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1. O titular de uma patente europeia tem o
direito, ao abrigo do artigo 6.°, n.° 1, da
Convencido de 27 de Setembro de 1968
relativa & competéncia judicidria e 3 execu-
¢do de decisdes em matéria civil e comer-
cial?, de intentar uma accio por contra-
faccdo de patente contra vérias sociedades,
estabelecidas em diversos Estados contra-
tantes e pertencentes a0 mesmo grupo, num
Gnico 6rgdo jurisdicional, concretamente,
aquele em cuja drea de competéncia estd
estabelecida uma das referidas sociedades?

2. Esta é, no essencial, a questdo suscitada
pelo Hoge Raad der Nederlanden (Paises
Baixos), no 4mbito de um litigio que opée
dois particulares, domiciliados nos Estados
Unidos e titulares de uma patente europeia
relativa a um processo de andlise médica e ao
equipamento correspondente, a nove empre-

1 — Lingua original: francés.

2 —JO 1972, L 299, p. 32; EE 01 F1 p. 186. Texto na redacgio que
Ihe foi dada pela Convengio de 9 de Outubro de 1978 relativa
4 adesdo do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido
da Gri-Bretanha e da Irlanda do Norte (JO 1. 304, p. 1 e —
texto alterado — p. 77; EE 01 F2 p. 131), pela Convengiio de
25 de Outubro de 1982 relativa 3 adesio da Republica
Helénica (JO L 388, p. 1; EE 01 F3 p. 234), pela Convengio de
26 de Maio de 1989 relativa 2 adesdo do Reino de Espanha e da
Repiiblica Portuguesa (JO L 285, p. 1), e pela Convencio de
29 de Novembro de 1996 relativa 3 adesdo da Reptblica da
Austria, da Republica da Finlindia e do Reino da Suécia
(JO 1997, C 15, p. 1, a seguir «Convengio de Bruxelas»). Uma
versio consolidada da referida Convengio, resultante das
alteracbes introduzidas pelas quatro convengdes de adesdo,
estd publicada no JO 1998, C 27, p. 1.

sas do grupo farmacéutico Roche estabeleci-
das nos Paises Baixos e noutros paises
europeus, bem como nos Estados Unidos,
na sequéncia da comercializacio por estas
ultimas de certas mercadorias em infraccio
dos direitos dos titulares da referida patente.

3. H4 alguns anos, uma questio semelhante
foi submetida ao Tribunal de Justica pela
Court of Appeal (England & Wales) (Civil
Division) (Reino Unido) na sequéncia de
acgoes cruzadas (de cessacdo da contrafacgio
e, em seguida, de declaracio de inexisténcia
de contrafacgio e de anulagio da patente em
questdo) que opods, sucessivamente nos
6rgios jurisdicionais neerlandeses e britani-
cos, uma sociedade de direito americano,
titular de uma patente europeia relativa a
material médico, a virias sociedades estabe-
lecidas nos Paises Baixos, no Reino Unido e
nos Estados Unidos >. No entanto, o Tribunal
de Justica acabou por ndo se pronunciar
sobre este assunto porque foi posto termo ao
processo na sequéncia de um acordo amiga-
vel entre as partes *,

3 — Trata-se do processo Boston Scientific e o. (C-186/00).
4 — Despacho de cancelamento, de 9 de Novembro de 2000.
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4. Em contrapartida, continua pendente no
Tribunal de Justica uma questio prejudicial
proveniente de um 6rgio jurisdicional ale-
mio que, embora sensivelmente diferente,
estd relacionada com o presente processo °.
Embora essa questio seja relativa a uma
patente nacional e nio a uma patente euro-
peia, e ndo se prenda com as condi¢ées de
aplicagio do artigo 6.°, n.° 1, da Convengao
de Bruxelas, nio havendo uma pluralidade
de demandados, mas apenas com o ambito
da regra de competéncia exclusiva prevista
no artigo 16.°, n.° 4, desta Convengio, em
matéria de inscricio ou de validade de
patentes, pode, no entanto, ter interesse para
a apreciagio da presente questdo prejudicial.
Com efeito, acontece frequentemente que,
no a4mbito de um litigio em matéria de
contrafacgio de patente, a validade desta
tltima seja posta em causa (pelo demandado
numa ac¢do por contrafac¢io ou pelo
demandante numa acgio dita de «inexistén-
cia de violagio»), de modo que pode ser 1til
analisar a articulagdo entre o referido
artigo 16.°, n.° 4, e outras regras de
competéncia da Convengdo de Bruxelas,
como a prevista no artigo 6.°, n.° 1.

I — Quadro juridico

A — A Convengdo de Bruxelas

5. Adoptada em 1968, com base no
artigo 220.° do Tratado CEE (que passou a

5 — Refiro-me ao processo GAT (C-4/03, pendente no Tribunal de
Justica), que deu origem as conclusdes do advogado-geral
L. A. Geelhoed de 16 de Setembro de 2004.
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artigo 220.° CE, actualmente artigo 293.° CE),
a Convengio de Bruxelas tem por objectivo,
segundo o seu preimbulo, «refor¢ar na
Comunidade a protecgio juridica das pes-
soas estabelecidas no seu territorion.

6. Trata-se de uma Convencgio «dupla», no
sentido de que inclui nio sé regras de
reconhecimento e de execugdo, mas também
regras de competéncia directa, aplicdveis no
Estado contratante de origem, isto é, desde a
fase do processo de adopgio da decisio
judicial susceptivel de reconhecimento e de
execugio noutro Estado contratante.

7. As regras de competéncia directa articu-
lam-se em torno do principio consagrado no
artigo 2.°, primeiro pardgrafo, da Convencéo
de Bruxelas, segundo o qual «[s]Jem prejuizo
do disposto na presente Convengdo, as
pessoas domiciliadas no territério de um
Estado contratante devem ser demandadas,
independentemente da sua nacionalidade,
perante os tribunais desse Estado». Assim,
quando um demandado tem domicilio num
Estado contratante, os 6rgaos jurisdicionais
deste Estado sdo, em principio, competentes.

8. Em conformidade com esta légica, o
artigo 3.°, primeiro pardgrafo, da mesma
Convencido, acrescenta que «[a]s pessoas
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domiciliadas no territério de um Estado
contratante sé6 podem ser demandadas
perante os tribunais de um outro Estado
contratante por for¢a das regras enunciadas
nas secgdes 2 a 6 do [...] titulo [II]» %. Estas
regras sdo de diversos tipos.

9. Algumas tém caricter opcional. Permitem
ao demandante intentar a ac¢io num tribu-
nal de um Estado contratante diferente do do
domicilio do demandado.

10. E, designadamente, o caso da regra de
competéncia especial consagrada no
artigo 5.° n.° 3, da mesma Convengio, que
prevé que, em matéria extracontratual, o
requerido pode ser demandado perante o
tribunal «do lugar onde ocorreu o facto
danoso».

11. E também o que ocorre, designada-
mente, com a regra de competéncia especial
prevista no artigo 6.°, n.° 1, da Convengio de
Bruxelas, segundo a qual «[o] requerido com
domicilio no territério de um Estado contra-
tante [e, portanto, com vocagio para, em
principio, ser demandado perante os tribu-
nais desse Estado, em conformidade com o
artigo 2.°] pode também ser demandado [...]
se houver vérios requeridos, perante o
tribunal do domicilio de qualquer um deles».

6 — Em contrapartida, nos termos do artigo 4.°, primeiro
parédgrafo, da Convengdo de Bruxelas, «[s]e o requerido nio
tiver domicilio no territério de um Estado contratante, a
competéncia serd regulada em cada Estado contratante pela lei
desse Estado, sem prejuizo da aplicagio do disposto no
artigo 16.°».

12. Outras regras de competéncia previstas
pela Convengdo de Bruxelas impdem a
competéncia dos 6rgios jurisdicionais de
um Estado contratante, com exclusio de
qualquer outro Estado contratante. Entre
estas regras de competéncia, ditas «exclusi-
vas», figura a prevista no artigo 16.°, n.° 4,
desta Convengdo. Nos termos do referido
artigo, «[t}jém competéncia exclusiva, qual-
quer que seja o domicilio [...] em matéria de
inscri¢do ou de validade de patentes, marcas,
desenhos e modelos, e outros direitos
analogos sujeitos a depdsito ou a registo, os
tribunais do Estado contratante em cujo
territério o depdsito ou o registo tiver sido
requerido, efectuado ou considerado efec-
tuado nos termos de uma Convencio
internacional».

13. Na sequéncia da entrada em vigor da
Convengdo relativa & emissdo de patentes
europeias, assinada_em Munique em 5 de
Outubro de 19737, foi acrescentado ao
artigo 16.°, n.° 4, da Convengio de Bruxelas
um segundo paragrafo, nos termos do qual
«[s]em prejuizo da competéncia do Instituto
Europeu de Patentes, nos termos dz Con-
ven¢io [de Munique] [...], os tribunais de
cada Estado contratante sio os tGnicos
competentes, sem consideracio de domicilio,
em matéria de inscricio ou de validade de
uma patente europeia emitida para esse
Estado [..]» %

7 — Analisarei posteriormente esta Convengio (a seguir «Conven-
¢do de Munique»).

