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CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
SIEGBERT ALBER

apresentadas em 22 de Junho de 1999 *

A — Introducio

1. No presente processo, a Corte d’appello
di Torino (Italia), submeteu ao Tribunal de
Justica um certo ntmero de questdes refe-
rentes 4 interpretagdo da convencdo de
27 de Setembro de 1968 relativa 4 compe-
téncia judicidria e 4 execugdo de decisGes
em matéria civil e comercial! — dita
«Convengdo de Bruxelas» — (a seguir
«convengdo»), bem como dos artigos 30.°
e 36.° do Tratado CE (que passaram, apds
alteracdo, a artigos 28.° CE ¢ 30.° CE) e do
artigo 86.° do Tratado CE (actual arti-
go 82.° CE). O 64rgdo jurisdicional de
reenvio pergunta se um acorddo proferido
em Franca, e que, em seu entender, contra-
ria os principios da livre concorréncia e da
livre circulagdo de mercadorias, deve ser
executado na Itdlia em virtude da conven-
¢do.

2. A proposito do processo principal, o
orgdo jurisdicional de reenvio menciona
simplesmente que a sociedade francesa
Régie nationale des usines Renault (actual-

* Lingua original: alemio.

1—]JO 1972, L 299, p. 32; trata-se da versio alterada pela
convengdo de 9 de Outubro de 1978 relativa a adesio do
Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Gra-
-Bretanha ¢ da Ir]nnda do Norte (JOL 304, p. 1;
EEO01 F2p, 131, ¢ — texto alierado — p. 77), pela
convengdo de 25 de Outubro de 1982 relativa d adesio da
Repfiblica Helénica (JO L 388, p. 1; EE 01 F3 p, 234), ¢
fcla convengdo de 26 de Maio de 1989 relativa 4 adesio do
{ciln)o de Espanha ¢ da Repfiblica Portuguesa (JO L 285,
p. 1).

mente Renault SA, a seguir «recorrente»)
accionou a sociedade Maxicar e O. For-
mento (a seguir «recorridos») para fazer
com que um acérddo proferido pela cour
d’appel de Dijon em 1990 seja declarado
executdrio em conformidade com o arti-
g0 31.° da conven¢do, por aposicio da
formula executdria. Este @ltimo acorddo
condenou O. Formento no pagamento de
uma multa de 20 000 FRF por delito de
contrafac¢do ao mesmo tempo que conde-
nou solidariamente os recorridos e uma
outra empresa no pagamento de
100 000 FRE, a titulo de reparagdo do
prejuizo causado. Segundo as indicagbes
da Comissdo, designadamente, os recorri-
dos sdo condenados por terem fabricado na
Italia e importado para a Franca pegas
sobresselentes ndo originais para automé-
veis da marca Renault, sem autorizacio da
recorrente, que € titular dos direitos de
propriedade industrial correspondentes.

3. A Corte d’appello di Torino negou
provimento — em 25 de Fevereiro
de 1997, segundo a Comissdo — ao pedido
de exequatur deste acodrddo, que tinha sido
confirmado na Franga pela cour de cassa-
tion; a recorrente interpds — em 28 de
Margo de 1997, segundo os recorridos —
recurso desta decisdo para o mesmo érgdo
jurisdicional. Foi no dambito deste altimo
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processo que a Corte d’appello de Torino
submeteu ao Tribunal de Justica uma
questdo prejudicial.

4. Segundo o 6rgdo jurisdicional de reen-
vio, os recorridos contestaram o recurso
interposto da decisdo inicial, alegando que
a decisdo francesa ndo podia ser declarada
executoria na Itdlia, por ser contriria 4
ordem pablica em matéria de direito eco-
nbémico e incompativel com uma decisdo
analoga proferida entre as mesmas partes
na Italia. Segundo o drgio jurisdicional de
reenvio, os recorridos alegaram a este
propdsito que a cour d’appel de Dijon os
tinha condenado pelo facto de a estética
industrial no sector da construg¢io automé-
vel requerer uma protec¢do particular-
mente rigorosa, pois constitui um elemento
determinante do sucesso de um modelo
junto da clientela, a0 mesmo tempo que
contribui para o prestigio da empresa. O
drgdo jurisdicional francés salientou ainda
que todo e qualquer elemento da carrogaria
exprime uma parte do pensamento do
criador do conjunto desta e que a protecgdo
legal devida ao conjunto se aplica também
a cada um dos seus elementos essenciais,
sem O que esta proteccdo seria ilusbria. A
licitude desta actividade na Italia nio pode
ser invocada em beneficio dos fabricantes
independentes de pecas sobresselentes.
Segundo os recorridos, os considerandos
com base nos quais o 6rgdo jurisdicional
francés atribui pertinéncia juridica 3 esté-
tica automovel e transfere a protecgdo do
conjunto para os seus componentes nio sao
aceitiveis e infringem a ordem piblica
econdmica em Italia, na acepcio do arti-
go 27.°, ponto 1, da conveng¢do. O reco-
nhecimento do acérddo da cour d’appel de
Dijon significaria — sempre de acordo com
os recorridos — que a decisdo se tornaria
executéria no estrangeiro, o que multipli-
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caria 0 impacto da violacdo do principio da
livre circulagio de mercadorias.

5. Por outro lado, a decisdo francesa esta,
segundo os recorridos, em contradi¢do
manifesta com uma decisdo do tribunale
di Milano, proferida em Maio de 1995
entre a sociedade Maxicar e a Renault, que
tinha por objecto a licitude da reproducdo
de painéis de carrogaria por fabricantes
independentes de pecas sobresselentes. Esta
decisdo obteve forca de caso julgado e foi
proferida entre as mesmas partes, na acep-
¢do do artigo 27.°, ponto 3, da convencio.

6. Segundo o 6rgdo jurisdicional de reen-
vio, a jurisprudéncia do Tribunal tende,
aparentemente, a fixar 4 exploragio da
propriedade intelectual industrial limites
precisos em relagdo 4 livre circulagdo de
mercadorias e 4 livre concorréncia. Esta
jurisprudéncia suscita ainda certas davidas
quanto ao verdadeiro alcance destes prin-
cipios, que devem, além disso, ser conside-
rados como principios de ordem pablica na
acepcio da convencdo. Uma vez que o
orgdo jurisdicional nacional considera ter
direito de reenvio para o Tribunal de
Justica ao abrigo do protocolo de 3 de
Junho de 1971 relativo a interpretagdo pelo
Tribunal de Justica da convengio (a seguir
«protocolo»), formulou as questdes preju-
diciais seguintes:

«1) Os artigos 30.° a 36.° do Tratado CEE
devem ou ndo ser interpretados no
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sentido de que impedem que o titular
de um direito de propriedade industrial
ou intelectual num Estado-Membro
possa invocar o correspondente direito
absoluto para proibir a terceiros o
fabrico e a venda, assim como a
exportacdo para um outro Estado-
-Membro, de pecas destacadas que
integram no seu conjunto a carrogaria

bindo a terceiros, operadores econémi-
cos num outro Estado-Membro, o
fabrico, a venda, o transito, a importa-
¢do ou a exportacdo nesse Estado-
-Membro das referidas partes destaca-
das que integram no seu conjunto a
carrogaria de um automével ja langado
no comércio e, desta forma, aprovando
tal comportamento?»

de um automédvel ja existente no mer-
cado, isto &, de pecas destacadas desti-
nadas 4 venda como pegas de substi-
tui¢do do mesmo autombdvel?

B — As disposicdes pertinentes da conven-
¢ido e do protocolo

O artigo 86.° do Tratado CEE & ou ndo
aplicavel para proibir o abuso da
posi¢do dominante que cada empresa
do ramo automdvel detém no mercado
das substitui¢des de automéveis de seu
fabrico, que consiste em prosseguir,
mediante o exercicio dos direitos de
propriedade industrial e intelectual e
da correspondente repressdo judicial, o
objectivo da eliminagdo total da con-
corréncia das empresas independentes
de comércio de pecas de substituigio?

7. Nos termos do artigo 26.°, primeiro
paragrafo, da convencgfo, as decisdes pro-
feridas num Estado contratante sdo reco-
nhecidas nos outros Estados contratantes,
sem que seja necessario recorrer a qualquer
processo.

8. O artigo 27.° fixa excepgdes a este
reconhecimento. Assim, uma decisdo nfo
¢ reconhecida:

Em consequéncia, deve considerar-se
que estd em conflito com a ordem
pablica, na acepgio do artigo 27.° da
Convengdo de Bruxelas, uma decisdo
proferida por um tribunal de um
Estado-Membro que reconhega um
direito de propriedade industrial ou
intelectual sobre as referidas partes
destacadas que integram no seu con-
junto a carrogaria de um automével e
confira protecgdo ao titular desse pre-
tenso direito de exclusividade, proi- ...

«1) se o reconhecimento for contririo a
ordem piblica do Estado requerido;
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3) se a decisdo for inconcilidvel com outra
decisdo proferida quanto ds mesmas
partes no Estado requerido;

s ?

9. A execugio & regulada pelo artigo 31.°,
que prevé que as decisdes proferidas num
Estado contratante e que nesse Estado
tenham forga executiva podem ser execu-
tadas noutro Estado contratante, depois de
nele terem sido declaradas executérias, a
requerimento de qualquer parte interes-
sada. Nos termos do artigo 32.°, este
requerimento deve ser apresentado, na
Italia, 4 Corte d’appello.

10. Se a execucdo for autorizada, o devedor
pode, nos termos do artigo 36.°, interpor
recurso da decisdo. Segundo o artigo 37.°,
o 6rgéo jurisdicional competente para esse
efeito na Itilia &€ a Corte d’appello. Se o
pedido for indeferido, o requerente pode,
nos termos do artigo 40.°, interpor recurso
para o qual o 6rgdo jurisdicional compe-
tente na Italia & a Corte d’appello.

11. Nos termos do artigo 1.° do protocolo,
o Tribunal de Justica das Comunidades
Europeias é competente para decidir «sobre
a interpretacio da convengdo... bem como
do presente protocolo.» No entanto, ape-
nas alguns orgdos jurisdicionais podem
submeter questdes prejudiciais ao Tribunal
de Justica. O artigo 2.°, ponto 1, do pro-
tocolo enumera, num primeiro tempo,
certos Orgdos jurisdicionais que tém o
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direito de submissdio em relagdo a cada um
dos Estados contratantes. Para a Itilia,
trata-se da Corte suprema di cassazione.
Nos termos do artigo 3.°, pontos 2 e 3,
questdes prejudiciais de interpretagdo
podem igualmente ser submetidas por:

«2) os Orgdos jurisdicionais dos Estados
contratantes quando decidam o
recurso;

3) nos casos previstos no artigo 37.° da
convengdo, os Orgdos jurisdicionais
mencionados no referido artigo».

Observemos, desde ja, que o artigo 40.° —
recurso do indeferimento de um pedido de
exequatur — ndo € expressamente mencio-
nado no artigo 2.° do protocolo.

C — O acérdio de 5 de Outubro de 1988,
CICRA e Maxicar?

12. Neste processo, foram submetidas ao
Tribunal de Justica questdes relativas 4
mesma problemética que as duas primeiras
questBes submetidas no presente caso; estas
questdes estavam, de resto, formuladas de
modo anilogo. As recorrentes neste pro-

2 — 53/87, Colect., p. 6039,
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cesso eram a CICRA, uma associa¢io
profissional de diversas empresas italianas
que fabricam e comercializam pegas sobres-
selentes de carrogaria para veiculos auto-
mbveis e a sociedade Maxicar, membro
desta associagdo. Por conseguinte, as partes
N0 Processo eram as mesmas que no
presente caso. Como este acorddo e a sua
redac¢do sdo de grande importincia para
responder ds duas primeiras questdes, &
conveniente, a titulo preliminar, examina-
-lo detalhadamente.

