BASF

CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
ANTONIO LA PERGOLA

apresentadas em 22 de Abril de 1999 *

I— A questio prejudicial e o contexto
normativo e factual do processo principal

1. Por despacho inscrito no registo em 20 de
Fevereiro de 1998, o Bundespatentgericht
(Alemanha) pediu ao Tribunal de Justica
que interpretasse os artigos 30.° e 36.° do
Tratado CE, para efeitos de apreciagio da
disposicio alemi de execugio da Conven-
¢do sobre a Concessdo de Patentes Euro-
peias (a seguir «convengio»), que penaliza
com a auséncia de efeitos, desde o inicio, de
uma patente na Repablica Federal da
Alemanha quando, nos termos da lei, nio
seja apresentada a tradugio em lingua
alemid do texto de uma patente europeia
ja concedida ou em vias de o ser. A questdo
prejudicial suscitada pelo juiz a guo esta
assim formulada:

«E compativel com as regras da livre
circulagio de mercadorias (artigos 30.° e
36.° do Tratado CE) o facto de se conside-
rar que os efeitos de uma patente conce-
dida, com validade para um Estado-Mem-
bro, pelo Instituto Europeu de Patentes e
redigida numa lingua diferente da lingua
oficial do Estado-Membro, ndo se produ-
zem, desde o inicio, quando o titular da
patente ndio entrega no servi¢o de patentes

* Lingua original: italiano.

do Estado-Membro em causa, no prazo de
trés meses seguinte 4 publica¢io no Boletim
Europeu de Patentes da mengio da conces-
sdo da patente europeia, uma tradugio, na
lingua oficial desse Estado-Membro, do
fasciculo da patente? »

2. A convengdo foi assinada em Munique
em 5 de Outubro de 1973 e entrou em
vigor em 7 de Outubro de 1977. Sao
actualmente partes, além dos Estados-
-Membros, a Confederagio Helvética, o
Principado do Liechtenstein, o Principado
do Monaco e a Repiiblica de Chipre. Como
resulta dos seus artigos 1.° € 2.°, a conven-
¢do institui um direito comum aos Estados
contratantes em matéria de concessio de
patentes de invencio «europeias». As
patentes europeias produzem em cada um
dos Estados contratantes em relagio aos
quais sdo concedidas os mesmos efeitos e
estdo sujeitas ao mesmo regime das paten-
tes nacionais concedidas nesse Estado,
salvo disposicdo em contrdrio da propria
conven¢do. Em especial, nos termos do
artigo 64.°, n.° 1, da conven¢io, «... a
patente europeia confere ao seu titular, a
contar do dia da publicagio da mencio da
sua concessdio e em cada um dos Estados
contratantes em relagio aos quais foi
concedida, os mesmos direitos que lhe
conferiria uma patente nacional concedida
nesse Estado». Assim, a patente europeia,
uma vez concedida, consiste em substincia
num «fasciculo» de direito nacional. O
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direito comum de fonte convencional &,
portanto, limitado, em principio, ao pro-
cesso de concessio.

3. Para efeitos da resolucio do presente
processo, apresenta especial importincia o
regime linguistico da convengdo, destinado
a conciliar exigéncias diferentes: a eficicia
do processo no Instituto Europeu de Paten-
tes (a seguir «IEP») e a igual dignidade
linguistica entre os Estados contratantes; os
interesses do requerente ou titular da
patente e dos seus concorrentesl. O arti-
go 14.° da convengio estabelece que os
pedidos de patente devem ser apresentadas
numa das linguas oficiais do IEP, ou seja, o
alemdo, o inglés e o francés. No entanto, as
pessoas singulares ou colectivas residentes
ou com sede no territdrio de um dos
Estados contratantes cuja lingua oficial seja
diferente das linguas oficiais do IEB bem
como os cidaddos desse Estado residentes
no estrangeiro podem apresentar o pedido
numa das linguas oficiais desse Estado, mas
devem apresentar uma tradugio em ale-
mio, inglés ou francés no prazo de trés
meses e, em qualquer caso, nunca depois de
decorridos treze meses sobre a data de
prioridade, em caso de anterior apresenta-
¢do nacional regular (v. regra 6, n.° 1, do
regulamento de execugdo da convencdo; a
seguir «regulamento»). A lingua que o
requerente escolhe para redigir ou traduzir
o pedido de patente ¢ utilizada em todos os
processos no [EP relativos a tal pedido ou a
patente concedida. Em especial, & na lingua
do processo que sdo publicados os pedidos

1 — V. van Benthem, J. B.: «The solution of the Language
Problem in the European Patent Conventions», em IIC,
1975, p. 1.
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e os fasciculos de patente europeia 2, apenas
as reivindicagdes devendo ser traduzidas
para as outras duas linguas oficiais do IEP
(v. artigo 14.°, n.° 7, da convengdo). Além
disso, nos termos do artigo 70.°, n.° 1, da
convengio, o texto do pedido ou da patente
redigido na lingua do processo é o texto
oficial em quaisquer processos da jurisdi-
¢do do IEP ou dos juizes nacionais dos
Estados contratantes.

4. A caracteristica fundamental do sistema
da patente europeia consiste no caracter

2 — Nos termos dos artigos 78.° e 98.° da convengdo, tanto os
pedidos como o fasciculo da patente europeia, respectiva-
mente, contém a descricdo da invengdo, uma ou virias
reivindicages e, eventualmente, os respectivos desenhos. A
descrigido tem como principal fungdo informar o pablico dos
elementos constitutivos da invengdo que, com a concessio
da patente, ser4 coberta pelo segredo industrial. Nos termos
do artigo 83.° da convengio, a invengdo deve ser descrita de
forma suficientemente clara e completa para que um perito
da matéria o possa executar. A regra 27 do regulamento
estabelece que a descrigdo deve indicar: i) o ramo da técnica
a que se refere; ii) o estado anterior da técnica (na medida
em que, segundo os conhecimentos do requerente, isso seja
atil para a compreensdo da invengdo); iii) as eventuais
vantagens que a invengdo proporciona relativamente ao
estado da técnica, bem como iv) um modo de utilizagdo da
invengdo. O requerente deve além disso: v) descrever a
invengio de modo a que se possa compreender o problema
técnico na sua solugio, bem como vi) as figuras contidas nos
eventuais desenhos. Por outro lado, a descrigdo serve para
determinar o conteido da protecgdio requerida com o
pedido de patente, isto com base no princi%io segundo o
qual as reivindicagdes, que definem o objecto de tal
protecgio, devem ser claras e concisas e basear-se na
descrigio (artigo 84.° da convengio). Em termos anélogos,
o artigo 69.° da convengdo estabelece que o dmbito da
proteccdo conferida pela patente europeia ou pelo pedido de
patente europeia & determinado pelo Ambito das reivindi-
cagdes. Contudo, a descrigio e os desenhos servem para
interpretar as reivindicagdes. O protocolo de interpretagio
do artigo 69.°, parte integrante da convengiio, esclarece que
a disposigio em questio ndo deve ser interpretada no
sentido de que o dmbito da protecgdo conferida por uma
patente europeia & determinadg de modo estritamente literal
com base no texto das reivindicacdes (a descricio e os
desenhos servem apenas para dissipar eventuais ambiguida-
des) nem no sentido de que a protec¢io da patente &
extensiva a tudo quanto o titular tenha pretendido proteger,
segundo a opinizo de um perito do ramo que tenha
examinado a descrigdo e os desenhos, servindo as reivindi-
cagdes unicamente como linha directriz. O artigo 69.° da
convengio exprime, pelo contrario, uma posi¢do intermédia
entre os extremos indicados, assegurando ao mesmo tempo
uma protecgio equitativa do requerente e um razoével grau
de certeza para os terceiros.
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nacional da protec¢io oferecida por cada
um dos paises designados (v., supra, n.° 2).
Isso explica, portanto, que os Estados
contratantes cuja lingua nacional é dife-
rente da lingua do processo devem dispor
de um texto redigido ou traduzido na sua
lingua, também no interesse da capacidade
de inovagio e de competitividade da eco-
nomia nacional. O regime de publicidade
dos actos que produzem efeitos juridicos
erga omnes na matéria que nos ocupa deve
além disso ser conjugado com as disposi-
¢oes dos artigos 67.°, n.° 33 e 65.°4 da

