Promover a inovacgéo atraves das patentes

Livro Verde sobre a patente comunitaria e o sistema de patentes na Europa

(apresentado pela Comisséo)



Resumo

A patente € um dos principais meios de proteccdo da inovacéo. Na Europa, € necessario
constatar que o sistema de patentes se tornou complexo, coexistindo actualmente a patente
nacional, a patente europeia e a patente comunitaria (muito embora este Ultimo sistema néo
esteja ainda operacional).

Aguando da adopcéo de um Primeiro Plano de Accdo para a Inovagdo na Europa, a
Comissao considerou indispensavel tracar um quadro tdo completo quanto possivel do
sstema de patentes na Europa, a fim de avdiar se responde as necessidades dos
utilizadores, examinar a necessidade de novas ac¢des comunitarias e explorar a forma e o
contetido possiveis dessas novas acgoes.

O presente Livro Verde prossegue este triplo objectivo e constitui o ponto de partida de
uma ampla consulta dos meios interessados, das outras ingtituigdes comunitérias e das
autoridades competentes dos Estados—-membros sobre a protec¢do da inovacéo através do
sistema de patentes na Europa.

A parte centra do Livro Verde é consagrada a patente comunitéria e as alteracbes a
introduzir na Convencéo do Luxemburgo de 1975, que poderdo revelar-se necessérias para
disponibilizar aos utilizadores um sistema acessivel, juridicamente fiavel e com um custo
razoavel.

N&o obstante, a andlise do futuro da patente comunitéria levanta necessariamente outras
questdes de carécter técnico. E o caso, por exemplo, da harmonizacdo complementar que
terd de ser prevista a nivel comunitério relativamente a certos aspectos do direito das
patentes, tais como o impacto da Sociedade da Informacdo e do comércio por via
electrénica sobre as invencdes ligadas aos suportes l6gicos ou as formalidades e o recurso
aos agentes de patentes.

Além disso, certas questdes debatidas no ambito da Organizacdo Europeia de Patentes tém
um impacto determinante sobre o debate geral em matéria de patentes na Europa e sobre a
promocgao dainovagdo. O Livro Verde aborda igualmente algumas destas questdes.
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INTRODUCAO

A inovagdo é indispensavel a viabilidade e ao éxito da economia moderna. Nesta perspectiva,
aparentemente a Europa ndo estd tdo bem posicionada quanto 0s seus principais
concorrentes. Embora disponha de uma excelente base cientifica, tem obtido resultados
menos satisfatérios do que outras regides do mundo quando se trata de transformar as suas
competéncias em novos produtos e em quotas de mercado, nomeadamente nos sectores da
dtatecnologia. Apesar de alguns éxitos notaveis, tais como o Comboio de Alta Velocidade
(TGV) ou o sistema de telefonia mével GSM, a Europa esta hoje em segundo plano em
inimeros sectores da técnica, nomeadamente no sector das tecnologias da informacéo e das
comunicacles. Varias interrogagdes tém sido colocadas sobre a participagéo da industria
europeia no desenvolvimento da Sociedade da Informacdo e no comércio por via electronica;
impBe-se uma accdo especifica no sentido de melhorar esta situacao®.

A proteccdo da inovagdo € indispensavel. No plano econdmico, ndo existem dividas de que
as empresas que possuem saber-fazer e comercializam produtos de marca e produtos ou
processos protegidos por patente desfrutam de uma melhor posicdo concorrencial para
aumentar ou manter as suas quotas de mercado.

A economia esta a globalizar-se. Paralelamente, o valor dos produtos fabricados reside cada
vez mais no investimento imaterial que incorporam. Contudo, na Uni& Europeia,
indicadores como a percentagem do PIB consagrada a investigacdo, as despesas de
investigagdo da indUstria, as despesas de investigacdo por habitante e o nimero total de
investigadores em relacdo a populacdo activa sdo inferiores aos registados no Japdo e nos
Estados Unidos. A melhoria do sistema de patentes na Europa ndo lograra, por s 0, inverter
esta tendéncia. Tal sb sera possivel mediante uma reorientacéo fundamental da investigacéo
europeia, dias ja prevista. No entanto, o sistema de patentes ndo pode, em caso algum,
congtituir um entrave suplementar a competitividade das empresas europeias. Facilidade de
obtencdo, seguranca juridica, ambito geografico adequado sdo, todos eles, critérios essenciais
aproteccéo eficaz dainovacdo na Unido Europeia.

E necessério constatar que actualmente, cerca de 40 anos apds a assinatura do Tratado de
Roma, as empresas que operam na Comunidade continuam a ndo dispor de um titulo unitério
de proteccéo da inovagdo por patente. Embora as vantagens de um sistema deste tipo
parecam evidentes, dado que tal permitiria uma gestéo centralizada dos direitos e uma maior
transparéncia relativamente aos concorrentes, a Convencdo do Luxemburgo de 1975, que
deveriaingtituir esse sistema, nunca entrou em vigor.

A Comunidade deve procurar minorar as dificuldades de ordem politica e pratica que
continuam a subsistir, impedindo o mercado Unico de concretizar plenamente o seu potencial.
A Comunidade esta actualmente confrontada com uma multiplicidade de desafios, tais como
a necessidade de criar mais postos de trabaho através da melhoria da competitividade
internacional das empresas europeias, a mundiaizacdo da economia face a qual o mercado

Livro Verde sobre a Inovagdo (COM (95) 688 final) de 20 de Dezembro de 1995.
Comunicagdo da Comissdo "Umainiciativa europeia para 0 comércio electronico”, de 16 de Abril de 1997.
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Unico constitui uma condicdo essencia de éxito e o empenhamento da Unido a favor de uma
aproximagao com os paises da Europa Central e Oriental.

O SISTEMA DE PATENTES E O MERCADO UNICO

2.1 Asorigens

Na Unido Europeia, a proteccdo por patente € assegurada por dois sistemas que ndo tém por
base qualquer instrumento juridico comunitério: os sistemas nacionais de patentes e 0 sistema
europeu de patentes.

A patente nacional foi a primeira a surgir. E necessario sublinhar que, nos Estados-membros
da Comunidade Europeia, a patente nacional foi objecto de uma harmonizacdo de facto,
através da adesdo progressiva de todos os Estados—-membros a Convencdo de Munique sobre
a Patente Europeia’.

O sstema europeu de patentes baseiase em dois tratados internacionais, a saber, a
Convencdo de Munique sobre a Patente Europeia (CPE) de 1973 e a Convencéo do
Luxemburgo sobre a Patente Comunitéria de 1975 (CPC), actuamente parte integrante do
Acordo em matéria de Patentes Comunitérias celebrado em 1989 (APC 1989)”. Em 1975, era
intencdo dos Estados-membros reduzir a0 minimo o intervalo entre as datas de entrada em
vigor destas duas convengoes.

A CPE ndo cria um titulo uniforme de proteccdo, mas permite obter uma proteccdo em
tantos Estados signatarios da Convencdo quantos 0 requerente pretenda. Este sistema
caracterizase por uma grande flexibilidade, embora apresente igualmente certos
inconvenientes ligados a sua complexidade e a0 seu custo. Além disso, este sistema néo
prevé qualquer tribuna competente a nivel europeu para dirimir os litigios em matéria de
patentes, o que comporta o risco de os tribunais competentes nos Estados—-membros
deliberarem de forma divergente.

A patente comunitaria, fruto da CPC, tem por objecto reunir o conjunto de titulos de
proteccdo resultante da concessdo de uma patente europeia num Unico titulo de proteccéo
unitario e autébnomo para o conjunto da Comunidade dos Doze, regulado exclusivamente
pelas disposi¢des do Acordo em matéria de Patentes Comunitarias, celebrado em 1989. Esta

Actuamente, todos os Estados-membros da Comunidade Europeia sdo igualmente membros da Convencéo de
Munique sobre a Patente Europeia. Trés Estados ndo comunitérios sdo igualmente membros da Convencdo de
Munique, a saber, a Suica, o Liechtenstein e o Principado do Mdnaco.

Acordo em matéria de Patentes Comunitérias, celebrado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989,
JO n° L 401 de 30.12.89, p. 1, a seguir denominado APC.
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Convencdo nao entrou ainda em vigor, em virtude dos atrasos registados na sua ratificagéo
pelos doze Estados-membros signatérios.

Embora distintos, os objectivos visados pela CPE e pelo APC sdo complementares. A CPE
pretende racionalizar a concessdo das patentes através da criagdo de um procedimento
centralizado, gerido pelo Ingtituto Europeu de Patentes de Munique. Esta assim aberta a
adesdo de todos os Estado europeus, alguns dos quais sob reserva de convite do conselho de
administracdio da Organizacdo Europeia de Patentes’. Por seu turno, o APC tem por
finalidade a realizacdo dos objectivos do mercado Unico, nomeadamente no que diz respeito a
igualdade de condi¢tes de concorréncia e a livre circulacdo das mercadorias.

2.2 Necessidade de uma nova ac¢cao comunitaria em matéria de patente
comunitéria

A primeira questdo que convém colocar consiste em saber se e em que medida os meios
interessados estariam dispostos a utilizar o sistema da patente comunitaria, tal como
estabelecido na Convencéo do Luxemburgo, caso esta venha finalmente a entrar em vigor na
sequéncia da ratificaciio pelos doze Estados signatérios. E legitimo tentar determinar se a
indUstria ndo seria, de aguma forma, "empurrada’ para este novo sistema ou se, pelo
contrario, a existéncia da patente europeia e das patentes nacionais seria suficiente para dar
resposta as suas necessidades. Nesta Ultima hipétese, o recurso a patente comunitéria seria
muito limitado, ou mesmo marginal.

Em 1975, quando a Comunidade Europeia contava nove Estados-membros, foi concluida a
primeira versdo da Convengdo do Luxemburgo “desgando conferir efeitos unitérios e
auténomos as patentes europeias concedidas para os seus territorios’®. Em 1989, foi dada &
Convencdo do Luxemburgo a sua forma definitiva. O Acordo em matéria de Patentes
Comunitérias, celebrado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989, abrange a
Comunidade dos Doze, mas nada estabelece em relacéo ao alargamento ocorrido em 1995,
com a entrada na Comunidade da Austria, da Suécia e da Finlandia. Estes Estados—membros,
embora estejam juridicamente vinculados a tornar-se partes signatérias ndo sdo directamente
abrangidos pelo Acordo de 1989. Nos termos do Acordo, poderd ser celebrada uma
convencdo especial entre os Estados contratantes e o Estado aderente para determinar as
regras de aplicagio do Acordo que se tornem necessédrias pela adesio desse Estado’. Este
mecanismo implicaria a negociagdo de uma convengdo, a respectiva assinatura seguida de
ratificacdo por todos os Estados contratantes da Convencdo do Luxemburgo, o que
evidentemente congtitui um processo muito moroso e complexo. Esta morosidade e
complexidade tenderéo obviamente a multiplicar-se na perspectiva das futuras adesdes a
Uni&o Europeia.