13. O Tribunal de Justica declarou, em
primeiro lugar, que, «no presente estado do
direito comunitario e na falta de uma
unificagdo no dmbito da Comunidade ou
de uma aproximagio das legislaces, a
fixacdio das condigdes e modalidades dessa
protecgio compete 4 lei interna. Compete
ao legislador nacional determinar os pro-
dutos que podem beneficiar da proteccio,
mesmo quando facam parte de um con-
junto ji protegido enquanto tal» 3,

14, O Tribunal de Justica acrescenta:

«Seguidamente, importa observar que a
faculdade, para o titular do modelo orna-
mental depositado, de se opor a fabricagdo

3 — Acérdio CICRA e Maxicar, ja referido na nota 2, n.° 10.
Ha que sublinhar que o dircito comunitirio em matéria de
protecgio de modelos de pegas sobressalentes ndo foi
alterado com a adopéﬁo da Directiva 98/71/CE do Parla-
mento Europeu ¢ do Consclho, de 13 de Qutubro de 1998,
relativa & protecgdo legal de desenhos ¢ modelos (JO 289,
p. 28), pois o artigo 14.° desta directiva exclui expressa-
mente este dominio da harmonizagio.

por terceiros, para venda no mercado
interno ou para exportacdo, de produtos
que incorporem o modelo ou de impedir a
importagdo de produtos semelhantes que
tenham sido fabricados sem o seu consen-
timento nos outros Estados-Membros cons-
titui a substincia do seu direito exclusivo.
Impedir a aplicacdo da legislagdo nacional,
em semelhantes condi¢des, traduzir-se-ia,
pois, em pdr em causa a propria existéncia
desse direito.

Ha4 ainda que recordar que, por forca do
artigo 36.°, as restri¢des 4 importacfio ou a
exportagio que se justifiquem por razdes de
protecgdo da propriedade industrial e
comercial sdo admissiveis na medida em
que ndo constituam nem uma forma de
discriminagéo arbitraria nem uma restricdo
dissimulada ao comércio entre os Estados-
-Membros. A este propésito, basta ter
presente, face aos documentos que constam
dos autos... essa legislagdo ndo visa favo-
recer os produtos nacionais face aos pro-
dutos provenientes de outros Estados-
-Membros» 4,

15. Quanto ao artigo 86.° do Tratado, o
simples facto de obter o beneficio do direito
exclusivo concedido pela lei, direito cuja
substincia consiste em poder impedir a
fabricagdo e a venda dos produtos protegi-
dos por terceiros ndo autorizados, ndo
pode ser visto como uma forma abusiva
de eliminagdo da concorréncia 5,

4 — Acordio CICRA ¢ Maxicar, j referido na nota 2, n.® {1 ¢
segs.
5 — Acorddo Cicra ¢ Maxicar, ja referido na nota 2, n.° 15,
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16. Quanto 4 diferenga de precos entre as
pecas vendidas pelo construtor e as vendi-
das pelos fabricantes independentes, o
Tribunal observa que, «segundo a jurispru-
déncia... o preco mais elevado das primei-
ras face 4s segundas nio constitui necessa-
riamente um abuso, dado que o titular de
um modelo ‘ornamental depositado pode
legitimamente aspirar a uma remuneragdo
das despesas que efectuou para desenvolver
o modelo protegido» ¢,

17. Foi por isso que o Tribunal de Justica
respondeu ds questdes prejudiciais da
forma seguinte:

«1) As normas relativas a livre circulagio
de mercadorias nfo se opdem 4 aplica-
¢do de uma regulamentacio nacional
nos termos da qual um fabricante de
veiculos automoveis, titular de um
modelo ornamental depositado relativo
a pecas sobresselentes destinadas aos
veiculos por ele fabricados, pode proi-
bir a fabricacio por terceiros, para
venda no mercado interno ou para
exportacdo, de pecas protegidas ou
impedir a importagio de outros Esta-
dos-Membros das pegas protegidas que
ai tenham sido fabricadas sem o seu
consentimento.

2) O simples facto de obter o deposito de
modelos ornamentais relativos a ele-

6 — Acdrddo CICRA e Maxicar, ja referido na nota 2, n.° 17,
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mentos da carrogaria de veiculos auto-
mbveis ndo constitui um abuso de .
posicio dominante, na acep¢do do
artigo 86.° do Tratado; o exercicio do
direito exclusivo que cotresponde a
esses modelos pode ser proibido pelo
artigo 86.° do Tratado, caso dé origem,
por parte de uma empresa em posicio
dominante, a determinados comporta-
mentos abusivos, tais como a recusa
injustificada de venda de pegas sobres-
selentes a oficinas de repara¢do inde-
pendentes, a fixacdo do preco das pecas
sobresselentes a um nivel iniquo ou a
decisdo de deixar de produzir pecas
sobresselentes para determinado
modelo quando ainda circulam muitos
veiculos desse mesmo modelo, desde
que esses comportamentos possam
afectar o comércio entre os Estados-
-Membros.»

D — Quanto a terceira questdo

18. No presente caso, trata-se, antes de
mais — e o 0Orgdo jurisdicional de reenvio
confirma-o —, de determinar se a nogdo de
ordem piblica referida no artigo 27.°
ponto 1, da convengdo engloba o direito
comunitario. Uma resposta negativa tor-
nara supérflua a analise das duas primeiras
questdes relatiyas 4 interpretagdo do direito
comunitario. E por isso que parece opor-
tuno abordar a terceira questdo em pri-
meiro lugar, como o fizeram, de resto, pelo
menos na audiéncia pablica, a maior parte
das partes que intervieram no processo.
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Admissibilidade

19. No 4mbito da terceira questio do
reenvio, & conveniente, em primeiro lugar,
clarificar se o érgio jurisdicional nacional
podia reenviar ao Tribunal de Justica
questdes relativas 4 interpretagdo da con-
vencdo.

Argumentos das partes

20. Segundo a recorrente, assim n#o
sucede. A recorrente remete para o arti-
go 2.° do protacolo. Como o 6rgdo jurisdi-
cional de reenvio decidiu em primeira
instincia e foi chamado a decidir ao abrigo
do artigo 40.° da convengdio e nio ao
abrigo do artigo 37.°, o direito de reenviar
para o Tribunal de Justica deve ser excluido
nos termos do artigo 2.° do protocolo. Para
confirmagdo, a recorrente remete para a
jurisprudéncia do Tribunal de Justica?, No
processo Von Gallera, o Tribunal de Justica
declarou inadmissivel uma questdo preju-
dicial do 6rgdo jurisdicional a quem tinha
sido pedido um exequatur. Esta regra é de
interplet'igﬁo estrita e nenhuma extensiio
de competéncia pode ser encarada por
analogia com o artigo 37.%, que define, a

este respeito, uma situacfio excepcional.

21. Os recorridos, o Governo francés e a
Comissio consideram, pelo contrario, que
a questéio prejudicial é admissivel. Segundo
os recorridos, o 6rgdo jurisdicional de

7 — Despacho de 28 de Margo de 1984, Von Gallera (56//84,
Recucil, p. 1769).

reenvio profere decisdo no presente caso em
recurso nos termos do artigo 2.°, pontos 2
e 3, do protocolo. A decisdo que & chamado
a tomar sobre o recurso sé pode ser
objecto, nos termos do artigo 41.°, de um
recurso de cassagdo. O relatério Jenard ®
confirma que o orgdo jurisdicional de
reenvio deve ser considerado como um
6rgio jurisdicional decidindo em recurso.
O despacho invocado pela recorrente nio &
pertinente, pois tinha por objecto uma
questdo prejudicial submetida por um
orgdo jurisdicional chamado a decidir em
primeira instincia,

22. O Governo francés considera, de resto,
que o drgdo jurisdicional de reenvio decide
no dmbito do artigo 40.°, como érgio
jurisdicional de recurso, o que confirma a
jurisprudéncia do Tribunal de Justica ?,

23. A Comissdo observa, em primeiro
lugar, que, nas diversas versdes linguisticas
da convengdo, o processo do artigo 40.° &
qualificado como processo de recurso. O
relatdrio Jenard confirma-o, de resto, sem
ambiguidade, pelo que a Comissdo conclui
que o Orgdo jurisdicional de reenvio estd
efectivamente habilitado a submeter ques-
toes prejudiciais ao Tribunal de Justica ao
abrigo do artigo 2.% n.° 2, do protocolo.
Salienta, além disso, a semelhanca dos
processos referidos no artigo 37.° e no
artigo 40.° da convengdo, nomeadamente
no que concerne, por exemplo, ao respeito
das regras de processo contraditério. Néo

8 — Relatério rchuvo d convengdo relativa A competéucia
judicidria ¢ 4 exccucio de dccnsocs em matéria civil ¢
comercial (JO 1979, C 59, p. 1

9 — Acérdio dc 12 de Julho de 1984 Firma P. (178/83, Recucil,
p. 3033, n.° 11).
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se pode, por conseguinte, excluir que o
artigo 2.°, ponto 3, do protocolo retome
implicitamente o caso referido no arti-
g0 40.° da convencgdo. Apesar das possibi-
lidades restritas de reenvio prejudicial no
ambito da convengio, tal extensdo é admis-
sivel no interesse do equilibrio das cons-
trugdes processuais da convencdo e da
igualdade de tratamento das partes no
processo referido no artigo 40.° em relacdo
ds partes no processo referido no arti-
go 37.°

A nossa posi¢do

24. Se considerarmos a redac¢io da con-
vengio e a do protocolo, verificamos que os
processos referidos nos artigos 37.° € 40.°
estdo organizados, e mesmo denominados,
de modos diversos nas diferentes versdes
linguisticas. Assim, na versdo alemid, o
artigo 37.° e o artigo 40.° empregam o
termo «Rechtsbehelf» e o artigo 2.°,
ponto 2, do protocolo exige que a jurisdi-
¢do decida «als Rechtsmittelinstanz».

25. O texto francés qualifica os processos
referidos nos artigos 37.° e 40.° da con-
vengdo como «recours» € exige, no arti-
go 2.°, ponto 2, do protocolo, que os
Orgios jurisdicionais «statuent en appel»,

26, Em contrapartida, o texto inglés fala
nos artigos 37.° e 40.° de «appeal» e exige
no artigo 2.° ponto 2, do protocolo que os
Orgaos jurisdicionais decidam «in an appel-
late capacity».
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27. A redacgio ndo permite, pois, concluir
de modo seguro que o érgdo ]uusdlmonal
de reenvio decide como instincia de
recurso no dmbito do artigo 40.° da con-
vengdo. Face 4 estrutura do artigo 2.° do
protocolo, poder-se-ia dizer que isso ndo
tem importincia. O facto de o ponto 2
mencionar os 6rgdos jurisdicionais deci-
dindo em recurso quando o ponto 3 se
refere expressamente ao artigo 37.° poderia
justificar a conclusio de que os orgdos
jurisdicionais visados no artigo 37.° ndo
sdo justamente Orgdos jurisdicionais de
recurso. Ora, uma vez que — como a
Comissdo observa correctamente — o pro-
cesso do artigo 37.° e o do artigo 40.° sdo
muito semelhantes — nos dois casos, trata-
-se de contestar uma decisdo tomada pelo
6rgdo jurisdicional a quem € pedido o
exequatur — e que eles estdo organizados
do mesmo modo nas diversas versdes
linguisticas que examinimos, podemos
concluir que o érgdo jurisdicional visado
no processo do artigo 40.° também nio
pode ser considerado como orgdo jurisdi-
cional de recurso.

28. A jurisprudéncia do Tribunal de Justica
vai, no entanto, num sentido diferente. No
processo Firma P.19) a que se refere igual-
mente o Governo francés, um 6rgio juris-
dicional para o qual tinha sido interposto
recurso ao abrigo do artigo 40.° da con-
vencio tinha submetido uma questdo rela-
tiva 4 interpretagio deste artigo. Fsta
questdo ndo foi declarada inadmissivel.
Muito pelo contrario, o Tribunal de Justica
interpretou o artigo 40.° e, portanto, res-
pondeu 4 questdo. Nesta interpretagdo,
observou: «ndo deixa de ser verdade que
a convengdo exige formalmente que o

10 — J4 referido na nota 9.
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processo seja contraditério ao nivel do
recurso, sem distinguir consoante o alcance
da decisio tomada na primeira instdn-
cia» 11, Daqui podemos deduzir que o
orgdo jurisdicional de reenvio decide em
segunda instdncia. Um 6rgdo jurisdicional
que decide no dmbito do artigo 40.° da
convengio estd, por conseguinte, habilitado
a submeter ao Tribunal de Justica uma
questdo relativa 4 interpretagdo desta con-
vengdo. O despacho invocado pela recor-
rente no processo Von Gallera nio contra-
diz esta conclusdo, pois tratava-se, neste
processo, do pedido apresentado por um
6rgdo jurisdicional a quem tinha sido feito
um pedido de exequatur e que, por conse-
guinte, decidiu em primeira instancia. Esta
questdo foi julgada inadmissivel 12,

29, Resta acrescentar que, tal como a
Comissdo salientou, nada justifica uma
diferenga de tratamento entre o processo
do artigo 37.° e o do artigo 40.° da con-
vengdo. Trata-se, nos dois casos, de con-
testar a decisdo tomada pelo drgio jurisdi-
cional de conceder ou nio conceder o
exequatur. Apenas a parte em causa é
diferente. Por conseguinte, nio se v& por
que razdo é que sé poderia ser submetida
uma questdo prejudicial ao Tribunal de
Justica num destes processos. Portanto, se o
Tribunal de Justica considerar que o érgio
jurisdicional de reenvio nio & um orgdo
jurisdicional decidindo em recurso na acep-
¢do do artigo 2.° ponto 2, do protocolo, as
questdes prejudiciais continuardo, apesar
de tudo, a ser admissiveis ao abrigo do
artigo 2.° ponto 3, do protocolo, por ana-
logia com o processo do artigo 37.° da
convengio.

