada como o contacto aleméo a ser utilizado para
os produtos NIKE* e constitui, através da prestacio de servicos de pré-venda e pds-venda, uma parte
relevante da organizacido de vendas solidamente integrada na estrutura operacional do grupo. Ainda
que ndo atue como vendedor, tem uma funcdo essencial na direcdo das vendas e é parte integrante da
organizacdo de vendas e comercializacdo da Nike na Alemanha. Um elemento essencial desta

50 — O Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional Superior, Diisseldorf, Alemanha), no seu acérdao de 31 de janeiro de 2012 - 1-20 U 175,
n.° 47, refere que a sociedade-mae tem uma ligacdo com o Estado onde a sua filial juridicamente independente tem a sua sede, pelo menos
na medida em que, através da sua filial, é confrontada com a ordem juridica desse Estado. Nesse acérddo, o Oberlandesgericht (Tribunal
Regional Superior) interpreta o termo «estabelecimento» constante do artigo 82.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.” 6/2002 do Conselho, de
12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitérios, que tem uma redacgdo idéntica e uma razdo de ser andloga a do
artigo 97.°, n.° 1, do RMC, no sentido de que inclui as sociedades juridicamente independentes.

51 — Era este, no entanto, o caso no processo SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536 n.° 13) em que ambos tinham o mesmo nome e uma dire¢éo
idéntica.

52 — Exigida no acérdao de 6 de outubro de 1976, De Bloos (14/76, EU:C:1976:134, n.° 20).

53 — V. considerando 11 do Regulamento Bruxelas I.

54 — Acé6rdao de 22 de novembro de 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, n.° 12).

55 — Acoérdao de 22 de novembro de 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, n.° 12).

56 — Acérdio de 9 de dezembro de 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536, n.° 16).

57 — Acoérdao no processo Mahamdia (C-154/11, EU:C:2012:491, n.° 50), que faz essa afirmacgdo sobre uma embaixada em relagdo ao Estado que
representa.

58 — V. as indicagdes no sitio web do grupo Nike www.nike.com e também nos termos gerais do contrato em alemao, que podem ser consultados
neste sitio web.

12 ECLILLEU:C:2017:13


http:www.nike.com

CONCLUSOES DE E. TANCHEV — PROCESSO C-617/15
HUMMEL HOLDING

integracdo € o uso proeminente do nome «Nike», bem como o facto de o nome da filial alema nao
conter quaisquer restricoes a determinadas fungdes ou atividades, mas simplesmente adicionar o
nome do pais ao nome geral da empresa. A identidade dos nomes foi também um fator relevante no
processo SAR Schotte ™.

65. A apreciagio desses fatores deve ser feita na perspetiva da situacdo nacional no Estado do foro. E
por esta razdo que é o 6rgao jurisdicional nacional que estd mais bem colocado para determinar se a
filial se apresenta como uma extensao solidamente ligada a demandada ou ndo. Esta apreciacao deve
basear-se em critérios objetivos passiveis de ser verificados. Os fatores materiais tomados em
consideracdo para apreciar a caracterizacio como estabelecimento devem ser determindveis por
terceiros®. Devem ter sido objeto de publicidade ou, pelo menos, ser suficientemente transparentes,
de forma que os terceiros tenham podido tomar conhecimento desse facto®; os dados internos sobre
a diregdo e o controlo efetivo no &mbito do grupo ndo sdo relevantes para este efeito .

66. As demandadas alegam que, uma vez que a simples presuncdo de que uma entidade é um
estabelecimento pode constituir a base da competéncia, a demandante deve ter certamente atuado de
acordo com essa presuncdo (elemento subjetivo). As demandadas afirmam que se trata de um
principio geral de direito, que apenas se aplica quando a parte que o invoca merece protegdo ®.

67. No entanto, este argumento ndo é convincente. O artigo 97.°, n.° 1, do RMC, ao estabelecer uma
conexdo com o estabelecimento do demandado, ndo visa proteger os interesses do demandante, mas
sim os do demandado®. Importa também sublinhar mais uma vez que sio necessarios critérios
objetivos para produzir a impressio de direcdo e controlo do demandado sobre a entidade que é
potencialmente um estabelecimento. Em todo o caso, continua a ser necessario o primeiro critério
relativo a um verdadeiro centro de operagoes. Logo, a luz da abordagem aqui adotada, o
estabelecimento nunca € inteiramente ficticio.