Artigo 166° da CPE.

Predmbulo da Convencéo relativa a Patente Europeia para o Mercado Comum (Convencdo sobre a Patente
Comunitéria), JOn° L 17 de 26.1.1976, p. 1.

N° 4 do artigo 7° do APC.



Deve sublinhar-se que o sistema de patentes na Europa foi ingtituido através de convencdes
internacionais. Ta explica-se pelo facto de estas iniciativas terem sido langadas numa altura
em que a competéncia da Comunidade neste dominio ndo estava ainda estabelecida
Actuamente, as premissas sd0 outras e 0 Tribuna de Justica das Comunidades Europeias
reconheceu j4, em diversas ocasides, competéncia a Comunidade paraintervir no dominio das
patentes, desde que tal contribua para realizar um dos objectivos consagrados no Tratado
(livre circulagdo das mercadorias ou estabelecimento das condigdes de uma concorréncia
leal)®. Convém, todavia, salientar que a criacdo de um novo titulo comunitério através de um
regulamento exige, em virtude do disposto no artigo 235° do Tratado CE, a unanimidade dos
Estados—-membros, o que implica a necessidade de um consenso sobre todas as questbes
técnicas envolvidas.

As vantagens do recurso a um regulamento comunitario seriam, por um lado, a certeza
guanto a data de entrada em vigor, que seria irrevogavelmente fixada pelo proprio texto
(contrariamente a0 que sucede na convencdo cuja data de entrada em vigor € aleatéria e
depende da celeridade com que os Estados signatérios procedem a sua ratificacéo) e, por
outro, uma grande facilidade aguando de futuros alargamentos da Comunidade, uma vez que
o regulamento faria automaticamente parte do "acervo comunitario”, ndo devendo por
conseguinte ser alterado ou renegociado. A transformacdo da Convencéo do Luxemburgo
num instrumento juridico abrangido pelo Tratado, com fundamento no seu artigo 235°,
constitui por conseguinte uma questdo fundamental.

Aquando do inicio de discussies estratégicas a nivel comunitario sobre a inovacdo, a sua
proteccdo e as suas consequéncias sobre o emprego, a Comissao considerou necessario fazer
0 ponto da situagdo no que diz respeito a patente comunitéria e ao sistema de patentes na
Europa’. Para o efeito, procedeu-se & elaboracdo do presente Livro Verde que comega por
andlisar as lacunas resultantes da inexisténcia de uma vertente comunitaria no sistema
europeu de patentes e os obstéculos a sua entrada em vigor, para se debrucar em seguida
sobre as questdes técnicas, juridicas e politicas que se colocam neste contexto, tais como a
harmonizacdo complementar do direito das patentes a nivel comunitério.

O Livro Verde prossegue um triplo objectivo:

- tracar um quadro tdo completo quanto possivel da situacdo em matéria de proteccdo da
inovacao através do sistema de patentes na Comunidade Europeia;
- avaliar a necessdade de novas accbes comunitérias e€/ou de uma alteracdo dos

Ponto 27 do ac6rdéo do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias de 13 de Julho de 1995, proferido no
processo C-350/92 (Reino da Espanha contra Conselho) e ponto 59 do parecer do Tribunal de Justica das
Comunidades Europeias n° 1/94 de 15 de Novembro de 1994 (pedido de parecer apresentado pela Comissdo
sobre o carécter exclusivo ou ndo da competéncia da Comunidade para assinar os Acordos do GATT),
REC.1994.1.p.5267.

Primeiro Plano de Accdo para a Inovagdo na Europa, documento apresentado pela Comissdo em 20 de
Novembro de 1996, COM (96) 589 final.



S stemas actual mente em vigor;
- explorar a forma e o contelido possivels dessas novas acGoes.

A Comissdo convida todos os meios interessados a participarem numa ampla consulta sobre
esta matéria e a responderem as questdes que figuram no Livro Verde.

A PATENTE COMUNITARIA

3.1. Necessidade de um titulo unitario em matéria de patentes

A Convencdo de Munique propiciou vantagens importantes relativamente a situagéo
existente antes da sua entrada em vigor, nomeadamente, um procedimento centralizado de
concessdo baseado num direito uniforme e conduzido numa Unica lingua de processo, uma
reducdo dos custos de proteccdo sempre que a patente € solicitada para varios
Estados-membros, um titulo de proteccdo de alta qualidade e uma harmonizacdo de facto das
leis nacionais em matéria de patentes no que se refere as disposicbes que regem a
patenteabilidade, a validade e 0 ambito da proteccgéo.

N&o obstante, caso ndo sgja completado pela patente comunitéria unitéria, este sistema
apresenta igualmente certas limitagoes:

- a passagem da patente europeia por uma fase nacional da origem a custos substanciais
e complica a gestdo dos direitos, na medida em que implica a apresentacéo de
traducBes do fasciculo junto dos institutos nacionais de todos os paises designados,
sendo ainda necessario proceder a0 pagamento das taxas de manutencéo em vigor a
nivel nacional;

- a gestdo das accbes de contrafaccdo ou de anulagdo € complexa, devido a
necessidade de intentar essas acgdes junto dos tribunais nacionais de todos 0s paises
em relagdo aos quais a patente europeia tenha sido concedida;

- na auséncia de uma jurisdicdo comum, o surgimento de divergéncias de interpretacéo
do direito europeu das patentes pelos tribunais nacionais € susceptivel de
comprometer o valor da patente europeia;

- 0 montante das taxas nacionais de manutencéo em vigor da patente europeia constitui
um pesado encargo para os titulares, tanto mais que o produto das taxas sO €
utilizado parcialmente (actualmente a razéo de 50%) para o financiamento dos custos
do procedimento de emissdo gerido pelo |EP,

- 0s custos adicionais de protec¢do para cada pais designado induzem as empresas a
adoptarem politicas de designacdo selectivas, 0 que contraria 0s objectivos do
mercado Unico. Com efeito, por um lado, a concentragdo dos pedidos de proteccéo
nos Estados—-membros de maior dimensdo preudica os Estados-membros mais
peguenos, tanto no plano das transferéncias de tecnologia, como no plano do seu
atractivo em termos de investimento. Por outro lado, a limitagdo da proteccéo
unicamente a uma parte do mercado interno diminui o seu valor comercial.



Se exigtisse, a patente comunitaria apresentaria como caracteristica essencial o facto de
conferir um titulo de caréacter unitério, que produziria os mesmos efeitos em todo o territério
da Comunidade e s6 poderia ser concedido, transferido, anulado ou tornado extensivo a
Comunidade no seu conjunto™. Quanto maior for o nimero de Estados-membros
pertencentes a Comunidade, maior seré a cobertura geografica da proteccdo obtida através
desta patente.

Embora se esperasse na dtura que o Acordo em matéria de Patentes Comunitérias fosse
ratificado num prazo razoavel apds a assinatura ocorrida no Luxemburgo em 1989, € hoje
necessario reconhecer que, volvidos mais de 7 anos, tal ndo sucedeu ainda™. E pois legitima
a questdo de saber se a convencgdo continua, na sua actual forma, a preencher os objectivos
gue lhe haviam sido consignados na altura.

Alguns meios académicos - mais acentuadamente do que a indUstria - apoiam uma posicéo
qualificada de "logica’, que consiste em considerar que a via seguida no que diz respeito as
marcas e gque é iguamente proposta para 0os desenhos e modelos, que se traduz na criacdo de
um titulo unitério através de um regulamento comunitario, deve necessariamente ser seguida
no que respeita as patentes. Este argumento ndo €, por si O, suficiente para justificar umartal
abordagem. Todavia, as vantagens de um sistema unitério deste tipo séo evidentes:

- a gestdo dos direitos seria largamente facilitada, dado que deixaria de ser necessé&ria a
passagem por uma fase nacional, o que deveria igualmente traduzir-se numa reducéo
dos custos (supressdo dos custos de entrada na fase nacional, economias a nivel do
recurso arepresentacao profissiond, etc.);

- 0 Sstema permite evitar a multiplicacGo das acgdes de contrafaccdo nos
Estados-membros, dado que o requerente pode concentrar as suas accOes de
contrafaccdo no local de domicilio do requerido™;

- uma maior seguranca juridica decorrente da instituicdo de uma instancia jurisdicional
central competente para se pronunciar sobre a interpretacéo e a validade da patente
comunitéria.

No ambito do presente Livro Verde, os potenciais utilizadores sdo convidados a
apresentarem 0s seus comentérios sobre as vantagens e os inconvenientes de um titulo
unitario em matéria de patentes, tendo em conta as suas caracteristicas essenciais,
nomeadamente, cobertura geografica extremamente ampla, custos necessérios e aplicacdo do
principio do esgotamento comunitario dos direitos.

Duas questdes devem ser seguidamente abordadas:

10

11

12

N° 2 do artigo 2° da Convencao sobre a Patente Comunitdria, a seguir denominada CPC.

Na presente fase, apenas 7 Estados-membros concluiram o processo de ratificagcdo do Acordo em matéria de
Patentes Comunitarias, a saber, a Franca, a Alemanha, a Grécia, a Dinamarca, o Luxemburgo, o Reino Unido
e 0s Paises Baixos (fonte: nota do Conselho de 22 de Novembro de 1996).

N° 1 do artigo 14° do Protocolo sobre a resolucéo dos litigios em matéria de contrafaccdo e de validade das
patentes comunitérias, a seguir denominado Protocolo sobre litigios.
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- trata-se, antes de mais, de examinar a real necessidade expressa pelos utilizadores de
criacdo de um titulo unitario em matéria de patentes,

- avaliando, depois, em que medida os objectivos prosseguidos por este sistema
unitario podem ser atingidos através da utilizagdo da Convencéo do Luxemburgo, na
sua actual forma ou apoés alteracéo.

Questbes

De uma forma geral, quais s80, na sua perspectiva, as vantagens e 0s inconvenientes de
uma proteccao por patente abrangendo a Comunidade Europeia no seu conjunto, no que
diz respeito:

- aos custos?

- aareageogrdfica coberta?