8 — Estas disposi¢des foram introduzidas na Convengio de
Bruxelas pelo artigo V D do Protocolo anexo 4 Convengio
de 9 de Outubro de 1978 relativa 3 adesio do Reino da
Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Gri-Bretanha e da
Irlanda do Norte.
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14. Em razio da natureza imperativa das
regras de competéncia exclusiva do
artigo 16.° da Convengio de Bruxelas, o
artigo 19.° exige que «[o] juiz de um Estado
contratante, perante o qual tiver sido pro-
posta, a titulo principal, uma acgdo relativa-
mente a qual tenha competéncia exclusiva
um tribunal de outro Estado contratante por
forca do artigo 16.°, declarar-se-4 oficiosa-
mente incompetente».

15. No prolongamento do conjunto das
regras de atribui¢io de competéncia previs-
tas pela referida Convengdo, esta estabelece
determinados mecanismos processuais des-
tinados a regular a sua execu¢dio. Estes
mecanismos, em matéria de litispendéncia e
de conexdo, destinam-se a impedir contra-
digdes entre 6rgaos jurisdicionais de Estados
contratantes diferentes.

16. Assim, o artigo 21.° da Convengio de
Bruxelas, relativo a litispendéncia, dispde
que, quando ac¢des com o mesmo pedido e
a mesma causa de pedir e entre as mesmas
partes forem submetidas 4 apreciacio de
tribunais de diferentes Estados contratantes,
o tribunal a que a acgdo foi submetida em
segundo lugar suspende oficiosamente a
instancia, até que seja estabelecida a compe-
téncia do tribunal a que a acgio foi
submetida em primeiro lugar e, depois, se
for o caso, declarar-se incompetente em
favor daquele.

17. Quanto a conexdo, o artigo 22.°, pri-
meiro e segundo paragrafos, da referida

I - 6540

Convengio, dispée que, quando acgdes
conexas forem submetidas a tribunais de
diferentes Estados contratantes e estiverem
pendentes em primeira instéincia, o tribunal a
que a acgio foi submetida em segundo lugar
pode suspender a instincia ou declarar-se
incompetente a pedido de uma das partes,
desde que a sua lei permita a apensagdo de
acgdes conexas e o tribunal a que a acgéo foi
submetida em primeiro lugar seja compe-
tente para conhecer das duas acgdes. O
terceiro pardgrafo do referido artigo especi-
fica que «[p]ara efeitos do presente artigo,
consideram-se conexas as acgdes ligadas
entre si por um nexo tio estreito que haja
interesse em que sejam instruidas e julgadas
simultaneamente para evitar solugdes que
poderiam ser inconcilidveis se as causas
fossem julgadas separadamente».

18. Na ldgica do conjunto destas regras de
atribuicdo de competéncia ou de exercicio da
mesma, a Convengdo de Bruxelas instituiu,
no titulo III, um mecanismo simplificado de
reconhecimento e execucdo das decisdes
judiciais. Este mecanismo, que é aplicével
as decisdes proferidas pelos 6rgios jurisdi-
cionais de um Estado contratante no quadro
do seu reconhecimento e execu¢io noutro
Estado contratante, caracteriza-se designada-
mente por uma limitagdo dos fundamentos
de recusa de reconhecimento, que sido
exaustivamente enumerados por esta Con-
vengdo. Entre esses fundamentos, figuram o
previsto no artigo 27.°, n.® 3, no caso de a
decisdo proferida no Estado de, origem ser
«inconcilidvel com outra decisdo proferida
quanto as mesmas partes no Estado reque-
rido», bem como o previsto no artigo 28.°,
primeiro paragrafo, no caso de as regras de
competéncia exclusiva previstas no artigo 16.°
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tiverem sido desrespeitadas pelo 6rgio juris-
dicional do Estado de origem.

19. Finalmente, o titulo VII da Convencio
de Bruxelas, relativo s relagdes com outras
convengoes internacionais, prevé, no
artigo 57.°, n.° 1, que «{a] presente Conven-
¢&o ndo prejudica as convengdes de que os
Estados contratantes sejam ou venham a ser
parte e que, em matérias especiais, regulem a
competéncia judicidria, o reconhecimento ou
a execucdo de decisdes».

B — Convengdo de Munique

20. A Convengio de Munique entrou em
vigor em 7 de Outubro de 1977. Actual-
mente, dela fazem parte 31 Estados, entre os
quais todos os que, na data relevante para o
processo principal, estavam vinculados pela
Convencio de Bruxelas®. A Comunidade
ndo é parte mas deverd passar a sé-lo, no

9 — Actualmente, os Estados signatirios da Convengio de
Munique sao: o Reino da Bélgica, a Repuiblica Francesa, o
Grio-Ducado do Luxemburgo, o Reino dos Paises Baixos, a
Repiblica Federal da Alemanha, o Reino Unido da Gra-
-Bretanha e da Irlanda do Norte, 2 Confederagao Suica, o Reino
da Suécia, a Repiblica Italiana, a Reptblica da Austria, o
Princiﬁado do Liechtenstein, a Repiblica Helénica, o Reino de
Espanha, o Reino da Dinamarca, o Principado do Ménaco, a
Republica Portuguesa, a Irlanda, a Republica da Finlindia, a
Reptiblica de Chipre, a Republica da Turquia, a Repiblica da
Burgéria, a Republica da Esténia, a Repiblica Eslovaca, a
Republica Checa, a Repiblica da Eslovénia, a Republica da
Hungria, a Reptblica da Roménia, a Republica da Polénia, a
Repiiblica da Islandia, a Repiiblica da Lituania e a Reptblica da
Leténia.

ambito do projecto de criagio de uma
patente comunitaria.

21. Como refere o artigo 1.°, a Convengéo
instituiu «{...] um direito comum aos Esta-
dos contratantes em matéria de concessio de
patentes de invencio» e, para o efeito,
instituiu um organismo, o Instituto Europeu
de Patentes (a seguir «IEP»), que tem por
funcdo conceder de modo centralizado
patentes ditas «europeias», mas cujo ambito
territorial varia consoante quem requer a
concessio '°.

22. As regras comuns de concessio dessas
patentes sdo simultaneamente de ordem
material (associadas, essencialmente, & defi-
nigdo das invengdes patentedveis) e de ordem
processual, na medida em que regulam o
processo de concessio das referidas patentes
pelo IEP e o procedimento eventualmente
iniciado posteriormente noutras instincias
do mesmo organismo, devido 4 apresentacio
de uma oposicdo a referida concessdo. Essa
via processual, que s6 pode ser intentada
num determinado prazo apds a concessio da
patente em questio e sé pode ter por
fundamento certos motivos restritivamente
enunciados pela Convengio de Munique,
pode conduzir & revogacio da patente ou 2
sua manutengio, tal como haja sido modifi-

10 — Segundo o artigo 3.° da Convengio de Munique, «[p}ode ser
pedida a concessio de uma patente europeia para um, para
vérios ou para todos os Estados contratantes».
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cada pelo seu titular durante o processo de
oposigio ',

23. Para além destas regras comuns, a
patente europeia continua a ser regulada
pelas disposi¢des internas de cada um dos
Estados contratantes para os quais foi
concedida. Com efeito, apds ter sido conce-
dida, a referida patente europeia decompde-
-se «num feixe de patentes nacionais» ',

24. Assim, nos termos do artigo 2.°, n.° 2, da
Convengio de Munique, «[e]m cada um dos
Estados contratantes para os quais é conce-
dida, a patente europeia tem os mesmos

11 — O artigo 99.2, n° 1, da Convengio de Munique dispde que no
prazo de nove meses a contar da data de publicagio da
mengcdo da concessdo da patente europeia, qualquer pessoa
pode fazer oposi¢io 3 patente concedida, junto do IEP.
Segundo o artigo 105.°, n.° 1, da referida Convengdo, quando
for formulada oposigio A patente europeia, qualquer terceiro
que prove_que_uma acc¢io de contrafacgio baseada nessa
patente foi proposta contra ele, pode; apés finalizar o-prazo
de oposigdo, intervir no processo de oposigio, com a
condigio de apresentar uma declaragio de intervengio no
prazo de trés meses a contar da data em que a acgio foi
proposta. Ainda segundo 0 mesmo artigo, esta faculdade de
intervengido é igualmente aplicivel a qualquer terceiro que

apresente prova de que, a})és ter sido requerido pelo titular

da p para susp a alegada contrafac¢do dessa
patente, propds contra o dito titular uma acgdo, a fim de fazer
comprovar judicialmente que n3o é contrafactor. A Grande

Cimara de Recurso do IEP especificou o objectivo deste

mecanismo na sua decisio de 11 de Maio de 1994, no

processo Allied Colloids {G-1/94, JO OEB 1994, 787, n° 7),

da seguinte maneira: «[...] by relying on the centralised

procedure before the EPO in cases where infringement and
revocation proceedings otherwise would have to be simulta-
neously pursued before national courts, an unnecessary
duplication of work can be avoided, reducing also the risk of
conflicting decisions on the validity of the same patent [...]».