68. Neste contexto, a certeza juridica e a previsibilidade® sdo asseguradas, tanto na perspetiva da
demandante como da demandada. No caso em apreco, sendo a Nike Inc., a primeira demandada, lider
do grupo Nike, estd em condigdes de fazer declaracdes claras e de corrigir impressdes erradas. E
portanto a Nike Inc. que cabe esclarecer as relagdes juridicas e comerciais entre a prépria e o alegado
estabelecimento, emitindo mensagens publicas explicitas, reestruturando a sua organizacido de
comercializagdo, ou restringindo a utilizacdo do nome da sua marca pela filial alema, caso pretenda
evitar a sujeicdo a competéncia alargada alema por forca do artigo 97.°, n.° 1, do RMC.

59 — Acérdao de 9 de dezembro de 1987, SAR Schotte (218/86, EU:C:1987:536, n.° 16).

60 — V. acérdao de 20 de outubro de 2011, Interedil (C-396/09, EU:C:2011:671 n.° 49), sobre o estabelecimento do centro dos interesses
principais na ace¢do do Regulamento «Insolvéncia».

61 — V. acérdao de 20 de outubro de 2011, Interedil (C-396/09, EU:C:2011:671, n.° 49).

62 — O Governo italiano refere-se a interpretagio assente de «estabelecimento» no contexto da tributagdo internacional. A legislacdo tributdria
também ndo se preocupa com formalismos, mas considera que a filial s6 é independente se operar como organizacio auténoma e por sua
prépria conta e risco empresarial. No entanto, trata-se de elementos que, embora possam ser determinados pela autoridade tributaria,
normalmente nédo sédo do conhecimento publico.

63 — Relativamente a este argumento, as demandadas invocam Leible, St./Miiller, M., ‘Der Begriff der Niederlassung im Sinne von Art. 82 Abs. 1
Alt. 2 GGV und Art. 97 Ab. 1 Alt. 2 GMV', Wettbewerb in Recht und Praxis, 2013, 1, 9.

64 — V. mais em pormenor os n.” 80 a 84, infra. Seria mais vantajoso para o demandante presumir que nao existia qualquer estabelecimento do
demandado na acegdo do artigo 97.°, n.° 1, do RMC, porque nesse caso, em conformidade com o artigo 97.°, n. 2, do RMC, o domicilio da
demandante seria decisivo para a competéncia internacional (v. n.° 83).

65 — O considerando 11 do Regulamento Bruxelas I exige que as regras de competéncia apresentem um elevado grau de certeza juridica.
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c) Sobre a necessidade de um elemento adicional
69. Embora o artigo 97.°, n.° 1, do RMC ndo exija expressamente que o litigio seja relativo a
«exploracio [desse] estabelecimento»®, segundo a demandada® , é no entanto necessédrio existir
algum envolvimento do estabelecimento no comportamento ilicito pelo qual é processada®.

1) Sobre os foros alternativos

70. O considerando 12 do Regulamento Bruxelas I poderia confortar o argumento segundo o qual,
além da mera presenca de um estabelecimento, é necessario um elemento adicional. O considerando
12 refere que «[O] foro do domicilio do requerido deve ser completado pelos foros alternativos
permitidos em razdo do vinculo estreito entre a jurisdi¢cdo e o litigio ou com vista a facilitar uma boa
administracdo da justica».

71. A fim de determinar se o artigo 97.° do RMC prevé «foros alternativos» deste tipo, cabe atentar na
ratio da norma, na sua natureza e na funcdo do termo «estabelecimento» no ambito mais alargado da
norma.

72. O artigo 97.°, n.” 1 a 4, do RMC, enumera critérios para a determinacdo do Estado-Membro a
cyjos tribunais serd concedida a faculdade de, através de uma decisdo, conferir uma protecdo efetiva
das marcas comunitdrias em toda a Unido Europeia®.

73. A fim de dotar pelo menos um Estado-Membro de tribunais competentes em qualquer situacgdo, o
legislador concebeu no artigo 97.°, n.* 1 a 3, do RMC” «etapas sequenciais de conexado» em matéria de
competéncia internacional que estabelecem uma ordem hierarquica composta por varios elementos de
conexdo. Um desses elementos é o «estabelecimento» da demandada.

