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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Seccio)

5 de outubro de 2017*#

«Reenvio prejudicial — Cooperagdo judicidria em matéria civil e comercial — Regulamento (CE)
n.° 44/2001 — Competéncia judicidria — Artigo 2.°, n.” 1 — Competéncia dos 6rgdos jurisdicionais do
domicilio do demandando — Artigo 22.°, n.” 4 — Competéncia exclusiva em matéria de inscricdo ou
de validade dos titulos de propriedade intelectual — Litigio com vista a determinar se uma pessoa foi
acertadamente inscrita enquanto titular de uma marca»
No processo C-341/16,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pelo Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusselddrfia, Alemanha), por
decisdo de 14 de junho de 2016, que deu entrada no Tribunal de Justica em 16 de junho de 2016, no
processo
Hanssen Beleggingen BV
contra
Tanja Prast-Knipping,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Segunda Secgao),

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

advogado-geral: H. Saugmandsgaard Qe,

secretario: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observagoes apresentadas:

— em representacdo de T. Prast-Knipping, por P. Sohn, Rechtsanwalt,

— em representacdo da Comissdo Europeia, por M. Wilderspin e M. Heller, na qualidade de agentes,
ouvidas as conclusodes do advogado-geral na audiéncia de 13 de julho de 2017,

profere o presente

* Lingua do processo: alemdo.
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Acérdao

O pedido de decisao prejudicial tem por objeto a interpretagdo do artigo 22.°, n.° 4, 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 dmbito de um litigio que opde a Hanssen Beleggingen BV (a seguir
«Hanssen»), sociedade com sede nos Paises Baixos, a Tanja Prast-Knipping, domiciliada na Alemanha,
a proposito da inscricdo desta ultima enquanto titular de uma marca Benelux.

Quadro juridico

Direito da Unido

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

Dado que a agdo judicial em causa no processo principal foi proposta antes de 10 de janeiro de 2015, o
presente pedido de decisdo prejudicial deve ser examinado a luz do Regulamento n.’ 44/2001.

O artigo 2.°, n.° 1, deste regulamento dispunha:
«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.»

O artigo 22.° do mesmo regulamento, que figurava na seccdo 6 do capitulo II deste, com a epigrafe
«Competéncias exclusivas», enunciava:

«Tém competéncia exclusiva, qualquer que seja o domicilio:
4) Em matéria de inscricio ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos, e outros direitos
analogos sujeitos a depdsito ou a registo, os tribunais do Estado-Membro em cujo territério o

depodsito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um
instrumento comunitério ou de uma convencéo internacional.

[...]»

Esta disposicdo correspondia ao artigo 16.°, ponto 4, da Convencao de Bruxelas.
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CBPI

A Convengdo Benelux em matéria de Propriedade Intelectual (marcas e desenhos ou modelos), de
25 de fevereiro de 2005, assinada em Haia pelo Reino da Bélgica, pelo Grao-Ducado do Luxemburgo e
pelo Reino dos Paises Baixos (a seguir «CBPI»), entrou em vigor em 1 de setembro de 2006.

O artigo 1.2 da CBPI determina:

«1. E instituida uma Organizacdo Benelux da Propriedade Intelectual (marcas e desenhos ou modelos)

[...];

2. Os 6rgaos da Organizagao sdo:

[...]

c. o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual (marcas e desenhos ou modelos) [...]»
O artigo 1.5, n.* 1 e 2, da CBPI precisa:

«1. A Organizacgdo tem sede em Haia.

2. O Instituto esta estabelecido em Haia.»

Nos termos do artigo 4.6, n.° 1, da CBPIL:

«[A competéncia judicidria territorial] é determinada, em matéria de marcas ou de desenhos ou
modelos, pelo domicilio do demandando ou pelo lugar onde a obrigacdo controvertida se tenha
constituido, tenha sido ou deva ser executada. O lugar do depdsito ou do registo de uma marca ou de
um desenho ou modelo ndo pode, em caso nenhum, servir, por si s6, de base para determinar a
competéncia.»

Direito alemdo

O § 812 do Biirgerliches Gesetzbuch (Cédigo Civil) figura sob o titulo 26 deste, com a epigrafe «
Ungerechtfertigte Bereicherung» (Enriquecimento sem causa), e prevé, no seu n.’ 1, que «aquele que,
sem fundamento juridico, obtiver, em detrimento de um terceiro, alguma coisa gracas a uma
prestacdo desse terceiro, é obrigado a proceder a restituicao».