12 — Esta expressio, que é habitualmente utilizada para definir a
natureza especifica da patente europeia, foi consagrada pelas
instincias de recurso do IEP. V., designadamente, decisio da
Grande Cimara de Recurso deste ultimo, de 3 de Novembro
de 1)992. no processo Spanset (G-4/91, JO OEB 1993, 707,
ne 1)
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efeitos e é submetida ao mesmo regime que
uma patente nacional concedida nesse
Estado, a ndo ser que a presente Convengio
disponha de outra forma».

25. Neste mesmo sentido, o artigo 64.°, n.° 1,
da Convencdo prevé que «[...] a patente
europeia confere ao seu titular, a contar do
dia da publicagio da mengdo da sua conces-
sdo e em cada um dos Estados contratantes
em relacio aos quais foi concedida, os
mesmos direitos que lhe conferiria uma
patente nacional concedida nesse Estado».
O n.° 3 do mesmo artigo acrescenta que «[q]
ualquer contrafac¢io da patente europeia é
apreciada em conformidade com as disposi-
¢oes da legislagio nacional» '3,

26. Esta equiparagio de uma patente euro-
peia a uma patente nacional traduz-se ndo s6
pela submissio daquela 2 lei aplicivel a uma
patente nacional quanto a sua protecgdo em
cada Estado contratante para o qual a
referida patente foi concedida, mas também,
em principio (salvo oposi¢do no IEP), pela
submissdo dos litigios atinentes a essa
patente & competéncia dos 6rgios jurisdicio-
nais nacionais de cada Estado contratante em
questio.

13 — A Grande Camara de Recurso do IEP, numa decisdo de 11 de
Dezembro de 1989, no processo Mobil Oil III (G-2/88, JO
OEB 1990, 93, n° 3.3, o sublinhado é meu) explicitou o
sentido desta disposicio nos seguintes termos: «[...} {tlhe
rights confered on the proprietor of a European patent
(Article 64(1) EPC) are Lﬁe ll:gal rights which the law of a
designated Contracting State may confer upon the proprietor,
for example, as regargs what acts of third parties constitute
infringement of the patent, and as regards the remedies which
are available in respect of any infringement».



ROCHE NEDERLAND E O.

27. Este principio é vilido tanto para os
litigios em matéria de contrafacgio de uma
patente europeia como para os relativos a
validade desta'*, sendo precisado que, de
acordo com o artigo 138.° da Convencio de
Munique, a declaragio de nulidade de uma
patente europeia por um érgio jurisdicional
de um Estado contratante sé produz efeitos
no territério desse Estado, com exclusio do
de outros Estados contratantes, contraria-
mente ao que acontece com a revogacgio da
mesma patente pelo IEP, uma vez que o
ambito dessa decisio abrange o territério da
totalidade dos Estados contratantes para os
quais a patente em questdo foi concedida.

28. No quadro de litigios por contrafacgio
de uma patente europeia e dos relativos a sua
validade, pode colocar-se a questio de saber
qual é, materialmente, o Ambito exacto da
proteccdo que cumpre reservar i referida
patente, a saber, qual é exactamente o
objecto técnico do titulo de propriedade

14 — Este aspecto foi evidenciado pela Grande Camara de Recurso
do IEP, na decisio Spanset, j& referida. Para uma melhor
compreensio, reproduzo integralmente o n.° 1 desta decisio
(o sublinhado é meu):

«When a European patent is granted, it has the effect in each
designated Contracting State of a national patent granted by
that State (Articles 2 and 64(1) EPC). It thus becomes a
bundle of national patents within the individual jurisdictions
of the designated States. Any alleged infringement of a
granted European patent is dealt with by national law (Article
64(3) EPC). Infring proceedings may be ed by
the patent proprietor in any Contracting State for which the
patent was granted, at any time after grant of the patent.
Part V of the EPC (Articles 99 to 105) sets out an ‘opposition
procedure’, under which any person may file an opposition to
a granted European patent at the EPO within nine months of
its grant, and may thereby contend in centralised opposition
proceedings before an Opposition Division of the EPO that
the patent should be revoked, on one or more stated grounds.
The effect of revocation is set out in Article 68 EPC.
Opposition proceedings therefore constitute an exception to
the general rule set out in paragraph 1 above that a granted
European patent is no longer within the competence of the
EPO but is a bundle of national patents within the
competence of separate national jurisdictions.»

intelectual que constitui a referida patente '°.
O método a seguir para a andlise da referida
questdo estd previsto no artigo 69.° da
Convengdo de Munique. De acordo com o
n° 1 do referido artigo, o ambito da
proteccdo conferida pela patente europeia
(ou pelo pedido de patente europeia) é
determinado pelo Ambito das reivindicacdes,
especificando-se, contudo, que a descrigdo
da invengio e os desenhos servem para
interpretar as reivindicacéesm. Com o cui-
dado de evitar divergéncias de apreciagio
entre as autoridades competentes dos nume-
rosos Estados contratantes, foi anexado a
esta Convengédo um protocolo de interpreta-
cdo do artigo 69.° "7,

15 — Esta questdo permite determinar o dmbito dos direitos do
titular de uma patente europeia face a alegados infractores.
Permite também saber se a patente em aprego pode ser
declarada nula com o fundamento de que, de acordo com o
artigo 138.°, n.° 1, alinea d), da Convengio de Munique, a
protecgdo conferida pela patente foi alargada.

16 — A invengio deve ser descrita no pedido de patente europeia
de forma suficientemente clara e completa para que um
perito da matéria a possa executar (artigo 83.° da Convengio
de Munique). As reivindicagdes definem o objecto da
protecgdo pedida. Devem ser claras e apoiar-se na descrigio
da invengao (artigo 84.° da Convencdo). As reivindicagdes, a
descrigiio e os desenhos, que devem ser anexados ao pedido
de patente, sdo objecto de uma série de publicagdes pelo 1IEP
(artigos 782, n.° 1, 932 e 98.° da mesma Convengio).

17 — Este protocolo, que entrou em vigor em 1978 (ou seja, um

ano apés a entrada em vigor da Convengdo de Munique),
dispde o seguinte:
«O artigo 69.° ndo deve ser interpretado como significando
que o ambito da protecgio conferida pela patente europeia é
determinado no sentido estrito e literal do texto das
reivindicagbes e que a descrigio e os desenhos servem
uni para dissipar as ambiguid que poderiam
afectar as reivindicagdes. Também nio deve ser interpretado
como significando que as reivindica¢des servem unicamente
de linha orientadora e que a protecgao se estende igualmente
a0 que, na opinido de um perito na matéria que tenha
examinado a descrigio e os desenhos, o titular da patente
pretendeu proteger. Pelo contririo, o artigo 69.° deve ser
interpretado como definindo entre estes extremos uma
posicdo que assegura simultaneamente uma proteccio
equitativa e um grau razodvel de certeza aos terceiros.»
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II — Factos e processo principal

29. F. Primus e M. Goldenberg, com sede
nos Estados Unidos, sdo co-titulares de uma
patente europeia, que lhes foi concedida em
1992 para dez Estados contratantes, concre-
tamente, Reptblica da Austria, Reino da
Bélgica, Confederagio Suiga, Repuiblica
Federal da Alemanha, Reptblica Francesa,
Reino Unido da Gré-Bretanha e Irlanda do
Norte, Principado do Liechenstein, Grio-
-Ducado do Luxemburgo, Reino dos Paises
Baixos e Reino da Suécia.

30. Esta patente diz respeito, por um lado, a
um processo de andlise imunométrica desti-
nado a determinar a presen¢a de antigénios
carcinoembriondrios (ditos «CEA») numa
amostra de soro ou de plasma e, por outro,
a um equipamento utilizado para dosear
estes antigénios, chamado «kit de dosagem
imunolégica» ou «kit CEA». A invengio em
causa tem, segundo parece, um interesse
significativo para o rastreio ou mesmo o
tratamento de certas formas de cancro.

31. Em 1997, os titulares desta patente, bem
como a sociedade de direito americano
Immunomedics (que, segundo parece, é
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detentora de uma licenca exclusiva relativa a
essa patente) 18 demandaram com caricter
de urgéncia'®, no Rechtbank te ’s-Grave-
nhage (tribunal de primeira instincia de
Haia), a sociedade Roche Nederland BY,
estabelecida nos Paises Baixos, bem como
oito outras sociedades do grupo Roche,
estabelecidas nos Estados Unidos, na Bélgica,
na Alemanha, em Franga, no Reino Unido,
na Sui¢a, na Austria e na Suécia. Nessa acgio
para cessagio da contrafac¢io, acusaram
estas tltimas de violagdo dos seus direitos,
conferidos pela patente europeia de que sao
titulares, ao comercializarem kits CEA sob o
nome de Cobas Core CEA EIA.

32. Resulta da decisdo de reenvio que as oito
sociedades estabelecidas fora dos Paises
Baixos suscitaram uma excepgio de incom-
peténcia do 6rgdo jurisdicional perante o
qual a acgio foi intentada e, quanto ao
mérito, contestaram a existéncia de qualquer
contrafacgio e colocaram em causa a vali-
dade da patente europeia em apreco >°.

33. Em apoio da excepgio de incompeténcia,
alegaram, invocando o acérdéo do Tribunal

18 — V. n.° 3 das observag¢des do Governo neerlandés, bem como a
nota 1 das observa¢des da Comissio das Cc idad
Europeias.