11 — Acdrdio Firma P, ji referido na nota 9, n.° 11,
12 — Despacho ji referido na nota 7, n.* 3 ¢ §.

Quanto ao conterido da terceira questiio

Da nogdo de ordem piiblica

Argumentos das partes

30. A recorrente afirma que esta terceira
questdo se destina a saber se um erro de
interpretagdio numa decisdo estrangeira
pode ser considerado como uma violagio
da ordem puablica internacional. No que
concerne d nogdo de «ordem pablica», a
recorrente refere-se, antes de mais, ao
relatdrio Jenard. Dai resulta que a clausula
de ordem pablica s6 se pode aplicar
raramente € em casos excepcionais e que
o exequatur s6 pode ser recusado a uma
decisdo estrangeira se o reconhecimento
dessa decisdo, quer dizer, os efeitos que ela
pode ter no Estado-Membro, forem contra-
rios 4 ordem publica.

31. Segundo a recorrente, o Tribunal de
Justica decidiu também que a nogdo de
«ordem piiblica» s6 pode aplicar-se excep-
cionalmente em relagdo com o direito
comunitario 13,

13 — Acérdio de 4 de Feverciro de 1988, Hoffmann (145/86,
Colect., p. 645).
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32. Referindo-se as conclusdes no processo
Van den Boogaard 4, a recorrente observa
que a nogio de «ordem piablica» s6 pode
aplicar-se em situacBes susceptiveis de
terem um forte impacto na sensibilidade
comunitaria dum Estado-Membro. Ora, a
tinica questdo suscitada no presente caso &
" a de saber se um erro de interpretagio &
susceptivel de atentar contra a ordem
piiblica. Isso nfo sucede.

33. Com efeito, um tal alargamento da
nocdo de «ordem piiblica» permitiria ao
juiz alterar a decisdo de mérito, sob pre-
texto de um erro de interpretagdo cometido
pelo juiz estrangeiro. Ora, & precisamente o
que a convengdo proibe em dois lugares, a
saber, nos artigos 29.° e 34.°%, e o relatdrio
Jenard, de resto, confirma-o.

34. Admitir, apesar de tudo, tal possibili-
dade significaria ignorar totalmente o
objectivo que a convencio fixa a si propria
de garantir uma execucdo rapida das deci-
sdes noutros Estados-Membros e, além
disso, criaria uma nova via de recurso.

35. Segundo uma jurisprudéncia constante
do Tribunal de Justica, a proteccio de
desenhos e modelos constitui, além do
mais, objecto das regulamenta¢des nacio-

14 — Conclusses de 12 de Dezembro de 1996, apresentadas pelo
advogado-geral Jacobs no processo que deu origem ao
acorddo de 27 de Fevereiro de 1997(}0220/95, Colect.,
p. 11147).
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nais e nio pode ser determinada pelo
orgios jurisdicionais de outro Estado-
-Membro. Se, no caso em apreco, o juiz
italiano se recusasse a reconhecer uma
decisdo francesa que castiga infraccdes
cometidas no territorio francés, violaria a
soberania francesa.

36. Segundo os recorridos, ndo se trata
aqui de examinar o processo quanto ao
mérito, mas — bem pelo contrario — de
levar o Tribunal de Justica a definir a nogéio
de «ordem puablica econdémica», que cons-
titui um dos limites fixados pela convengio
a possibilidade de exequatur de uma deci-
sdo. A nocdo deve, a este respeito, ser
considerada como referindo-se a uma
ordem piiblica internacional, que engloba
a ordem piblica comunitaria e, portanto,
os principios da livre circulagio de merca-
dorias e da liberdade de concorréncia.

37. A clausula do artigo 27.°, ponto 1, é
uma clausula de salvaguarda que permite
aos Estados partes na convengdo oporem-se
d execucdo da decisdo, quando ela afectar
principios fundamentais relativos a ordem
piblica. O facto de esta clausula s6 poder
ser aplicada excepcionalmente nio significa
que ela ndo seja aplicivel no caso em
apreco.

38. A nogdo de «ordem piiblica» ndo pode
restringir-se ds questbes morais e religiosas.
Os recorridos referem-se também, a este
respeito, as conclusdes apresentadas no
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processo Van den Boogaard!3, em que o
advogado-geral Jacobs declarou que
mesmo as questdes econémicas sdo suscep-
tiveis de afectar os interesses fundamentais
da ordem publica.

39. O reconhecimento da decisdo francesa

portanto, da regulamentagio francesa
aplicavel ds pegas sobresselentes levaria a
sacrificar a livre concorréncia 4 execucio
das decisdes em todo o territério comuni-
tario. O problema suscitado no caso em
apreco & ndo o de duas decisdes que se
opfem, mas antes o da contradicdo siste-
matica entre duas jurisprudéncias.

40. E, de resto, incontestavel que a ordem
social de um Estado-Membro & posta em
causa se uma parte puder apoiar-se em duas
decisdes contraditorias. Os recorridos refe-
rem-se, a este respeito, ao acodrddo Hoff-
mann 16,

41. Portanto, ndo considerar a decisio
francesa como violagdo do direito comuni-
tario, pelo facto da protec¢do das pecas
sobresselentes constituir problema dos
Estados-Membros, implicaria necessaria-
mente a impossibilidade de conceder o
exequatur por razbes de ordem piblica
econdmica.

15 — J4 referidas na nota 14,
16 — Acordio referido na nota 13.

42. £ por isso que os recorridos concluem
ser possivel, por razdes de ordem pfiblica,
recusar, noutro Estado-Membro parte na
convengio, o reconhecimento e a execugio
de uma decisdo incompativel com princi-
pios fundamentais da livre circulacdo de
mercadorias. Isto vale igualmente para uma
decisdo que constitui a expressdo de uma
orientagdo juridica incompativel com a
jurisprudéncia constante no Estado reque-
rido.

43. Como o artigo 27.°, ponto 1, se refere
d «ordem publica do Estado requerido», o
Governo francés suscita, em primeiro lugar,
a questdo de saber se o Tribunal de Justiga &
competente para se pronunciar sobre o teor
desta nogdo ou se o érgdo jurisdicional
nacional é o Gnico competente para esse
efeito. Acrescenta que, mesmo que a nogdo
de «ordem piiblica» ndo seja comunitaria,
o controlo da conformidade com a ordem
pubhca visado na convengdo nio se rela-
ciona com a verificacio de uma simples
contradi¢do entre o direito aplicado pelo
Estado de origem e o direito do Estado
requerido. Se assim ndo fosse, raras seriam
as decisdes susceptiveis de exequatur e os
objectivos da convengo seriam impossiveis
de atingir. O artigo 27.°, ponto 1, refere-se
d ordem pablica internacional do Estado
correspondente, Para o reconhecimento de
decisGes estrangeiras, esta nogdo apenas
produz um efeito atenuado, no sentido de
que a fnica questdo determinante é a de
saber se o reconhecimento da decisdo &
contrario 4 ordem piblica. A decisdo ndo
pode, em caso algum, ser alterada quanto
ao mérito.

44, Do mesmo modo, a finalidade da
convengdo, que & de tornar possivel a
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execu¢do de decisBes em toda a Comuni-
dade, implica que o artigo 27.°, ponto 1,
seja interpretado restritivamente. Segundo
o relatdrio Jenard, a nocdo deve ser inter-
pretada de modo anilogo 4 contida nas
convencdes mais recentes. O Governo
francés refere-se, a este respeito, 4 conven-
¢do da Haia de 1 de Fevereiro de 1971, que
prevé, nomeadamente, que o reconheci-
mento pode ser recusado quando seja
manifestamente incompativel com a ordem
pablica. A utilizacdo do advérbio «mani-
festamente» confirma que a ordem piblica
s6 muito excepcionalmente pode ser oposta
a0 exequatur.

45. Quanto ao contettdo da nogio de
«ordem piiblica», o Governo francés
observa ainda que a execugdo de decisBes
em toda a Comunidade s6 pode ser res-
tringida se valores éticos, religiosos ou
morais estiverem em causa, Assim sucede,
por exemplo, com a protecgio da integri-
dade fisica das pessoas, mas ndo pode, sem
davida, aplicar-se a nogdes de direito
econdémico comunitario.

46. Para o Governo neerlandés, a nogio de
«ordem pfiblica» ndo deve ser definida por
cada Estado individualmente, antes deve
ser erigida em conceito auténomo, inter-
pretado de modo uniforme em todos os
Estados contratantes, de modo a reforgar a
protecgdo juridica do individuo e a garantir
uma aplicacdo uniforme da convencio.
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47. No que concerne ao proprio conceito, 0
Governo neerlandés sustenta, referindo-se
ao relatério Jenard e ao acodrddo Hoff-
mann 17, que o seu dmbito se deve limitar
aos principios fundamentais. Estes tltimos
podem, de resto, incluir principios funda-
mentais da ordem juridica comunitaria.

48. Quanto a saber se o Tribunal de Justiga
se pode pronunciar sobre o teor da nogdo
de «ordem piiblica», a Comissdo considera
ndo ser possivel, num dominio como o da
convengdo, deixar apenas ds autoridades
nacionais o cuidado de interpretar o 4mbito
de aplicacio de uma noc¢o susceptivel de
ter um impacto notavel na realizagdo do
objectivo fundamental da convencdo. E
precisamente para evitar litigios de inter-
pretacdo entre os diferentes 6rgdos jurisdi-
cionais nacionais que foi adoptado o pro-
tocolo, que prevé que o Tribunal de Justica
assegure a uniformidade de aplicacio,
gracas ao mecanismo da questdo prejudi-
cial. Por isso foi julgado indispensavel que
as regras da convencgio e a jurisprudéncia
do Tribunal de Justica a elas relativo sejam
objecto de uma aplicagdo uniforme em
todos os Estados contratantes 18,

49, Para responder a questdo, a Comissio
afirma, em primeiro lugar e num plano
geral, que o problema no caso em apreco é
de saber se uma decisdo eventualmente
viciada por erro de interpretagio pode ser
contraria 4 ordem pablica. Refere-se, a este

17 — Acordio ja referido na nota 13.

18 — Acorddo de 11 de Agosto de 1995, SISRO {C-432/93,
Colect., p. 1-2269, n.® 39).
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respeito, ao objectivo fundamental da con-
vengdo, que & assegurar a execucdo das
decis®es judiciarias em toda a Comunidade.
Para este efeito, a convengdo parte do
principio da confianga que os Estados
contratantes concedem mutuamente aos
seus sistemas juridicos e ds suas instituicdes
judiciarias. E, de resto, por isso que &
proibido alterar quanto ao mérito as deci-
sBes estrangeiras, Esta proibi¢do resulta dos
artigos 29.° e 34.° da convengdo bem como
do relatério Jenard.

50. Uma vez que prevé uma excepgao a este
principio, o artigo 27.° é de interpretagio
restritiva. Em relagdo s outras possibilida-
des previstas no artigo 27.%, o ponto 1
deste artigo tem um carécter residual, quer
dizer, constitui a possibilidade mais restri-
tiva entre as excepcdes. A Comissdo
remete, a este respeito, para a jutisprudén-
cia do Tribunal de Justica!?. Uma outra
restricio resulta do facto de ndo ser a
decisio em si, mas o seu reconhecimento
que deve conduzir a uma violagio da
ordem piblica.