- a0 problema das distor¢des da concorréncia?

- alivre circulacdo das mercadorias?

- asegurancajuridica?

- afiscalizagdo em matéria de contrafaccéo?

- asobrigagdes de traducdo?

Quais sdo, na sua perspectiva, as condi¢cbes essenciais para que um sistema deste tipo
possa funcionar de forma eficaz, quer em termos de custos, quer em termos de estrutura
juridica?

Se as ratificagbes actualmente em curso vierem finalmente a permitir a entrada em vigor
da patente comunitéria, estaria disposto a utilizar este instrumento tal como previsto na
Convencdo do Luxemburgo?

A eventua alteracdo da Convencéo do Luxemburgo exigiria a unanimidade dos Estados
contratantes, quer através de uma modificacdo da convencdo, quer através da adopcao
de um regulamento com base no artigo 235° do Tratado CE. Considera (til proceder a
essa ateracdo ou entende que a conjugacdo da patente europeia com 0s sistemas
nacionais de patentes responde, de forma adequada, as necessidades da industria?

3.2 Supostas limitacdes da Convencao do Luxemburgo

A supressdo, no que diz respeito a0 mercado Unico, de todos os inconvenientes e
imperfeicdes do sistema ingtituido pela CPE mencionados no ponto 3.1 congtitui
precisamente o objecto da patente comunitaria. N&o obstante, de acordo com as informacdes
de que a Comissdo dispbe, dois aspectos fundamentais da patente comunitéria, tal como
resulta do Acordo de 1989, sdo apresentados como constituindo um entrave a sua utilidade e
interesse pratico.

Trata-se, por um lado, dos custos demasiado elevados de traducéo, devido a necessidade de
traduzir a totalidade do fasciculo da patente comunitéria em todas as linguas dos
Estados-membros da Comunidade®®. Uma patente comunitéria concedida na Comunidade
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Europeia dos Quinze exigiria dez traducbes. Sendo o custo médio de uma pagina de traducéo
de 128 marcos alemdes™, e contendo um fasciculo de patente vinte paginas, em média, 0s
custos de traducdo totais seriam da ordem dos 25 000 marcos aleméaes, 0 que evidentemente
constitui um montante demasiado elevado, dificil de assumir nomeadamente pelas PME. Esta
soma deve, todavia, ser contraposta a importante vantagem que representa o0 caracter
unitario da patente comunitaria, que permite obter uma proteccéo uniforme num mercado
que conta mais de 340 milhdes de habitantes™.

O segundo problema levantado pela Convencdo do Luxemburgo esta aparentemente
relacionado com o sistema jurisdicional ingtituido. A convencdo prevé duas vias de recurso
gue podem dar origem a anulacdo da patente comunitaria.

Existe, em primeiro lugar, a possibilidade de apresentar directamente um pedido de anulagéo
junto do Institui Europeu de Patentes. Se a Divisdo de Anulagdo entender que os motivos de
nulidade previstos na convencado se encontram preenchidos, procedera a anulagdo da patente
com efeitos em todo o territério comunitério®.

Existe, contudo, uma segunda via para obter a anulagdo de uma patente: a apresentacéo de
um pedido reconvencional de anulag&o ao tribunal nacional junto do qual tenha sido intentada
uma accdo de contrafaccdo. Neste caso, se o tribunal considerar que um dos motivos de
nulidade previstos na convencdo se opde a manutencdo da patente comunitéria, ordenara a
anulacdo da mesma'’. Neste caso, uma decisdo com forca de caso julgado de um tribunal
nacional de primeira instancia determinando a anulagdo de uma patente comunitaria produz,
em todos os Estados contratantes, os mesmos efeitos. Embora exista a possibilidade de fazer
intervir neste caso o Tribunal Comum de Recurso™, o poder que é atribuido pela convencio
aum unico tribunal nacional de pronunciar a nulidade da patente comunitéria com efeitos em
todo o territério da Comunidade € considerado por alguns como uma potencial fonte de
inseguranca juridica. Alguns dos utilizadores potenciais do sistema da patente comunitaria
consideram demasiado elevado o risco de uma patente valida num territrio téo vasto e
economicamente importante quanto a Comunidade Europeia poder ser anulada por uma
decisdo de um unico tribunal nacional.

Este um risco considerado demasiado elevado € ainda reforcado por uma dificuldade
suplementar: a partir do momento em que, na sequéncia de uma accdo de contrafaccdo, a
validade da patente comunitaria for contestada por meio de um pedido reconvencional
apresentado junto de um tribunal nacional, qualquer outro tribuna nacional que deva
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Os dados quantificados baseiam-se em documentos redigidos pelo Instituto Europeu de Patentes de Munique,
gue utiliza o marco alemé&o como moeda de referéncia.

Valores respeitantes a Comunidade dos Doze.
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pronunciar-se sobre uma outra accdo de contrafaccdo deve, salvo casos excepcionais,
suspender a instancia'®. Critica-se nesta regra o facto de, tendo em conta a duracdo dos
processos, que frequentemente decorrem em trés instancias, se poder bloguear, na prética, a
proteccdo juridica conferida pela patente comunitaria.

Questbes

Partilha a opinido segundo a qual as principais limitacbes da patente comunitéria na sua
actual forma (Convencdo do Luxemburgo) consistem, por um lado, nos elevados custos
decorrentes da obrigacdo de traducdo do fasciculo em todas as linguas da Comunidade e,
por outro, na incerteza juridica ligada ao sistema jurisdicional? Considera existirem
outros inconvenientes?

3.3 O problemado custo das traducdes e possiveis solucdes

Partindo do principio de que o custo da traducdo do fasciculo da patente comunitaria em
todas as linguas da Comunidade representa um importante obstaculo ao éxito da patente
comunitéria, convém encontrar solucdes para este problema. Deve no entanto comecar por
reconhecer-se que se trata de um ponto delicado e de dificil resolucgo.

Uma primeira solucdo possivel € a prevista na versdo inicial da Convencédo do Luxemburgo
de 1975. Tratava-se, de modo geral, de limitar a exigéncia de traducdo unicamente as
reivindicagOes da patente (artigo 33°). Todavia, esta exigéncia - limitada - de traducéo podia
ser reforcada pela reserva prevista no artigo 88° neste ambito, qualquer Estado—membro
podia declarar que se o fasciculo ndo fosse publicado numa das suas linguas oficiais, o titular
ndo poderia invocar os direitos conferidos pela patente. O sistema estabelecido pela
Convencdo do Luxemburgo de 1975 impde, assim, apenas uma traducdo obrigatéria das
reivindicacdes aquando da concessdo da patente ou pouco tempo apds a mesma. Além disso,
qualquer Estado contratante teria a possibilidade de solicitar uma traducéo do fasciculo da
patente, sendo o calendario de apresentacdo dessa traducdo livremente fixado pelo titular da
patente, em funcéo da data a partir da qual necessitasse da proteccao.

Esta solugdo permitiria ao titular decidir da urgéncia da sua necessidade de proteccéo,
proporcionando-lhe uma certa flexibilidade no que diz respeito a apresentacéo da traducéo
do fasciculo. A disposicdo estabelece uma distincdo entre os casos em que o titular da
patente apresenta a traducdo do fasciculo num prazo de trés meses a contar da data da
publicacdo da mencéo de concessdo da patente, num prazo superior a trés meses mas inferior
a trés anos e, finalmente, num prazo superior a trés anos. No primeiro caso, o titular pode
invocar os direitos conferidos pela patente a partir do momento da apresentacdo da traducéo.
No segundo caso, o titular pode invocar os direitos conferidos pela patente a partir desse
mesmo momento, mas, em caso de utilizagdo da invengdo sem o seu consentimento ocorrida
antes da apresentacdo da traducdo, sO podera exigir uma indemnizagdo razoavel. Finalmente,
no terceiro caso, qualquer pessoa que tenha utilizado a invencéo ou realizado preparativos
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efectivos e sérios para o efeito antes da apresentacdo da traducdo poderd prosseguir a
utilizacdo dainvencdo em condicdes razoavels.

Uma segunda solucdo havia sido discutida na Conferéncia de revisdo da Convencéo em 1989,
parecendo na altura reunir um amplo consenso. Esta solucéo consiste em manter na integra a
exigéncia de traducdo do fasciculo completo. Todavia, a ndo apresentacdo de traducdo numa
ou vérias linguas ndo provocaria a caducidade da patente comunitéria, tendo como Unica
consequéncia o facto de esta ndo produzir efeitos no ou nos Estados—-membros em causa
Esta solucdo congtituiria uma excepcdo a0 cardcter unit&rio da patente comunitaria,
aproximando-a, em relacdo a este aspecto, do sistema da patente europeia.

A terceira solucdo possivel em matéria de reducéo dos custos de traducdo consiste na
solucéo "globa" desenvolvida pelo Instituto Europeu de Patentes no que diz respeito a
patente europeia®. Esta solucdo integra trés elementos fundamentais:

- publicacdo, em simultaneo com a publicacdo do pedido ou 0 mais rapidamente
possivel apés a mesma, de um resumo completo na lingua do processo e,
posteriormente, da sua traducdo na lingua de todos os Estados—membros;

- atraducdo exclusivamente das reivindicagdes, no momento da concessao da patente;

- a traducdo da totalidade do fasciculo da patente anteriormente a instauragdo de
qualquer accdo pelo titular afim de fazer valer os direitos decorrentes da patente.

O objectivo da solucéo global consiste, por um lado, em melhorar a obtencdo de informagdes
sobre as patentes e, por outro, em suprimir oS graves inconvenientes inerentes ao actual
sistema, reduzindo simultaneamente os encargos financeiros que impendem sobre os
requerentes.

Com base nas estimativas estabelecidas pelo |EP, pode considerar-se que, transposta para a
patente comunitéria, a solucdo global implicaria a preparacdo do resumo completo, com um
custo aproximado de 100 marcos alemaes, e respectiva traducdo em dez linguas, o0 que
representaria um montante de 120 marcos aemées por lingua, ou sga, um custo total de
traducdo do novo resumo de aproximadamente 1 300 marcos alemées. Relativamente a uma
patente contendo em média 3,5 péginas de reivindicacdes, e partindo de um custo de
500 marcos alemées por lingua para a traducdo das mesmas, os custos médios de traducéo
ascenderiam a 5 000 marcos alemées.

Os custos de traducédo globais seriam, por conseguinte, de aproximadamente 6 300 marcos
alemdes por pedido, 0 que corresponderia a uma economia de aproximadamente
18 700 marcos alemdes por pedido relativamente a situagdo que exige a traducdo da
totalidade do fasciculo em todas as linguas da Comunidade.