19 — Esta acgdo inscreve-se, segundo parece, no quadro de um
processo urgente, d inado «kork geding», que pode ser
requerido sem que seja necessério intentar uma acgdo quanto
ao mérito. As caracterfsticas deste processo e a natureza de
algumas das medidas que nele sdo ordenadas foram
analisadas pelo Tribunal de Justica nos acérdios de 17 de
Novembro de 1998, Van Uden (C-391/95, Colect., p. 1-7091,
n.™ 43 a 47), e de 27 de Abril de 1999, Mietz (C-99/96,
Colect,, p. 1-2277, n.°° 34 a 39 e 43). V. igualmente as minhas
conclusdes no processo que deu origem ao acérdio Van
Uden, j& referido (n.”" 19 a 21 e 108 a 120).

20 — V. pp. 2 e 6 da decisio de reenvio na versio francesa.
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de Justica de 27 de Setembro de 1988,
Kalfelis !, que uma boa administracio da
justica ndo exige, no caso em apreco, um
tratamento e uma decisdo simultineas para
evitar que sejam proferidas decisdes incom-
pativeis entre si. Em seu entender, existe uma
patente distinta para cada pais em causa, de
modo que ndo havia risco de incompatibili-
dade de decisdes.

34. Por sentenca de 1 de Outubro de 1997, o
Rechtbank te ’s-Gravenhage negou provi-
mento a excepgio de incompeténcia, mas
julgou improcedente a ac¢do dos demandan-

tes.

35. Mais precisamente, esse 6rgio jurisdi-
cional declarou-se competente, ao abrigo do
artigo 6.°, n.° 1, da Convencéo de Bruxelas,
para conhecer dos pedidos dirigidos contra
as sociedades estabelecidas nos Estados
contratantes diferentes dos Paises Baixos.
Quanto aos pedidos contra as sociedades
estabelecidas na Sui¢a e nos Estados Unidos,
considerou-se igualmente competente para
se pronunciar, com fundamento, respectiva-
mente, no artigo 6.°, n.° 1, da Convengéo de
16 de Setembro de 1988, relativa & compe-
téncia judicidria e A execugio de decisdes em
matéria civil e comercial?”?, e no direito
nacional, em conformidade com o artigo 4.°,
primeiro paragrafo, da Convencio de Bruxe-
las.

21 — Acérdiao Kalfelis/Schroder, 189/87, Colect., p. 5565.

22 — JO L 319, p. 9, a seguir «Convengio de Lugano». Constitui
uma Convengio dita «paralela» 4 de Bruxelas, porque o seu
contetido é quase idéntico. Assim, o seu artigo 62, n° 1,
corresponde exactamente ao artigo 6.°, n.° 1, da Convencio
de Bruxelas. A Convencio de Lugano vincula todos os
Estados contratantes da Convengio de Bruxelas, bem como a
Repiiblica da Islindia, o Reino da Noruega, a Confederagio
Suica e a Republica da Polénia.

36. No que respeita ao artigo 6., n.° 1, da
Convengio de Bruxelas, o Rechtbank te ’s-
-Gravenhage rejeitou o argumento invocado
pelas demandadas, de que existia uma
patente distinta para cada pais em questio,
com fundamento no facto de uma patente
europeia dever ser interpretada do mesmo
modo em todos esses paises, de acordo com
o artigo 69.° da Convengio de Munique,
sendo assim, segundo ele, excluido que a
contrafacgdo seja declarada num pais e nao
nos outros. Aquele 6rgio jurisdicional acres-
centou que todas as sociedades em causa
fazem parte do mesmo grupo, de modo que
existe um nexo entre as accdes, de acordo
com a exigéncia imposta pelo acérdio
Kalfelis, ja referido. Finalmente, sublinhou
que, de resto, o Tribunal de Justi¢a, no
acérdio de 6 de Dezembro de 1994, Tatry %,
deu a nogdo de «acgdes conexas», na acepgao
do artigo 22.°, terceiro paragrafo, da Con-
ven¢do de Bruxelas, uma interpretacdo
ampla que abrange «todos os casos em que
existe um risco de contrariedade de solugoes,
mesmo que as decisOes possam ser executa-
das separadamente e que as suas consequén-
cias juridicas ndo se excluam mutua-
mente» %*, Isso acontece no presente caso
porque as acgdes tém por objecto alegadas
contrafac¢bes de patentes diferentes, mas
com redacgdo idéntica.

37. Os demandantes interpuseram recurso
dessa decisdo e ampliaram o seu pedido com
o objectivo de, por um lado, as demandadas
serem intimadas a apresentar certas infor-
magdes, a pedir aos compradores de todos os
produtos em litigio a destrui¢do das prepa-

23 — C-406/92, Colect., p. 1-5439.
24 — Ibidem, n.° 53.
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ragoes ainda armazenadas, bem como das
que foram devolvidas e, por outro, condenar
as demandadas a reparar os prejuizos sofri-
dos ou a cederem-lhes os lucros decorrentes
da contrafacgio da patente %°,

38. Por acérdio de 27 de Junho de 2002, o
Gerechtshof te 's-Gravenhage confirmou a
sentenga da primeira instincia quanto &
excepcio de incompeténcia e revogou-a
quanto ao mérito.

39. Mais especificamente, quanto ao mérito,
esse 6rgdo jurisdicional de recurso proibiu as
demandadas, sob pena de san¢io pecuniaria
compulsdria, de imitar a patente europeia em
todos os Estados em causa, intimou-as a
fornecer diversos elementos de prova desti-
nados a determinar o ambito dos actos de
contrafacgio em litigio (quantidades dos
produtos litigiosos e identidade dos compra-
dores) e condenou-as a indemnizar os
prejuizos dos demandantes, a liquidar poste-
riormente.

40. Esse acorddo foi declarado executério
mediante a constituigdo de uma garantia de 2
milhdes de euros pelos demandantes 2%,

25 — V. pp. 2 e 3 da decisio de reenvio.
26 — V. pp. 3 e 4 da decisio de reenvio.
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41. As sociedades demandadas interpuseram
recurso de revista no Hoge Raad der
Nederlanden ?’. F. Primus e M. Goldenberg
interpuseram recurso de revista subordi-
nado %%,

III — As questdes prejudiciais

42. Tendo em conta as teses apresentadas
pelas partes, que, no essencial, repetem as
apresentadas em primeira instincia, o Hoge
Raad der Nederlanden decidiu suspender a
instancia e colocar ao Tribunal de Justica as
seguintes questdes prejudiciais:

«1) Os pedidos judiciais relativos a uma
violagio de patente deduzidos pelo
titular de uma patente europeia contra
um demandado estabelecido no Estado
do 6rgao jurisdicional que aprecia o
litigio, por um lado, e contra vérios
demandados estabelecidos noutros
Estados contratantes diferentes do do
6rgao jurisdicional que aprecia o litigio,
por outro, relativamente aos quais o
titular da patente declara que violam
essa patente num ou em vdrios Estados
contratantes, apresentam a conexdo
exigida para a aplicabilidade do
artigo 6.°, inicio e n.° 1, da Convengio
de Bruxelas?

27 — Para facilitar a compreensio da situagio das partes no
processo principal, continuarei a designar as sociedades do
Grupo Roche em questio pelo termo «d dadas», se bem
que sejam recorrentes no recurso.

28 — No mesmo sentido, continuarei a designar os titulares da

patente em apreco pelo termo «demandantes», ainda que
sejam recorridos no recurso.
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2) Caso a resposta a primeira questio nio
seja afirmativa, ou nao seja totalmente
afirmativa, em que circunstincias ¢ que
essa conexdo existe, e é relevante,

nomeadamente:

— o facto de as demandadas pertence-
rem ou ndo ao mesmo consorcio?

— o facto de as demandadas actuarem
em conjunto, com base numa estra-
tégia comum e, em caso afirmativo,
o local em que teve origem essa
estratégia?

— o facto de as violagdes alegadamente
cometidas pelas diferentes deman-
dadas serem idénticas ou quase
idénticas?»

IV — Sentido e ambito das questdes
prejudiciais

43. Com estas duas questdes, que devem ser
analisadas conjuntamente, o 6rgio jurisdi-
cional de reenvio pergunta, essencialmente,
se o artigo 6.° n° 1, da Convengio de

Bruxelas deve ser interpretado na acepgio de
que pode ser aplicivel num litigio por
contrafac¢do de patente europeia que
envolve diversas sociedades, com sede em
diferentes Estados contratantes, por factos
alegadamente ocorridos no territério de cada
um desses Estados, em particular no caso de
as referidas sociedades, que pertencem ao
mesmo grupo, terem actuado de modo
idéntico ou similar, de acordo com uma
politica comum elaborada apenas por uma
delas.

44. Como o 6rgao jurisdicional de reenvio
sublinhou ?, a sua pergunta prende-se com a
situacdo das sociedades com sede em virios
Estados contratantes da Convengio de Bru-
xelas, com excep¢io da que tem sede nos
Paises Baixos (concretamente, as sociedades
estabelecidas na Bélgica, Alemanha, Franca,
Reino Unido, Austria e Suécia), bem como,
indirectamente, com a situagio da que tem
sede na Suica, Estado contratante da Con-
vencio de Lugano. Com efeito, como ji
referi, esta ultima Convencido estende a
outros Estados, além dos vinculados pela
Convencdo de Bruxelas, a quase totalidade
das regras nela previstas (tais como, desig-
nadamente, o artigo 6.°, n.° 1), de modo que a
interpretagdo, pelo Tribunal de Justica, do
referido artigo pode ser transposta para o
artigo correspondente da Convencgio de
Lugano.