3 — O artigo 67.° n.° 3, autoriza cada Estado contratante
designado num pedido de patente publicado, que nio tenha
como lingua oficial a lingua do processo, a sujeitar a
protecgio provisoria que, nos termos dos n.%* 1 ¢ 2, 56 pode
ser ateibuida a win pedido antes da concessio da patente na
condigio de o requerente apresentar uma tradugdo das
reivindicagdes na lingua nacional ¢: a) de a tornar acessive]
ao piblico, nas condigGes previstas pela legislagio nacional
ou b) de a comunicar d pessoa que explora no Estado
interessado, em condigGes que, scgjundo o direito nacional,
poriam em jogo a sua rcsponsal)ili ade se se tratasse de uma
contrafacgio de uma patente nacional, a invengdo que
constitui 0 objecto da patente europeia em relagio d qual se
pretende fazer valer a protecgio provisoria,

4 — Por forca do disposto no artigo 65.° da convengido («Tra-
dugio do fasciculo da patente europeia»), conforme alte-
rado, com efeitos a 1 de Janciro de 1996, pela decisio de
13 de Dezembro de 1994 do consclho de administragio:

« 1, Qualquer Estado contratante pode determinar, quando
o texto no qual o Instituto Europeu de Patentes tenciona
conceder uma patente europeia para esse Estado ou manter
para o dito Estado uma patente europeia sob a sua forma
modificada niio for redigido numa das linguas oficiais do
Estado considerado, que o requerente ou o titular da patente
deve fornecer ao servigo central da propriedade industrial
uma_tradugdo desse texto numa das linguas oficiais, d sua
escolha, ou, na medida em que o Estado em questio impuser
a utilizagiio de uma lingua oficial determinada, nesta altima
lingua. A tradugiio deve ser entregue no prazo de trés meses
a contar da publicagiio no Boletint Esropeir de Patentes da
mengio da concessio da patente europeia on da manuten-
¢do da patente curopeia conforme alterada, a niio ser que o
Estado considerado conceda um prazo mais longo.

2, Qualquer Estado contratante que adoptou disposigdes ao
abrigo do paragrafo 1 pode determinar que o requerente ou
o titular da patente pague, num prazo fixado por esse
Estado, o total ou parte dos custos da publicagio da
tradugdo.

3. Qualquer Estado contratante pode determinar que, se as
disposicocs adoptadas em conformidade com os parigrafos
1 e 2 ndo forem observadas, a patente europeia seja, desde
o inicio, considerada sem efeito nesse Estado» (subtinhado
10550).

Segundo o despacho de reenvio, a solugio que consiste em
impor a tradugio do fasciculo da patente europeia foi
adoptada nos ordenamentos de todos os Estados contra-
tantes, com excepgio do Luxemburgo ¢ do Ménaco.

convencdo relativos, respectivamente, 4
protec¢do provisdria ou definitiva da pes-
soa que requer a protec¢do da patente: a
primeira & oferecida ao requerente depois
da publicacio do pedido, enquanto a
definitiva surge na sequéncia da concessio
da patente europeia. As referidas normas
destinam-se a compensar a situa¢do inicial
desfavoravel dos Estados contratantes cuja
lingua nacional & diferente das linguas
oficiais do IEP (ou da lingua do processo),
autorizando-os a sujeitar a eficacia de tais
documentos no respectivo territorio 4 apre-
senta¢do de uma tradugio na lingua nacio-
nal s,

5. Ao artigo 65.° da convengio (v., supra,
nota 4) foi dada execugdo no ordenamento
juridico alemdo pela norma cuja compati-
bilidade com o Tratado & discutida no
processo principal. O artigo II, n.° 3,
segundo e terceiro pardgrafos, da Gesetz
iiber internationale Patentiibereinkommen
(lei sobre as convengdes internacionais em

§ — Observo, incidentalmente, que a tradugio das reivindica-
¢des ou do texto completo da patente & importante nio
apenas em fungdo da possibilidade de obter no Estado
contratante designado a protecgiio nacional, respectiva-
mente para o pedido ou para a patente concedida mas
também assume papel decisivo para a determinagio do
alcance a atribuir a patente, e portanto também para cfeitos
da determinagio da extensio de tal protecgio. Em derro-
sagio ao principio fundamental segundo o qual o texto que
az fé ¢ o redigido na lingua do processo (v., supra, n.° 3), o
artigo 70.°, n.° 3, da convengio atribui a cada Estado
contratante a faculdade de prever na legislag3o nacional que
a tradugiio na lingua nacional seja considerada como texto
que faz fé, excepto nos casos de acgio de nulidade, se o
pedido ou a patente traduzida em tal lingua conferir uma
protecgio menos extensa do que a conferida pelo referido
pedido ou pela referida patente na lingua do processo. Por
outras palavras, os Estados contratantes podem, para
apurar se existe ou nio contrafacgdo, basear-se na versio
do pedido ou da patente redigida na lingua nacional, no
caso de desta resultar um dircito de exclusividade mais
reduzido do que o resultante do texto do documento na
lingua do processo.
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matéria de patentes) de 20 de Dezembro
de 19916 (a seguir «IntPatUG») dispde:

«1) Quando o texto em que o Instituto
Europeu de Patentes declare a intengdo
de conceder uma patente europeia com
efeitos para a Repiblica Federal da
Alemanha nio estiver redigido em
lingua alemd, o requerente ou titular
da patente deve, no prazo de trés meses
a contar da publicacio da meng¢do da
concessdo da patente europeia no Bole-
tim Europeu de Patenies, fornecer ao
organismo alemio das patentes uma
tradugdo alemd do fasciculo da patente
e pagar uma taxa segundo a tabela em
vigor,

2) Quando a traducdo ndo for fornecida
dentro do prazo ou sob uma forma que
permita a sua publicacdo regular no
caso de a taxa ndo ser paga dentro do
prazo, a patente europeia &, desde o

6 — BGBI 1991 11, p. 1354,
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inicio, considerada sem efeito na Repi-
blica Federal da Alemanha.

3) O organismo alemdo das patentes
publica a tradugdo...» 7.

6. A BASF AG, sociedade recorrente no
processo principal, & titular da patente
europeia n.° 0 398 276, relativa a uma
«composicdo de verniz para revestimento
de automoéveis». A referida patente, conce-
dida pelo IEP com efeitos (além dos outros
Estados) para a Reptblica Federal da
Alemanbha, foi-lhe cedida pela BASF Cor-
poration, sociedade constituida segundo a
lei de New Jersey (EUA), por acto inscrito
no registo alemdo de patentes em 26 de
Agosto de 1997. A mencdo da concessdo da
patente apresentada em juizo, redigida em
lingua inglesa, foi publicada em 24 de Julho
de 1996 no Boletim Europen de Patentes.
Por despacho de 5 de Maio de 1997,
notificado 4 BASF Corporation em 22 de
Maio, o organismo alemio das patentes,
em aplicagdo do artigo II, n.” 3, da IntPa-
tUG, considerou que a patente em causa no
processo principal devia ser considerada,
desde o inicio, sem efeitos na Alemanha,
uma vez que a referida empresa ndo apre-
sentou uma traducio alemd do fasciculo
dentro do prazo previsto. Foi para obter a
anula¢io do referido despacho do orga-
nismo alemdo das patentes que a BASF
Corporation interpds o presente recurso
(em que posteriormente sucedeu a BASF
AG) para o Bundespatentgericht.