51. Quanto ao contetido da nogdo de
«ordem publica», a Comissdo observa que
o facto de uma decisio estrangeira se
apoiar numa lei que ndo existe, ou nio
existe sob a mesma forma, num outro
Estado-Membro ndo permite, por si so,
pelo simples facto desta diferenga, que o
juiz ndo reconhega a decisio alegando
violagdo da ordem puablica. Tal recusa s6
serd possivel se a diferenga entre as duas
regulamentagdes for tal que a execucio da

19 — Acérdio de 10 de Outubro de 1996, Hendrikman ¢ Feyen
(C-78/95, Colect,, p. 1-4943), e acordio Hoffmann, ji
referido na nota 13,

decisio ameace gravemente os principios
fundamentais, a que ndo se pode renunciar,
e os valores que constituem o préprio
fundamento das regulamentacdes juridicas.
No entanto, um juiz deve declarar execu-
torias mesmo as decisdes que ele proprio
ndo podia ter proferido, com base na sua
propria ordem juridica. Outra coisa ndo
sucederia, por exemplo, entre diferentes
orgios jurisdicionais no interior da Italia.
Também ai, uma decisdo tornada definitiva
deve ser reconhecida. Isto vale igualmente
quando a decisdo tenha sido proferida
noutro Estado.

52. E dificil dar uma definicdo positiva da
nogéo de «ordem piiblica». Referindo-se as
conclusdes apresentadas no processo Van
den Boogaard 29, a Comissdo menciona, a
titulo indicativo, as atitudes morais e
religiosas em cada Estado contratante, A
ordem piblica internacional a que se refere
o artigo 27.°, ponto 1, é constituida pelo
n6 central e fundamental dos principios
juridicos que constituem a ordem piiblica
no interior desse Estado. Trata-se de uma
nog¢do dindmica.

53. Segundo a Comissdo, nio & necessario
nem ftil responder a questdo in abstracto e
ela limita-se, portanto, 4 analise do caso em
apreco. Neste caso, a circunstincia extra-
ordinaria que levou o juiz a pensar numa
violagdo da ordem pablica & constituida
por um alegado erro de interpretagio de
certas regras de direito comunitério. Por-
tanto, o problema ndo é que a decisdo
estrangeira se baseie em principios suscep-
tiveis de ferir a sensibilidade e os interesses

20 — Ja referidas na nota 14,
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fundamentais do Estado requerido. Um
(alegado) erro de interpretagdo nio pode
justificar a recusa de reconhecimento e de
execugdo da decisdo.

54. Quando a decisdo estrangeira esteja
verdadeiramente viciada de erro, & sempre
possivel — prossegue a Comissdo — usar
as vias de recurso existentes no Estado
correspondente, O artigo 27.°, ponto 1,
ndo pode constituir essa via. Admitir o
contrario significaria permitir ao juiz alte-
rar a decisio quanto ao mérito, no 4mbito
da convengio, e criar, através da mesma,
obstaculos ao objectivo fundamental desta
(ltima,

55. A Comissdo interroga-se seguidamente
sobre a questdo de saber se assim ndo
sucede quando — como no caso em
apreco — se trate de regras de direito
comunitario. Responde pela negativa, pois
o direito comunitirio ndo apresenta qual-
quer especificidade em relagdo ao direito
nacional nesta matéria, na medida em que
0 juiz deve, em conformidade com uma
jurisprudéncia constante do Tribunal de
Justica, assegurar com a mesma eficicia a
protec¢do juridica dos direitos estabeleci-
dos pelas regras da ordem juridica nacional
e dos direitos resultantes da ordem comu-
nitiria. Nos dois dominios, os eventuais
erros de interpretagio podem ser objecto de
recurso para a instancia superior.

56. No decurso da audiéncia, a Comissio
suscitou mesmo a questdo de saber se
consideracBes desenvolvidas no 4mbito da
ordem econdmica podem ser integradas no
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conceito de «ordem piiblica». Respondeu
pela negativa. O direito comunitario rege,
influencia, entra mesmo em todos os
aspectos da vida econdémica dos Estados-
-Membros. Os principios que baseiam as
legislagbes nacionais e constituem, na pra-
tica, a constituicio econdmica europeia
ndo podem deixar de ser comuns a todos
os Estados-Membros. E, portanto, impos-
sivel alegar, entre os valores e os principios
dos Estados-Membros, diferengas que jus-
tifiquem a falta de reconhecimento de uma
decisdo judiciaria.

A nossa posicio

57. Para responder 4 terceira questdo reen-
viada, é preciso, em primeiro lugar, exami-
nar se o Tribunal de Justica pode ser
competente no caso em aprego para inter-
pretar a nocdo de «ordem piaiblica» na
acepcdo do artigo 27.° ponto 1, da con-
venc¢do. A redaccio do artigo 27.°,
ponto 1, que se refere «a ordem piiblica
do Estado requerido» pode justificar certas
davidas. Pode, pois, tratar-se de uma nogio
puramente interna, a ser interpretada pelo
orgéo jurisdicional nacional em causa.

58. No entanto, o protocolo prevé, no seu
artigo 1.°, que o Tribunal de Justica esti
encarregado da interpretacdo da conven-
¢do. Esta competéncia refere-se, por conse-
guinte, a toda a convengdo, pois nenhuma
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disposigdo & dela expressamente excluida.
A interpretacdo pelo Tribunal de Justica
tem como sentido e por finalidade evitar
que a convencdo seja objecto de interpre-
tacdes divergentes?l. Por conseguinte, o
Tribunal de Justica & necessariamente com-
petente para interpretar também a no¢do de
«ordem pablica» referida no artigo 27.°,
ponto 1. Para além do facto de que deixar a
defini¢do deste conceito exclusivamente
aos Orgdos jurisdicionais nacionais podia
levar a divergéncias na aplicacio da con-
vengdo, uma interpretagio excessivamente
ampla do conceito poderia mesmo pdr em
causa toda a finalidade desta altima. E por
isso que & preciso confirmar, no caso em
apreco, a competéncia do Tribunal de
Justica para interpretar a nogdo de ordem
publica, tanto mais que esta nogdo engloba
igualmente principios do direito comunita-
rio.

59. Quanto 4 questdo propriamente dita, o
orgdo jurisdicional de reenvio quer saber se
a decisdo a que se refere & contraria a
ordem piblica; dito por outras palavras,
quer saber de que modo a nogdo de «ordem
piblica» deve ser interpretada neste con-
texto. O artigo 27.° enumera, num plano
geral, razdes pelas quais uma decisdo ndo
pode ser reconhecida. Constitui uma dis-
posi¢do derrogatdria, pois, segundo o
preAmbulo da convengfo, esta Gltima tem
por objectivo facilitar o reconhecimento
das decisdes e introduzir um processo
acelerado para garantir a sua execucio. A
finalidade é garantir, assim, a execugiio e o
reconhecimento matuos das decisdes judi-
ciarias e reforcar a protecciio juridica das
pessoas estabelecidas na Comunidade.

21 — Relatério sobre os protocolos relativos d interpretagio
pelo Tribunal de Justiga da convengio de 29 de Fevereiro
de 1968 relativa ao reconhecimento miituo das sociedades
¢ pessoas morais ¢ da convengdo {JO 1979, C 59, p. 66).

60. E por isso que o artigo 29.° da conven-
¢do prevé que a decisdo estrangeira ndo
possa, em caso algum, ser objecto de uma
revisio quanto ao mérito. Esta regra &
reiterada no artigo 34.°, terceiro paragrafo,
o que sublinha a sua importincia. Segundo
o relatorio Jenard, ela significa que o juiz
ao qual & pedido o reconhecimento de uma
decisdo estrangeira ndo pode substituir a
vontade do juiz estrangeiro pela sua pro-
pria nem recusar o reconhecimento, mesmo
se considerar que um ponto qualquer de
facto ou de direito foi mal decidido22. A
execucdo sd pode ser excluida se o reco-
nhecimento em si proprio for susceptivel de
violar a ordem pablica.

61. A convengdo assegura, por conse-
guinte, o reconhecimento das decisbes
estrangeiras através de um sistema baseado
na confianga na ordem juridica do outro
Estado, a fim de garantir a livre circulagio
das decisdes na Comunidade Europeia 23,
Recusar o reconhecimento de uma decisdo
estrangeira s6 &, portanto, possivel em
casos excepcionais?*, E um facto de que &
necessario ter conta no momento da sua
interpretagdo. Se a ordem piblica englo-
basse todo o direito do Estado-Membro
requerido, a execugdo das decisdes em toda
a Comunidade seria, na pratica, inexis-
tente. O reconhecimento podia ser negado
a toda e qualquer decisio cuja execucio
fosse contraria a uma das leis do Estado
requerido. A nogdo de «ordem piblica» s
pode, portanto, englobar principios funda-
mentais. O facto do julgamento ter sido

22 — Relatério Jenard, p. 46, a propésito do artigo 29.° (ja
referido na nota 8),

23 — Conclusdes do advogado-geral M, Darmon, apresentadas
em 2 de Dezembro de 1992 no groccsso que levou ao
acordio de 21 de Abril de 1993, Sonntag (C-172/91,
Colect., p. 1-1963, n.* 70 e segs. das conclusdes).

24 — Relatério Jenard, p. 44, a proposito do artigo 27.°
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proferido com base numa ordem juridica
diferente ndo basta, por si sd, para infringir
a ordem pablica.

62. Como ja observamos, uma interpreta-
¢do errada do direito pelo primeiro 6rgdo
jurisdicional nio basta para recusar o
reconhecimento. O mesmo vale para a
interpretagdo errada do direito comunita-
rio, pois, tal como a Comissdo justamente
salienta, o direitdé comunitario ndo pode
derrogar a norma neste dominio. Os 6rgdos
jurisdicionais nacionais devem, em virtude
de uma jurisprudéncia constante, garantir a
protec¢do que resulta para os sujeitos de
direito do efeito directo do direito comuni-
tario 23,

63. Em resumo, a ordem pablica nfio pode
ser considerada como violada pelo simples
facto de uma decisdo estrangeira ter sido
tomada com base numa ordem juridica
diferente ou por o direito ter sido mal
interpretado. Todos estes «vicios» das deci-
sbes devem ser aceites e a execugdo deve ser
autorizada. A nogdo de «ordem pfiblica»
deve, portanto, integrar os principios fun-
damentais e o reconhecimento s& pode ser
recusado a este titulo nos casos em que a
execucdo seja absolutamente incompativel
com esses principios.

64. A Comissdo observa, neste contexto,
que, segundo o oOrgdo jurisdicional de
reenvio, o o6rgdo jurisdicional francés fez

25 — Acdrdio de 14 de Dezembro de 1995, Peterbroeck

(C-312/93, Colect., p. 1-4599, n.° 12).
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uma interpretagdo errada do direito comu-
nitario, que se aplica de modo idéntico nos
dois Estados-Membros. Nio se trata aqui
de um caso extraordinario, susceptivel de
ameacar gravemente interesses fundamen-
tais da comunidade nacional. Em tal caso,
seria sempre possivel usar as vias de recurso
existentes no Estado de origem.

65. A Comissio observa justamente que
ndo tomar em conta uma decisdo por causa
de um erro de interpretagio ndo &, sem
davida, o caso tipico de ndo reconheci-
mento de uma decisdio por violacdo da
ordem pablica. O caso que se afigura
normal é antes o de uma decisdo proferida
de acordo com o direito estrangeiro ndo
poder ser executada no Estado requerido
devido a diferencas insuperaveis nas condi-
¢oes de fundo. Ora, no presente caso,
estamos simplesmente perante uma decisdo
de justica a qual se reprova ter feito uma
ma4 interpretagio do direito. Decisdes como
esta ja podem ser objecto de recursos
internos no Estado de origem, sem que isso
provoque necessariamente a sua anulacdo.
Assim, neste caso, a decisio francesa foi
confirmada em cassacdo. As decisbes con-
firmadas pelas instincias superiores ou que
ndo sido objecto de qualquer recurso adqui-
rem for¢a de caso julgado e devem ser
reconhecidas apesar do «erro» de que estdo
viciadas. A forca de caso julgado s6 muito
dificilmente pode ser retirada a uma deci-
sdo. Ora, recusar a execu¢io dessa decisdo
no ambito da ordem piiblica do Estado
requerido significaria precisamente negar a
essa decisfio a sua forca de caso julgado.
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66. Mesmo no Estado requerido podem ser
proferidas decisGes erradas e ai adquirirem
forca de caso julgado. Dito de outro modo,
devem ser af aplicadas apesar dos erros de
que estejam viciadas, O reconhecimento de
decisBes estrangeiras equivalentes nio
pode, portanto, por si sb, violar a ordem
pablica do Estado requerido.