Outras solugdes sdo ainda possivels em matéria de tradug&o.
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Trata-se, antes de mais, de prescindir de qualquer traducdo ou de limitar a traducéo
exclusivamente as reivindicagdes.

Uma outra proposta consiste em instituir um sistema de tradugdo "a pedido”, cujo
objectivo consiste em estabelecer a obrigacdo de apresentar uma tradugdo unicamente no
caso de esta ser exigida por um terceiro. A fim de financiar este projecto, seria necessario
criar um fundo de reserva destinado a cobrir 0 custo das traducbes eventualmente
exigidas, impondo uma taxa relativamente a cada pedido de patente ou solicitando
contribuicbes com vista a cobrir 0S custos inerentes a uma garantia contra esta
eventualidade.

Finalmente, foi formulada uma dltima sugestdo, segundo a qual o fasciculo da patente
incluiria uma descricdo resumida retomando as informactes essenciais a compreensdo da
invencdo e a interpretacdo das reivindicagOes, descricdo essa que deveria ser traduzida e
completada, em anexo, por uma descricdo mais completa que, em principio, ndo deveria
ser traduzida. Recentemente, foi divulgada uma variante desta sugestdo. Trata-se da
descricdo compacta, que consiste num procedimento de condensacdo da descricdo, por
iniciativa do examinador, para efeitos do exame do pedido quanto ao fundo.

Independentemente do cendrio seleccionado, parece evidente que, a fim de assegurar uma
eficacia méxima, a apresentacdo das tradugdes ndo dever ocorrer de forma descentralizada
junto dos ingtitutos nacionais de patentes, devendo, pelo contrario, ser centralizada no 1EP.
Foi esta, dlids, a solucdo adoptada pela Convencdo do Luxemburgo.

Questbes

A fim de reduzir os custos de traducéo, é favorével a criagdo de um sistema baseado nos
artigos 33° e 88° da Convencdo do Luxemburgo de 1975 ou considera preferivel a
"solucdo global" desenvolvida pelo IEP?

Caso nenhuma destas duas solucfes possa ser concretizada, é favoravel a uma solugdo
gue implique uma excepcdo ao carécter unitario da patente comunitaria e consista em
prever que, em caso de ndo apresentacdo das traduches, a patente comunitaria ndo
produzira efeitos no ou nos Estados—-membros em causa?

Considera interessantes e Uteis outras aternativas existentes em matéria de reducdo dos
custos de traducgdo (traducéo a pedido, descricdo compacta, etc.)?

Partilha a opinido segundo a qual a centralizagdo da apresentacdo das tradugdes do
fasciculo da patente comunitaria junto do IEP, como previsto na Convencdo do
Luxemburgo, constitui um elemento importante do regime em matéria de traducdo?

3.4 O problemado sistema jurisdicional e possiveis solucdes

O problema levantado pelo sistema jurisdiciona instituido pela Convencédo do Luxemburgo
foi exposto anteriormente no ponto 3.2. A fim de obviar aos supostos inconvenientes deste
sistema, € conveniente proceder a uma revisdo deste mecanismo, na perspectiva de uma
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iniciativa comunitéria destinada a uma melhor integracdo da patente comunitaria no sistema
juridico resultante do Tratado™.

De acordo com uma primeira solugdo, os tribunais dos Estados-membros seriam
competentes para se pronunciar sobre as accoes de contrafaccdo, as accdes declarativas de
ndo contrafaccdo, bem como sobre todas as accles respeitantes a utilizacdo da invencéo
intentadas antes da data de publicagdo da mencdo de concessdo da patente. Em
contrapartida, as accdes de anulagdo da patente comunitéria poderiam ser da competéncia
exclusiva de uma nova divisdo de anulagdo a criar no ambito do IEP. Formulado noutros
termos, contrariamente ao disposto na actual convencao®, os tribunais nacionais ndo seriam
competentes para apreciar os pedidos reconvencionais de anulacdo da patente comunitéria.

No caso de ser intentada perante um tribunal nacional uma acgéo reconvencional de anulagéo
no ambito de uma accdo principal de contrafaccdo, o tribuna em causa seria obrigado a
suspender a instancia relativamente a accdo de contrafaccdo até a adopcdo de uma decisdo
sobre a validade da patente pela divisdo de anulagdo competente do |EP. Significaisto que as
guestdes de validade e de nulidade da patente comunitéria deixariam de ser objecto de
decisdes dos tribunais nacionais, passando a ser adoptadas exclusivamente por instancias de
nivel comunitério. A fim de evitar a multiplicacdo das acgdes reconvencionais por parte dos
presumidos contrafactores, seria sem dlvida necessario prever que a obrigacéo de suspensao
da instancia se circunscreva aos casos em que o tribunal que aprecia a accéo de contrafaccdo
considere existirem razdes sérias susceptivels de afectar a validade da patente comunitaria.

Partindo de duas vias de actuacdo distintas, a competéncia para apreciar questdes de validade
e de nulidade seria conferida, a titulo exclusivo, a uma instancia sob a égide do IEP e,
subsequentemente, ao Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades Europeias. Seriam
assim criadas duas vias que poderiam culminar numa decisdo de anulagdo de uma patente
comunitéria

- aaccdo de anulacdo intentada directamente junto do I1EP?;

ou

- a accao reconvencional intentada junto de um tribunal nacional, que seria obrigado a
suspender a instancia até a adopcdo de uma decisdo pela divisdo de anulagdo, com
base na qual o tribunal nacional em causa poderia entdo dirimir o litigio em matéria de
contrafaccao.

No que diz respeito as condicdes de apresentacdo de um pedido de anulagdo, as causas de
nulidade, ao exame do pedido, a anulagéo ou manutencdo da patente, bem como a publicacéo
de um novo fasciculo da patente no final do processo de anulagdo, aparentemente pode
manter-se o disposto nos artigos 55° a 59° da Convencdo do Luxemburgo, na sua actua
formulagéo.
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Trata-se essencialmente de evitar as consequéncias decorrentes do artigo 20° do Protocolo sobre Litigios.
N° 1, alinead), do artigo 15° do Protocolo sobre Litigios.
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Com o objectivo de garantir uma possibilidade de recurso relativamente as decisdes que
incidem sobre a validade das patentes comunitérias, as decisdes das divisdes de anulacdo
seriam susceptiveis de recurso para o Tribunal de Primeira Instncia das Comunidades
Europeias (TPl). Os fundamentos deste recurso seriam a incompeténcia, a violagdo de
formalidades essenciais, a violagdo do Tratado ou do instrumento juridico que ingtitui a
patente comunitaria ou de qualquer regra de direito respeitante a sua aplicacdo ou ainda o
desvio de poder. O TPI teria competéncia quer para anular, quer para reformular a decisdo
contestada. Neste dominio, poderiam levantar-se certas quest@es ligadas a organizacdo dos
trabalhos do TPI. Ndo esta excluido o exame, neste contexto, da possibilidade de criar, no
ambito do TPI, uma seccdo especializada em patentes comunitérias™.

Finalmente, seria possivel um Ultimo recurso relativamente as decisdes do TPl em matéria de
patentes comunitarias para o Tribunal de Justica das Comunidades Europeias. Este recurso
estaria circunscrito as questdes de direito®.

A fim de garantir a plena eficacia deste mecanismo, seria necessério indicar claramente que as
decisdes com forca de caso julgado ordenando a anulagdo ou a ateragcdo de uma patente
comunitaria produzem os mesmos efeitos em todos os Estados—membros.

Mais influenciada pela arquitectura da Convencédo de 1975, seria possivel ainda uma outra
solucdo, segundo a qual, o tribunal naciona junto do qual fosse intentada uma accdo de
contrafaccdo continuaria ater competéncia para deliberar sobre um pedido reconvencional de
anulacdo. Nao obstante, a decisdo sobre esse pedido de anulagdo sO afectaria a patente
comunitaria no Estado em que esta situado o tribunal. Poderia prever-se uma excepcao a este
efeito limitado da decisdo no caso de uma acgdo de contrafaccéo, intentada junto do tribunal
do domicilio do presumido contrafactor, ter por objecto actos de contrafaccdo cometidos
num outro Estado que ndo o do domicilio. Neste caso, a decisdo de anulagdo afectaria a
patente comunitaria igualmente nesse outro Estado. Esta solucdo permitiria ao titular da
patente evitar o risco de anulacdo global e imediata do seu titulo.

Imp&e-se uma observacdo de caracter geral. No ambito de um regime juridico baseado no
Tratado, ndo € possivel criar novas jurisdicdes, contrariamente ao previsto pela Convencao
do Luxemburgo com a proposta de criacdo do Tribuna Comum de Recurso em matéria de
patentes comunitérias. Num regime juridico baseado no Tratado, as competéncias
jurisdicionais sO podem ser exercidas pelo TPI e pelo Tribunal de Justica das Comunidades
Europeias. Por esta razdo, 0 mecanismo proposto no presente Livro Verde ndo prevé a
criacdo de um Tribunal Comum de Recurso em matéria de patentes.
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Caso esta sugestéo fosse aceite, as modalidades de criac8o da nova divisdo de anulagdo no ambito do IEP e a
possibilidade de recurso destas decisfes para os tribunais comunitérios seriam objecto de um exame
aprofundado; este dependera principamente da natureza do instrumento juridico escolhido parainstituir estes
procedimentos.

N° 1 do artigo 168°-A do Tratado CE.
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~

uestao

No que diz respeito ao sistema jurisdicional, é favoravel a criagdo de um sistema:

- que confira competéncia exclusiva em matéria de recursos de anulagéo a instancias sob a
égide do Ingtituto Europeu de Patentes (divisdo de anulagdo), com recurso para o
Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades Europeias?

- que continue a atribuir competéncia para se pronunciarem sobre 0s recursos de anulacéo
aos tribunais nacionais, limitando os efeitos das respectivas decisdes ao territorio do
Estado-membro em que se encontram situados?