7 — Tradugdo nossa. Nos, termos do artigo 2.°, n.° 1, do
Verortfnung iiber die Ubersetzungen europdischer Patent-
schriften (regulamento relativo & tradugdo gos fasciculos da
patente europeia) de 2 de Junho de 1992 (BGBI. 1992, 11,
p- 395}, devem ser traduzidas a descrigdo, as reivindicagoes
e os desenhos contidos no fasciculo da patente europeia.
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II — Argumentos da BASF, dos governos
nacionais «intervenientes» e da Comissdo

7. Todos os Estados-Membros (com excep-
¢do do Luxemburgo; mas v. supra, nota 4)
e a Comissdio alegaram de forma concor-
dante, com argumentos substancialmente
analogos, que o artigo 30.° do Tratado ndo
se opde a uma disposi¢do nacional do tipo
da que estd em causa no presente pro-
cesso 8.

8. De teor diverso sdo as observacoes
apresentadas ao Tribunal de Justica pela
BASE A recorrente no processo principal
defende que o elevado custo da tradugio do
fasciculo, estabelecida pela Repiiblica Fede-

8 — A Comissio, porém, indicou que, no caso de o Tribunal
declarar que a despesa de tradugdo do fasciculo da patente
constitui uma mcd[i)d:l de efeito equivalente a uma restrigio
quantitativa 4 importagio, tal medida ndo ‘podcria conside-
rar-se_justificada ao abrigo do artigo 36.° do Tratado na
medida em que & desproporcionada relativamente a exigén-
cia de assegurar a proteccio do direito de patente em
relagio a terceiros. Scgundo a Comissdo, seria suficiente

exigir apenas a traducio das reivindicagbes, sendo a
tmﬁuqﬁo da descrigio da invengio apenas necessiiria em
casos especificos a_determinar caso a caso. Atendendo i
solugdo que pretendo sugerir ao Tribunal {v., infra, n.>* 13a
19 e parte I\B, niio se afigura necessirio analisar em detalhe
a argumentagdo aqui reterida que a Comissio, além disso,
apenas apresentou a titulo subsidiario. Assim, limitar-me-ei
a recordar, de forma incidental, os artigos 69.° ¢ 84.° da
convengio, por for¢a dos quais a descrigio da invengio
{como os desenhos) serve para interpretar as reivindicagGes
que, por seu turno, devem basear-se na descrigdo (v., supra,
nota 2). Dado que esta dltima reveste indiscutivel impor-
tAncia para efeitos de determinar o conteddo da protecgio
requerida, fica excluido, em minha opinido, que a apre-
sentagio unicamente da tradugio das rcivimfica(;()cs possa
em geral ser considerada suficiente para alcangar o objectivo
pretendido. E isto mesmo abstraindo da grave incerteza
juridica que a solugdo proposta pela Comissio, que consiste
em exigir a tradugio da descrigo apenas em casos especiais,
faria recair sobre o requerente, que, em Gltima andlise,
através da sangio da ineficicia da patente desde o inicio,
correria o risco de ver incorrectamente avaliada a necessi-
dade ou niio de tradugio da totalidade do fasciculo no caso
concreto.

ral da Alemanha (bem como nos outros
paises membros que fizeram uso da facul-
dade prevista no artigo 65.° da convencio),
impede muitos titulares de patentes euro-
peias, em especial pequenas ou médias
empresas, de verem reconhecidos efeitos
ds suas patentes em todos os Estados-
-Membros?. Devido 4 escassez de meios
financeiros, esses titulares sio portanto
obrigados a renunciar 4 protec¢io numa
parte do territério comunitario. O resul-
tado de tal limitagfio é a compartimentacdo
do mercado interno numa «zona prote-
gida» e numa «zona livre», constituida
pela area dos Estados-Membros nos quais
ndo foi pedida ou obtida a protec¢do da
patente 10, A disposi¢io em causa que prevé

9 — Segundo a BASE, as despesas de tradugio de um fasciculo de
atente nas outras dez linguas oficiais dos Estados-Mem-
Eros ascendem, em média, a cerca de 40 000 DM (equiva-
lente a cerca de 20 450 curos), isto &, mais ou menos o
dobro daquilo que & devido pelo requerente, antes da
concessio da patente, em taxas e honoririos de consultor, E
certo, observa ainda a recorrente, que a reniincia por parte
do requerente de uma patente europeia a protecgio da
invengdo numa parte do territbrio comunitirio pode
resultar, além da falta de apresentagio de tradugio do
fasciculo depois da concessiio da patente, desde logo da ndo
designagdo de alguns Estados-Membros como™ Estados
contratantes nos quais a protecgio da invengio patenteada
pode ser reivindicada. Todavia, a taxa de designagio
ascende na Alemanha a apenas 150 DM (equivalente a
cerca_de 77 euros) para cada Estado ¢ ndo pode portanto
constituir, em si mesma, um motivo suficiente para limitar a
extensdo geogrifica da protecgiio requerida, contrariamente
a0s custos de tradugdo, de montante muito elevado.

10 — Scgundo a BASF, em circunstincias como as do caso
presente, tal fraccionamento do mercado ¢ o resultado das
seguintes medidas de efeito equivalente e restrigdes a
importagio:

a) Contrariamente ao titular da patente, ao seu licenciado ¢
aos concorrentes que tém a sua sede na zona livee on em
paises terceiros, os operadores cconémicos da zona
protegida nido podem participar, dentro da zona livre, na
concorréncia comercial no mercado do produto em
questio, De facto, segundo a BASE, estes operadores
econdmicos poderiam ser acusados de contrafacgio se
exportassem o produto protegido pela patente da zona

rotegida pata a zona livee.

B) Por seu lado, o titular da patente poderia ser obrigado a
renunciar & comercializagio da invengio na zona livre a
fim de nio comprometer o nivel mais clevado dos pregos
na zona protegida através do mecanismo das reimporta-
¢des pamrclns, encontrando-se portanto, de facto, excluido
da concorréncia na zona livre.

¢) O titular da patente manteria, por outro lado, o direito
de bloquear as importagdes na zona protegida de produtos
concorrentes do produto patenteado, legalmente comer-
cializados por outros operadores econdmicos na zona livre,
na media em que a importagio representaria, em tais
circunstincias, um acto de contrafacgio.
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a apresentacio da traducdo do fasciculo
deveria, por isso, ser julgada incompativel
com as disposi¢bes do Tratado sobre a livre
circulacio de mercadorias. A recorrente
alega ainda que a sancdo da caducidade da
patente em caso de ndo apresentagdo da
tradugdo dentro do prazo previsto na lei é
desproporcionada relativamente ao objec-
tivo prosseguido pela norma em questdo,
que consiste em assegurar uma informagio
tdo ampla quanto possivel relativamente d
existéncia e ao contefido do novo direito de
patente. Em primeiro lugar, a necessidade
de facultar ao piiblico o acesso aos docu-
mentos do processo na lingua nacional do
Estado designado existe, vendo bem as
coisas, j4 no momento da publica¢io do
pedido de patente europeia e, portanto,
numa fase em que, segundo o sistema
instituido pela convengdo, as tradugdes
em tal lingua ainda ndo estdo disponi-
veis 11, Por outro lado, a BASF defende que
a tradugdo do fasciculo na lingua nacional
do Estado para o qual a patente & conce-
dida & irrelevante para efeitos da determi-
nacio da extensdo da protec¢io conferida
pela patente, uma vez que, nos termos do
artigo 70.% n.° 1, da convengio, s6 o texto
da patente redigido na lingua do processo
faz fé12, Finalmente, a consulta das tradu-
¢bes por parte de terceiros interessados
ocotre, em concreto, muito raramente 13,

11 — V. também House of Lords — Select Committee on the
European Communities, The Community Patent and the
Patent System in Europe (Session 1997-98, 26th Report),
London 1998, p. 23 (a obrigagdo de apresentar uma
tradugdo do fasciculo completo no momento da concessio
da patente & demasiado tardia para apresentar um efectivo
valor para os operadores econémicos, sobretudo interes-
sados na tecnologia).

12 — Mas v. supra, nota 5.