Litigio no processo principal e questiao prejudicial
Em 7 de setembro de 1979, uma sociedade de direito alemdo detida por Helmut Knipping e ativa na
producdo de elementos de construgio, designadamente janelas, pediu ao Instituto Benelux da

Propriedade Intelectual (marcas e desenhos ou modelos) (a seguir «IBPI») o registo, enquanto marca
Benelux, do sinal nominativo e figurativo seguinte:

l:<> m'nI:PInGI

O IBPI registou esta marca, a preto e branco, sob o ndmero 361604 (a seguir «marca
namero 361604»).
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A Hanssen é uma sociedade de direito neerlandés ativa na comercializacio de portas e janelas. E titular
da marca nominativa e figurativa Benelux com o nimero 0684759. Esta marca consiste no mesmo sinal
nominativo e figurativo que aquele que é objeto da marca numero 361604, mas registada nas cores
azul e amarelo.

Em 9 de outubro de 1995, H. Knipping faleceu.

Em 14 de novembro de 2003, T. Prast-Knipping pediu ao IBPI, mediante apresentacio de um
certificado comprovativo de que era a tnica herdeira de H. Knipping, a sua inscricdo enquanto titular
da marca nimero 361604.

O IBPI procedeu a essa inscrigao.

A referida inscricdo foi contestada pela Hanssen. Esta alega que a marca nimero 361604 tinha, antes
do falecimento de H. Knipping, sido objeto de vdrias transferéncias e ja ndo fazia parte do patriménio
deste no momento do seu falecimento. Por essa razdo, a inscricao de T. Prast-Knipping enquanto
titular desta marca carecia de causa.

Nao tendo sido possivel resolver amigavelmente o diferendo, em 8 de junho de 2012, a Hanssen
intentou uma agdo contra T. Prast-Knipping no Landgericht Diisseldorf (Tribunal Regional de
Dusseldérfia, Alemanha), tribunal do local do domicilio desta. A Hanssen invocava o enriquecimento
sem causa previsto no artigo 812.° do Cddigo Civil e pedia que fosse ordenado a T. Prast-Knipping
que declarasse no IBPI que a referida marca ndo lhe confere direitos e que renuncia a inscricao do
seu nome enquanto titular.

Por decisdo de 24 de junho de 2015, o Landgericht Disseldorf (Tribunal Regional de Dusselddrfia)
rejeitou este pedido por entender que a marca numero 361604 fazia parte do patriménio de H.
Knipping a data do falecimento deste e tinha sido regularmente transferida para T. Prast-Knipping
através de sucessdo.

A Hanssen interpos recurso dessa decisaio no Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional
Superior de Dusselddrfia, Alemanha).

Este tribunal tem duavidas acerca da competéncia dos 6rgaos jurisdicionais alemaes para conhecer do
litigio. Considera que essa competéncia pode, é certo, decorrer do artigo 2.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 44/2001, mas que é igualmente possivel que os érgaos jurisdicionais do Estado-Membro de registo
da marca em causa no processo principal — concretamente, os Paises Baixos em razdo da sede do IBPI
em Haia — tenham competéncia exclusiva por forca do artigo 22.°, ponto 4, deste regulamento.

Dado que a competéncia judicidria deve ser examinada oficiosamente, o Oberlandesgericht Diisseldorf
(Tribunal Regional Superior de Dusselddrfia) pretende que esta questdo seja esclarecida.

Seria necessdrio, em especial, precisar se uma agdo como a intentada pela Hanssen diz respeito a um
litigio «em matéria de inscricdo ou de validade de [...] marcas» na acegdo do artigo 22.°, ponto 4, do
referido regulamento. O acérddao de 15 de novembro de 1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326),
contém, em seu entender, indicios favordveis a uma resposta negativa a esta questdo, mas, tendo em
conta a evolucdo do direito das marcas verificada posteriormente a esse acorddo, ndo é certo que este
ainda se deva ter em conta.

No que respeita a referida evolucdo do direito das marcas, o Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal
Regional Superior de Dusseldérfia) faz referéncia, designadamente, ao artigo 18.° do Regulamento (CE)
n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da U[nido] E[uropeia] (JO 2009,
L 78, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (a seguir «Regulamento n.® 207/2009»).
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O referido 6rgao jurisdicional menciona igualmente a circunstancia de que, em matéria de
competéncia judicidria, a marca Benelux é caracterizada por certas especificidades.