45. Como também referiu o érgéo jurisdi-
cional de reenvio, o presente reenvio nio

29 — N.* 4.3.5 e 4.4 da decisio de reenvio.
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abrange a situagio da sociedade que tem
sede nos Estados Unidos, isto é, num pais
terceiro (tanto relativamente 4 Convencio de
Bruxelas como 4 de Lugano). De facto, ao
abrigo do artigo 4.°, primeiro paragrafo, da
Convencgdo de Bruxelas, a situacio desta
sociedade ¢, em principio, regulada pelas
regras de competéncia vigentes no Reino dos
Paises Baixos, isto é, no Estado contratante
do 6rgio jurisdicional demandado.

46. Impode-se uma outra especificagdo no
que respeita ao ambito das questbes preju-
diciais. Da leitura da decisio de reenvio,
parece que o litigio no processo principal,
nesta fase, se inscreve no quadro de um
processo urgente destinado 4 adopgio de
medidas provisérias ou cautelares, na acep-
¢do do artigo 24.° da Convengio de Bruxe-
las*. O 6rgio jurisdicional de reenvio nio
questiona o Tribunal de Justica sobre as
condi¢oes de aplicagdo do artigo 24.°, mas
apenas sobre as do artigo 6., n° 1, da
referida Convengdo. Ora, é habitualmente
aceite que um 6rgio jurisdicional compe-
tente para se pronunciar quanto ao mérito de
uma ac¢do, em conformidade com os
artigos 2.° e 5.° a 18.° da mesma Convengio,
também é competente para determinar as

30 — No acérdio de 6 de Margo de 1992, Reichert e Kockler
(C-261/90, Colect., p. 1-2149, n.° 34}, o Tribunal de Justica
especificou que se trata de «medidas que, nas matérias
abrangidas pelo 4mbito de aplicagio da Convencdo, se
destinam a manter uma situagido de facto ou de direito a
fim de salvaguardar direitos cujo reconhecimento é, por
outro lado, pedido a0 juiz da questdo de fundo». As medidas
estipuladas no acérdio impugnado no érgio jurisdicional de
reenvio, ou, pelo menos, algumas delas, parecem correspon-
der a esta definigdo. £ particularmente o caso da medida que
consiste em proibir que seja cometido qualquer acto de
violagiio directa da patente europeia em apreco em cada um
dos pafses designados, uma vez que essa medida é destinada a
manter uma situagio de facto ou de direito destinada a
salvaguardar os direitos do titular da referida patente perante
terceiros, enquanto aguarda o seu reconhecimento pelo juiz
da questdo 3e fundo. Quanto 2 intimagdo 3s demandadas
para que facultem certos elementos de prova aos deman-
dantes, que se assemelha a uma medida de instrugio, ¢
contrabalangada pela obrigagdo imposta aos demandantes de
constituir uma garantia de 2 milhdes de euros, destinada a
preservar o cardcter provisério das referidas medidas.
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medidas provisérias ou cautelares conside-
radas necessérias, de modo que nio hi que
recorrer ao referido artigo 24.°%'. Assim,
com as suas questdes, o 6rgio jurisdicional
de reenvio, na realidade, procura saber se os
6rgios jurisdicionais neerlandeses sio com-
petentes para se pronunciar sobre a totali-
dade do litigio no processo principal, em
todas as fases do processo, isto é, tanto como
juiz de medidas provisérias como na qua-
lidade de juiz que julga o mérito da causa.

47. Cabe igualmente sublinhar que o 6rgio
jurisdicional de reenvio nido questiona o
Tribunal de Justica sobre a articulagdo entre
o artigo 6.°, n.° 1, e o artigo 16.°, n.° 4, da
referida Convengdo, que, recorde-se, dispoe
que «[t}ém competéncia exclusiva, qualquer
que seja 0 domicilio [...] em matéria de
inscri¢do ou de validade de patentes [...] os
tribunais do Estado contratante em cujo
territério o depdsito ou o registo tiver sido
requerido, efectuado ou considerado efec-
tuado nos termos de uma Convengio
internacional».

48. £ certo que, no acérdio de 15 de
Novembro de 1983, Duijnstee, o Tribunal
de Justica fez uma interpretagio restritiva
destas disposigdes, limitando a aplicagio da
regra de competéncia exclusiva aos litigios
relativos a validade, existéncia ou revogagio
da patente ou a reivindicagdo de um direito

31 — V., designadamente, acérddos, j4 referidos, Van Uden (n.° 19)
e Mietz (n= 40).
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de prioridade ao abrigo de um depésito
anterior, excluindo os outros litigios como os
por contrafacgio de patente 32,

49. No entanto, pode-se questionar o
alcance exacto desta exclusdo dos litigios
por contrafac¢io de patente do ambito de
aplicagio do artigo 16.°, n.° 4, da Convencio
de Bruxelas.

50. Mais especificamente, pode-se questio-
nar se esta exclusio é geral, de modo que o
referido artigo nio é aplicivel mesmo
quando, no quadro de um litigio por contra-
faccio de patente, a validade da patente em
causa for contestada.

51. Com efeito, a caracterizagio de uma
violagio dos direitos do titular de patente
implica necessariamente que a patente em
questio seja vilida. Ora, a maioria dos
demandados numa acgio por contrafacgio
contestam a sua validade. E, precisamente, o
que acontece no ambito do litigio no
processo principal 3, Consequentemente,
para decidir um litigio por contrafaccio, o
juiz a quem o mesmo é submetido devers,
muito frequentemente, pronunciar-se sobre
a validade da patente em apreco.

32 — Acérdio Duijnstee/Goderbauer, 288/82, Recueil, p. 3663,

n.™ 23 a 25.

33 — Resulta da decisio de reenvio que as oito sociedades com
sede fora dos Paises Baixos, acusadas de terem praticado
actos de contrafacgdo, contestaram precisamente a validade
da patente europeia em apreco. V. n° 32 das presentes
conclusdes.

52. Ora, no caso de a regra de competéncia
exclusiva prevista no artigo 16°, n° 4, da
Convengao de Bruxelas ser aplicivel a esses
litigios, s6 esta regra é actuante, com
exclusio das outras regras de competéncia
previstas pela referida Convencéo, como a do

artigo 6.°, n.° 1, da mesma Convencio.
g

53. Por conseguinte, a questdo da aplicagio
do referido artigo 6., n.°1, a um litigio por
contrafacgio de patente, em que a validade
da referida patente é impugnada (como o
litigio no processo principal), s6 se coloca no
caso de o artigo 16.°, n.° 4, da Convencao de
Bruxelas ndo ser aplicével a esse litigio.

54. Dai resulta que a questio da aplicagio do
artigo 16.°, n.° 4, ao litigio em apre¢o é uma
questdo prévia & da aplicagdo do artigo 6.°,
n.° 1, da referida Convengio.

55. Como j4 referi, esta questio prévia foi
submetida ao Tribunal de Justica no ambito
do processo GAT, ja referido, actualmente
: 34
pendente no Tribunal de Justiga **, Cumpre-
-lhe, pois, pronunciar-se sobre essa questio
antes de analisar a que é objecto do presente
reenvio prejudicial.

34 — V. n° 4 das presentes conclusoes.
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56. Impde-se uma ultima precisio para
avaliar o 4mbito das questdes prejudiciais.
Como diversas partes sublinharam?®, o
recurso ao Tribunal de Justica inscreve-se
no dmbito de um recente movimento
jurisprudencial, nascido nos Paises Baixos
no inicio dos anos 90, que deu lugar a um
vivo debate nos Estados contratantes, parti-
cularmente no Reino Unido, onde suscitou
profundas reservas e, como j4 referi (no n.° 3
das presentes conclusées), justificou um
precedente reenvio prejudicial que nio teve
seguimento.

57. Como esse movimento prejudicial nacio-
nal estd novamente na origem deste reenvio
para o Tribunal de Justica, nio é indtil
apresentd-lo sumariamente.

58. Numa primeira fase, no inicio dos anos
90, os o¢rgios jurisdicionais neerlandeses
interpretaram de foram ampla o artigo 6.°,
n.° 1, da Convengio de Bruxelas, a ponto de
o aplicarem a todos os litigios por contra-
facgdo de patentes europeias em que havia
vérios demandados (domiciliados nos Paises
Baixos e noutros Estados contratantes)
acusados de terem praticado actos similares,
no territério de cada um destes Estados.