74. As etapas sequenciais de conexdo em matéria de competéncia internacional sdo no total cinco,
sendo a primeira o domicilio da demandada na UE e a segunda o estabelecimento da demandada na
UE™. A terceira é o domicilio da demandante na UE e a quarta o estabelecimento da demandante na
UE” Por ultimo, a sede do Instituto de Harmoniza¢do do Mercado Interno pode determinar o tribunal
competente”,

75. O «estabelecimento» é pertinente na segunda etapa da sequéncia. S6 é aplicavel se o demandado
ndo tiver domicilio na UE, visto que essa é a primeira etapa. Assim, o domicilio mantém a sua posicao
como o principal elemento de conexdo em matéria de competéncia, enquanto o estabelecimento
assume uma posicdo secundaria.

66 — A este respeito, v. n.° 50, supra.

67 — Da mesma forma, o Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional Superior, Diisseldorf, Alemanha), no seu acérdao de 31 de janeiro de
2012 — I-20 U 175 — que interpreta o termo «estabelecimento» constante do artigo 82.%, n.° 1 do Regulamento sobre a Concecido de
Patentes Comunitarias — que inclui um texto idéntico e um raciocinio andlogo ao do artigo 97.°, n.° 1, do RMC, parece considerar
necessario um certo envolvimento do estabelecimento, o que é geralmente cumprido pelas atividades de venda da filial.

68 — Ha que salientar, no entanto, que a questdo em apreco ndo é uma questdo de direito substantivo, ndo estando em causa, por exemplo,
responsabilizar a filial pelo comportamento ilicito da empresa-méae ou, pelo contrdrio, imputar o comportamento ilicito de um
estabelecimento a empresa-mae. O que estd aqui em causa é uma questdo processual.

69 — Ao abrigo do artigo 98.°, n.° 1, alinea a), do RMC.

70 — As bases de competéncia codificadas no artigo 97.°, n.° 4, do RMC, lidas em conjugagdo com os artigos 23.° e 24.° do Regulamento
Bruxelas I, sdo, por natureza, exclusivas, pelo que podem ser consideradas uma etapa adicional, ainda mais dominante, nessa sequéncia, que
condiciona todas as outras. No caso em apreco, esta etapa pode, porém, ser ignorada, na medida em que a demandada se opde a
competéncia reivindicada pela demandante.

71 — Ambas no artigo 97.°, n.° 1, do RMC.

72 — Ambas no artigo 97.°, n.* 2, do RMC.

73 — Artigo 97.°, n.° 3, do RMC.

14 ECLILLEU:C:2017:13


http:97.o,n.os

CONCLUSOES DE E. TANCHEV — PROCESSO C-617/15
HUMMEL HOLDING

76. No regime geral do Regulamento Bruxelas I, no qual o domicilio das demandadas na UE é também
o primeiro elemento de conexdo’™, a determinacdio da competéncia internacional relativa as
demandadas de um Estado terceiro é deixada ao direito nacional do Estado-Membro do foro”. Esta
possibilidade seria indesejavel no ambito da competéncia alargada pan-europeia do RMC. A protecao
de uma marca uniforme em toda a Unido conferida numa decisao por via de uma competéncia
alargada exige uma base de competéncia uniforme. Esse é o motivo por que, no ambito do RMC, as
regras gerais de competéncia atribuidas por Bruxelas I foram declaradas nio apliciveis no mesmo” e
substituidas pelas etapas sequenciais de conexao especifica constantes do artigo 97.°, n.* 1 a 3, do
RMC.

77. Quanto sua a natureza, pode inferir-se do acima exposto que o artigo 97.°, n.* 1 a 3, do RMC
constitui uma regra geral especifica de competéncia e ndo uma regra de competéncia especial. Nao
cria um «foro alternativo» de competéncia”, mas define a competéncia geral para efeitos do RMC,
substituindo assim as regras gerais que de outra forma seriam aplicaveis. O «Estabelecimento» na
acecdo do artigo 97.° n.” 1, do RMC, nao constitui fundamento de competéncia para além do
«domicilio do requerido»”. Ao invés, aplica-se «em vez do domicilio do requerido», quando este
ultimo ndo estiver disponivel. Por conseguinte, deve ser considerado um substituto e ndo uma
«alternativa».

78. Consequentemente, ndo ha necessidade de um elemento adicional.

2) Interpretagdo lata a luz do principio «actor sequitur forum rei»

79. Além disso, ndo hd razdo para adotar o ponto de vista das demandadas de que o artigo 97.°, n.° 1,
do RMC, deve ser interpretado de forma restritiva. Na verdade, isso s6 seria necessirio para
competéncias especiais, uma vez que sdo excegdes concebidas fora da regra geral”.