3.5 Questdes relacionadas com as taxas

Em primeiro lugar, convém referir que o Instituto Europeu de Patentes deveria desempenhar
a funcdo de operador técnico da patente comunitaria, quer esta sgja concretizada de acordo
com a forma prevista pela Convencdo do Luxemburgo, quer de acordo com uma forma
juridica decorrente do Tratado. Neste contexto, as taxas relativas ao processo (taxas de
depdsito, taxa de investigacao, taxas de exame, etc.) aplicadas no ambito da patente europeia
continuardo a ser aplicadas da mesma forma a patente comunitéria. Deve sublinhar-se que o
conselho de administragcdo da Organizacdo Europeia de Patentes tomou duas importantes
decisdes, na suareunido de Dezembro de 1996, com vista a reduzir, de forma significativa, as
taxas relativas ao processo, A primeira decisdo diz respeito a uma reducdo nominal das taxas
de deposito, de investigacso e de designacdo™. A segunda decisfo incide sobre o adiamento
da data de exigibilidade do pagamento das taxas de designacdo, fixado actuamente em 6
meses ap0s a publicacdo do relatério de investigacao.

Estas novas taxas relativas ao processo, aplicaveis a partir de 1 de Julho de 1997, seriam
igualmente aplicaveis a patente comunitéria. No que diz respeito a taxa de designacdo, ndo ha
lugar & sua aplicacdo no &mbito da patente comunitéria, em virtude de ndo existir qualquer
pais de "designacdo" propriamente dito, uma vez que o titulo é unit&rio e a proteccdo
uniforme em toda a Comunidade. N&o obstante, se fosse prevista uma taxa de designagéo ou
uma taxa similar, seria conveniente fixar como limite maximo um montante equivalente ao
montante pago relativamente a um ndimero limitado de designacdes que seriam efectuadas no
ambito de uma patente europeia.

Na eventualidade da adopcdo da patente comunitaria com base num regime juridico
decorrente do Tratado, afigura-se necessario proceder a uma revisdo da disposi¢do financeira
relativa as taxas de manutencéo em vigor. A Convencdo do Luxemburgo, na sua versao de
1989, prevé gue as receitas provenientes das taxas, apos deducdo dos montantes pagos a
Organizacdo Europeia de Patentes a titulo de taxas de manutencdo em vigor, sgjam
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A taxa de depésito sera reduzida de 600 para 250 marcos alemaes, a taxa de investigagdo europeia de 1 900
para 1 700 marcos alemaes, ataxa de investigacdo internacional de 2 400 para 2 200 marcos alemaes e a taxa
de designacéo de 350 para 150 marcos alemaes. As reducdes referem-se a um montante anual de 124 milhdes
de marcos alemées.
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repartidas entre os Estados que sdo partes na convengdo, de acordo com uma chave de
reparticiio fixada na convencio®. Este mecanismo ndo seria compativel com um sistema
juridico decorrente do Tratado, devendo por conseguinte ser suprimido.

Com efeito, convém considerar o operador do sistema da patente comunitaria como um
organismo em equilibrio financeiro, o que implica que devera conservar a integralidade das
diferentes taxas pagas pelos utilizadores. Nesta perspectiva, as receitas orcamentais do
operador do sistema da patente comunitéria deverdo abranger, sem prejuizo de outras
receitas, o produto das taxas devidas por forca do regulamento relativo as taxas e, se for caso
disso, uma subvencdo inscrita no orcamento gera das Comunidades Europeias. O
regulamento relativo as taxas da patente comunitéria devera, por seu turno, ser adoptado sob
proposta da Comissdo, em conformidade com o procedimento de "comitologia’.

Neste contexto, 0 montante das taxas deve ser fixado de tal forma que as receitas
correspondentes permitam assegurar, em principio, o equilibrio orcamental. Significa isto
gue, regra geral, o operador do sistema ndo pode transferir uma parte das receitas para
outros organismos ou instancias nacionais.

Finalmente, tendo em conta o caracter unitério da patente comunitéria e, consequentemente,
a inexisténcia de qualquer possbilidade de escolha quanto ao ambito geogréafico da
proteccdo, é conveniente determinar se seré ou ndo necessaria uma medida complementar em
matéria de taxas a fim de incentivar os utilizadores a recorrerem ao sistema. Poder-se-ia
assm prever que o montante global das taxas de manutencdo em vigor da patente
comunitéria, a pagar ao Ingtituto Europeu de Patentes, sgja inferior a totalidade das taxas de
manutencéo em vigor de uma patente europeia que abranja toda a Comunidade.

Além disso, foi sugerido que o titular de uma patente comunitéria pudesse ser dispensado do
pagamento da parte da taxa anual de manutencdo em vigor correspondente a certos
Estados-membros, o que introduziria uma certa flexibilidade no sistema, e pudesse manter em
vigor uma patente comunitéria unicamente numa parte do territério da Comunidade. Este
sistema, que aguns intitulam patente comunitéria “a la carte”, permitira introduzir uma
forma de rentncia parcia de direitos, limitada a certos Estados—-membros, mediante o ndo
pagamento de uma parte das taxas anuais de manutencdo em vigor®,

Questbes
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Artigo 20° da CPC.
Um sistema deste tipo implicaria a alteragcdo dos artigos 48° e 49° da CPC.
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Considera necessario prever a alteracdo dos mecanismos financeiros estabelecidos na
Convencdo do Luxemburgo e na CPE no que se refere as taxas de manutencéo em vigor
das patentes comunitérias, de modo que o produto dessas taxas reverta inteiramente a
favor do IPE, para cobertura dos custos decorrentes da concesséo e administragdo das
patentes comunitarias?

Tendo em conta as diferentes aternativas de proteccéo a disposicdo dos utilizadores
(patente europeia, patentes nacionais, €tc.), considera necessaria a adop¢do de medidas
complementares para tornar 0 sistema da patente comunitéria mais atractivo, como, por
exemplo, uma reducéo das taxas de manutencdo em vigor?

Considera legitimo prever a introducdo da possibilidade de renincia parcial a uma
patente comunitéria relativamente a um nimero limitado de Estados-membros mediante
0 ndo pagamento das taxas anuais de manutencéo em vigor?

3.6 Pontes a estabelecer entre a patente comunitéria e a patente europeia

A patente comunitaria deveria consistir num titulo unitario, que confira direitos em toda a
Comunidade. Quanto maior for o nimero de Estados-membros da Comunidade, maior serd o
ambito geogréfico da proteccdo. Este aspecto congtituird, sem qualquer ddvida, uma
vantagem, podendo no entanto congtituir também um inconveniente para certas empresas que
possam ter dificuldades em avaliar, numa fase precoce do processo, a necessidade de uma
proteccdo tdo ampla. Excluindo a eventual necessidade de proteccdo em certos paises
terceiros que ndo estejam integrados na Comunidade, a patente europeia continuara a ser Util,
na medida em que permite a empresa em causa designar determinados paises e nédo
necessariamente todos os Estados-membros da Comunidade.

Por esta razéo, é sem dulvida necesséario introduzir no sistema de patentes na Europa uma
certa flexibilidade;, para o efeito, poderia prever-se o0 estabelecimento de pontes entre a
patente comunitéria e a patente europeia. O interesse desta possibilidade de transformacéo
reside no facto de permitir abranger inicidlmente 0 mercado Unico no seu conjunto,
procedendo-se a uma limitagdo territorial apenas no decurso ou no fina do processo de
concessao da patente.

Assim, o requerente de uma patente comunitaria poderia solicitar a transformacéo do seu
pedido num pedido de patente europeia, caso exista esta possibilidade juridica (o que néo
seria 0 caso se 0 pedido fosse retirado ou considerado retirado, ou rejeitado). Neste caso, 0
pedido de patente europeia resultante da transformacéo de um pedido de patente comunitéria
beneficiaria da data de depdsito ou da data de prioridade deste pedido.

A situagdo inversa, ou sgja, a transformacéo de um pedido de patente europeia num pedido
de patente comunitaria, € mais dificil de conceber, com excepcdo da hipétese em que o
pedido de patente europeia designasse todos os Estados—membros da Comunidade.
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Deve ainda relembrar-se que a possibilidade de transformacéo da patente comunitaria (apés a
Sua concessan) esta ja prevista no n° 6, segunda frase, do artigo 30° da Convencdo do
Luxemburgo de 1989.

~

uestao

Considera necessario estabelecer "pontes' entre a patente comunité&ria e a patente
europeia, tais como a possibilidade de converter um pedido de patente comunitéria em
pedido de patente europeia? Que outras “pontes’ poderiam, em seu entender, ser
estabelecidas? Como deveriam funcionar essas “pontes’?

3.7 Outras questdes

Do Acordo em matéria de patentes comunitarias celebrado no Luxemburgo em 1989
constam, em anexo, véarias declaracles relativas a certos pontos substanciais do direito das
patentes.

Na perspectiva de uma nova iniciativa em matéria de patente comunitaria, impde-se
guestionar a necessidade de dar seguimento a algumas dessas resolugoes.

A resolucdo relativa a uma regulamentacdo comum da concessdo de licencas obrigatérias
sobre uma patente comunitéria perdeu, em larga medida, sentido, em virtude do regime
completo de licencas obrigatorias elaborado no ambito do Acordo sobre os Aspectos dos
Direito de Propriedade Intelectua relacionados com o Comércio (ADPIC) do
GATT/OMC?®. No caso de ser tomada uma nova iniciativa em matéria de patente
comunitéria com base no Tratado, o conjunto das disposi¢des previstas no Acordo ADPIC
poderia ser integralmente retomado no acto juridico utilizado, ou poder-se-ia prever uma
referéncia explicita a essas mesmas disposi¢oes.

Por seu turno, a resolucéo relativa a utilizacdo ou posse anteriores prevé o inicio de um
processo de revisdo da convencao, que permita criar um direito baseado na utilizagcdo ou na
posse anteriores de uma invencao objecto de uma patente comunitaria, com efeitos uniformes
no conjunto dos territorios dos Estado-membros. O direito de utilizagcdo ou de posse anterior
depende da boa fé. E legitimo questionar a utilidade de uma nova ac¢éo neste dominio, com
0 objectivo de garantir que os efeitos da utilizagdo ou da posse anterior sggam uniformes em
toda a Comunidade Europeia. Deve relembrar-se que todos os Estados europeus chegaram a
um consenso sobre um regime de utilizacdo anterior no ambito da primeira parte da
Conferéncia diplomética sobre o Tratado de harmonizagdo em matéria de patentes (Haia,
1991).

~

uestao

29

Alineas a) al) do artigo 31° do Acordo ADPIC.
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Considera que a questdo da utilizagdo ou da posse anterior deve ser objecto de uma
harmonizacdo a nivel comunitério, na perspectiva de uma nova ac¢do em matéria de
patente comunitaria?