13 — Segundo os dados fornecidos pelo presidente do IEP na
EPIDOS Annual Conference 1996, sio efectivamente
consultadas entre 1 e 3% das tradugdes das patentes
concedidas.
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9. A BASF chamou, por outro lado, a
aten¢do para o interesse fundamental do
titular da patente em informar tempestiva-
mente 0s seus concorrentes, na sua lingua,
para a existéncia e o conteddo do seu
direito. Tal interesse tem que ver com as
consequéncias que tal informacio produz
nos ordenamentos nacionais por forca das
normas que punem a contrafac¢io de uma
invengdo patenteada. Por conseguinte,
seriam possiveis sangBes menos onerosas
do que as previstas pela lei alemd, como a
impossibilidade para o titular de reivindicar
os direitos de proibi¢do e de indemnizagio,
resultantes da patente, até ao momento da
apresenta¢io de uma traducdo e, eventual-
mente, o reconhecimento de um direito de
utilizagio posterior aos concorrentes que,
anteriormente 4 apresentacdo da tradugio,
tivessem utilizado de boa-fé a invencdo
patenteada 14, De opinido contréria sdo os
governos nacionais, segundo os quais a
ineficicia ab initio da patente europeia, que
permite minimizar os riscos de contrafac-
¢do involuntéria, é a finica entre as possi-
veis sangbes a afigurar-se plenamente con-
forme com o principio da seguranga juri-
dica.

10. Também segundo o tribunal de reenvio,
nio se pode excluir que a despesa de

14 — O despacho de reenvio recorda que, segundo o § 139,
n.° 2, da Patentgesetz (lei sobre as patentes), o titular de
uma patente pode exigir uma indemnizagio do autor de
uma contrafacgio quando este tenha actuado culposa-
mente (com dolo ou com mera culpa). Se o autor da
contrafacgdo ndo compreender o fasciculo da patente
redigido numa lingua diversa da lingua ou linguas oficiais
do Estado-Membro interessado, fzﬁta o pressuposto da
violagdo intencional (ou por negligéncia) da patente e,
portanto, a razio de ser de um pedido de indemnizagio do
prejuizo. Segundo a BASF, quando ndo tenha cumprido a
obrigagdo de entregar a tradugio, o titular da patente deve
informar o autor da contrafac¢do sobre o contetido da
patente, eventualmente através de uma adverténcia acom-
panhada do envio da tradugdo na lingua oficial do Estado
de que o contrafactor tem domicilio ou pelo deposito da
tradugio no servigo de patentes desse mesmo pais. Em tal
caso, o titular da patente apenas poderia reclamar uma
indemnizagio para o faturo, no caso de o contrafactor
prosseguir a violagdo apesar de ter tomado conhecimento
da patente.
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traducdo prevista no artigo II, n.° 3,
segundo e terceiro paragrafos, da IntPatUG
constitua uma medida de efeito equivalente
na acep¢do do artigo 30.° do Tratado em
razdo dos elevados custos que acarreta, que
representam, num certo sentido, uma espé-
cie de «direito de entrada» para poder
aceder aos mercados nacionais dos Esta-
dos-Membros 13, Além disso, 0o Bundespa-
tentgericht observou que a opgdo entre a
apresentacdo imediata de uma tradugiio, a
titulo cautelar para o caso de um terceiro
utilizar ilegalmente a patente num Estado-
-Membro, ¢ a sua apresentagdo apenas no
caso de se verificar uma violagdo cfectiva
enquadra-se tipicamente no Ambito da
liberdade do proprietdrio de dispor de
uma coisa ou de um direito. A decisio do
titular no que respeita ao exercicio efectivo
do seu direito de patente e, eventualmente,
as respectivas modalidades ndo deveriam,
portanto, pdr em causa os efeitos produzi-
dos pela patente concedida., Finalmente,
segundo o juiz a quo, caso a tradugio seja
considerada um obstaculo i livre circulagdo
de mercadorias no interior da Comunidade,
tal restri¢do ndo deveria poder ser justifi-
cada com base no artigo 36.° do Tratado.
Com efeito, a despesa de tradugio ndo
pode ser considerada um requisito de
protec¢io da propriedade industrial;
quando muito, causa um prejuizo ao direito
de patente, na medida em que torna
duradouramente mais dificil o acesso a
protecgio da patente nos Estados-Mem-
bros.

15 — Resulta do despacho de reenvio que os custos de tradugio
dos fasciculos das patentes curopeias suportados anual-
mente pela indistria sio calculados em cerca de
430 000 000 DM _(equivalente a cerca de 220 000 000
curos). Por exemplo, uma patente europeia concedida para
os oito Estados-Membros mais frequentemente designados
comporta despesas de tradugiio ¢ deposito junto dos vrios
servicos competentes nacionais que ultrapassam os
20 000 DM (cquivalentes a cerca de 10 226 curos; v.
Comissdo Europeia: Incremento da inovagdo através da
patente — Livro verde sobre a patente conumitdria ¢ sobre
o sistema das patentes na Europa [COM(97) 314 final; a
seguir «Livro Verde»), apresentado pela Comissio em
24 de Junho de 1997, ponto 5.2.3.. A isto acresce a
consideragio de que numerosas empresas comunitirias
pedem, a0 longo do ano, um grande niimero de patentes.

Il — Andlise juridica

11. A analise da questdo suscitada pelo
Bundespatentgericht deve partir, em minha
opinido, de duas premissas. Em primeiro
lugar, se se concluir pela incompatibilidade
da medida controvertida com as normas
comunitarias sobre a livre circulacio de
mercadorias, sob o prisma defendido pela
BASE, tal ilicito ndo poderia considerar-se
sanado pelo simples facto de as disposicoes
em causa nio terem sido adoptadas pelo
legislador alemio com base numa Conven-
¢do internacional posterior ao Tratado, 4
qual aderem actualmente todos os Estados-
-Membros. E isto tanto mais que a prescri-
¢do da tradugio do texto da patente
redigido numa lingua estrangeira como a
previsio da ineficicia desde o inicio da
patente como san¢do para a ndo apre-
senta¢do de tal tradugiio estdo previstas
pela conveng¢iio ndo como obrigagdes, mas
como mera faculdade dos Estados contra-
tantes {v., supra, nota 4) 16,

16 — V., entre outros, o acordio de 28 de Marco de 1995, Evans
Medical ¢ Macfarlan Smith {C-324/93, Colect., p. I-563,
n.%* 23, 32 e 33}, no qual o Tribunal de Justiga afirmou —
com referéncia a uma pritica nacional (proibigio de
importagio de diacetilmorfina e concessio a duas socic-
dades nacionais da exclusividade, respectivamente, para o
fabrico do produto em pd ¢ para a sua distribuigdo depois
de transformado para uso médico) resultante de uma
convengio internacional anterior i adesio do Reino Unido
i Comunidade, ¢ que o referido Estado-Membro mantinha
em vigor ao abrigo do artigo 234.° do Tratado CE — que
uma medida como a que estava em causa permanece
sujeita d nglicnqﬁo das normas do Tratado (naquele caso, o
artigo 30.°) «porque o artigo 234.° 56 se aplica se a
convengiio impuser a_um Estado-Membro uma obrigagio
incompativel com o Tratado. [Por conseguinte,)... quando
uma convengio internacional permite a um Estado-Mem-
bro adoptar uma medida contraria ao dircito comunitario,
sem tm{win a isso o obrigar, o Estado-Membro deve-se
abster de adoptar tal medida». Assim, o Tribunal de
Justiga concluiu que o artigo 30.° «deve ser interpretado
no sentido de que um Estado-Membro deve assegurar a
plena cficicia dessa disposigio, deixando de aplicar uma
pritica nacional contriria, salvo se essa pritica for
necessiiria para assegurar o cumprimento pelo Estado-
-Membro em causa de obrigagdes em relagio a Estados
terceiros resultantes de uma convengio conciuidn antes da
entrada em vigor do Tratado ou da adesio desse Estado-
-Membro». Em qualquer caso, de resto, segundo a
jurisprudéncia assente 30 Tribunal de Justiga, as disposi-
¢oes de uma convengio deste tipo nio podem ser
invocadas nas relagdes intracomunitirias desde que os
dircitos dos paises terceiros nio sejam prejudicados (v.
acordio de é’dc Abril de 1995, RTE ¢ ITP/Comissio,
C-241/91 P ¢ C-242/91 I, Colect., p. 1-743, n.° 84).
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12. Em segundo lugar, é igualmente paci-
fico que ndo se trata de pOr em causa os
méritos do sistema centralizado de protec-
¢do da patente instituido pela convengdo
nem o grau de eficicia da solu¢do adoptada
pelos Estados contratantes no que respeita
4 utilizacdo das linguas. Nio contesto que
o regime linguistico convencional apresenta
alguns inconvenientes importantes para os
operadores econdmicos e 0s Servigos nacio-
nais da propriedade industrial dos Estados
contratantes 17, Ndo escondo, por outro
lado, a delicadeza do problema, mesmo no
plano politico, e a dificuldade em encontrar
solucBes alternativas preferiveis 4 da con-
vencdo 18 (bem como, & oportuno recordar,
a propria Convencdo sobre a Patente Euro-
peia para o mercado comum assinada no
Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975,
hoje parte integrante do Acordo sobre a