80. O termo «estabelecimento» na acecdo do artigo 97.°, n.° 1, do RMC, deve ser interpretado com
maior latitude. Ndo constitui uma excecdo a regra geral, antes a aplica. Esta regra geral é definida no
considerando 11 do Regulamento Bruxelas I, segundo o qual «em geral a competéncia tem por base o
domicilio do requerido e [...] tal competéncia deve estar sempre disponivel, exceto em alguns casos
bem determinados».

81. O artigo 97.°, n.° 1, do RMC, que estabelece como elemento de conexdo principal o domicilio do
demandado, e como elemento secunddrio o seu estabelecimento, poe precisamente em pratica esse
principio, que é (para os processos civeis gerais) codificado no artigo 2.° do Regulamento Bruxelas I e
que segue a maxima «actor sequitur forum rei»*.

74 — Artigo 2.°, n.° 1, do Regulamento Bruxelas I.

75 — Artigo 4.°, n.° 1, do Regulamento Bruxelas I. No que toca a criticas & aplicacio das regras nacionais, v., por exemplo, Alex Mills, «Private
International Law and EU External Relations: Think local act global, or think global act local?» ICLQ vol. 65, 2016, pp. 541-571.
Essencialmente, as criticas decorrem do facto de os acérddos proferidos com base nestas regras nacionais em matéria de competéncia
internacional, embora possam ser exorbitantes, beneficiarem, no entanto, de um reconhecimento e execucdo atenuados ao abrigo do regime
do Regulamento de Bruxelas.

76 — V. artigo 94.°, n.° 2, alinea a), do RMC e referéncia no mesmo aos artigos 2.° e 4.° do Regulamento Bruxelas I.

77 — Contudo, também existem competéncias especiais no ambito do RMC, v., por exemplo, o artigo 97.°, n.° 5, do RMC.

78 — Considerando 12 do Regulamento Bruxelas 1.

79 — V., por exemplo, acérdido de 22 de novembro de 1978, Somafer (33/78, EU:C:1978:205, n.* 8), citado no n.° 36, supra, relativo a excegdo ao
principio geral da competéncia do artigo 2.° do Regulamento Bruxelas I, que constitui a regra geral.

80 — V., por exemplo, acérddo de 13 de julho de 2000, Group Josi (C-412/98, EU:C:2000:399, n.° 35); acérddo de 19 de fevereiro de 2002, Besix
(C-256/00, EU:C:2002:99, n.° 52); conclusoes do advogado-geral Y. Bot no processo A/B e o. (C-112/13, EU:C:2014:207, n.° 37.

ECLILEU:C:2017:13 15


http:97.o,n.os
http:97.o,n.os

CONCLUSOES DE E. TANCHEV — PROCESSO C-617/15
HUMMEL HOLDING

82. Este principio geral de competéncia visa proteger os interesses processuais do demandado, que se
considera ndo s6 que estd mais préximo fisicamente do local do seu domicilio, como também mais
familiarizado com a lingua e as leis processuais e substantivas desse pais. Embora nio seja um principio
universal, esta maxima de longa data, inspirada nas abordagens continentais europeias, é essencial e
natural nas regras de competéncia europeias®'.

83. O principio favorece claramente os interesses jurisdicionais do demandado em detrimento dos do
demandante. No seu acérdio Dumez France SA/Hessische Landesbank®, o Tribunal de Justica,
interpretando a Convencdo de Bruxelas como o instrumento antecessor do Regulamento Bruxelas 1%,
chega inclusive a referir que a «convencdo ¢ hostil a admissdo da competéncia de érgéos jurisdicionais
do domicilio do requerente» *.

84. As etapas sequenciais de conexdo que o legislador estabelece no artigo 97.°, n.* 1 a 3, do RMC, sao
perfeitamente consonantes com esta abordagem geral no processo civil europeu, uma vez que nao
existe qualquer nivel de conexdo em termos de competéncia com o domicilio ou o estabelecimento do
demandante antes de assegurar que o demandado ndo tem qualquer ligacdo relevante com um dos
Estados-Membros — uma ligacdo que, na falta de um domicilio, pode ser o seu estabelecimento.

