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demandante e recorrida,

a 20.2 Sec¢do Civel do Oberlandesgericht Disseldorf (Tribunal Regional Superior
de Dusseldorf) [omissis], ap6s a audicdo das partes em 31 de agosto de 2020,

decidiu:

Suspender a instancia.

O Oberlandesgericht Dusseldorf (Tribunal Regignal,Superior'de Diisseldorf)
submete ao Tribunal de Justica da Unido Europeiajas seguintes 'questoes
relativas a interpretacdo do artigo 82,2, n.25, do Regulamento (CE)
n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 200%, relativo aos desenhos
ou modelos comunitarios («Regulamento relativo ads desenhos ou modelos
comunitarios»; a seguir «Regulaménto n.°6/2002»)

para decisdo prejudicial:

1.

Em caso de contrafacde,de desenhosvarmodelos comunitarios, pode o
orgdo jurisdicional macional do,lugar onde foi cometida a infracdo,
chamado a prenunciarsse por ser internacionalmente competente nos
termos do “artige,82.%, n¢.5,/ do Regulamento n.° 6/2002, aplicar o
direito nacional ‘dosEstado-Membro em cujo territorio esta situado o
referidonorgao jurisdicional (lex fori) as pretensGes decorrentes da
infragdo que Sejam relativas ao territorio desse Estado-Membro?

Em ¢caso, deresposta negativa a primeira questdo: pode o «lugar da
contrafagaosinicial» na acecdo do Acdrddo do Tribunal de Justica nos
processos C-24/16 e C-25/16 (Nintendo/BigBen) para efeitos de
determinacdo do direito aplicAvel as pretensbes decorrentes da
infracd@o, nos termos do artigo 8.°, n.°2, do Regulamento (CE)
R>864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho
de 2007, relativo a lei aplicAvel as obrigaches extracontratuais
(«Roma I1») (a seguir «Regulamento Roma II»), situar-se também no
Estado-Membro em que residem consumidores destinatarios de
publicidade na Internet e no qual sdo colocados no mercado objetos
que violam desenhos ou modelos comunitarios na ace¢cdo do
artigo 19.° do Regulamento n.° 6/2002, quando s6 sdo impugnadas a
oferta e a colocacdo no mercado nesse Estado-Membro, e isso mesmo
que a publicidade na Internet subjacente a oferta e a colocacdo no
mercado tenha tido origem noutro Estado-Membro?



ACACIA

Fundamentos
A)

A demandante ¢ fabricante de automoveis. E, nomeadamente, a titular registada
do desenho ou modelo comunitario n.° 001598277-0002 (a seguir «desenho ou
modelo controvertido»), declarado e registado em 5 de agosto de 2009 e publicado
em 14 de janeiro de 2010.

A demandada, uma empresa italiana, fabrica jantes para veiculos autemdveis em
Italia e comercializa-as em toda a Unido Europeia. Na Alemanha, comercializa
jantes sob a denominacao «WSP Italy», nomeadamente, 0 modelo «Neptune GT».

A demandante considera que a comercializacdo das jantes ha Alemanhawpela
demandada constitui uma infracdo ao seu desenho.ou moedelo, controvertido,
enguanto a demandada invoca a clausula de reparacao-prevista ne,artigo, 210.° do
Regulamento n.° 6/2002.

O Landgericht (Tribunal Regional) condenou a demandada— com efeitos
limitados territorialmente & RepuUblica Federal “dasAlemanha — na cessacéo,
informagcé&o, entrega de documentos e entrega de artigos para.efeitos de destruicéo,
bem como no pagamento de uma indemnizagdo. Fundamentou a sua competéncia
internacional no artigo 82.°, n.° 5, de,Regulamento n.*6/2002 e considerou que a
demandada violou o desenha” 6u, modelo controvertido e aplicou as pretensdes
decorrentes da infragdo (pedido de indemnizacdo, informacdo, prestacdo de
contas, entrega de documentes esentrega de'artigos para efeitos de destruicdo) o
direito alemao nos termes do artigo 8.°, n.° 2, Regulamento Roma 1.