HARMONIZACAO COMPLEMENTAR A NIVEL COMUNITARIO

4.1. Necessidade de uma harmonizacdo complementar a nivel comunitario

No ambito das competéncias que lhe incumbem, a Comunidade Europeia adoptou legislacéo
em matéria de patentes, nomeadamente por forma a tomar em consideracdo a evolucéo
tecnoldgica nos sectores de elevado valor acrescentado. Assim, foram adoptados dois
regulamentos do Conselho e do Parlamento Europeu, com o objectivo de compensar a
insuficiéncia de protecgdo que pendizava a investigagdo farmacéutica e fitofarmacéutica,
através da criacdo de um certificado complementar de proteccdo para os medicamentos e
para os produtos fitofarmacéuticos. Num outro dominio, a Comissdo propds um instrumento
destinado a precisar as condicdes em que pode ser obtida uma patente relativamente a uma
invenc&o biotecnoldgica™.

Estes exemplos demonstram que, quando € realmente necessario, a Comunidade Europeia
dispde dos mecanismos adequados para propor e adoptar legisaco adaptada a situago. E
legitimo questionar a oportunidade de aumentar o grau de harmonizacdo, a nivel
comunitério, do direito das patentes, por forma a abranger outros sectores da técnica ou
aspectos diferentes.

30

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a protecgdo juridica das invengdes
biotecnol6gicas, COM (95) 661 final de 13.12.1995, JO n° C 296 de 8.10.1996.
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4.2 A patenteabilidade dos programas de computador e das invencoes
ligadas aos suportes légicos

A Sociedade da Informac&o e o desenvolvimento do comércio por via electrénica constituem
uma real oportunidade para a economia europeia, mas langam igualmente novos desafios. O
desenvolvimento e melhoria constantes de novos programas de computador e de suporte
l6gicos desempenham actualmente um importante papel para a evolucéo da Sociedade da
Informacdo e do comércio por via electronica, na medida em que devem permitir assegurar
um acesso rapido, seguro e preciso as informagdes procuradas e aos servigos interactivos. A
Comissdo lancou ja vérias iniciativas destinadas a instituir, no plano legidativo, em toda a
Unido Europeia, um nivel adequado de proteccdo da inovacdo ligada a Sociedade da
Informagdo. Assim, em Novembro de 1996, a Comissdo adoptou uma Comunicagdo sobre 0s
direitos de autor e direitos conexos na Sociedade de Informacio®. Trata-se de regras
indispensaveis a0 bom funcionamento da Sociedade da Informac&o e do comércio por via
electrénica na Unido Europeia, uma vez que o conteldo da maioria dos novos servicos é
susceptivel de ser protegido por direitos de propriedade intelectual.

Actuamente, os programas de computador sdo protegidos, na Comunidade Europeia,
através dos direitos de autor enquanto obras literérias®, estando no entanto excluidos
"enguanto tal" da proteccéo por patente. No que se refere as invengdes ligadas aos suportes
l6gicos, a sua patenteabilidade ndo implica que sgja posta em causa a proteccdo de que 0s
suportes ldgicos beneficiam através do direito de autor. Devido a crescente importancia que
0s suportes légicos tém vindo a assumir, o Instituto Europeu de Patentes e os institutos de
véarios Estados—-membros concederam, nos ultimos anos, milhares de patentes que protegem
modelos |6gicos compostos por ideias e principios de base que constituem "solucdes técnicas
para problemas técnicos'. Estas patentes ndo foram concedidas para proteger suportes
|6gicos enquanto tal, mas sSim para proteger invencdes ligadas a esses suportes l6gicos, que
consistem num material € num suporte logico que lhe é especifico.

A nivel internacional, o artigo 27° do Acordo ADPIC ndo exclui a patenteabilidade dos
programas de computador. Por essa raz8o, Va&rios paises terceiros autorizam que estes
beneficiem de proteccéo por patente. Os Estados Unidos divulgaram, em 28 de Fevereiro de
1996, as novas "directrizes para 0s examinadores em matéria de invencdes ligadas aos
programas de computador”: enquanto no passado uma reivindicagdo respeitante a um
algoritmo matemético sO era aceite quando ligada a uma transformacéo fisica, recomenda-se
actualmente uma abordagem mais pragmética, baseada na exigéncia de "utilidade" da
invencdo. Esta abordagem tem por efeito alargar o ambito das invencbes ligadas aos
programas de computador susceptiveis de proteccdo por patente. Ora, os Estados Unidos
caracterizavam-se ja por praticas bastante permissivas neste dominio: assim, um programa de
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COM (96) 568 final de 20 de Novembro de 1996.

Directiva 91/250/CEE do Consglho de 14 de Maio de 1991, relativa a proteccdo juridica dos programas de
computador, JO n° L 122 de 17.5.1991, p. 42.
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computador incorporado num meio tangivel, como uma disquete, era patenteavel®, antes
mesmo da publicacéo das novas directrizes.

O Japéo tem-se debrucado também sobre a necessidade de aterar as directrizes por que se
pautam os examinadores nesta matéria; assim, o Instituto Japonés de Patentes publicou, em 8
de Agosto de 1996, um novo projecto de directrizes. este projecto ndo tem por objectivo
proteger por patente os programas de computador enquanto tal, uma vez que prevé que, para
poder beneficiar de uma patente, a invencdo deve apresentar um elevado grau de criatividade
"tecnoldgica’, utilizando as leis da natureza.

Na Comunidade Europeia, estas questbes foram objecto de uma consulta dos meios
interessados no ambito do Questionario sobre os direitos de propriedade intelectua na
Sociedade da Informacéo, elaborado pelos servigcos da Comissdo em Julho de 1996. As
respostas recebidas sdo divergentes. Para alguns, ndo se devera dterar o actual equilibrio
entre direitos de autor (relativamente aos programas enquanto tal) e patentes (relativamente
as invencdes ligadas aos suportes l6gicos), devendo simplesmente assegurar-se que ndo haja
divergéncias a nivel da aplicacdo das disposicdes pertinentes nos diferentes
Estados-membros. Pelo contrario, outros consideram oportuna a ateracdo do sistema,
prevendo nomeadamente a supressdo do n° 2 do artigo 52° da Convencéo sobre a Patente
Europeia, por forma a permitir a patenteabilidade de programas de computador enquanto tal.
Para os defensores desta abordagem, tratar-se de manter a exigéncia segundo a qual a
invencdo deve apresentar um caréacter "técnico”; ndo obstante, a partir do momento em que
esta caracteristica se verifica, qualquer programa registado num suporte que incorpore a
invencdo uma vez carregado e em funcionamento tornar-se-ia patenteével.

Tendo em conta a posicao expressa por certos meios interessados, que consiste em propor a
supressdo do n° 2 do artigo 52° da Convencdo sobre a Patente Europeia, € necessario
examinar quais poderdo ser as consequéncias praticas dessa medida, nomeadamente no que
diz respeito a aplicacdo simultanea do direito de autor e do direito das patente a uma mesma
obra ou invengéo.

Questbes

Em matéria de patenteabilidade dos programas de computador e das invencdes ligadas
aos suportes l6gicos, considera:

- que as diferencas actualmente existentes a nivel da jurisprudéncia dos Estados-membros
s30 susceptiveis de criar obstaculos as trocas comerciais ou falsear as condicbes da
concorréncia?

- que as diferencas existentes entre a Europa e 0s seus principais parceiros econdmicos sao
susceptiveis de levantar dificuldades as empresas europeias?

- que estas diferencas exigem uma harmonizagcdo complementar a nivel comunitério neste
dominio?

Em matéria de patenteabilidade dos programas de computador e das invencdes ligadas

a0s suportes 16gicos, considera necessario propor, a prazo, a supressao do n° 2 do artigo

33

Decisfo do Ingtituto Americano de Marcas e Patentes de 26 de Abril de 1996, In re Beauregard.
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52° da Convencdo de Munique?

- em caso afirmativo, como concebe a aplicagcdo simultanea do direito de autor e do direito
das patente relativamente a uma mesma criagéo/invencéo?

- em caso negativo, considera ndo obstante necess&rio proceder a uma dteracdo das
directrizes por que se pautam os examinadores do | EP nesta matéria?

4.3 Invencgdes realizadas por assalariados

Actuamente, o regime das invencOes redizadas por assaariados apresenta grandes
divergéncias entre os Estados—-membros. Trata-se das invencdes efectuadas pelo pessoal de
investigacdo ou pelo pessoa técnico (investigadores, engenheiros, etc.), no ambito do
contrato de trabalho que os liga a uma empresa ou laboratério. Em alguns Estados—membros,
esta questdo esta regulamentada de forma geral na lei relativa as patentes, como em Franca™
ou no Reino Unido®; noutros Estados-membros, como na Alemanha ou na Suécia, foi
adoptada uma lei especifica para o efeito. A regra gera de base comum a todas estas
legislacOes determina que, se for atribuida a um assalariado, no &mbito do seu contrato de
trabalho, uma "funcdo inventiva', a patente pertence a0 empregador. Quanto aos restantes
aspectos, a precisdo das legidacOes varia largamente de Estado—membro para Estado—
membro. Algumas destas legidagdes contém disposicdes processuais respeitantes ao deposito
dos pedidos de patente pelo inventor, com base no argumento de que o home do inventor
pode ou deve figurar na patente. Outras estabelecem uma distingdo entre as funcdes
inventivas "permanentes’, "temporérias’ ou "ocasionais', a que correspondem diferentes
regras de atribuigdo da invencdo. Finalmente, algumas destas legidagdes, tais como a alema,
prevéem uma vertente especifica relativa a remuneracdo do assalariado responsavel por uma
funcéo inventiva e as modalidades precisas de cdlculo dos suplementos de remuneracéo.

E certo que a aplicagio destas diferentes legisagies pelas empresas tem repercussdes sobre
as actividades de investigacao e respectiva gestdo. Quanto mais pormenorizadas e complexas
forem as legidacdes, mais recursos humanos terdo as empresas de consagrar a gestdo destas
questdes. E pois legitima a questdo de saber se as diferencas a nivel das legislagbes nacionais
em matéria de invencdes realizadas por assaariados produzem efeitos sobre a livre prestacéo
dos servigos no ambito do mercado interno e/ou sobre as condi¢es da concorréncia.

~

uestao

As diferencas actualmente existentes a nivel das legidacdes dos Estados—-membros em
matéria de invencles realizadas por assalariados sdo susceptiveis de ter repercussdes
sobre a inovagéo e as condi¢bes de emprego e/ou sobre a livre prestacdo de servicos

e/ou sobre as condi¢gbes da concorréncia? Deverdo estas diferencas ser objecto de uma

34
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Artigo L.611-7 do Cédigo da Propriedade Intelectual.
Artigos 39° a43° da Lei relativa as patentes ("Employee's Invention").
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harmonizago a nivel comunitario?