Nestas circunstancias, o Oberlandesgericht Diisseldorf (Tribunal Regional Superior de Dusseldérfia)
decidiu suspender a instidncia e submeter ao Tribunal de Justica a questao prejudicial seguinte:

«O conceito de litigio “em matéria de inscricio ou de validade de [...], marcas [...]”, previsto no
artigo 22.°, [ponto] 4, do Regulamento [n.” 44/2001] abrange igualmente uma agdo contra o titular
formal de uma marca do Benelux, registada como tal no registo de marcas do Benelux, destinada a
obter a declaracdo desse titular perante o [IBPI] de que ndo dispde de direitos sobre a marca em
questdo e de que renuncia ao seu registo como titular da marca?»

Quanto a questao prejudicial

Com a sua questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o artigo 22.°, ponto 4,
do Regulamento n.° 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que se aplica aos litigios que se
destinem a determinar se uma pessoa foi acertadamente inscrita enquanto titular de uma marca.

Para responder a esta questdo, recorde-se antes de mais que o Tribunal de Justica ja decidiu que o
artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento n.° 44/2001 reflete a mesma sistemdtica que o artigo 16.°,
ponto 4, da Convencdo de Bruxelas e, além do mais, estd redigido em termos praticamente idénticos,
pelo que importa assegurar a continuidade na interpretacio destas disposicoes (acérddo de
12 de julho de 2012, Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, n.° 43).

Observe-se, seguidamente, que o conceito de litigio «em matéria de inscri¢cao ou de validade de [titulos
de propriedade intelectual]», mencionado nas referidas disposi¢des, constitui um «conceito auténomo»
que deve ser aplicado de modo uniforme em todos os Estados-Membros (acérdaos de 15 de novembro
de 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, n.® 19, e de 13 de julho de 2006, GAT, C-4/03,
EU:C:2006:457, n.° 14).

O Tribunal de Justica precisou, por fim, que importa que as disposicdoes que impdem uma competéncia
judicidria exclusiva, como o artigo 16.° da Convencdo de Bruxelas e o artigo 22.° do Regulamento
n.° 44/2001, ndo sejam interpretadas em sentido mais amplo do que o requerido pelo seu objetivo,
uma vez que tém por efeito privar as partes da escolha do foro que, de outro modo, seria o seu e
podem, em certos casos, conduzir a uma situagdo na qual as partes sdo demandadas perante um
6rgdo jurisdicional que nao é o do domicilio de nenhuma delas (acérddos de 10 de janeiro de 1990,
Reichert e Kockler, C-115/88, EU:C:1990:3, n.® 9, e de 12 de maio de 2011, BVG, C-144/10,
EU:C:2011:300, n.° 30).

O objetivo do artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento n.® 44/2001 consiste em reservar os litigios em que
esteja em causa a inscricio ou a validade de um titulo de propriedade intelectual aos o6rgaos
jurisdicionais que apresentem proximidade material e juridica com o registo, uma vez que estes
6rgdos jurisdicionais estdo em melhor posicdo para conhecer dos casos em que é posta em causa a
validade do titulo ou até mesmo a existéncia do depésito ou do registo deste (v., neste sentido, no que
diz respeito ao artigo 16.°, ponto 4, da Convencao de Bruxelas, acérdao de 13 de julho de 2006, GAT,
C-4/03, EU:C:2006:457, n.** 21 e 22).

Nestas circunstancias, o Tribunal de Justica decidiu, em processos relativos a competéncia judicidria no
dominio das patentes, que o litigio, quando ndo tenha por objeto a validade da patente nem a

existéncia do depdsito ou do registo desta, ndo é abrangido pelo conceito de litigio «em matéria de
inscricdo ou de validade de patentes» e escapa, por conseguinte, a competéncia exclusiva dos drgaos
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jurisdicionais do Estado-Membro em cujo territério o titulo foi registado (acérdaos de 15 de novembro
de 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, n.”* 22 a 25, e de 13 de julho de 2006, GAT, C-4/03,
EU:C:2006:457, n.”* 15 e 16).