17 — V., entre outros, The Community Patent and the Patent
System in Europe (op. cit., nota 11), p. 8 a 14 e 22 a 24,
em especial p. 22 (segundo um estudo elaborado pelo IEP,
o custo de tradugio de um fasciculo de uma patente
representa entre 30% e 60%, consoante o nimero de
Estados contratantes designados, dos custos totais supor-
tados para obter a protecgio da patente na Comunidade) e
Livro Verde (op. cit., nota 15), pontos 3.3 e 5.2.3.. V.
também supra, notas 9, 11, 13 e 15 e correspondentes
partes do texto.

18 — Segundo a comunicagdo das conclusdes relativas 4 audi¢io
das partes interessadas sobre o Livro Verde, realizada pela
Comissdo em Novembro de 1997 no Luxemburgo (citada
em The Community Patent and the Patent System in
Enrope, op. cit., nota 11, p. 23), um nimero consideravel
de representantes dos utilizadores na inddistria defende
uma solugdo radical (designada «sb inglés»), consistente
na utilizagdo de uma Gnica lingua para o processo de
concessdo e na inexisténcia de uma obrigagdo de tradugio
da patente concedida. Observo, por outro lado, a titulo
incidental, que o regime linguistico instituido pela con-
vengdo se afigura, em todo o caso, mais favoréve[p doqueo
previsto pelos sistemas de concessdo das patentes nacionais
actualmente em vigor nos Estados-Membros, no contexto
dos quais a apresentagio do fasciculo da patente na lingua
nacional & exigida a partir da apresentagio do pedido,
portanto, num momento em que ainda nio se pode prever
se a patente pedida serd efectivamente concedida ou ndo.
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Patente Comunitaria assinado no Luxem-
burgo em 15 de Dezembro de 1989) 1.

Todavia, a questdo que foi submetida a este
Tribunal tem um objecto bastante mais
limitado. Trata-se de apurar se a disposi¢do
nacional que prevé a sangdo referida no
processo principal restringe ou nio a livre
circulagdo de mercadorias entre os Estados-
-Membros. Concordo com os argumentos
apresentados pelos governos nacionais e
pela Comissdo e que agora passo a recor-
dar.

19 — JO L 401, p. 1. A obrigagdo de tradugdo instituida pelo
citado Acordo sobre a Patente Comunitaria — em vias de
ratificagdo e, tal como a convengdo de 1975 que se destina
a substituir, tem o duplo objectivo de criar uma patente
comunitiria e de instituir um regime comunitirio das
patentes nacionais — &, pelo contrario, ainda mais severo
do que o previsto pela convengdo sobre a concessdo da
patente europeia. O acordo sobre a patente comunitiria
exige, de facto, a tradugiio numa das linguas oficiais de
cada um dos Estados contratantes cuja lingua nacional seja
diferente da lingua utilizada no processo: a) do texto do
pedido em que se fundamenta a concessio da patente
comunitiria ou b) da patente comunitiria em que se
fundamenta a sua manuten¢do na versdo alterada no
decurso do processo de oposicio (v. artigo 30.%,n.% 1e 2).

ndo apresentagio dentro do prazo da traducdo exigida
implica que a patente comunitaria seja considerada sem
efeito desde o inicio, embora o titular possa obter a
conversio numa patente europeia para os Estados contra-
tantes nos quais as tradugdes tenham sido atempadamente
apresentadas (v. artigo 30.° n.° 6). Sdo precisamente os
custos muito elevados de tradugdo de todo o fasciculo que
constituem (juntamente com a incerteza juridica resultante
do sistema de protecgio judicial instituido) o principal
obstaculo ao sucesso do sistema instituido pela convengiio
sobre a patente europeia para o mercado comum. As
solugdes alternativas indicadas pela Comissdo no Livro
Verde (op. cit., nota 15, pontos 3.2 e 3.3) sdo as seguintes:
a) limitacio da obrigagdo de tradugdo ds reivindicagGes da
patente; b) punir a nio apresentagiio da tradugiio numa ou
mais linguas nfio com a caducidade da patente comunita-
ria, mas com a sua ineficicia no Estado-Membro ou nos
Estados-Membros interessados, e ¢) limitagdo da obriga-
¢do de tradugdo a uma sintese «adequada» do fasciculo
{objecto de publicagio a0 mesmo tempo que o pedido) e,
no momento da concessio da patente, unicamente ds
reivindicacdes, apenas se mantendo a obrigagdo de tradu-
zir a totalidade do fasciculo em caso de ac¢do judicial
intentada pelo titular para fazer valer os direitos decor-
rentes da patente {designada solugio «global» elaborada
pelo IEP).
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13. Em primeiro lugar, é pacifico que no
estado actual do direito comunitario as
disposi¢Ges em matéria de patentes ainda
ndo foram objecto de regulacdo uniforme
nem de aproximacio das legislacdes no
Ambito da Comunidade 2, Daqui resulta
que a determinacgdo dos pressupostos e das
modalidades da protec¢do conferida pela
patente respeita ao legislador nacional?1, E
bom ndo esquecer que uma medida como a
que estd em causa no processo principal diz
respeito néo 4 livre circulagio de mercado-
rias, sejam elas objecto de um direito de
patente ou ndo, mas a uma das condigdes
para a plena e persistente eficicia de tal
direito num ou varios Estados-Membros.
De facto, a posi¢io juridica subjectiva do
titular da patente, nas circunstincias do
caso presente, é concretamente qualificada
como uma exigéncia {(onere), e nio como
uma obrigag¢do, de apresentagio da tradu-
¢do do fasciculo (como afirmaram a BASE,
os Estados-Membros e a Comissdo. Por
«exigéneia», entendo nesta situagdo ndo
uma obrigac¢io de conduta imposta incon-
dicionalmente ao titular de um poder e,
portanto, sujeita d sangio da intervengio
coactiva e substitutiva do ordenamento em
caso de incumprimento, mas um onus que
se impde ao interessado unicamente na
medida em que & um meio de alcangar um
certo resultado por si pretendido e que lhe &
favoravel 22, No que respeita ao caso ver-
tente, 0 Reino Unido chamou a atencio,

20 — V., supra, nota 19 e parte do texto correspondente.

21 — V., entre outros, o acérdio de 18 de Feverciro de 1992,
Comissiofltalia (C-235/89, Colect., p. 1777, 0. 12 ¢ 13).