85. A dupla funcdo deste elemento de conexdo secunddrio com o estabelecimento do demandante
consiste em proporcionar pelo menos alguma protecido a este ultimo por via de uma conexdo com um
local em que é presumivel que o demandado assegure uma presenca minima, ainda que ndo se
equipare a uma presenca total, que apenas um domicilio® pode conferir. Assim, o «estabelecimento»
como elemento de conexdo neste contexto serve (1) como ultimo recurso para pér em pratica o
principio de estabelecer uma conexao entre a competéncia e o local do demandado e, simultaneamente
(2) como um limiar que impede que se transite com demasiada facilidade para o local do demandante.

86. Quando se pede ao Tribunal de Justica que interprete o artigo 97.°, n.° 1, do RMC, e, mais
precisamente, o conceito de «estabelecimento», a definicdo dada pelo Tribunal influenciard, por
conseguinte, a decisio de contemplar, ou ndo, a terceira e menos utilizada etapa da sequéncia, um
momento em que a competéncia internacional transitard de um Estado-Membro com uma conexao
com o demandado para outro com uma conexdo com o demandante. Trata-se de uma mudanca que,
se possivel, deve ser evitada. Entre estas duas etapas encontra-se a principal divergéncia conceptual
descrita supra. Por conseguinte, é necessdria uma interpretagdo lata do termo «estabelecimento» para
aplicar o principio central do «actor sequitur forum rei».

3) Estabelecimentos em mais do que um Estado-Membro

87. A interpretacdo lata aqui sugerida pode conduzir a uma situagdo em que se considera que o
demandado tem mais de um estabelecimento na UE. No caso em apreco, é provavel que nido sé a
Nike Deutschland mas também a Nike Retail possam ser qualificadas de estabelecimento.

81 — V. Andrew Bell, Forum Shopping and venue in transnational litigation, Oxford 2003, n.” 3.60 e segs., segundo o qual o principio do «actor
sequitur forum rei» consagrado na Convengdo de Bruxelas e no Regulamento n.” 44/2001 tem como principal filosofia a pertinéncia prima
facie de processar o demandado no local do seu domicilio. O principio tem as suas raizes no patriménio juridico comum das partes
origindrias — Europa Continental — da Convencao de Bruxelas (n.° 3.66). Andrew Bell considera o principio «actor sequitur forum rei» a «
Grundnorm» da Convengado de Bruxelas.

82 — Acoérdao de 11 de janeiro de 1990, Dumez France e Tracoba (C-220/88,EU:C:1990:8, n.° 79).

83 — Quanto a relevancia da jurisprudéncia sobre a Convengéo para o regulamento, v. considerando 19 do Regulamento Bruxelas I.
84 — V. também acérdio de 19 de janeiro de 1993, Shearson Lehmann Hutton (C-89/91, EU:C:1993:15, n.° 17).
85 — Sendo «domicilio» definido no artigo 60.° do Regulamento Bruxelas I como sede social, administragdo central ou estabelecimento principal.
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88. Esta possibilidade suscita a questdo de saber se todos os estabelecimentos se encontram em pé de
igualdade ou se apenas um deles pode servir de elemento de conexdo para efeitos do artigo 97.°, n.° 1,
do RMC. Como as demandadas indicaram na audiéncia no Tribunal, a Nike Retail é o principal
estabelecimento da organizacdo Nike na Europa. Assim, se a competéncia internacional s6 pudesse ser
atribuida ao lugar do estabelecimento principal, o Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional
Superior, Dusseldorfia, Alemanha) ndo poderia tomar a decisdo com efeito pan-europeu solicitada. S6
um tribunal neerlandés teria essa competéncia.

89. No entanto, em vez de prever um elemento de conexdo com o «estabelecimento principal»®, o
artigo 97.°, n.° 1, do RMC, apenas refere os «tribunais do Estado-Membro em cujo territério o réu
[...] tenha um estabelecimento»®. Além disso, o «estabelecimento principal» ja se enquadra na
defini¢do de «domicilio» de uma sociedade®. Nao faria sentido prever no artigo 97.°, n.° 1, do RMC,
duas categorias, sendo o «domicilio» a principal e o «estabelecimento» a secunddria, se
«estabelecimento» constituisse apenas o estabelecimento principal *.

90. Assim, qualquer estabelecimento de um Estado-Membro pode servir de elemento de conexdo para
estabelecer a competéncia internacional para efeitos do artigo 97.°, n.” 1, do RMC. Esta situacdo tem
um paralelo com a primeira alternativa do artigo 97.°, n.” 1, do RMC, na medida em que, no contexto
do domicilio das sociedades, uma sociedade pode ter mais de um domicilio®. Nesses casos de
competéncia alternativa, de acordo com os principios gerais do processo civil, a escolha entre varios
tribunais competentes deve ser deixada ao demandante.