A demandada “interpOs “wreeurso “desta condenacdo. Continua a invocar
especialmentepa disposicdo do artigo 110.° do Regulamento n.° 6/2002. Alem
disso, considera, gque\ondireito, italiano é aplicivel as pretensdes decorrentes da
infracde,, formuladasw pela, demandante nos termos do artigo 8.°, n.°2, do
Regulamentoskoma Ik

Quanto as\guestdes prejudiciais

Avresolugdo do litigio depende da resposta as questdes prejudiciais. E decisivo
paraso litigio saber se as pretensbes decorrentes da infracdo invocadas pela
demandante devem ser avaliadas segundo o direito alemdo ou segundo o direito
italiano. A Seccéo considera que o 6rgdo jurisdicional chamado a pronunciar-se €
internacionalmente competente por for¢a do artigo 82.°, n.°5, do Regulamento
n.° 6/2002, que a demandada violou o desenho ou modelo controvertido e que néo
pode invocar a disposi¢do do artigo 110.° do Regulamento n.° 6/2002, uma vez
que ndo estdo preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Tribunal de Justica da
Unido Europeia no Acordao de 20 de dezembro de 2017 (C-397/16 e C-435/16).
Segundo o direito alemao, os pedidos de indemnizagéo, informacéo, prestacdo de
contas, entrega de documentos e entrega de artigos para efeitos de destruicdo



PEDIDO DE DECISAO PREJUDICIAL DE 31. 8. 2020 — PROCESSO C-421/20

feitos valer também tém fundamento. Em contrapartida, a demandada apresentou
um parecer juridico italiano segundo o qual ndo assistem a demandante, nos
termos do direito italiano, os direitos de prestacdo de contas e de entrega de
documentos (que ndo estdo abrangidos pela Diretiva 2004/48/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de
propriedade intelectual e, portanto, ndo estdo harmonizados). Por conseguinte, a
sentenca proferida em primeira instancia tera, eventualmente, de ser alterada se o
direito italiano for aplicavel as pretensdes decorrentes da infracéo.

A demandante considera que o artigo 8.°, n.° 2, do Regulamento (Roma Il s6 €
aplicavel se os atos de contrafagdo forem controvertides “\em “wvarios
Estados-Membros. Sé nesse caso se colocaria — como no Acorddo «Nintendo/Big
Ben» (Tribunal de Justica, C-24/16 e C-25/16) — a questdo dessaber, gual, ondireito
aplicavel. A recorrente considera que esta opinido é confirmadaspelo“Acordao do
Tribunal de Justica de 5 de setembro de 2019 (C-172/18, «AMS\Neve»). Se 0
infrator ndo for acusado de contrafacdo em varios«Estados-Membros, ‘'mas apenas
num Estado— aqui: na Alemanha— ndo faz_sentide assocCiar,a competéncia
estabelecida com base no artigo 82.°, n.° 53 'do Regulamento n.*6/2002 a um
direito material que ndo seja o da lex fori do érgde,jurisdicional“do lugar onde foi
cometida a infracdo. Neste caso, em quérapenasia ofertapa‘colocacdo no mercado
e a importacdo das jantes pela demandada na Alemanha€ contestada, é aplicavel a
lei do Estado em que a contrafacdo.fol ‘eometida e nde a do local onde ocorreu a
contrafacdo inicial que deu origem asconduta,censurada — aqui: a producdo das
jantes e a oferta em diferentes Estados-Membrost Por conseguinte, ha que aplicar
as pretensdes decorrentes@aiinfracéo oydireitoalemao.

No entanto, existemsdividas\guanto asguestdo de saber se o Acorddo do Tribunal
de Justica de 5 de setembre de 2019y(C-172/18, AMS Neve) deve ser considerado
uma limitacdo ousumsdesvie, aondisposto no seu Acdrddo de 27 de setembro
de 2017 (C=24/26 e\C-25/16, «Nintendo/Big Ben») e se, no caso de uma agédo
baseada Aum desenho ‘eusmodelo comunitario e relativa apenas a contrafacfes na
Alemanha, hos termostdo ‘artigo 8.°, n.° 2, do Regulamento Roma Il), se deve
atender apenastao direito alemdo. Isto seria contrario ao espirito do Regulamento
Roma [Iyque, parasefeitos da unificacdo do direito internacional privado, aplica o
mesmo direito,material em matéria extracontratual, independentemente do foro,
em todasa Unido. A posicao juridica da demandante teria como consequéncia a
aplicacde, no ambito de uma agdo com efeitos em toda Unido, de um direito
material /diferente do aplicAvel no caso de uma acdo limitada a um dnico
Estado-Membro, ainda que as acGes digam respeito, respetivamente, a0 mesmo
ato e a0 mesmo prejuizo. Por conseguinte, o regime previsto no artigo 8.°, n.° 2,
do Regulamento Roma Il milita sobretudo a favor da aplicagdo do direito italiano
as pretensdes decorrentes da infragdo, nos termos do artigo 89.°, n.° 1, alinea d), e
do artigo 88.°, n.° 2, do Regulamento n.° 6/2002, em conjugacdo com o artigo 8.°,
n.° 2, do Regulamento Roma 11, pelo facto de a demandada, com sede em Italia,
fornecer a partir dai os produtos contestados para a Alemanha.

[Omissis]