67. Esta problematica & ainda acentuada
pelo facto de se tratar aqui de uma
interpretacdo alegadamente errada do
direito comunitario. Este direito & aplicavel
nos dois Estados, onde se sobrepde a
eventuais disposi¢Bes nacionais que lhe
sejam contrarias. Ndo pode haver diferen-
cas fundamentais nas concepg¢des juridicas
nesta matéria. Ninguém pode, no entanto,
excluir em absoluto que, na sequéncia de
um tal erro de interpretagio, a execucio da
decisdo viole principios fundamentais,
incluindo principios de direito comunitario.
No presente caso de figura, isso &, no
entanto, concebivel apenas num pequeno
namero de casos excepcionais. Seria neces-
saria uma violagdo clara de principios
fundamentais. Ora, ji ndo & certo, no caso
em aprego, que a livre concorréncia e a livre
circulagdo de mercadorias possam consti-
tuir esses principios fundamentais, Quanto
a livre circulagdo de mercadorias, por
exemplo, o proprio direito comunitario
prevé restricdes baseadas na ordem piiblica
interna, que & mais ampla que a ordem
plblica na acep¢io da convengio. Além
disso, a violagdo, no presente caso, niio &
manifestamente de uma gravidade extrema,
pois os proprios recorridos alegam que a
situagdo juridica se modificou na Italia.
Salientam que, no despacho de reenvio
proferido no processo CICRA e Maxicar,
o orgdo jurisdicional italiano observava
ainda que a proteccio dos modelos de
elementos que referia de veiculos automé-

veis era compativel com o direito italiano.
Acrescentam que, nessa época, todos os
Estados-Membros que intervieram no pro-
cesso e a Comissdio confirmaram o princi-
pio da protecgdo de elementos de carroga-
ria a titulo da propriedade industrial e
intelectual. Portanto, as concepgdes juridi-
cas actuais na Italia, que tornam alegada-
mente impossivel a execu¢do da decisdo
francesa, ndo existiram sempre. Estavam,
ha bem pouco tempo, muito mais proximas
da regulamentagdo francesa. A concepcio
francesa ndo pode, por conseguinte, ser
considerada como oposta 4 concepgio
italiana ao ponto de a execugdo da decisio
correspondente ser contriria a principios
fundamentais. Ndo podemos, portanto,
considerar haver, neste caso, qualquer vio-
lag@o da ordem piblica.

Quanto ao artigo 27.° ponto 3, da con-
vengao

Argumentos das partes

68. O Governo francés salienta — a titulo
subsidiario — que o despacho de reenvio
menciona brevemente uma decisio do
tribunal de Mildo, que poderia eventual-
mente opor-se d execucdo nos termos do
artigo 27.°, ponto 3. Mas, uma vez que o
orgdo jurisdicional de reenvio ndo apre-
senta questdes a este proposito, o Tribunal
ndo tem que se pronunciar,
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A nossa posigio

69. Segundo a jurisprudéncia constante do
Tribunal de Justica, o recurso a clausula de
ordem piblica estd excluido quando a
decisdo estrangeira for inconcilidvel, na
acepgio do artigo 27.°% ponto 3, com uma
decisdo proferida no Estado requerido?2é,
Nesta hipbtese, o reconhecimento da deci-
sdo deve ser recusado, mas nos termos do
artigo 27.°, ponto 3, e ndo invocando a
ordem piblica nos termos do artigo 27.°,
ponto 1. Isto resulta igualmente do acér-
dio Hoffmann?7, em que o Tribunal
salientou que, no sistema da convengio, o
recurso 4 clausula de ordem pablica esta,
em todo o caso, excluido quando, como no
caso concreto, o problema posto é o da
compatibilidade de uma decisio estrangeira
com uma decisdo nacional.

70. O despacho de reenvio menciona uma
decisdio italiana contraria ao acdrddo fran-
cés e, portanto, refere-se efectivamente ao
artigo 27.°, ponto 3. Mas, uma vez que as
questbes prejudiciais se referem expressa-
mente ao artigo 27.°, ponto 1, apenas esta
altima disposicio deve ser abordada. Ha
que observar aqui que, em caso de inconci-
liabilidade com uma decisdo italiana na
acepcdo do artigo 27.°, ponto 3, a reserva
de ordem piblica referida no artigo 27.°,
ponto 1, néo se aplicaria.

26 — Assim aconteceria, no caso em aprego, se ele se pronun-
ciasse de modo diferente sobre o mesmo objecto ou se se
apoiasse em premissas incompativeis com a forga de caso
julgado ou os efeitos da decisdo italiana.

27 — Acbrddo ja referido na nota 13, n.° 21.
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71. Com o artigo 27.°, ponto 3, os Estados
contratantes sobrepuseram a. autoridade
das decistes dos seus drgios jurisdicionais,
no dmbito do processo de execugdo, 4 de
uma decisdo estrangeira que deva ser
objecto de exequatur. Para a execugio de
uma decisdo estrangeira, a contradi¢do com
uma decis3o isolada interna na acep¢io do
artigo 27.°, ponto 3, pesard, portanto,
mais do que a inconciliabilidade com
normas nacionais, que nio dependem,
como tais, do artigo 27.°, ponto 1. Esta
clivagem & uma consequéncia do facto de o
processo de execucdo se destinar a impor
um titulo executério determinado. A apli-
cagdo do direito material continua reser-
vada ao processo de mérito e sd pode ser
revista no Ambito da execucdo face a
eventuais violacbes da ordem piblica naci-
onal. Em contrapartida, as consequéncias
da existéncia de decisbes contraditorias
referem-se ao proprio direito de execugdo
e devem, portanto, ser examinadas no
dmbito do processo de execugio.

72. O certo &€ que o despacho de reenvio
nio contém elementos suficientes para
dizer se o artigo 27.°, ponto 3, da conven-
¢do & verdadeiramente aplicivel no pre-
sente caso.

E — Quanto as duas primeiras questdes

73. Face 4 resposta dada a terceira questdo,
as duas primeiras questbes serdo apenas
analisadas a titulo subsidiario.
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Admissibilidade

Argumentos das partes

74. Segundo a recorrente, o drgdo jurisdi-
cional de reenvio ndo tem o direito de
submeter ao Tribunal de Justica questdes
prejudiciais ao abrigo do artigo 177.° do
Tratado CE (actual artigo 234.° CE). De
acordo com uma jurisprudéncia constante,
a solugdo dos problemas de interpretacdo
submetidos ao Tribunal de Justica deve
permitir ao juiz @ gro pronunciar-se sobre a
questdo que lhe & submetida. Ora, no
presente caso, o 6rgdo jurisdicional nacio-
nal apenas tem que decidir um pedido de
exequatur e deve, portanto, limitar-se a
verificar se as condi¢Bes do artigo 27.°,
ponto 1, da convencgdo estio preenchidas.
Nio pode em caso algum alterar a decisiio
de mérito. Neste contexto, os principios
comunitarios seriam irrelevantes.

75. A titulo subsidiario, a recorrente
observa que, no seu acérdio CICRA e
Maxicar?8, o Tribunal de Justica respon-
deu ja ds questdes prejudiciais. Nessa
hipbtese, todo e qualquer pedido prejudi-
cial novo esta excluido?, Quando a inter-
pretagdo ndo suscita qualquer dvida,
mesmo o Orgdo jurisdicional de dltima
instdncia ndo é obrigado a submeter uma
questdo prejudicial ao Tribunal de Jus-
tiga 30,

28 — Acordio ja referido na nota 2,

29 — Acorddo de 27 de Margo de 1963, Da Costa ¢ o, {28/62 a
30/62, Colect., p. 233).

30 — Acodrdio de 6 de Outubro de 1982, Cilfic ¢ o. (283/81,
Recueil, p. 3415).

76. Os recorridos consideram que as duas
primeiras questdes do reenvio sdo admissi-
veis. Uma decisdo estrangeira nio pode ser
reconhecida quando for contréria a direitos
protegidos pelo direito comunitario. E,
portanto, necessirio que, sem deixar de
interpretar o artigo 27.° da convencgdo, o
Tribunal de Justica forneca simultanea-
mente uma interpretacio das disposicdes
pertinentes do Tratado — trata-se, neste
caso, dos artigos 30.° a 36.° (que passaram,
apbs alteragdo, a artigos 28.°, 29.° ¢ 30.°
CE; os artigos 31.°a 33.° e 35.° do Tratado
CE foram revogados pelo Tratado de
Amesterddo) bem como do artigo 86.° do
Tratado CE — no 4mbito do artigo 177.°

77. Além disso, existe um namero sufici-
ente de elementos que justificam que o
Tribunal de Justica reexamine o problema.
As questdes submetidas no presente caso
colocam-se num contexto completamente
diferente do do acoérddo inicial. Assim, as
primeiras questdes prejudiciais referiam-se
a um litigio puramente italiano, ao passo
que, no presente caso, se trata de um
exequatur com caracteristicas internacio-
nais e que afecta directamente as trocas
comerciais intracomunitarias.

78. Além disso, no momento do primeiro
processo prejudicial, o direito italiano
admitia, tal como o direito francés, a
protecgdo de elementos isolados da carro-
garia. Esta possibilidade foi excluida em
1996 pela Corte suprema di cassazione, que
assim se alinhou pelas concepgées inglesas,
espanhola e alemd. Para além da proteccio
dos desenhos e modelos, a questdo incide
no presente caso também nos direitos de
autor.
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79. De resto, a decisdo inicial foi adoptada
numa época em que uma harmonizagio das
legislagbes nacionais era esperada num
futuro proéximo.

80. Como outra razdo maior para reexa-
minar o problema, os recorridos citam a
jurisprudéncia mais recente do Tribunal de
Justica, que afastou a distingfio entre exis-
téncia e exercicio de um direito de exclu-
sividade 3! ou, pelo menos, alargou enor-
memente a nogdo de exercicio 32,

81. O Governo francés alega que, segundo
os termos do protocolo, as duas primeiras
questdes sdo inadmissiveis. E conveniente
estabelecer uma linha de separagfo entre o
dmbito da convengdo e o Ambito das regras
do Tratado. Resulta, além disso, do arti-
go 4.° do protocolo que o reenvio prejudi-
cial previsto na convengdo &€ uma «lex
specialis». E certo que o artigo 5.° permitia
basear-se no artigo 177.° do Tratado CE e
na jurisprudéncia correspondente para defi-
nir os limites e as modalidades do exercicio
pelo Tribunal de Justica da sua competén-
cia a titulo prejudicial no que concerne a
interpretacio da convencgdo. No entanto, a
jurisprudéncia relativa ao artigo 177.°
determina que o Tribunal de Justica se
recuse a responder a questdes que ndo
sejam necessarias para a solugdo do litigio
no processo principal 33,

31 — Acorddo de 13 de Julho de 1995 Espanha/Conselho
{C-350/92, Colect., p. 1-1985).

32 — Acédrddo de 6 de Abril de 1995, RTE ¢ ITP/Comissdo
(C-241/91 P e C-242/91 B, Colect., p. 1-743, a seguir
«acdrddo Magill»).

33 — Acérdio de 17 de Maio de 1994, Corsica Ferries (C-18/93,
Colect., p. -1783).
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82. Ora, uma vez que ao brgio jurisdicio-
nal de reenvio foi, neste caso, apenas
submetido um pedido de exequatur no
dmbito da convengdo, ele apenas pode
submeter questdes de interpretacdo dessa
convencao.

83. A inadmissibilidade das questdes pre-
judiciais resulta igualmente do facto de o
Tribunal lhes ter ja3 dado resposta no
ac6rddo CICRA e Maxicar 34,

84. A Comissdo sublinha ainda — tal
como o Governo neerlandés — que o
despacho de reenvio apenas contém poucos
factos e indicacdes relativas 4 decisdo
francesa e ao litigio a que ela se refere.
Alega, por exemplo, falta de qualquer
indica¢do quanto 4 questdo de saber se os
direitos exclusivos podem também ser
opostos a empresas francesas que fabri-
quem pegas sobresselentes em Franca. O
despacho de reenvio também nio diz, além
disso, se a recorrente se recusa a fornecer
pecas sobresselentes a certos distribuidores
ou se fixa os seus precos a um nivel
excessivamente elevado, A Comissdo per-
gunta-se, por conseguinte, se & de facto
possivel dar uma resposta a estas questdes
prejudiciais.