44 Formalidades, recurso aos agentes e reconhecimento das
gualificacOes profissionais

4.4.1. Formalidades

Actualmente, existem diferencas entre os Estados—-membros a nivel dos formulédrios a
preencher, prazos a respeitar, informacbes a fornecer, forma de apresentacdo das
informacOes e exigéncias de "legalizagdo". Os procedimentos sdo por vezes diferentes, uma
vez concedidas as patentes. Significa isto que é necess&rio um conhecimento aprofundado
dos varios sistemas nacionais para poder aconselhar um requerente ou um titular de forma
eficaz. Os trabahos actuamente em curso no ambito da Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectua (OMPI), que deverdo permitir a conclusdo de um tratado de
harmonizacdo do direito das patentes no que se refere as formalidades, indicam qua o
caminho a seguir. E, pois, legitimo levantar a questio da necessidade de, uma vez adoptado
este tratado, ir mais além a nivel comunitario na via da harmonizacdo das formalidades, por
exemplo, a nivel das informagles exigidas relativamente a invencdo, ao inventor e ao
requerente, a forma de apresentacéo dessa informacéo e o grau de autenticagdo exigido ou
ainda o nimero de formul&rios a preencher para que um pedido sgja tratado da mesma forma
em toda a Comunidade.

4.4.2. Recurso aos agentes de patentes

A maioria das legidactes dos Estados—membros prevé, actualmente, disposi¢cdes que, de uma
forma ou de outra, obrigam os requerentes ou titulares de patentes a disporem de um
endereco profissional ou de um domicilio no seu territdrio, na medida em que a proteccéo ai
sgja solicitada ou obtida. O requerente, ou 0 seu representante, ndo pode em geral dirigir-se
directamente, a partir do seu Estado—membro de origem, aos institutos de patentes dos
outros Estados—membros sem dispor de um endereco profissional ou de um domicilio nesses
outros Estados—-membros.

Além disso, vérios Estados—membros exigem que se recorra a um representante qualificado,
domiciliado em territério nacional. Estas regras impedem que um Unico representante,
domiciliado num Estado—membro, possa representar o seu cliente junto dos institutos de
patentes dos outros Estados—membros.

Em articulagio com esta questdo, o Tribunal indicou, no processo Saeger contra
Dennemeyer®®, que, tendo em conta a natureza especifica da prestacéo de servicos em certos
sectores de actividade, ndo podem considerar-se incompativeis com o Tratado exigéncias
especificas impostas ao prestador de servigos, nomeadamente quando se trata de proteger os
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Acdrdéo de 25 de Julho de 1991, proferido no processo C-76/90, Col. 1991, p. 1-4221.
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destinatarios dos servicos contra 0os prejuizos em que poderiam incorrer em virtude de
conselhos juridicos que lhes seriam prestados por pessoas sem a necessaria idoneidade
profissional ou moral. Todavia, alivre prestacéo de servicos, enquanto principio fundamental
do Tratado, sO pode ser limitada através de regulamentacdes justificadas por razdes
imperiosas de interesse geral e aplicaveis a qualquer pessoa ou empresa que exerca uma
actividade no territorio do Estado—membro de destino, na medida em que esse interesse néo
estga ja salvaguardado por regras a que o prestador estd sujeito no Estado—membro de
estabelecimento. No ambito das actividades de superviséo e renovagdo de patentes mediante
0 pagamento de taxas, o prestador ndo "aconselha' os seus clientes, limitando-se a aerté-los
no momento em que devem proceder ao pagamento das taxas de renovacéo. Relativamente a
essas actividades, o Tribunal considerou que a limitagdo da prestacdo deste servico
unicamente a profissionais qualificados, tais como advogados ou agentes de patentes, era
desproporcionada em relagcdo ao objectivo prosseguido.

E legitimo levantar a questdio do interesse de proceder a uma codificagio a nivel comunitério
das conclusdes desta decisdo (sob forma de uma harmonizagdo legidativa ou de uma
comunicagdo interpretativa), analisando se seria conveniente incluir, simultaneamente, outros
aspectos de carécter processual, tais como 0s enderecos profissionais e as obrigactes ligadas
a0 domicilio. De qualquer forma, uma codificacdo deste tipo em nada seria contréria a
possibilidade de intentar processos de infraccdo no caso de certas exigéncias nacionais
infringirem as condi¢des da livre prestacdo de servigos (artigo 59° do Tratado CE) ou mesmo
o principio do direito de estabelecimento (artigo 52° do Tratado CE).

4.4.3. Qualificagcbes profissionais

No que diz respeito as qualificagdes profissionais, a Directiva 89/48/CEE abrange,
nomeadamente, as qualificagbes no dominio das patentes. As qualificacdes profissionais
obtidas num Estado—membro devem ser reconhecidas em toda a Comunidade, podendo os
Estados—membros exigir ao interessado um periodo de adaptacdo ou a redizacdo de uma
prova de aptiddo. Até ao momento, a forma desta prova de aptid@o e respectivas matérias
ndo foram ainda objecto de uma decisdo final em vérios Estados—-membros.

A prova de aptiddo deve limitar-se a0 necessario (ver, em especial, a alinea g) do artigo 1° da
Directiva 89/48/CEE), tendo em conta iguamente o principio da proporciondidade. Na
medida em que o direito material praticado pelo profissona estgja jA amplamente
harmonizado e transposto nos Estados—-membros, a prova de aptiddo devera limitar-se aos
casos em que a formagdo do candidato incida sobre matérias "substancialmente diferentes’
das abrangidas pelo diploma exigido no Estado—membro de acolhimento®. O exame europeu
de qualificagéo (n° 2, alinea c), do artigo 134° da CPE) poderia iguamente, em matéria de
patentes, ser reconhecido como uma qualificacdo suficiente para poder intervir junto dos
institutos nacionais.
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N° 1, alineab), do artigo 4° da Directiva 89/48/CEE.
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No seu acorddo Gebhard®, o Tribunal de Justica decidiu que a possibilidade de um nacional
de um Estado—membro exercer o seu direito de estabelecimento e as condicOes desse
exercicio devem ser apreciadas em funcéo das actividades que pretende exercer no territério
do Estado—membro de acolhimento. A aplicacdo de condi¢Oes de acesso a uma actividade
especifica ou ao exercicio dessa actividade, tais como a obrigacdo de possuir determinados
diplomas, devem respeitar quatro imperativos. uma aplicacdo ndo discriminatoria, a
justificac8o por razbes imperiosas de interesse geral, um carécter adequado para garantir a
realizacdo do objectivo prosseguido e a limitagdo a0 necess&rio para atingir o referido
objectivo (principio da proporcionalidade).

Questbes

Em matéria de harmonizacdo a nivel comunitério das formalidades ligadas ao
procedimento de concessao de patentes e as patentes concedidas, considera:

- Necess&ria uma tal harmonizagdo? Que a harmonizagdo deve abranger 0 recurso aos
agentes de patentes, os enderecos profissionais e a eleicdo de domicilio? Que outros
aspectos deveria abranger?

- Esta eventual harmonizacdo deveria assumir uma forma legidativa (directiva) ou ser
realizada através de uma recomendacéo dirigida aos Estados-membros®?

4.5 Medidas complementares destinadas a tornar mais atractivo o sistema
de patentes

Aparentemente, um dos obstéculos a utilizacdo optimizada do sistema de patentes na Europa,
reside no custo, ndo apenas da obtencéo da proteccdo, mas igualmente para assegurar a sua
aplicacdo efectiva junto dos tribunais ("enforcement”). A este respeito, foram formuladas
sugestdes no sentido de facilitar o recurso, por parte das empresas, nomeadamente das PME,
a0 sistema de patentes.

Uma primeira linha de accdo poderia consistir na harmonizagdo das legislagbes nacionais
relativas aos modelos de utilidade, uma forma especial de proteccdo da inovacdo técnica,
répida e pouco onerosa, e bem adaptada s necessidades de um vasto nimero de PME®. No
dominio das patentes, poder-se-ia prever a criagdo de um sistema de seguro contra litigios
financiado individualmente pelas empresas titulares de patentes. Em caso de necessidade de
intentar uma acgdo em tribuna a fim de fazer valer os direitos conferidos pela patente, a
empresa subscritora de um seguro deste tipo poderia declarar um "sinistro” e ser reembolsada
pela companhia de seguros das despesas realizadas. Este sistema poderia concretizar-se
através de diferentes modalidades: poder-se-ia criar um seguro individual a subscrever por
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Acdrdéo de 30 de Novembro de 1995, proferido no processo C-55/94, Col, 1995, p. |-4165.

Contrariamente a recomendacdo que ndo € juridicamente vinculativa, a directiva deve ser transposta para o
ordenamento juridico dos Estados-membros.

Livro Verde sobre a proteccdo dos modelos de utilidade no mercado interno, COM (95) 370 final de 19 de
Julho de 1995.
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uma empresa ou entdo um sistema de grupo de seguros, no qual poderiam participar, numa
base voluntéria, todas as empresas de um determinado sector, a fim de melhor repartirem os
riscos. No que se refere concretamente as PME, tendo em conta as dificuldades com que
habitualmente se defrontam em matéria de proteccdo da inovacdo, poder-se-ia prever uma
forma de financiamento publico (ou parcidmente publico) do sistema de seguro contra
litigios. Dado que a ideia consistiria em permitir a eclosdo de iniciativas privadas (tais como o
grupo de seguros) ou uma medida nacional (como o financiamento publico), os mecanismos
adoptados teriam, evidentemente, de ser compativeis com os artigos 85° e 92° do
Tratado CE, respectivamente.

~

uestao

Para tornar mais atractivo o sistema de patentes, nomeadamente para as PME, quais
considera serem os meios de facilitar a aplicacdo da proteccdo concedida por uma
patente? O que pensa, em especial, dos sistemas de seguro contra litigios em matéria de
patentes? Considera necessaria uma medida de harmonizacdo complementar a nivel
comunitario nesta matéria?