22 — Observo ainda, a titulo incidental, que a fungio da referida
conexio normativa entre poder e énus (de fazer ou de nio
fazer) consiste na resolugio de um conflito de interesses de
que sdo titulares vérias pessoas. Em determinados casos, o
ordenamento juridico pretende, assim, evitar que uma
posicio de )O(Jcr de uma pessoa seja exercida com vista d
satisfagio (#e interesses diversos daqueles para os quais foi
atribuida ¢ se traduza, consequentemente, num sacrificio
incontrolado dos direitos dos sujeitos passivos. O ordena-
mento institui portanto, a favor destes tltimos, instrumen-
tos adequados de controlo ¢ de garantia, por um lado,
através da determinagio prévia das condigdes a que o
exercicio do poder esti squrdinndo e, por owro, que se
processa de forma preventiva (incficicia do acto) ou
correctiva {(obrigagdo de ressarcimento dos danos) em caso
de incumprimento da exigéncia.

por um lado, para o contetido do direito de
exclusividade industrial que uma patente
garante ao seu titular durante 20 anos 23; e,
por outro, as severas sangoes civis e penais
previstas pelos vérios ordenamentos nacio-
nais para as actividades de contrafac¢io de
um produto patenteado. Segundo os gover-
nos nacionais «intervenientes », portanto, a
exigéneia da apresentacio dentro do prazo
da tradugio do fasciculo relaciona-se, antes
de tudo, com o objectivo de evitar que os
operadores econdmicos que actuam no
mercado do Estado-Membro para o qual
uma patente europeia foi concedida possam
ficar expostos ao risco de ser condenados a
tais sangdes, contrariamente a exigéncia
fundamental de seguranca juridica 24, sem
terem tido a possibilidade de avaliar com
exactiddo o Ambito da protecgio do direito
em questdo, mediante a acessibilidade do
respectivo fasciculo na lingua nacional.
Como observaram os Governos dinamar-
qués e finland@s, seria de facto injusto e

23 — Recordo que, segundo a jurisprudéncia do Tribunal de
Justiga, o oi)jccm especifico da patente consiste em
garantir, em especial ao seu titular, como forma de
reccompensar o esforgo criador do inventor, o dircito
exclusivo de utilizar uma invengio destinada ao fabrico e
ao primeiro lancamento em circula¢io de produtos
industriais, quer directamente, quer mediante a concessio
de licengas a terceiros, bem como o dircito de se opor a
qualquer contrafacgio. Este direito de primeira colocagio
no mercado, ao reservar-The o monopdlio de exploragio do
produto, permite ao inventor obter a recompensa do sen
esforgo criador, sem no entanto lha garantic em qualquer
circunstancia. Em especial, decorre do principio” do
esgotamento comunitdrio (v. acordios de 31 de Outubro
de 1974, Sterling Drug, 15/74, Colect., p. 475, ¢ de 9 de
Jutho de 1985, Pharmon, 19/84, Recueil, p. 2281, n.° 22)
que, s¢ o titular de uma patente decidi, com pleno
conhecimento de causa, comercializar um produto num
Estado-Membro no qual ele nio & patentedvel, deve aceitar
as consequéncias da sua opgdo no que respeita 4 possibi-
lidade de importagoes paralelas {v., entre outros, acordio
de 14 de Julho de 1981, Merck, 187/80, Recucil, p. 2063,
n.” 9a 12. V. também acérdio de 5 de Dezembro de 1996,
Merck e Beecham, (C-267/95, C-268/95, Colect.,
p. [-6285, n.”* 30 a 37).

24 — Como se sabe, a seguranga juridica constitui um dos
principios gerais do ordenamento comunitirio (v., entre
outros, os acordios de 18 de Margo de 1975, Deuka ¢ o.,
78174, Recueil, p. 421; Colect., p. 163, e de 16 de Junho
dcu 12993, Franga/Comissio, C-325/91, Colect., p. 1-3283,
n.” 26).
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ineficaz impor aos terceiros, que ji estdo
em situacio de sujeicdo relativamente ao
monopdlio de exploragdo do produto de
que goza o inventor, a traducfio, a titulo
individual, do fasciculo da patente a fim de
se certificarem de que ndo violam o res-
pectivo direito com as suas actividades. Por
outro lado, o cumprimento, dentro do
prazo, da exigéncia em questdo permite
igualmente 4 generalidade dos operadores
terceiros do Estado contratante, para o
qual uma patente europeia & concedida,
examinar a oportunidade de deduzir opo-
si¢do 4 referida patente, no caso de existi-
rem um ou varios dos motivos indicados no
artigo 100.° da convengdo2°.(se a patente
foi concedida com base num pedido divi-
sionario ou num novo pedido apresentado
em relagdo 4 mesma invencdo, em aplica-
¢do do artigo 61.° da convencdo, pelo
sucessor nos direitos do requerente origi-
nario)

14. E certo que da referida jurisprudéncia
do Tribunal de Justica se pode extrair outro
principio: embora os Estados-Membros
continuem a ter competéncia exclusiva
para regulamentar os casos e as modalida-
des da protecgdo da patente, ndo podem
basear-se no artigo 222.° do Tratado para
adoptar, em matéria de propriedade indus-
trial e comercial, medidas lesivas do prin-
cipio da livre circulagdo de mercadorias no
mercado interno2é, No entanto, nio vejo

25 — Quer dizer: a) o objecto da patente europeia ndo &
patentedvel nos termos dos artigos 52.° a 57.° da conven-
¢do (relativos, respectivamente, as invengSes patentedveis,
as excepgbes 4 patenteabilidade, 4 novidade, as divulga-
¢Oes ndo oponiveis, 4 actividade inventiva e 4 aplicagdo
industrial), b} a patente ndo descreve a invengdo de modo
suficientemente claro e completo para que um perito do
ramo lhe possa dar execugdio, ou ) o objecto da patente
ultrapassa o contetido do pedido apresentado ou o pedido
inicial (se a patente foi concedida com base num pedido
divisionério ou num novo pedido apresentado em relagio a
mesma invengio, em aplicagdo do artigo 61.° da conven-
¢do, pelo sucessor nos direitos do requerente originério).

26 — V. acérdio de 18 de Fevereiro de 1992, ja referido na nota
21, n.° 14. Nos termos do artigo 222.° «o presente
Tratado em nada prejudica o regime da propriedade nos
Estados-Membros»,
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de que modo o artigo 30.° do Tratado pode
ser aplicado em relagdo a uma disposicdo
como a contida no artigo II, n.° 3, segundo
e terceiro pardgrafos, da IntPatUG.

Por «medida de efeito equivalénte a uma
restricio quantitativa 4 importagdo», na
acepgdo do citado artigo 30.°, deve enten-
der-se, em conformidade com a jurispru-
déncia do Tribunal de Justica, «qualquer
regulamentagdo comercial dos Estados-
-Membros susceptivel de entravar directa
ou indirectamente, actual ou potencial-
mente, o comércio intracomunitirio» 27,
Ora, tanto o fabrico efectivo e a comercia-
lizagio de um produto patenteado no
territorio dos Estados designados como a
subsequente circulacio transfronteirica do
referido produto representam, no que res-
peita a decisdo favoravel com que se pode
concluir o processo de concessio da
patente, um resultado meramente eventual.
Do mesmo modo, a ineficicia desde o
inicio do direito de patente europeia no
territorio nacional, que pode eventual-
mente resultar da inércia do titular relati-
vamente 4 requerida apresentacfio da tra-
ducio, ndo constitui decerto um obstaculo
juridico 4 comercializagdo na Alemanha da
invengdo para a qual tinha sido pedida a
proteccio da patente, nem 4 circulagio
transfronteirica do produto em questdo.
Uma sangdo como a prevista pela norma
que estd em causa No presente Processo
afigura-se, assim, ser aplicavel sem distin-
¢bes baseadas na origem das mercadorias
objecto de eventual troca entre Estados-

27 — V. o acbrdio de 11 de Julho de 1974, Dassonville (8/74,
Recueil, p. 837, n.°5; Colect., p. 423). Também a
obrigagdo de utilizar uma lingua determinada para efeitos
da comercializagio de mercadorias importadas pode
constituir uma medida de efeito equivalente [v. acorddo
de 18 de Junho de 1991, Piageme e o. (C-369/89, Colect.,
p. 1-2971, relativo a uma norma nacional que impde para a
rotulagem dos produtos alimentares a utilizagdo exclusiva
de uma lingua determinada, sem admitir a possibilidade de
utilizagio de outra lingua facilmente compreendida pelos
adquirentes ou de outros instrumentos susceptiveis de
assegurar a informagdo dos mesmos)].
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-Membros e, consequentemente, nio tem
efeitos proteccionistas. Vendo bem, quando
muito, dado que a sangdo aqui referida
acarreta a perda desde o inicio do direito de
exclusividade industrial que, ac invés, &
reconhecido ao titular no Estado em que a
patente foi concedida, a medida em questdo
pode ter por efeito remover um possivel
obsticulo ao acesso do produto inventado
ao mercado nacional.