85. A Comissdo afirma igualmente que as
duas primeiras questdes dizem respeito aos

34 — Acdrdio ja referido na nota 2,
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artigos 30.° a 36.° e 86.° do Tratado e
deviam, por conseguinte, ser submetidas ao
abrigo do artigo 177.° do Tratado CE e
ndo, como sucedeu, com base no artigo 2.°
do protocolo. No entanto, julgar estas
questdes inadmissiveis traduziria um for-
malismo excessivo e iria contra o espirito
de cooperagdo que deve reinar entre os
orgdos jurisdicionais nacionais e o Tribunal
de Justica. O papel desempenhado pelo
Tribunal de Justica nos dois processos — o
artigo 177.° do Tratado e artigo 2.° do
protocolo — &, de resto, comparavel. As
exigéncias de economia processual tornam
igualmente desejavel que o Tribunal res-
ponda ds questdes que lhe foram submeti-
das, sob pena de o juiz competente lhas
reenviar de novo no ambito do arti-
go 177.°, o que retardaria o processo e
seria contrario ao objectivo da convengio.

A nossa posicdo

86. Nos termos do artigo 2.° do protocolo,
o juiz tem a faculdade de submeter ao
Tribunal de Justica questdes relativas a
interpretagdo da convengio. No presente
caso, trata-se da nogéo de «ordem piiblica»
na acepgio do artigo 27.°, ponto 2, da
convengio. Como ja vimos, esta nogdo
pode englobar principios fundamentais do
direito comunitario. Portanto, o juiz com-
petente pode, no minimo, dirigir ao Tribu-
nal de Justica questdes relativas ao seu
alcance em direito comunitério, quer dizer,
que ele pode interrogar este Giltimo para
saber que principios fundamentais do
direito comunitario fazem parte da ordem
pablica de um Estado. Nio se segue

necessariamente, no entanto, que ele possa
também pedir informacdes sobre a inter-
pretagdo dos principios comunitarios cor-
respondentes e das disposi¢des do Tratado.

87. Porém, se se considerar o sentido e a
finalidade do processo prejudicial, que sdo
permitir ao juiz decidir o litigio que lhe &
submetido, a necessidade de interpretacio
das disposicdes correspondentes do Tra-
tado torna-se concebivel. Uma vez que a
nog¢do de «ordem piblica» inclui também
principios de direitoc comunitario, o juiz
pode ser obrigado, eventualmente, no
dmbito da convengdo, a verificar se o
reconhecimento de uma deciso estrangeira
¢ inconciliavel com estes principios. Para o
fazer, podera ter necessidade da interpreta-
¢do pelo Tribunal de Justica das disposi¢tes
correspondentes do Tratado. Acresce-se
que seria — como diz a Comissdo —
excessivamente formalista julgar tais ques-
tbes prejudiciais como inadmissiveis pelo
{inico motivo de ndo serem submetidas ao
abrigo do artigo 177.° do Tratado. Isso
seria igualmente inadequado por razdes de
economia processual.

88. Insistimos que as consideragdes ante-
riores sdo apresentadas a titulo subsidiario,
para o caso de o Tribunal nio acolher o
ponto de vista que adoptimos quanto a
terceira questdo.

I-2997



CONCLUSOES DE S. ALBER — PROCESSO C-38/98

Quanto a resposta a dar & primeira questio

Argumentos das partes

89. A recorrente remete para o acdrddo
CICRA e Maxicar de 1988, em que o
Tribunal de Justica declarou que a protec-
¢do de desenhos e modelos depende do
direito nacional, por falta de unificacdo no
plano comunitario 3. O Tribunal de Justica
concluiu, nessa época, que as disposicbes
em matéria de livre circulacdo de merca-
dorias ndo se opdem a aplica¢do de uma
legislagdo nacional em virtude da qual um
fabricante de automoveis, titular de uma
patente de um modelo ornamental com
pecas sobresselentes, tem o direito de
proibir terceiros de fabricarem as pecas
protegidas 36,

90. Uma vez que as questGes no presente
caso estdo formuladas de modo anilogo e
que as partes e a problematica sdo as
mesmas que no processo CICRA e Maxicar
de 1988, o Tribunal de Justica deve res-
ponder ds questbes submetidas da mesma
maneira que nesse acorddo. A situagdo
juridica ndo foi alterada, na medida em
que a determinacdo das condigbes de
concessdo da protecgdo de desenhos e
modelos continuam a ser da competéncia
dos Estados-Membros, mesmo apds a
adopgio da Directiva 98/7137, A recor-
rente refere-se a este respeito ao artigo 14.°
da directiva, que confirma as regulamenta-

35 — Acérddo ja referido na nota 2, n.° 10,
36 — Acérddo j4 referido na nota 2, n.° 13,
37 — V. nota 3.
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¢Bes aplicaveis nos diferentes Estados-
-Membros por um periodo transitério de,
pelo menos, trés anos. O vigésimo consi-
derando da directiva, segundo a qual as
disposi¢cdes do artigo 14.° nio devem, em
caso algum, ser interpretadas como consti-
tuindo um obstaculo a livre circulagio de
mercadorias, ndo autoriza qualquer outra
conclusdo. Recorda simplesmente os arti-
gos 30.° e 36.° do Tratado, que continuam
a ser aplicaveis.

91. A recorrente observa ainda que os
factos que estdo na base do litigio remon-
tam ao ano de 1985. No que diz respeito
aos acorddos a que se refere o oGrgdo
jurisdicional de reenvio 38, eles ndo autori-
zam qualquer outra conclusio.

92. Os recorridos observam, em primeiro
lugar, que & contrario ao sentido e ao
objectivo da protec¢io dos desenhos e
modelos alargar esta proteccdo a pegas
sobresselentes da carrocaria. O objectivo &
de proteger uma nova ideia ou um novo
desenho no seu conjunto, a fim de aticar a
concorréncia. Ora, a protec¢do de pecas
isoladas, tal como as pegas sobresselentes
para automoveis, que devem ser uma copia
conforme dos originais, tornaria de facto
toda a concorréncia impossivel. Seria,
assim, garantido ao titular do direito um
duplo monopbdlio que faria mais do que
compensar os custos de investimento. Os
interesses dos consumidores seriam tam-
bém afectados por isso.

38 — Acérdios de 18 de Fevereiro de 1992, Comissao/ltalia
{C-235/89, Colect., p. 1-777), e Espanha/Comissdo, ji
referido na nota 31,
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93. A proteccio concedida a pegas isoladas
de carrogaria deve ser, segundo os recorri-
dos, considerada como uma medida de
efeito equivalente na acepcio do arti-
go 30.° do Tratado. Ndo pode ser justifi-
cada nos termos do artigo 36.° do Tratado,
pois constitui uma restricio disfarcada as
trocas comerciais. Em apoio desta afirma-
¢do, os recorridos alegam que esta protec-
¢do se tornaria abusiva logo que fosse
concedida para uma coisa que ndo &, na
realidade, concebida para dela beneficiar.
Isto seria tanto mais verdade que o juiz
francés ndo verificou a questdo de saber se,
no caso concreto, as condi¢des de conces-
sdo dessa protecgdo estavam preenchidas.

94, Mesmo que o Tribunal de Justiga tenha
decidido no acoérddo CICRA e Maxicar que
compete ao legislador nacional decidir que
elementos podem ser protegidos, esta liber-
dade ndo vai, segundo os recorridos, até ao
ponto de conceder uma protecgdo mesmo a
produtos que dela nio podem beneficiar
face ao sentido e ao objectivo da proteccio
dos desenhos e modelos e do direito de
autor,

95. Quanto 4 Directiva 98/71, os recorri-
dos referem-se ao seu sentido e a sua
finalidade, que & promover a liberalizacio
do mercado. Uma vez que esta directiva
também nfo fez a harmonizagio no domi-
nio em litigio das pegas sobresselentes para
automoveis, os recorridos convidam o
Tribunal a decidir das questes num sen-

tido que lhe seja favoravel e a pdr ordem na
situagio neste dominio.

96. O Governo neerlandés remete para o
acordio CICRA e Maxicar e examina
seguidamente a questio de saber se a
jurisprudéncia relativa do Tribunal de Jus-
tica 3%, citada no despacho de reenvio, pode
alterar seja o que for nos resultados de
entdo. Conclui que isso ndo sucede, por a
regulamentacdo francesa em matéria de
propriedade industrial e intelectual nédo ter
qualquer caricter discriminatério, face as
indicagdes fornecidas no despacho de reen-
vio.

97. A Comissdo faz, em primeiro lugar, um
certo niimero de observagdes gerais sobre
os artigos 30.° e 36.° do Tratado, antes de
declarar, referindo-se ao acérdio CICRA e
Maxicar, que o Tribunal de Justica ja
decidiu a favor da inexisténcia de restrigio
disfarcada ds trocas comerciais. No tendo
havido alteragdo da jurisprudéncia nem da
legislacdo desde entdo, este resultado nio
pode ser alterado. Os acorddos citados a
este propdsito no despacho de reenvio
carecem, neste caso, de pertinéncia.

98. Quanto a Directiva 98/71, ela limita-se
a manter inalterada a situagdo anterior,
segundo a qual a concessdo de direitos
exclusivos & da competéncia dos Estados-
-Membros.

39 — Acérddos de 18 de Feverciro de 1992, Comissio/Reino
Unido (C-30/90, Colect., p. 1-829), ¢ Comissio/ltalia, ji
referido na nota 38,
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A nossa posicdo

99. Uma vez que o texto da primeira
questio no processo CICRA e Maxicar
coincide quase totalmente com o da pri-
meira questdo submetida no presente caso,
o Tribunal de Justica deu-lhe ja resposta no
seu acdrddo CICRA e Maxicar, em que
concluiu pela inexisténcia de incompatibi-
lidade com o direito comunitario. Ha
porém quem sustente que uma outra ten-
déncia resulta da jurisprudéncia mais
recente. O despacho de reenvio refere-se,
a este respeito, ao acorddo Comissdo/Reino
Unido 4%, O érgdo jurisdicional a quo
apoia-se, antes de mais, numa passagem
em que se diz que «as normas nomeada-
mente as do artigo 222.° segundo as quais
o Tratado em nada prejudica o regime da
propriedade dos Estados-Membros nio
podem ser interpretadas no sentido de que
reservam para o legislador nacional em
matéria de propriedade industrial e comer-
cial o poder de adoptar medidas que violem
o principio da livre circulagdo de mercado-
rias no mercado comum...» 41,

100. No entanto, isto nio quer dizer que a
protecgio da propriedade industrial seja
restringida. O Tribunal de Justica acres-
centa, pelo contrério, que as proibicdes ou
restricdes de importagdo justificadas por
razdes de protec¢fio da propriedade indus-
trial e comercial s6 sdo admitidas pelo

40 — Acbrddo Comissdo/Reino Unido, ja referido na nota 39.

41 — Acordao Comlssao/Remo Unido, j4 referido na nota 39,
n.° 18. O artigo 222.° do Trata lo CE, mencionado na
citagdo, passou a ser o artigo 295.° CE.
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artigo 36.° do Tratado sob reserva expressa
de ndo constituirtem nem um meio de
discriminacéo arbitraria nem uma restricdo
disfarcada no comércio entre os Estados-
-Membros 42. E precisamente o ponto que o
Tribunal de Justi¢a verificou no acodrdio
CICRA e Maxicar, em que declarou, face ds
pecas do processo, que o direito exclusivo
sobre elementos da carrogaria de viaturas
autombdveis nio se destina a favorecer os
produtos nacionais em relacdo aos produ-
tos originarios dos Estados-Membros*3.
Deste ponto de vista, o acdrddo de 1992
também ndo vai mais longe que o acorddo
CICRA e Maxicar de 1988.