35 — V. observagdes dos demandantes (n.”® 18 a 20); das
demandadas (n.°® 50 a 56); dos Governos neerlandés
{n.° 12) e do Reino Unido (n.** 34 a 37).
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59. Numa segunda fase, nos finais dos anos
90, esta jurisprudéncia foi reservada apenas
aos litigios em que os demandados eram
sociedades que pertenciam ao mesmo grupo
e tinham agido de acordo com uma politica
comum que, no essencial, tinha sido conce-
bida pela sociedade com sede nos Paises
Baixos. Esta nova orientagio jurisprudencial,
conhecida pelo nome da teoria de «the
spider in the web», concentra-se pois no
papel respectivo dos demandados no come-
timento dos factos constantes da acusagio.
Esta teoria, que foi adoptada pelo Gerechts-
hof te s-Gravenhage (tribunal de recurso de
Haia), num acérdio doutrinario, de 23 de
Abril de 1998, no processo Expandable
Grafts/Boston Scientific, inspirou profunda-
mente a segunda questio prejudicial do
presente processo. A segunda questio, que
associei a4 primeira no quadro da sua
reformulagio numa tnica questio, tem
incidéncia directa na eventual manutengio
dessa jurisprudéncia nacional.

60. Depois de feitas estas especificagdes
sobre o sentido e alcance das questdes
prejudiciais, cumpre agora analisi-las simul-
taneamente.

V — Anilise

61. Formularei algumas consideragdes preli-
minares sobre o fenémeno da contrafacgio
antes de proceder A andlise propriamente
dita da questio prejudicial.
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A — Observagées preliminares sobre o feno-
meno da contrafacgio

62. A protecgio dos direitos de propriedade
intelectual é uma questio que, por natureza,
assume uma dimensdo internacional, o que
alids justifica a adopgdo de diversas conven-
¢Oes internacionais e de determinados actos
de direito comunitirio derivado. Assim
sucede, particularmente, porque a contra-
fac¢io é um fenémeno que se desenvolve
escala mundial.

63. Este fenémeno afecta particularmente os
interesses dos titulares de patentes de
inven¢do no dominio médico e farmacéu-
tico 3¢

64. Com efeito, os investimentos consagra-
dos ao aperfeicoamento das invencdes neste
dominio sdo geralmente muito elevados, o
que torna necessiria a sua exploracio em
numerosos paises para rentabilizar tais
investimentos. Para além do risco que
representa em termos de saide publica, a
contrafac¢io é como um acto de concorrén-
cia particularmente desleal que beneficia

36 — Resulta do «Livro Verde» da Comissio, de 15 de Outubro
de 1998, sobre o combate a4 contrafaccdo e 4 pirataria no
mercado interno {COM (98) 569 final, p. 4], que a inddstria
farmacéutica é um dos sectores mais afectados pela contra-
facgio ao nivel mundial. Neste sector, esta representa 6% da
totalidade do fenémeno 2 escala mundial.

indevidamente os esforgos realizados pelos
inventores, apesar de os direitos destes
tultimos estarem protegidos por uma patente.

65. Embora tenha sido desencadeado hé
varios anos um processo de aproximacio
das regulamentagdes nacionais, a disparidade
dos niveis de protecgio das patentes de
inven¢do continua a ser significativa. Alids,
esta situacdo ndo escapou aos infractores
que, consequentemente, nio hesitam em
adaptar os seus comportamentos, locali-
zando as suas actividades num dado pais e
nao noutro.

66. Nestas condigdes, pode-se legitima-
mente esperar que essa disparidade persis-
tente das regulamentagdes nacionais em
matéria de proteccio das patentes de inven-
¢do ndo é acompanhada por uma multipli-
cagdo de processos, destinados a salvaguar-
dar os direitos dos titulares de patentes
europeias, nos o6rgdos jurisdicionais de
diversos Estados contratantes.

67. No entanto, esta aspiragio, por mais
legitima que seja, ndo basta, por si s6, para
justificar uma interpretagdo ampla das con-
diges de aplicagdo do artigo 6., n° 1, da
Convencio de Bruxelas.

68. Em minha opinido, na fase actual do
direito comunitdrio e internacional, o
artigo 6.°, n° 1, desta Convengdo nio é
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aplicivel numa ac¢io por contrafaccio de
patente europeia que envolve diversas soci-
edades, com sede em diferentes Estados
contratantes, por factos que alegadamente
foram cometidos no territério de cada um
destes Estados, mesmo no caso de as
referidas sociedades, pertencentes ao mesmo
grupo, terem actuado, de maneira idéntica
ou similar, de acordo com uma politica
comum elaborada apenas por uma delas.

69. Embora se mostre pouco satisfatéria e,
no fundo, evidencie os limites do sistema
actual, esta solugio impde-se no entanto
neste momento, pelo menos na data dos
factos do litigio no processo principal.

70. H4 diversos argumentos no sentido de
uma interpretagio restritiva dos requisitos de
aplicagdo do artigo 6.°, n.° 1, da Convengio
de Bruxelas. Prendem-se, em primeiro lugar,
com a natureza da conexdo exigida para a
aplicagdo deste artigo; em segundo, com as
consequéncias a tirar relativamente aos
litigios por contrafacgio de patentes euro-
peias; em terceiro, com os efeitos da regra de
competéncia exclusiva prevista no artigo 16.°,
ne° 4, da referida Convencdo, relativa a
regulagido desses litigios e, em quarto, com
as perspectivas futuras na matéria. Desen-
volverei seguidamente cada um destes argu-
mentos.
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B — A natureza da conexdo exigida para a
aplicagdo do artigo 6.° n.° 1, da Convengdo
de Bruxelas

71. No acdrdio Kalfelis, ja referido, o
Tribunal de Justica considerou que «[a] regra
prevista no n.° 1 do artigo 6.° aplica-se [...]
quando as acgdes intentadas contra os
diferentes réus sejam conexas na altura em
que sdo apresentadas, isto é, quando haja
interesse em serem instruidas e julgadas
simultaneamente para evitar solugdes que
poderiam ser incompativeis se as causas
fossem julgadas separadamente» ¥’

72. Indo além da letra do artigo 6.°, n° 1, da
Convengao de Bruxelas, que ndo exige
qualquer conexio entre as ac¢des, o Tribunal
de Justica decidiu preservar o efeito til do
artigo 2.° da referida Convengio, que consti-
tui a «trave-mestra» do sistema por ela
previsto ?®. Assim, excluiu que um deman-
dante tenha a «liberdade de demandar vérios
réus com a unica finalidade de subtrair um
destes réus a2 competéncia dos tribunais do
Estado em que esti domiciliado» 3°,

37 — N.” 12 do acérdio, o sublinhado é meu.

38 — Como o Tribunal de Justi¢a especificou, a importincia desta
regra de competéncia explica-se pelo facto de permitir que o
demandado se defenda, em principio, mais facilmente [v.,
designadamente, ac6rdios de 17 de Junho de 1992, Handte
(C-26/91, Colect., p. 1-3967, n.° 14), e de 13 de Julho de 2000,
Group Josi (C-412/98, Colect., p. 1-5925, n.° 35)]. Contribui,
assim, para assegurar uma boa administragio da justica. O
Tribunal de Justica também especificou que é devido as
garantias conferidas a0 demandado no processo de origem,
guanto ao respeito dos direitos de defesa, que a Convengao

e Bruxelas se mostra muito liberal em matéria de
reconhecimento e de execugdo das decisdes judiciais {v.,
designadamente, ac6rdao de 21 de Maio de 1980, Denilauler/
/Couchet Freres (125/79, Recueil, p. 1553, n.* 13)].

39 — Acérdao Kalfelis, j4 referido, n.° 9.
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73. A férmula utilizada pelo Tribunal de
Justica nesse acdrdio para caracterizar a
necessiria conexiao entre as acgdes corres-
ponde a constante do artigo 22.°, terceiro
pardgrafo, da Convengdo de Bruxelas que,
recorde-se, especifica que «[plara efeitos do
presente artigo, consideram-se conexas as
ac¢des ligadas entre si por um nexo tio
estreito que haja interesse em que sejam
instruidas e julgadas simultaneamente para
evitar solugdes que poderiam ser inconcilia-
veis se as causas fossem julgadas separada-
mente».

74. Alguns anos apés ter proferido o acér-
dao Kalfelis, j referido, o Tribunal de Justica
deu a esta nogdo de conexdo, na acepcio do
referido artigo 22.°, uma interpretagio
ampla. Com efeito, no acérdio Tatry, ji
referido, considerou que «[a] fim de satisfa-
zer o objectivo de uma boa administragio da
justica, esta interpretagdo deve ser ampla e
abranger todos os casos em que existe um
risco de contrariedade de solugdes, mesmo
que as decisdes possam ser executadas
separadamente e que as suas consequéncias
juridicas ndo se excluam mutuamente» °.

75. Dai concluiu que «[..] o artigo 22.° da
Convencao [de Bruxelas] deve ser interpre-
tado no sentido de que para que exista
conexdo entre, por um lado, uma acgdo
intentada num Estado contratante por um
determinado grupo de proprietarios de
mercadorias contra o proprietirio de um
navio com vista a reparagio de um prejuizo
causado a uma parte da carga transportada a

40 — N’ 53 do acérdio, o sublinhado ¢ meu.

granel no quadro de contratos distintos, mas
idénticos, e, por outro, uma acgio de
indemnizacdo intentada noutro Estado con-
tratante contra o mesmo proprietirio do
navio pelos proprietirios de uma outra parte
da carga transportada nas mesmas condigdes
e no quadro de contratos distintos, mas
idénticos aos celebrados entre o primeiro
grupo e o proprietirio do navio, basta que a
instrugdo e o julgamento separado das duas
ac¢des comportem o risco de uma contra-
digdo de decisdes, sem ser necessirio que
impliquem o risco de consequéncias juridi-
cas que mutuamente se excluem» *.