91. No entanto, tendo em conta o objetivo de limitar o nimero de tribunais competentes em processos
relativos a marcas da Unido Europeia®, particularmente importante no contexto da competéncia
internacional alargada®, a perspetiva de uma pluralidade de Estados-Membros qualificados poderé ser
utilizada como um argumento contra a interpretagdo lata do conceito de «estabelecimento» para na
acecdo do artigo 97.°, n.” 1, do RMC.

92. O facto de a competéncia alargada sobre a Nike Inc. poder ser exercida por tribunais dos Paises
Baixos e da Alemanha cria um risco de selecdo abusiva do foro (forum shopping), embora limitado. No
entanto, serdo evitadas decisdes contraditérias™ através dos mecanismos no Regulamento Bruxelas I,
nomeadamente das disposi¢des do regulamento sobre litispendéncia™, que sido igualmente aplicdveis
nos termos do RMC. Em dltima andlise, esta situacdo deve ser aceite em nome do valor superior da
protecdo processual do demandado que ¢é assegurada por se atribuir um sentido lato a
«estabelecimento» nos termos do artigo 97.°, n.” 1, do RMC.

86 — Uma vez que o legislador do RMC estava familiarizado com o Regulamento Bruxelas I, que, no seu artigo 60.°, n.° 1, alinea c), utiliza o
conceito de «estabelecimento principal», deve ter estado ciente da possibilidade de especificar qual o estabelecimento decisivo, caso
pretendesse escolher um entre vdarios estabelecimentos. Além disso, até o legislador do préprio RMC emprega o termo «sede» no
artigo 92.°, n.° 2, do RMC.

87 — O sublinhado é meu.

88 — De acordo com o artigo 60.° do Regulamento Bruxelas I.

89 — V. Leible, St./Miiller, M., ‘Der Begriff der Niederlassung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 Alt. 2 GGV und Art. 97 Ab. 1 Alt. 2 GMV/,
Wettbewerb in Recht und Praxis, 2013, 1, 4.

90 — V. a defini¢do ampla de domicilio de uma sociedade no artigo 60.” do Regulamento Bruxelas I (v. nota 85). V. também o n.° 75 do Relatério
Schlosser (JO 1979, C 59 p. 71, p. 97).

91 — V. considerando 15 do RMC («um ndmero tio limitado quanto possivel»).
92 — Esta é uma das razdes subjacentes a estrita hierarquia que a conexéo estabelecida no artigo 97.°, n.” 1 a 4, do RMC, prevé.
93 — Quanto a este objetivo, v. considerando 16 do RMC.

94 — V. seccdo 9 do Regulamento Bruxelas I, que compreende os artigos 27.° a 29.° No contexto de uma pluralidade de «sedes», o n.” 75 do
Relatdrio Schlosser refere igualmente as disposicoes em matéria de litispendéncia e agoes conexas destinadas a ultrapassar os problemas que
podem resultar de tal situagéo.

ECLILEU:C:2017:13 17


http:97.o,n.os

CONCLUSOES DE E. TANCHEV — PROCESSO C-617/15
HUMMEL HOLDING

93. A protecdo juridica concedida a demandada reconhecendo uma conexdo entre a competéncia e o
seu estabelecimento, nio é, claramente, tdo forte como a protecdo que decorre da conexdo com o seu
domicilio, onde dispoe de toda a panéplia dos seus recursos. No entanto, quando o demandado néo
tem domicilio na UE, a protecio minima essencial num litigio com base na competéncia alargada é
assegurada através dos seus estabelecimentos nos Estados-Membros.

IV. Conclusio

94. Proponho, por conseguinte, ao Tribunal de Justica que responda do seguinte modo ao pedido de
decisdo prejudicial:

Em circunstidncias como as do processo principal, uma subfilial juridicamente independente, sediada
num Estado-Membro da Unido, de uma empresa que ndo tem ela prépria sede na Unido deve ser
considerada um «estabelecimento» da empresa na acec¢do do artigo 97.°, n.° 1, do Regulamento (CE)
n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitaria (JO 2009, L 78,
p- 1), se essa subfilial juridicamente independente for um centro de operagdes que, no
Estado-Membro onde estd situado, se manifesta de forma durdvel face ao exterior, como
prolongamento da casa-mae num pais terceiro.
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