A PATENTE EUROPEIA

5.1 Estrutura geral da patente europeia

A patente europela surgiu na sequéncia da conclusdo da Convencdo sobre a Patente
Europeia, celebrada em Munique em 5 de Outubro de 1973. A convencdo estabelece um
processo Unico de concessdo de patentes que, uma vez emitidas, ficam sujeitas as regras
nacionais dos Estados contratantes designados no pedido. Actualmente, sGo membros da
Organizacdo Europeia de Patentes 18 paises. De sublinhar que, no ambito dos acordos
europeus concluidos entre a Comunidade Europeia e os seus Estados—membros, por um
lado, e os paises da Europa Central e Oriental, por outro, estes Ultimos se comprometeram a,
no prazo de cinco anos, apresentar um pedido com vista a sua adesdo a Convencdo de
Munique.

Os utilizadores do sistema de patentes na Europa consideram a patente europeia largamente
satisfatoria, quer em termos de qualidade do trabalho desenvolvido pelo Ingtituto Europeu de
Patentes, quer em termos de valor do titulo de proteccéo concedido por este organismo. N&o
obstante, os utilizadores aguardam a introducdo de duas importantes correcgdes. A primeira
diz respeito a patenteabilidade das invencbes biotecnoldgicas, dominio em que as actuais
incertezas deverdo ser corrigidas através da répida adopcdo da nova proposta de directiva
apresentada pela Comissdo no final de 1995. A segunda esta relacionadas com a reducdo das
taxas cobradas pelo Instituto Europeu de Patentes, bem como com a adaptacéo do regime de
traducdo da patente europeia, dois temas actuamente em discusséo (tendo o primeiro ja sido
resolvido) nestainstancia.

Em relacdo aos restantes aspectos, aparentemente a actual estrutura do sistema de patentes
na Europa, centrado no Ingtituto Europeu de Patentes enquanto organismo internacional
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baseado num tratado e, por conseguinte, independente da Comunidade Europeia, ndo levanta
quaisquer problemas aos utilizadores. De referir que a Comisséo Europeia dispde do estatuto
de observador no conselho de administracdo da Organizacdo Europeia de Patentes, tendo
decidido, ha cerca de trés anos, utilizar plenamente as possibilidades que Ihe sdo propiciadas
desta forma para dar a conhecer 0 seu ponto de vista sobre as questdes de interesse comum
para ambas as organizagoes.

~

uestao

Partilha a opini&o segundo a qual a actual estrutura do Ingtituto Europeu de Patentes,
gue constitui um organismo independente das instituicdes comunitérias, ndo apresenta
para os utilizadores inconvenientes que devam ser solucionados através da criagdo de
uma outra estrutura juridica mais integrada no direito comunitério?

5.2 O problemado custo da patente europeia

5.2.1 Taxas

Em 1996, o conselho de administracdo da OEP, apoiado pela Comissdo, considerou que,
tendo em conta as receitas e 0 nivel persistente dos excedentes, deveria prever-se uma
reducdo do custo das patentes, em resposta as criticas dos utilizadores do sistema.

O teor da decisdo adoptada pelo conselho de administracdo em 6 de Dezembro de 1996 foi ja
anteriormente explicitado, nomeadamente no ponto 3.5. Tratase de uma decisdo
extremamente importante, ilustrativa de que a Organizagdo Europeia de Patentes tomou em
consideracdo as criticas formuladas pelos utilizadores, e soube, nas actuais condigdes,
dar-lhes uma resposta positiva. Por outro lado, o conselho de administracdo decidiu, na
mesma data, deixar de exigir ao requerente de uma patente europeia o0 montante das taxas de
designacéo no momento do depdsito do pedido, adiando esse pagamento até 6 meses apds a
publicacdo do relatorio de investigagao.

Estas decisdes vao ao encontro das reivindicacdes dos utilizadores. Partindo do principio de
que, num futuro mais ou menos longinquo, o Ingtituto Europeu de Patentes continuara a
dispor de uma margem de manobra financeira, € legitimo levantar a questdo de saber quais as
taxas que deveriam ser, prioritariamente, objecto de reducéo.

Uma outra questdo que se coloca de forma recorrente na Europa refere-se a oportunidade de
introducdo, de acordo com o modelo americano, de taxas especiais, reduzidas, por exemplo,
em 50% para as PME. Estas taxas reduzidas, que poderiam ser aplicadas ndo apenas as
PME, mas igualmente aos inventores individuais e as universidades, consistem na aplicacéo
de um nivel de reducdo uniforme a totalidade das taxas previstas. Os problemas ligados a
definicdo de pequenas e médias empresas foram solucionados na sequéncia da adopcéo da
Recomendacio da Comissdo de 3 de Abril de 1996"; esta recomendacio destina-se a
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harmonizar a definicdo de PME, de pequena empresa e de micro-empresa, tanto a nivel
comunitério como a nivel nacional. Todavia, é necessario examinar se todas as PME se
encontram numa situagdo que |hes permita beneficiar automaticamente de taxas reduzidas.
Por outro lado, os efeitos das taxas reduzidas para as PME deverdo ser objecto de um estudo
aprofundado. Actuamente, 41% dos pedidos europeus provenientes da Europa sdo
apresentados por PME (menos de 250 trabalhadores); significa isto que, numa situagéo de
equilibrio orcamental, uma reducdo de 50% para as PME deveria ser compensada por um
aumento geral das taxas de aproximadamente 22%. Poderia igualmente ser necessario prever
gue qualquer fraude nesta matéria daria origem a caducidade da proteccdo, tal como sucede
nos Estados Unidos ("fraud on the office").

Questbes

Se, mantendo os imperativos de quaidade e eficacia, a Organizacdo Europeia de
Patentes prosseguir satisfatoriamente os seus esfor¢os no sentido de controlar os custos
e continuar a reduzir as taxas relativas ao processo junto do Instituto, quais as taxas que
deveriam, prioritariamente, ser objecto de reducéo?

Considera que outros aspectos relacionados com as taxas respeitantes a patente europeia
deveriam ser objecto de ateracdes e/ou adaptacdes? Considera Util ou necessario prever
taxas reduzidas para as PME, de acordo com o0 modelo existente nos Estados Unidos
("small entities fees")?

5.2.2 Chave de reparticdo das taxas de manutencao em vigor

Nos termos da Convencdo de Munique, 0 montante das taxas relativas a0 processo e a
percentagem paga pelos Estados contratantes a Organizacdo a titulo das taxas cobradas para
a manutencdo em vigor das patentes europeias devem ser fixados de modo a que as receitas
correspondentes permitam assegurar o0 equilibrio orcamental. Uma vez que, apds a sua
concessdo, as patentes europeias séo tuteladas pelo direito nacional, estabeleceu-se um
mecanismo segundo o qual a OEP recebe receitas provenientes das taxas anuais sob forma de
pagamentos dos Estados contratantes a titulo de taxas de manutencdo em vigor. Embora a
convencao preveja, em principio, 0 pagamento a Organizacdo Europeia de Patentes de
75% do montante das taxas de manutencdo em vigor, esta percentagem foi reduzida
para 50% na sequéncia de uma decisdo do conselho de administracéo de 1984.

De acordo com as estimativas realizadas, esta chave de reparticdo da origem a que as receitas
totais dos sistemas nacionais ndo apresentem, em média, qualquer ateracdo relativamente a
Situacdo existente antes da introducéo do sistema da patente europeia, muito embora as suas
actividades tenham registado, em média, uma reducdo para menos de metade.

Os meios interessados pronunciaram-se, em véarias ocasifes, contra uma nova reducdo da
percentagem do montante das taxas de manutencdo em vigor pago a OEP e a favor da
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utilizagcdo, na sua integralidade, dos excedentes de receitas da Organizacdo sobre as despesas
com vista a uma diminuigdo da taxas relativas ao processo.

O destino do produto das taxas de manutencéo em vigor varia, em larga medida, de acordo
com os Estados contratantes em causa. Em alguns desses Estados, a parte das taxas anuais
cobradas a titulo de manutencéo em vigor das patentes europeias ndo é afectada a actividades
ligadas a0 funcionamento do instituto de patentes nem a actividades de promocéo da
inovacdo, uma vez que esse montante € directamente integrado no orcamento geral do
Estado; alguns comentadores consideram mesmo existir, neste caso, um "imposto sobre a
inovacdo" na medida em que o produto das taxas de manutencéo em vigor ndo é afectado a
actividades ligadas a inovag@o. Nestas circunstancias, € conveniente levantar a questdo do
destino final do produto das taxas anuais e respectiva utilizacéo.

Finalmente, deve referir-se que o custo global da patente europeia decorre também dos
processos de validagdo das patentes europeias nos diferentes Estados e respectivas taxas a
liquidar para o efeito. Refira-se, por exemplo, que s as despesas de publicacdo nos
diferentes Estados ascendem a 4 762 marcos alemaes.
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Questbes

No que se refere a chave de reparticdo das taxas de manutencéo em vigor das patentes
europeias.

- considera adegquado financiar parcialmente os sistemas nacionais de patentes através das
taxas de manutencdo em vigor das patentes europeias?

- em caso afirmativo, considera conveniente estabelecer uma ligagdo objectiva e nédo
automética entre as necessidades expressas pelos sistemas nacionais e a afectacdo de
recursos financeiros, de modo a assegurar uma transparéncia a nivel da afectacéo de
recursos?

- Quais sdo, em seu entender, as actividades relacionadas com a inovagcdo e executadas a
nivel nacional que seria legitimo financiar através da chave de reparticéo?

- No ambito da promocgao dainovagéo, considera que este sistema comporta certos efeitos
negativos, nomeadamente quando grande parte destes recursos € afectada directamente
ao orcamento gera do Estado e ndo a actividades directamente ligadas a inovacao?

5.2.3 Traducgdes

Uma das rubricas mais importantes no amhito dos custos totais em matéria de patentes diz
respeito as despesas, extremamente elevadas, de traducao/validacdo das patentes europeias.
As estimativas realizadas indicam que a indUstria europeia, por s O, desembolsa, um
montante anual de aproximadamente 430 milhdes de marcos alemées para o efeito, o que
significa que uma patente europeia "média’ concedida para os oito Estados—-membros mais
frequentemente designados implica custos superiores a 20 000 marcos alemées unicamente
para a traducédo/validacdo. Consciente deste problema, o conselho de administracédo da OEP
tem vindo a debrucar-se sobre possiveis solucfes, cujo teor foi anteriormente exposto,
nomeadamente no ponto 3.3 supra.

~

uestao

Considera Util e eficaz a "solucdo globa" desenvolvida no ambito do Instituto Europeu
de Patentes com o objectivo de reduzir os custos de traducdo? Em caso negativo,
porqué? Considera existirem outras solugdes realistas, tendo em conta o facto de ser
necessaria a unanimidade dos Estados—membros ou uma ampla maioria para que possam
ser aplicadas e eficazes?
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