76. Para chegar a esta conclusio, o Tribunal
de Justiga rejeitou a objec¢io segundo a qual
seria necessario dar a expressdo «solugdes
[...] inconcilidveis», do artigo 22.°, terceiro
paragrafo, da Convengido de Bruxelas, o
mesmo sentido que é dado a (quase idéntica)
expressdo constante do artigo 27.°, n.° 3, da
mesma Convengio *2.

77. A este propdsito, baseou-se essencial-
mente na ideia de que os objectivos prosse-
guidos pelas duas disposi¢des sdo diferentes.

41 — Acérdio Tatry, ja referido, n.° 58.

42 — Recorde-se que, segundo o referido artigo 27.°, uma decisio
proferida num Estado contratante (Estado de origem) nio é
reconhecida num outro Estado contratante (Estado reque-
rido) quando «esta decisio é inconcilidvel com uma decisio
proferida entre as mesmas partes no Estado demandado». O
sublinhado é meu.
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78. Com efeito, o Tribunal de Justi¢a preci-
sou que, enquanto «{o] artigo 27.°, n° 3, da
Convengido [de Bruxelas] confere ao juiz a
possibilidade, por derrogagio aos principios
e objectivos da Convencgio, de recusar o
reconhecimento de uma decisio estran-
geira» *3, de modo que é necessdrio inter-
pretar restritivamente este artigo, em contra-
partida, «o artigo 22.°, terceiro paragrafo, da
{mesma] Convengio tem por objectivo [...]
realizar uma melhor coordenagio do exerci-
cio da fungio jurisdicional no interior da
Comunidade e evitar a incoeréncia e a
contradigdo das decisbes, mesmo que estas
possam ser executadas separadamente», de
modo que im‘gorta interpretar este artigo de
modo amplo ™.

79. Pode-se colocar a questio de saber se
nio hd que fazer um raciocinio comparavel
para determinar a natureza da conexio
exigida para a aplicagio do artigo 6.°, n.° 1,
da Convencdo de Bruxelas.

80. Com efeito, embora se possa considerar
que este artigo, pelo mecanismo de concen-
tragio de processos que prevé, prossegue o
mesmo objectivo do artigo 22.° da Conven-
¢io de Bruxelas, em minha opinido, a
aproximagdo entre estes dois artigos pdra
ai. A meu ver, opéem-nos duas diferencas
fundamentais. A primeira prende-se com a
sua incidéncia na aplicagio da regra de

43 — Acérdao Tatry, j4 referido, n.° 55.
44 — Idem.
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competéncia geral prevista no artigo 2.° desta
Convengdo. A segunda prende-se com as
suas regras de execugio.

81. No que respeita a incidéncia do meca-
nismo previsto no artigo 6.°, n° 1, da
Convengdo de Bruxelas na aplicagio do
artigo 2.° desta, é forgoso reconhecer que
ela é particularmente importante. De facto, a
criagdo deste mecanismo assenta na ideia de
que a competéncia do 6rgao jurisdicional do
domicilio de um demandado situado num
Estado contratante é suficientemente forte
para justificar a extensio de competéncia
para esse Orgdo jurisdicional, face a co-
-demandados domiciliados noutros Estados
contratantes. Assim, esse mecanismo de
extensdio de competéncia tem sistematica-
mente por efeito privar estes altimos do
beneficio dos seus foros naturais e, portanto,
paradoxalmente, acaba por infringir a apli-
cagdo deste artigo 2.° relativamente a eles.

82. Contrariamente ao que acontece com o
referido artigo 6.2, n° 1, a incidéncia do
mecanismo do artigo 22.° da mesma Con-
vengdo, na aplicacio do seu artigo 2.°, ndo é
sistemadtica.

83. Com efeito, este artigo 22.°, A seme-
lhanga do artigo 21.° da Convengio de
Bruxelas, em matéria de litispendéncia, é
aplicdvel, nio apenas nos casos em que a
competéncia do tribunal a que a acgdo é
submetida em segundo lugar é determinada
pela Convengido, designadamente pelo
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artigo 2.°, mas também nos casos em que ela
decorre da legislagio de um Estado contra-
tante, em conformidade com o artigo 4.° da
mesma Convengio®®. Em consequéncia, a
actuagio do mecanismo previsto no referido
artigo 22.° pode ser desprovida de qualquer
incidéncia na aplicagio do artigo 2.°

84. E tanto assim que, mesmo no caso de a
competéncia do tribunal a que a questao foi
submetida em segundo lugar ter por funda-
mento o referido artigo 2.°, ndo é certo que o
recurso ao mecanismo do artigo 22.° da
Convencio de Bruxelas conduza a que esse
o6rgéo jurisdicional seja declarado incompe-
tente, equivalendo pois a afastar o deman-
dado em causa de um foro do Estado
contratante do seu domicilio.

85. Com efeito, recorde-se, este artigo 22.°
prevé que, quando acgbes conexas forem
submetidas a tribunais de diferentes Estados
contratantes e estiverem pendentes em
primeira instincia, o tribunal a que a acgdo
foi submetida em segundo lugar pode
suspender a instincia ou declarar-se incom-
petente, a pedido de uma das partes, desde
que a sua lei permita a apensac¢io de ac¢oes
conexas e que o tribunal a que a accio foi
submetida em primeiro lugar seja compe-
tente para conhecer das duas accdes. Estas
disposigdes da referida Convencio conferem
uma simples faculdade ao érgio jurisdicional

45 — V., neste sentido, n.° 149 das minhas conclusées no processo
que deu origem ao acérdio de 1 de Margo de 2005, Owusu
(C-281/02, Colect., p. 1-1383).

a que a questio foi submetida em segundo
lugar, de modo que este ultimo pode também
decidir pronunciar-se quanto ao mérito sem
ter em conta o processo paralelo anterior-
mente iniciado noutro Estado contratante *©.

86. Assim, quando o érgio jurisdicional a
que a acgdo foi submetida em segundo lugar
é competente por forca do artigo 2.° da
Convengio de Bruxelas, em razio do domi-
cilio do demandado ou de um dos deman-
dados no Estado contratante em que actua, o
referido 6rgao jurisdicional pode, ao abrigo
do artigo 22.° da referida Convencio, renun-
ciar ao exercicio da sua competéncia, decla-
rando-se incompetente para julgar a acgio, a
pedido de uma das partes, ou suspender a
instdncia enquanto aguarda que o drgio
jurisdicional a que a ac¢do foi submetida
em primeiro lugar se pronuncie, ou decidir
imediatamente o litigio sem suspender a tal
instancia.

87. A subtrac¢io do demandado ou de um
dos demandados a um foro do Estado
contratante do seu domicilio, em consequén-
cia de o drgao jurisdicional a que a questio
foi submetida em segundo lugar se ter
declarado incompetente, ao abrigo do
artigo 22.° da referida Convencdo, ndo tem
pois nada de sistemitico, contrariamente ao
que acontece, como vimos, quando se
recorre ao artigo 6.°, n.° 1, desta.

46 — V., neste sentido, designad Gaudemet-Tallon, H,
Compétence et exécution des jugements en Europe, L.G.D.).,
3+ edigdo, 2002, p. 277.
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88. Esta diferencga entre os artigos 6.°, n° 1, e
22.° da Convengio de Bruxelas quanto a sua
incidéncia relativa ao &mbito do artigo 2.° da
mesma Convengéo justifica, em minha opi-
nido, que o requisito de conexdo que é
exigido para a respectiva aplicagio seja
concebido de maneira diferente.

89. Com efeito, embora possa ser facilmente
afirmado que uma interpretacio ampla da
nogdo de conexio na acepg¢io do artigo 22.°
da referida Convengdo, de acordo com o
acérdao Tatry, jé referido, nio é susceptivel
de prejudicar o efeito ttil do seu artigo 2.°,
nio se pode dizer o mesmo quanto 2
interpretagio da nogio de conexdo no
ambito de aplicagio do referido artigo 6.°,
n.° 1. Deve-se reconhecer que, neste quadro
especifico, uma interpretagio ampla condu-
ziria inevitavelmente a uma redugio signifi-
cativa dos casos em que o artigo 2.° seria
aplicavel (no que respeita aos co-demanda-
dos).