15. Os Estados-Membros observaram
igualmente com razdo que a escolha dos
Estados contratantes designados se inscreve
na estratégia comercial e industrial do
inventor ou dos seus sucessores. No dmbito
de tal escolha, os lucros potenciais resul-
tantes da exploragdo comercial da invencgio
nos mercados geograficos em causa devem
ser comparados com o conjunto dos encar-
gos ja suportados, como os encargos de
investigacdo e desenvolvimento e com os
posteriores que se prevé devam ser realiza-
dos (despesas de lancamento, wmarketing e
publicidade). Todavia, mesmo se se viesse a
provar que as obriga¢des resultantes do
regime linguistico imposto pela convengio
tém um peso preponderante na escolha dos
Estados-Membros nos quais foi pedida a
protec¢do da patente, como alegou a
BASF 28, a renfincia «involuntaria» a pro-

28 — Deveras interessante me parece, em sentido contririo ao
aduzido pela sociedade recorrente, a afirmagio feita na
audiéncia pelo Governo austriaco: mesmo depois da
adopgio pelo legislador alemio da norma alema que esta
em causa no_processo, que instituiu a obrigagio de
tradugio do fasciculo em lingua alemd, o nimero de
pedidos de patente em que (na falta de custos de tradugio
adicionais) Foi designada também a Austria niio aumentou
significativamente,, como seria de esperar. A percentagem
de designagdo da Austeia e da Alemanha permancceu, em
contrapartida, substancialmente estavel {em 1997, os dois
paises foram designados respectivamente em 64,51% e
98,05% dos pedidos apresentados por requerentes origi-
nérios os Estados contratantes, Japio ¢ Estados Unidos;
respectivamente 37,17% e 97,66% do namero total de
patentes (39 646) concedidas no mesmo ano na sequéncia
de pedidos apresentados por interessados originarios da
mgsma area geogrifica, foram concedidos com cfeitos para
a Austria ¢ a Alemanha: v. EPA/JEPO/OEB, Relatério antal
1997, Munique, 1998, pp. 56, 57, 62 ¢ 63].

teccio da patente de uma invengdo no
ordenamento alemio seria provocada,
segundo defende a recorrente, nio ja da
exigéncia de tradugiio prescrita pela norma
em causa, mas antes pelo i) nivel elevado
dos custos que o titular da patente deve
suportar pela tradugio do fasciculo e ii)
falta de recursos financeiros do operador
interessado, em especial quando se trata de
uma pequena ou média empresa 2. Trata-
-se evidentemente de circunstincias aleat6-
rias, de cardcter puramente econdmico,
alheias 4 medida nacional referida em
juizo. O elemento do custo elevado das
tradugbes, em especial, & susceptivel de
variar no espago e no tempo, mesmo na
sequéncia da evolugio tecnoldgica no mer-
cado dos servicos em questdo. Por outro
lado, como observou o Governo finlandés,
é legitimo duvidar da existéncia de um
interesse geral na protec¢io da patente
quando & o proprio requerente de uma
patente europeia que considera que o valor
econdmico potencial da exploragio da
inven¢do & inferior ao custo total da
obten¢do do respectivo direito.

16. A BASF afirmou, além disso, que a
sangio prevista pelo legislador alemio para
a ndo apresentagdo dentro do prazo do
fasciculo da patente pode determinar a
compartimentagio do mercado comunita-
rio entre uma zona protegida ¢ uma zona
livre, constituida pelo territorio da Repi-
blica Federal da Alemanha ¢ eventualmente

29 — Assim, afigura-se pelo menos duvidoso que os argumentos
recordados no texto — independentemente da sua proce-
déncia ¢ da sua pertinéncia para cfeitos da resolugio do
litigio no processo principal — possam aplicar-se a uma
empresa como a BASF AG, sociedade lider do grupo de
sociedades com o mesmo nome, que em 1998 realizon um
volume de negocios de cerca de 54 065 000 000 DM
{equivalentes a cerca de 27 643 000 000 curos) e lucros
antes de imposto de cerca de 5 419 000 000 DM (equiva-
lentes a cerca de 2 771 000 000 curos) e que em 31 de
Dezembro de 1998 empregava 105 945 trabalhadores (v.
Relatério annal 1998, hup:iwww.basf.de/basfhiml/e
Hdar...entwick/gbericht/gh98/aufeinen.htm).
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por outros Estados-Membros ndo designa-
dos no pedido ou nos quais a patente se
tenha tornado ineficaz ex tunc por falta de
tradugdo (v., supra, nota 10). Esta argu-
mentacio também nfio me convence. A
possibilidade de um isolamento dos merca-
dos dos Estados-Membros constitui, em
minha opinido, um resultado necessaria-
mente decorrente do sistema centralizado
instituido pela convengdo. No quadro de
tal sistema & perfeitamente normal que o
inventor (ndo diversamente do que acon-
tece no caso de pedir a concessdo de uma
patente nacional num ou vérios Estados-
-Membros) possa limitar a uma parte mais
ou menos vasta do territdrio comunitrio a
protecgdo requerida mediante a patente
europeia. Por outro lado, o direito que
assiste ao titular da patente (europeia ou
nacional) de se opor aos actos de contra-
facgdo da invencdo nos Estados em que lhe
é reconhecido o monopolio da primeira
colocagio em circulacio aplica-se também,
evidentemente, 4 importagdo de produtos
concorrentes fabricados e comercializados
por terceiros num pais da zona livre 39,

17. Finalmente, também ndo me parece
digna de crédito a argumentacio, desen-
volvida pela BASF pela primeira vez na
audiéncia, segundo a qual a aplicagdo do
referido artigo 30.° 4 exigéncia de tradugio
controvertida resulta, em alternativa, da
qualificacdo dos direitos de patente como
mercadorias («bens patrimoniais»), na
acepgio do titulo I da parte IIT do Tratado.
De facto, considero que s6 em sentido
figurado se pode falar de livre circulacio de

30 — Como observon o Governo espanhol, a finica solugdo que
pertmite evitar o isolamento dos mercados denunciado pela
BASF consiste na aboli¢io dos regimes de patente nacio-
nais e na substitui¢io destes por um sistemna exclusivo de
patentes comunitarias de caricter unitirio. Trata-se,
porém, de uma solucio oposta 3 coexisténcia entre
patentes nacionais e patente comunitiria, em que se
inspirou o acordo em matéria de patentes comunitarias.
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bens imateriais, como os direitos de pro-
priedade industrial e comercial. Isto exclui,
em minha opinido, a possibilidade de
reconduzir os direitos de patente ao con-
ceito de «mercadorias» desenvolvido pelo

Tribunal de Justica em sede de interpreta-

¢do do artigo 30.°, segundo o qual estdo

sujeitos 4 proibicio de medidas nacionais
que criam obsticulos ds trocas comerciais
entre Estados-Membros os bens suscepti-
veis de avaliagdo pecunidria que possam ser
fisicamente transportiveis através de uma
fronteira para dar lugar a uma compra e
venda ou a outras transacgBes comerciais
licitas, independentemente da natureza de
tais operacdes 31

18. Segundo anteriores ac6rdios do Tribu-
nal, o artigo 30.° do Tratado nfo se opde a
uma medida nacional cujos efeitos restriti-
vos sobre a livre circulacdo de mercadorias
sejam demasiado aleatdrios e indirectos
para que possa ser vista como susceptivel
de entravar o comércio entre os Estados-
-Membros 32, Como foi observado pela
doutrina 33, o principio aqui recordado,

31 — V. acorddos de 10 de Dezembro de 1968, Comissao/Italia
(7/68, Colect. 1965-1968, p. 887), e de 9 de Julho de 1992,
Comissio/Bélgica (C-2/90, Colect., p. I-4431, n.° 26), bem
como o acdrdio Evans Medical ¢ Macfarlan Smith, ja
referido na nota 16, n.° 20.