Por conseguinte, ndo é abrangido por essa competéncia judicidria exclusiva um litigio que tem
unicamente por objeto a questdo de saber quem é o titular do direito a patente (acérddao de
15 de novembro de 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, n.’ 26).

Como o advogado-geral salientou nos n.* 26 a 29 das suas conclusdes, esta interpretacio ¢é
transponivel para um processo relativo a uma marca, como a do processo principal, que nao diz
respeito a validade nem ao registo da marca, mas que tem unicamente por objeto a questdo de saber
se uma pessoa cujo nome foi inscrito enquanto titular tem efetivamente essa qualidade.

Com efeito, um litigio em que ndo seja posto em causa o registo da marca enquanto tal ou a validade
desta é alheio quer aos termos de litigio «em matéria de inscricdo ou de validade de [...] marcas» que
figuram no artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento n.® 44/2001 quer ao objetivo desta disposicdo. A este
respeito, observe-se que a questio de saber a que patrimoénio pessoal pertence um titulo de
propriedade intelectual ndo apresenta, em regra geral, um vinculo de proximidade material ou juridica
com o lugar do registo desse titulo.

Parece ser este concretamente o caso. Com efeito, como resulta da decisdo de reenvio, o litigio tem por
objeto a propriedade da marca nimero 361604 na sequéncia do falecimento de H. Knipping, o que
exige que se determine se esta marca fazia parte do patriménio deste no momento do seu
falecimento.

Resulta das consideragbes precedentes que um litigio, como o que estd em causa no processo principal,
que tem por objeto unicamente a questdo de saber quem deve ser considerado o titular da marca em
causa ndo é abrangido pelo artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento n.° 44/2001.

Esta interpretacio ndo ¢ invalidada pela circunstancia de a legislagio da Unido conter certas
disposicoes que permitem ao titular de um titulo de propriedade intelectual reclamar a transferéncia
em seu proveito do registo inicialmente efetuado em nome de outra pessoa.

A este respeito, o 6rgao jurisdicional de reenvio faz, em especial, referéncia a legislacdo sobre a marca
da Unido Europeia e sublinha que o artigo 18.° do Regulamento n.” 207/2009 atribui designadamente
aos tribunais das marcas da Unido Europeia a competéncia para se pronunciarem sobre um pedido do
titular de uma marca para que seja transferido em seu proveito o registo da marca feito por um agente
ou um representante. No entanto, dado que esta disposicio diz especificamente respeito as relagoes
existentes entre um agente ou um representante e o titular de uma marca da Unido Europeia, ndo se
afigura que o litigio no processo principal, que diz respeito a uma marca Benelux, tenha por objeto tais
relacoes.

Ainda no que diz respeito a circunstancia, igualmente mencionada na decisdo de reenvio, de que, em
matéria de competéncia judicidria, a marca Benelux é caracterizada por certas especificidades, refira-se
que, contrariamente ao processo que culminou no acérdao de 14 de julho de 2016, Brite Strike
Technologies (C-230/15, EU:C:2016:560), no qual o Tribunal de Justica precisou a relagdo entre a
regra de competéncia judicidria enunciada no artigo 4.6 da CBPI e a prevista no artigo 22.°, ponto 4,
do Regulamento n.° 44/2001, o processo principal ndo tem por objeto o registo ou a validade da
marca Benelux em questdo nem eventuais infracoes a esta, nem, de resto, o pedido da Hanssen,
segundo as informacdes fornecidas ao Tribunal de Justica, se baseia em qualquer disposi¢do material
da CBPI Nestas circunstancias, as especificidades da CBPI em matéria de competéncia judicidria sao
desprovidas de pertinéncia no processo principal.
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Tendo em conta o que precede, hid que responder a questdo prejudicial que o artigo 22.°, ponto 4, do
Regulamento n.° 44/2001 deve ser interpretado no sentido de que ndo se aplica aos litigios que se
destinem a determinar se uma pessoa foi acertadamente inscrita enquanto titular de uma marca.

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 observagdes ao Tribunal de Justica ndo sdo reembolsaveis.

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

O artigo 22.°, ponto 4, do Regulamento (CE) n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de
2000, relativo a competéncia judiciaria, ao reconhecimento e a execucao de decisoes em matéria

civil e comercial, deve ser interpretado no sentido de que nao se aplica aos litigios que se
destinem a determinar se uma pessoa foi acertadamente inscrita enquanto titular de uma marca

Assinaturas
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