101. B preciso ainda recordar que, no
processo Comissdo/Reino Unido, a critica
incidia antes de mais sobre a discriminagdo
estabelecida pelas disposicBes nacionais a
favor do fabrico do produto no pais e em
detrimento da sua importacdo a partir de
outro Estado-Membro#4, Com base nesta
discriminagdo, o Tribunal de Justica decla-
rou que o Reino Unido néo tinha cumprido
as obrigactes que lhe incumbiam em vir-
tude do artigo 30.° do Tratado. As indica-
¢bes dadas pelo orgio jurisdicional de
reenvio no presente caso — que, & certo,
ndo sio muito detalhadas — ndo permi-
tem, no entanto, concluir pela existéncia de
tal discriminagdo de fabricantes estrangei-
ros de pecas sobresselentes.

102. Por outro lado, & feita referéncia ao
acorddo Espanha/Conselho 43, Neste acor-

42 — A%('){dio Comissdo/Reino Unido, ja referido na nota 39,
n° 19,

43 — Acérdio ja referido na nota 2, n.° 12.
44 — Acbrdio ja referido na nota 39, n.° 6.
45 — Acordio ja referido na nota 31.
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ddo, tratava-se de saber se o Conselho
estava habilitado a adoptar um regula-
mento relativo a criacdo de um certificado
complementar de protecgdo para os medi-
camentos. Quando, segundo um acérddo
de 1992 — proferido no processo Comis-
sdo/Reino Unido —, competia ao legislador
nacional fixar as condi¢ées e as modalida-
des da protecgdo conferida pela patente,
Segundo o Tribunal de Justiga, «nem o
artigo 222.° nem o artigo 36.° do Tratado
reservam ao legislador nacional um poder
de regulamentar o direito substantivo das
patentes excluindo qualquer acgdo comu-
nitiria nesta matéria» 48,

103. Porém, no presente caso, nfo se trata
de saber se um legislador comunitario tinha
o direito de adoptar uma medida de
harmonizagio determinada. O problema &
antes o de que mesmo a adopgdo da
Directiva 98/71 nio fez qualquer harmoni-
zacdo em matéria de pegas sobresselentes,
Este acorddo também vai no sentido de
uma modificagdo da jurisprudéncia em
relagdo ao acoérddo CICRA e Maxicar de
1988.

104. Desde 1988, a legislagdo também néo
foi alterada, porque — como ja menciona-
mos — o dominio em litigio no presente
caso estd expressamente excluido de har-
moniza¢io nos termos do artigo 14.° da
Directiva 98/71. Dito de outra forma, a
situacfio existente continua na mesma,

46 — Acordio ja referido na nota 31, n.° 22,

105. Segundo os recorridos, uma outra
diferenca em relacdo 4 situacdo de partida
no processo CICRA e Maxicar reside no
facto de se tratar, neste caso, também da
concessio de uma proteccio nos termos
dos direitos de autor. A este propésito, &,
no entanto, necessirio remeter para o
acoOrddo de 20 de Janeiro de 1981, Gema 47.
Neste acorddo, o Tribunal de Justica decla-
rou: «o artigo 36.° do Tratado prevé, no
entanto, que as disposi¢des dos artigos 30.°
a 34.° inclusive ndo impedem as proibicdes
ou restri¢des de importagdo justificadas por
razbes de protec¢do da propriedade indus-
trial e comercial. Esta altima expressdo
inclui a protec¢do que o direito de autor
confere...» 48,

106. Néo ha, portanto, que distinguir, no
dominio dos artigos 30.° e 36.° do Tratado,
entre a protecgdo da propriedade industrial
e comercial e os direitos de autor. E por isso
que ndo vemos na jurisprudéncia, na legis-
lagdo ou nos factos do presente caso
qualquer diferenga que justifique que nos
afastemos da jurisprudéncia CICRA e
Maxicar.

Quanto a resposta a dar & segunda questdo

Argumentos das partes

107. Aqui também, a recorrente se refere
ao acdérdio CICRA e Maxicar de 1988.

47 — 55/80 ¢ 57/80, Recucil, p. 147,
48 — Acbrdio ja referido na nota 47, n.° 9,
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Embora o Tribunal de Justica ai afirme que
uma posi¢io dominante pode resultar do
simples facto de obter os direitos dos
modelos ornamentais relativos a elementos
da carrogaria, a recorrente considera que
assim nfo sucede necessariamente. Alega a
este respeito que o mercado automovel é
totalmente indissocidvel do das pecas
sobresselentes. Este mercado global esta
sujeito a uma concorréncia muito forte,
mas a posse de um direito de modelo
ornamental relativo a elementos de carro-
caria ndo determina automaticamente a
apari¢do de uma posi¢io dominante, Nio
havendo posicio dominante, é necessario
excluir também a hipotese de abuso.

108. No seu acérddo CICRA e Maxicar, o
Tribunal de Justica distinguiu, sempre
segundo a recorrente, entre a detengdo do
direito e o seu exercicio, citando diversos
exemplos de exercicio abusivo da posigdo
dominante. Nenhum dos comportamentos
correspondentes a estes exemplos foi cen-
surado a recorrente no acoérdio CICRA e
Maxicar. Assim, a recorrente nunca fez uso
do seu direito de propriedade intelectual ou
industrial para exercer uma discriminacgo
ou falsear a concorréncia. A protecgdo de
que beneficia a esse titulo mais nfo faz do
que compensar os investimentos elevados a
que os recorridos escapam. A vantagem
para o consumidot, invocada pelos recorri-
dos, existe, na prética, quando muito para
o garagista, que adquire as pecas sobresse-
lentes e com elas equipa os veiculos, sem
fazer beneficiar o seu cliente dos pregos
reduzidos.
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109. O acodrddo Magill#®; invocado pelo
orgio jurisdicional de reenvio, confirma os
principios do acérddo CICRA e Maxicar de
1988, a que se refere, de resto, expressa-
mente, tal como ao acérddo Volvo 3%, No
acbrddo Magill, o Tribunal de Justica
declarou que o exercicio do direito exclu-
sivo pelo titular pode, em circunstincias
excepcionais, dar lugar a um comporta-
mento abusivosl, Estas circunstincias
excepcionais consistem na introdugdo no
mercado de um produto novo, para o qual
existe uma forte procura potencial, na
inexisténcia de fundamentagdo da recusa
de concessdo de licencas e, finalmente, na
criagdo de um mercado derivado, no qual
ndo existe qualquer concorréncia. O exer-
cicio normal dos seus direitos exclusivos
pelo titular de desenhos ou modelos, que
consiste, nomeadamente, na faculdade de
se opor ao fabrico por terceiros, ndo pode,
de modo algum, configurar as circunstin-
cias excepcionais referidas no acérddo
Magill.

110, Os recorridos nfio se referem, no
ambito da segunda questdo, aos comporta-
mentos citados como abusivos no acérdio
CICRA e Maxicar. Importa, neste caso,
determinar, antes de mais, se a obten¢fio
sistematica de patentes de modelos orna-
mentais para pecas sobresselentes ou o
exercicio sistematico de acgdes judiciais
contra fabricantes independentes de pecas
sobresselentes ndo constitui um abuso de
posi¢io dominante. Em segundo lugar, é
necessario interrogar-se sobre a questio de
saber se os construtores — supondo que se
lhe reconhecem os seus direitos — nio sdo

49 — J4 referido na nota 32.

50 — Acdrdio de 5 de Outubro de 1978 (238/87, Colect.,
p. 6211).

51 — Ja referido na nota 32, n.° 50.
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obrigados a conceder licengas para o
fabrico de pecas sobresselentes. Uma
empresa que ocupa uma posi¢io dominante
tem uma responsabilidade especial, que lhe
proibe toda e qualquer forma de restrigdo
da concorréncia.

111. Uma patente de um modelo ornamen-
tal que ndo preencha as condigdes exigidas
e obtida de modo abusivo ndo pode
preencher a mesma fungdo que os direitos
mencionados pelo Tribunal de Justica no
acdrddo CICRA e Maxicar. Assim é tanto
mais que ndo se trata aqui de um modelo
isolado, mas de uma pratica largamente
espalhada. Os direitos sdo, de resto, obti-
dos em Franga de modo abusivo, sem que
sejam verificadas as condigées exigidas,
para serem seguidamente alargados a
outros Estados-Membros.

112. Os recorridos analisam de modo deta-
lhado o acorddo Magill e chegam a con-
clusdo de que a semelhanga entre os factos
do processo Magill e os do presente pro-
cesso tornam supérflua qualquer outra
consideragdo. O abuso de posigio domi-
nante deve, por conseguinte, ser conside-
rado existente.

113. Os Governos belga e neerlandés refe-
rem-se igualmente aos acérddos Volvo e
Magill. O Governo belga conclui que nio
ha que alterar as respostas dadas no
acbrdio CICRA e Maxicar,

114. O Governo neerlandés observa que o
despacho de reenvio ndo contém mais do
que escassas informacdes. Porém, é pouco
verosimilhante que, no caso presente, a
recusa de concessdo de uma licenga possa
constituir obsticulo 4 introdu¢do de um
novo produto. Por outro lado, a pesquisa e
desenvolvimento exigem investimentos
importantes, que o titular do direito tem
um interesse legitimo em recuperar. Recu-
sar essa possibilidade levaria a fortes
aumentos de precos. Quanto a saber se os
construtores de automoveis reservam para
si 0 mercado derivado, que exclui toda e
qualquer concorréncia, o Governo neerlan-
dés considera que ha que fazer uma distin-
¢do entre o mercado de fabrico de pegas
sobresselentes, o da sua venda e o do seu
consumo. O fabrico & protegido pelo
direito exclusivo do modelo ornamental.
Quanto a venda, o Governo neerlandés
remete para o Regulamento (CE)
n.° 1475/9552, A licitude da exploracio
de uma posi¢do dominante neste dominio
depende do respeito ou falta de respeito da
liberdade dos distribuidores {reconhecidos)
e dos outros.

115. Ao que parece, os construtores de
automoveis reservam para si o mercado do
consumo das pegas sobresselentes. Ora,
estas deveriam ser igualmente acessiveis as
oficinas de reparacdo independentes. Em
Gltima anélise, cabe ao juiz nacional veri-
ficar se os factos permitem concluir pela
existéncia de abuso de posicdo dominante.

52 — Regulamento da Comissdo, de 28 de Junho de 1995,
relativo 4 aplicagio do n.° 3 do artigo 85.° do Tratado CE
[actual arugo 81.°% n.°3, CE] a certas categorias de
acordos de distribuigio ¢ de servigo de venda ¢ pbs-venda
de veiculos automéveis (JO L 145, p. 25).
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116. Para responder 4 segunda questéo, a
Comissdo remete, finalmente, para o acor-
ddo CICRA e Maxicar de 1988 e para um
outro acérddo do mesmo ano, o acordio
Volvo. Dai conclui que, segundo as raras
informagdes contidas no despacho de reen-
vio, nenhum dos comportamentos abusivos
enumerados nestes acbrddos pode ser cen-
surado 4 recorrente. De qualquer modo, o
alcance das questdes prejudiciais examina-
das no presente caso & bem mais limitado
do que no processo Volvo. E, por conse-
guinte, conveniente responder a segunda
questdo no sentido de que nido houve, no
presente caso, abuso de posi¢do dominante.

A nossa posi¢do

117. A redaccgdo da segunda questdo cor-
responde, também ela, em muito larga
medida 4 da segunda questdo submetida
no processo CICRA e Maxicar. E conveni-
ente, portanto, remeter, em primeiro lugar,
para este acorddo, em que o Tribunal de
Justica concluiu que o simples facto de
obter patentes para modelos ornamentais
relativos a elementos da carrogaria de
veiculos autombveis ndo constitui abuso
de posicio dominante, na acepg¢do do
artigo 86.° do Tratado. Como exemplos
de comportamentos abusivos no exercicio
do direito exclusivo, o Tribunal de Justiga
cita a recusa arbitraria em fornecer pecas
sobresselentes a reparadores independen-
tes, a fixacdo de precos demasiado elevados
para as pegas sobresselentes ou a decisdo de
deixar de fabricar essas pecas para certos
modelos, embora um grande niimero de
veiculos desse modelo esteja ainda em
circulagdo, na condicio de estes comporta-
mentos serem susceptiveis de afectar as
trocas comerciais entre Estados-Membros.
Até onde o pequeno niimero de elementos

1-3004

fornecidos no despacho de reenvio permite
dizé-lo, nenhum comportamento deste
género pdde ser constatado no caso pre-
sente. Nestas condigbes, a resposta a
segunda questio submetida no presente
processo deve estar em conformidade, em
principio, com a dada no acérdio ja
referido.