32 — V., entre outros, o acdrddo de 13 de Outubro de 1993,
CMC Motorradcenter (C-93/92, Colect., p. 1-5009,
n.°12), relativo a uma regra jurisprudencial de um
Estado-Membro que impde nas relagdes precontratuais
uma obrigagdo de informagdo relativamente ds circun-
stincias de que cada uma das partes tenha conhecimento e

ue, embora ndo apresentem nenhum nexo com o objecto
a compra e venda ou com as suas qualidades, sdo
susceptiveis de determinar a decisio do outro contraente;
v. também acérddo de 18 de Junho de 1998, Corsica
Ferries France (C-266/96, Colect., p. 1-3949, n.° 31),
relativo & obrigagdo imposta pela” legislagio de um
Estado-Membro 4s empresas de transporte maritimo
estabelecidas noutro Estado-Membro, cujos navios fazem
escala nos portos do primeiro Estado, de recorrer, medi-
ante uma remuneragio superior ao custo efectivo do
servigo prestado, aos servigos dos grupos de pilotos da
barra locais, titulares de concessdes exclusivas.

33 — V. Oliver, P.: Free Movement of Goods in the European
Community (3.2 ed.), Londres, 1996, pp. 81 e 82, nota 55.
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em conformidade com a jurisprudéncia
Dassonville, tem sempre por objecto veri-
ficar a existéncia de um nexo de causali-
dade — que no caso vertente ndo existe —
entre a medida estatal em questio e a
evolugdo das importagdes. A conclusio a
que chego no que respeita ao nosso caso
impde-se mesmo se, como se sabe, o
artigo 30.° ndo estabelece uma regra, por
assim dizer, de minimis, de modo que, para
integrar a eventual violacgdo de tal disposi-
¢do, basta um obsticulo, mesmo de redu-
zido valor, ao comércio interestatal 34,
Tudo isto, porém, sempre que exista o
referido nexo de causalidade entre a
medida adoptada e o efeito restritivo da
importa¢do que, no entanto, como acabei
de concluir, falta no presente caso.

19. Por tudo quanto até agora observei,
também se deve excluir que uma medida
COmo a que esti em causa No processo
principal restringe as importa¢des, mesmo
de forma indirecta ou potencial. A Gnica
circunstincia que a BASF conseguiu invo-
car para qualificar a norma em questio
como medida de efeito equivalente a uma
restricdo quantitativa foi a seguinte: ope-
radores econémicos de pequena ou média
dimensdo ou sem as adequadas capacidades
financeiras, interessados em obter a pro-
tecgio de patente das suas invencdes na
Repiiblica Federal da Alemanha, poderiam
ser dissuadidos de tentar atribuir efeito as
patentes naquele Estado-Membro em razio
do elevado custo da tradugdo obrigatéria

34 — O principio segundo o qual o artigo 30.° do Tratado &
aplicivel mesmo na falta de impacto substancial sobre a
livre circulagido transfronteirica das mercadorias ¢ mesmo
se a medida nacional em questio ndo excluir outras
possibilidades de escoamento dos produtos importados foi
afirmado pelo Tribunal de Justiga no acordio de S de Abril
de 1984, Van de Haar ¢ Kaveka de Meemn {177/82 e
178182, Recueil, p. 1797).

do fasciculo. Em qualquer caso, a ineficacia
desde o inicio no territério alemdo da
patente eventualmente ji concedida pode-
7ia, por seu turno, dissuadir as importagdes
na Alemanha do produto proveniente dos
outros Estados-Membros nos quais, teori-
camente, tivesse obtido a proteccio da
patente: e isto porque as mercadorias
exportadas para o mercado alemio pode-
riam chamar a atencdo de terceiros contra-
factores em condi¢des de fabricar e de
distribuir no referido mercado produtos
concorrentes a pre¢os mais baixos ou
porque os produtos patenteados assim
distribuidos na Alemanha poderiam ser
reimportados paralelamente nos Estados-
-Membros de exporta¢fio a um prego menos
elevado do que o praticado nestes pelo
titular da patente ou pelo seu licenciado.
No entanto, considero que o facto de
prever tal série de simples eventualidades
ndo basta para demonstrar que existe uma
restricio das trocas comerciais entre a
Repfiblica Federal da Alemanha e os outros
Estados-Membros 33, Assim, afigura-se ina-
dequado remeter, como fez a BASF na
audiéncia, para o acdrdio do Tribunal de
Justiga no processo Comissdo/Reino Unido,
no qual foi declarado que uma medida
nacional de concessio de uma licenga
obrigatoria contra o pagamento de uma
justa compensacio, no caso de a procura
do produto patenteado no mercado nacio-
nal ser amplamente satisfeita pela importa-

35 — V. conclusdes do advogado-geral M. Darmon apresentadas
em 12 de Dezembro de 1989, relativas ao acordio de 7 de
Margo de 1990, Krantz (C-69/88, Colect., pp. [-583,
1-588, n.° 13). O advogado-geral M. Darmon afirmou

ue: «A definigdo lata de medida de efeito equivalente
ormulada no acérdio Dassonville [v., supra, nota 27 ¢
parte do texto correspondente] serve, desde 1974, de
referéncia_constante i jurisprudéncia do Tribunal nesta
matéria. O cardcter intrinsecamente extensivo desta defi-
nigiio ¢ a preocupagio manifestada, através dos acordiios
do Tribunal, de nio reduzir o seu alcance explicam
largamente as tentativas dos operadores de fazerem
analisar como sendo de efeito equivalente as medidas mais
variadas, desde que niio possa ser totalmente excluido um
efeito sobre as importagdes, tio indirecto ¢ quio ténue ele
seja» (v. igualmente o n.° 16).
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¢do, «tem necessariamente por efeito dimi-
nuir a importac¢io do produto patenteado
proveniente de outros Estados-Membros e,
deste modo, afectar o comércio intracomu-
nitirio» 36, A aproximacdo proposta pela
recorrente entre a obrigacdo de apresenta-
¢do de uma traducdo do fasciculo da
patente e a obrigacio de utilizacdo da
patente sob a forma de fabrico do produto
patenteado no territrio nacional afigura-
-se, com efeito, arbitrario, uma vez que, no
segundo caso, diversamente do que se passa
no primeiro, impunha-se ao titular, como
condi¢do para a conservagdo do respectivo
direito exclusivo, um comportamento sus-

36 — V. acordio de 18 de Fevereiro de 1992 (C-30/90, Colect.,
p. 1829, n.° 26).
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ceptivel de afectar o fluxo das trocas trans-
fronteiricas de mercadorias.

Dado que, na falta de um efeito perceptivel
sobre as importagdes, ndo se pode conside-
rar que exista uma medida de efeito
equivalente, 4 presente questdo prejudicial
ha que responder afirmativamente: a dis-
posicio nacional que o Bundespatentge-
richt submeteu 4 apreciacdo do Tribunal de
Justica ndo tem qualquer relagdo com a
livre circulacdo de mercadorias através das
fronteiras nacionais dos Estados-Membros.
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IV — Conclusio

Com base nas consideragdes acima expostas, proponho ao Tribunal de Justica
que responda nos seguintes termos d questio prejudicial do Bundespatentgericht:

«O artigo 30.° do Tratado ndo se opde a uma medida nacional que prevé,
quando o titular de uma patente concedida pelo Instituto Europeu de Patentes
com efeitos para um Estado-Membro nio entrega no servico de patentes do
Estado-Membro em causa, dentro dos prazos legais, uma tradu¢do do fasciculo
da patente na lingua oficial desse Estado-Membro, diferente da lingua em que a
patente europeia foi redigida, que a patente em questdo & ineficaz desde o inicio. »
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