118. Porém, os recorridos véem igualmente
um abuso de posi¢do dominante na con-
cessio de direitos exclusivos para pecas
sobresselentes que niio tém em si qualquer
valor estético auténomo. Tal como subli-
nhamos diversas vezes, a determinacfio das
condigBes a preencher para a concessdo de
direitos protegidos de desenhos e modelos &
tarefa dos Estados-Membros. O facto de
um construtor obter direitos protegidos
sobre elementos da carrogaria, em aplica-
¢do da regulamentagio de um Estado-
-Membro, ndo pode constituir abuso,
mesmo que os recorridos considerem que
esses elementos ndo podem ser objecto de
protecgdo. A Directiva 98/71 ndo modifi-
cou minimamente esta situagdo, pois o seu
artigo 14.° prevé que «os Estados-Mem-
bros manterdo em vigor as respectivas
disposicoes juridicas existentes em matéria
de utilizacdo do desenho ou modelo de
componentes utilizados com vista 4 repa-
ragio dos produtos complexos por forma a
restituir-lhes a aparéncia original», e isto
até que a directiva tenha sido alterada sob
proposta da Comissio.

119. Quanto a concessdo de licengas obri-
gatbrias, evocada pelos recorridos, o Tri-
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bunal de Justica decidiu também em 1988,
no processo Volvo, 33 que «a faculdade de o
titular de um modelo industrial protegido
impedir terceiros de fabricar, bem como de
vender ou importar, sem o seu conheci-
mento, produtos integrantes do modelo
industrial constitui a prépria esséncia do
seu direito exclusivo. Daqui resulta que
impor ao titular do modelo industrial
protegido a obrigacio de conceder a tercei-
ros, mesmo com royalties razodveis a titulo
de compensagdo, uma licenca para o for-
necimento de produtos integrantes do
modelo industrial teria por consequéncia
privar aquele titular de parte essencial do
seu direito exclusivo, e que, por isso, a
recusa de concessdo de semelhante licenga
ndo pode constituir, sem mais, um abuso de
posicdo dominante» 54, Portanto, a recor-
rente no presente processo também nio &,
em principio, obrigada a conceder licengas.

120. Os recorridos invocam, no entanto, o
acorddo Magill, que confirma, em seu
entender, a existéncia de um abuso de
posi¢io dominante no caso em aprego.
No processo Magill, os factos eram os
seguintes: trés sociedades de televisdo,
cujos programas eram acessiveis a maior
parte dos lares na Irlanda e a 30% a 40%
dos lares na Irlanda do Norte, limitavam-se
a fazer publicar as suas proprias grelhas de
programas opondo-se, em virtude da legis-
lagdio nacional e com base no seu direito de
autor, a toda e qualquer reproducio por
terceiros. Garantiam esta publicacio em
parte pelos seus proprios meios ou por
intermédio de uma sociedade criada para
esse efeito. Nao existia, portanto, a época
dos factos, um guia geral semanal de

53 — Acordio ja referido na nota 50,
54 — Acdrdio ja referido na nota 50, n.® 8.

televisio na Irlanda e na Irlanda do
Norte 53,

121. O Tribunal de Primeira Instincia
decidiu que, embora o exercicio do direito
exclusivo de reprodugio da obra protegida
ndo tenha, por si s6, um caricter abusivo, o
mesmo nio acontece quando se verifique,
face as circunstincias proprias a cada caso,
que as condi¢bes e as modalidades de
exercicio do direito exclusivo da reprodu-
¢do da obra protegida prosseguem, na
realidade, um fim manifestamente contra-
rio aos objectivos do artigo 86.° do Tra-
tado. Em tal hipétese, o exercicio do direito
de autor ndo corresponde a fungdo essen-
cial deste direito, na acepcio do artigo 36.°
do Tratado, que é garantir a protecgio
moral da obra e a remuneragio do esforco
criador, com respeito pelos objectivos pros-
seguidos, em especial pelo artigo 86.° Dat
conclui o Tribunal que, neste caso, o
primado do direito comunitario, designa-
damente no que se refere a principios tdo
fundamentais como os da livre circulagio
de mercadorias e da livre concorréncia,
prevalece sobre uma utilizagio, ndo con-
forme com esses principios, de uma norma
nacional adoptada em matéria de proprie-
dade intelectual 56,

122, O Tribunal afirmou a existéncia de tal
abuso, porque, ao reservarem para si
proprias a exclusividade da publicagio

55 — Acérdio Magill, j referido na nota 32, n.° 6 e segs.
56 — Acordio Magill, ji referido na nota 32, n.° 28,
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dos seus programas semanais de televisdo,
as estacBes de televisdo criavam um obsta-
culo 4 existéncia no mercado de um
produto novo, a saber, uma revista geral
de televisdo, susceptivel de fazer concor-
réncia 4 sua prépria revista. Exploraram
assim o seu direito de autor sobre as grelhas
de programas para garantirem para si
proprias o monopoélio no mercado derivado
dos guias semanais de televisio na Irlanda e
na Irlanda do Norte. Este acordio foi
confirmado pelo Tribunal de Justica.

123. Mesmo que a disting#o entre exercicio
e existéncia de um direito de propriedade
industrial ndo seja pertinente, na medida
em que as restricbes 4 livre circulagdo de
mercadorias sejam consideradas como jus-
tificadas pela prdpria fungiio do direito das
marcas 7, o Tribunal de Justiga confirmou
no acodrdio Magill, remetendo para o
acorddo Volvo, que, na falta de unificacio
ou de aproximacdo das legislacbes, as
condi¢es da proteccdo de um direito de
propriedade intelectual se inserem no
direito nacional e que o direito exclusivo
de reproducdo faz parte das prerrogativas
do autor, de forma que uma recusa de
autorizac¢io, mesmo quando proveniente de
uma empresa em posicio dominante, ndo
pode constituir em si mesma um abuso
desta posicio8. O Tribunal de Justica
acrescenta — remetendo, de novo, para o
acdrdio Volvo — que o exercicio do direito
exclusivo pelo titular pode dar lugar a um
comportamento abusivo, em circunstincias
excepcionais5®. O acbdrdio Magill ndo
modificou, portanto, a jurisprudéncia em
relagdo ao acérddo Volvo. Neste tltimo, o

57 — Acorddo de 17 de Outubro de 1990, Hag II (C-10/89,
Colect., p. 1-3711).

58 — Acérddo Magill, ja referido na nota 32, n.° 49,
59 — Acérddo Magill, ja referido na nota 32, n.° 50,
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Tribunal ja tinha decidido que a recusa de
atribui¢do de tal licenca ndo constitui, no
caso de pecas sobresselentes para automé-
veis, abuso de posi¢do dominante 60,

124. Nas circunstincias particulares do
acbrddo Magill, o Tribunal de Justiga
considerou existir esse abuso. Sublinha,
em particular, que, em conformidade com
as verificagbes do Tribunal, ndo existia
qualquer substituto real ou potencial a um
guia semanal de televisdo que permitisse
aos utilizadores preverem antecipadamente
as emissGes que iriam ver na semana e
organizarem os seus tempos livres em
conformidade, Sublinha ainda que o Tribu-
nal de Primeira Instdncia provou a existén-
cia de uma procura potencial especifica,
constante e regular por parte dos consumi-
dores 61,

125. No presente caso, o problema nio é,
no entanto, o facto de o exercicio de
direitos exclusivos constituir obstaculo 4
inttodu¢io de um produto inteiramente
novo. As pecas sobresselentes para auto-
moveis ndo podem constituir esse produto
novo, pois devem ser idénticas ds pegas
originais. E por isso que o aco6rddo Magill
tamb&m nio justifica que se dé a segunda
questdo uma resposta diferente da que foi

60 — Acérddo Volvo, j4 referido na nota 50, n.° 8.
61 — Acédrddo Magill, j4 referido na nota 32, n.° 52.
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dada nos acdrdios CICRA e Maxicar e
Volvo de 1988.

126. Por conseguinte, podemos concluix,
em relagio ds duas primeiras questdes,
que os artigos 30.° a 36.° do Tratado
devem ser interpretados no sentido de que
ndo se opdem a que o titular de um direito
de propriedade intelectual ou industrial
num Estado-Membro invoque o seu direito
exclusivo para proibir terceiros de fabrica-
rem e comercializarem, bem como expor-
tarem para outro Estado-Membro pegas
sobresselentes, cujo conjunto constitui a
carrogaria de um veiculo automével ja
colocado no mercado, quer dizer, pecas
soltas destinadas a servir de pegas sobres-
selentes, desde que esta proibigio ndo tenha
um caracter discriminatdrio.

127, De igual modo, a obtengio de direitos
protegidos sobre modelos ornamentais
para elementos de carrogaria de veiculos
automdveis ndo constitui, por si sd, um
abuso de posi¢io dominante na acepgio do
artigo 86.° do Tratado. O mesmo sucede
quanto ao exercicio do direito exclusivo
ligado a estes direitos protegidos, quando
ndo provoque comportamentos abusivos,
tal como a fixacdo de precos excessivos
para as pegas sobresselentes ou a recusa
arbitraria de fornecer pegas sobresselentes a
oficinas de repara¢iio independentes.

128. Ja observdmos que a Directiva 98/71
ndo alterou a situagio no dominio das

pecas sobresselentes para automéveis, uma
vez que este tltimo constitui expressamente
objecto de um periodo transitério, durante
o qual os Estados-Membros mantém as
suas disposicdes em vigor 62, Trata-se aqui
de uma clausula chamada de «stand-still»
que — enquanto se espera a adopg¢do de
eventuais modificacdes da directiva — s6
permite alterar as regulamentagdes nacio-
nais num unico sentido, o da liberaliza¢io
das trocas comerciais.

129. No 4mbito da alteragdio prevista da
directiva, o legislador serd chamado a
determinar se ndo convird efectivamente
encarar a atribuigdo de licengas obrigatd-
rias. A medida parece adequada sobretudo
porque as pegas sobresselentes nem sempre
sdo determinantes para a aparéncia exterior
global do veiculo e a prestagdo intelectual
ligada ao desenho de cada elemento pode
variar e por vezes ndo justificar a restrigio
feita 4 livre circulagdo de mercadorias.
Mas, de momento, enquanto se espera a
adopgio de uma regulamentagdo a nivel
europeu, devemos sustentar o resultado
acima obtido. Dito de outra forma, e
sempre tendo em conta o pequeno niimero
de factos que nos foram indicados, o érgio
jurisdicional francés nio cometeu, ao que
parece, qualquer erro de interpretagdo dos
artigos 30.° a 36.° e 86.° do Tratado;
mesmo que existisse, esse erro de interpre-
tacdo ndo podia, para além disso, ser
constitutivo de violagdo de principios gerais
e fundamentais de uma gravidade tal que
justificasse a conclusido de ter havido vio-
lagdo de ordem piblica,

62 — Artigo 14.° da Directiva 98/71,
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F — Conclusio

130. Partindo as consideragdes supra, propomos que seja dada as questdes
reenviadas respostas no sentido seguinte:

«A decisio tomada por um tribunal de um Estado-Membro ndo pode ser
considerada como infringindo a ordem piiblica de outro Estado-Membro, na
acepcdo do artigo 27.°, ponto 1, da Convengdo de Bruxelas, pelo simples motivo
de reconhecer um direito de propriedade industrial ou intelectual sobre pecas
soltas cuja conjunto constitui a carrogaria de um veiculo automével ja colocado
no mercado e de proteger o titular desse direito exclusivo proibindo, sob pena de
sangdes, terceiros, designadamente operadores econdmicos de outro Estado-
-Membro, de fabricarem e de venderem essas pecas soltas no Estado-Membro em
que a decisdo foi proferida, bem como de ai as importarem ou dai as exportarem.
Isto continua a ser certo mesmo que a ordem juridica do outro Estado-
-Membro — Estado requerido — ndo preveja esta possibilidade ou se a decisdo
cujo exequatur fizer uma interpretagio errada do direito comunitario, pois uma
violagdo da ordem piiblica s6 pode ser considerada existente em casos
excepcionais, a saber, unicamente se tiverem sido violados principios fundamen-
tais do direito.»

I-3008