90. Ora, segundo jurisprudéncia constante,
o Tribunal de Justica sempre teve o cuidado
de interpretar de modo estrito as regras de
competéncia especiais previstas nos -arti-
gos 5° e 6.° da Convengio de Bruxelas,
uma vez que estas tdltimas revogam o
principio geral ou fundamental da compe-
téncia dos 6rgios jurisdicionais do domicilio
do demandado, consagrado no artigo 2.°
desta Convengdo, que, recorde-se, contribui
amplamente para assegurar uma boa admi-
nistracio da justica®’. Como vimos, esse

47 — V., designadamente, acérddos Kalfelis, j4 referido (n.° 19); de
19 de Setembro de 1995, Marinari (C-364/93, Colect.,
p. 1-2719, ne 13); de 27 de Outubro de 1998, Réunion
européenne e o. (C-51/97, Colect., p. [-6511, n.° 29); e de
10 de Junho de 2004, Kronhofer (C-168/02, Colect., p. 1-6009,
n*13 e 14).
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cuidado levou mesmo o Tribunal de Justiga,
no acérdio Kalfelis, ji referido, a ir além da
letra do artigo 6.°, n.° 1, ao subordinar a sua
aplicagio i existéncia de uma situagido de
conexdo. Esta jurisprudéncia assente vai no
sentido de uma acepgio restritiva do con-
ceito de conexdo para circunscrever ainda
mais a aplicag¢do do referido artigo 6.°, n° 1.

91. Uma outra diferenca significativa entre o
mecanismo de concentragio dos processos
previsto no artigo 6.°, n.° 1, da Convengio de
Bruxelas e o previsto no artigo 22.° desta
ultima, que se prende com as respectivas
regras de execugio, reforca a ideia de que é
preferivel ndo aplicar, no 4dmbito do artigo 6.°,
n.° 1, a interpretagdo ampla que o Tribunal
de Justiga fez, no ac6rdao Tatry, ji referido,
do conceito de «conexdo» na acepgio do
referido artigo 22.°

92. Com efeito, importa ter presente que a
declaragiio de incompeténcia do 6rgio juris-
dicional a que a questio foi submetida em
segundo lugar, por for¢a do artigo 22.° da
Convencio de Bruxelas, é uma faculdade
cuja escolha é da competéncia exclusiva do
referido drgdo jurisdicional, e nido da do
demandante que unicamente pode formular
um pedido nesse sentido.

93. A opgdo de ser o préprio juiz a declarar-
-se incompetente no processo é necessaria-
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mente inspirada por consideracdes de boa
administragdo da justica, quer para evitar
uma falta de coeréncia entre as decisdes
judiciais proferidas em diversos Estados
contratantes quer, eventualmente, para dei-
xar a um juiz de um outro Estado contra-
tante, a quem ji foi submetida a questio e
cuja competéncia ja foi determinada, a tarefa
de resolver o litigio, uma vez que esti
objectivamente melhor colocado para o
decidir *%,

94. Deste ponto de vista, o mecanismo de
concentragdo dos processos previsto no
artigo 6.° n.° 1, da Convengéo de Bruxelas
¢é sensivelmente diferente do previsto no
artigo 22.° desta ultima.

95. De facto, a aplicagio do artigo 6.°, n.° 1,
da referida Convengdo, depende apenas de
uma decisdo do demandante e nao do juiz.
Além disso, e correlativamente, embora esta
decisao possa ser inspirada por principios de
economia processual, pode igualmente ser
baseada em consideragées mais discutiveis,
face as exigéncias associadas a uma boa

N

administracio da justica ou A organizacio

48 — Assim acontece, por exemplo, no caso de um litigio em
matéria de responsabilidade extracontratual ter sido susci-
tado ndo s6 num 6rgdo jurisdicional do Estado contratante
do domicilio do demandado ou de um dos demandados (com
fundamento no artigo 2. da Convengio de Bruxelas) mas
também num érgao jurisdicional de um outro Estado
contratante, aquele em cujo territério ocorreu o facto
gerador do prejuizo efou aquele onde ocorreu o referido
prejuizo (com fundamento no artigo 5.2, n° 3, da referida
Convengio). Com efeito, este vltimo érgio jurisdicional estd
melhor colocado do que o érgio jurisdicional do Estado
contratante do domicilio do g:mandado ou de um dos
demandados, do ponto de vista da anilise das provas, para
apreciar se, nas circunstincias do processo, os elementos
constitutivos da responsabilidade estio reunidos. V., a este
propésito, acérdao de 30 de Novembro de 1976, Handelsk-
wekerij G. ]. Bier BV/Mines de Potasse d’Alsace SA, dito
«Mines de potasse d’Alsace» (21/76, Colect., p. 677, n.°" 15 a
17).

util do processo, do que as que levam um
demandante, ao abrigo do artigo 5.°, n.° 3, da
mesma Convengio, a intentar a sua ac¢do no
tribunal do local do facto gerador e/ou de
materializagio do dano, e nio no érgio
jurisdicional do Estado contratante do domi-
cilio do demandado.

96. Assim, a escolha do demandante de
intentar a sua ac¢do, ao abrigo do referido
artigo 6.°, n.° 1, num 6rgao jurisdicional
desse Estado contratante (0 do domicilio de
um demandado), e nio perante os de um ou
de varios outros Estados contratantes do
domicilio de um ou dos co-demandados,
pode ser feita apenas com o objectivo de
beneficiar da aplicagao de uma lei, ou mesmo
de uma jurisprudéncia, mais favordvel a
garantia dos seus préprios interesses, em
detrimento dos demandados, e nio com o
fim de responder a uma necessidade objec-
tiva do ponto de vista da prova ou da
organizacdo util do processo.

97. Os litigios em matéria de contrafacgio
de patentes prestam-se muito especialmente
a este tipo de préticas de «forum shopping»
em razdo das disparidades importantes,
actualmente existentes, entre as regulamen-
tagbes nacionais na matéria, sejam elas de
ordem processual (designadamente quanto 3
obtencdo e & salvaguarda dos elementos de
prova, que frequentemente desempenham
um papel capital nestes litigios) ou de ordem
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material (actos repreensiveis, sangdes,
indemnizagoes) *°, ainda que, em principio,
a lei de direito material aplicivel aos
referidos litigios ndo seja a lex fori (a vigente
no Estado contratante do juiz a que a acgio é
submetida), mas a lex loci protectionis (isto &,
a lei em vigor no Estado contratante de
emissdo da patente ou, dito de outro modo,
daquele em cujo territério a proteccio dos
direitos do titular da patente est4 prevista e é
reivindicada), de modo que, em teoria, a
escolha do 6rgio jurisdicional a que a acgio é
submetida ndo se repercute na determinagio
do direito material aplicével (contrariamente
ao que se verifica sempre quanto ao direito
processual) *°.

98. No ambito do litigio no processo princi-
pal, pode-se presumir que a eficicia do

49 — E o que sublinha o sétimo considerando da Directiva
2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
29 de Abril de 2004, relativa ao respeito pelos direitos de
propriedade intelectual (JO L 157, p. 45):

«Conclui-se das consultas efectuadas pela Comissio [...] que,
apesar das disposigdes do acordo TRIPS, ainda existem, nos
Estados-Membros, disparidades importantes em relagio aos
meios para fazer respeitar os fireitos de propriedade
intelectual. Assim, as regras de aplicagio das medidas
provisérias que sio utilizadas, designadamente, para preser-
var os elementos de prova, o clculo das indemnizagdes por
perdas e danos, ou ainda as normas de aplicagio das acgdes
inibitérias—de--direitos. de_propriedade intelectual variam
significativamente de um Estado-Membro para 6 Gutro. Em
alguns Estados-Membros, nio existem medidas, procedi-
mentos e recursos como o direito de informacio e a retirada,
a expensas do infractor, das mercadorias litigiosas intro-
duzidas no mercado.»

Embora esta directiva (que os Estados-Membros devem
transpor até 29 de Abril de 2006) tenha por objecto a
aproximagio das legislagdes nacionais para assegurar um
nivel de protecgio elevado dos direitos de propriedade
intelectual, nio procede a uma harmonizagdo total na
matéria, de modo que certas disparidades actuais correm o
risco de perdurar (em particular, no que respeita 3 sangio dos
actos de contrafacgdo nio intencionais bem como 3 acusagao
penal por actos de contrafacgio).

50 — A regra que designa a aplicaciio da lex loci protectionis, que
decorre do principio tradicional da territorialidade dos
direitos de propriedade intelectual e figura j& em diversas
convengdes internacionais (como a Convencio de Paris para
a protecgdo da propriedade industrial, de 20 de Margo
de 1883, Publicagio da OMPI, n.° 201), estd prevista no
artigo 8.° da proposta de Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho sobre a lei aplicivel s obrigagdes
extracontratuais («KROMA Il») [proposta de 22 de Julho
de 2003, em negociagio, COM (2003) 427 final], que é
aplicsvel 3s infracgdes aos direitos de propriedade intelectual.
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processo «kort geding» e o estado da
jurisprudéncia neerlandesa desde o inicio
dos anos 90 (a favor de uma aplicagio ampla
do artigo 6.°, n° 1, da Convengido de
Bruxelas) *' nio foram indiferentes para os
titulares da patente em apreco (domiciliados
nos Estados Unidos e ndo nos Paises Baixos)
a0 tomarem a decisio de intentar a acgdo
num 6rgio jurisdicional neerlandés (e nio
num érgio jurisdicional belga, alemio, fran-
cés, britanico, suico, austriaco ou sueco) *%.

99. Embora seja dificil censurar o deman-
dante, que intenta uma ac¢do por contra-
facgio, de se dedicar a essa pritica de «forum
shopping» com o objectivo de defender o
melhor possivel os seus interesses, também é
verdade que, em minha opinido, tendo em
conta as diferencas significativas entre o
sistema do artigo 6.°, n.° 1, da Convengio
de Bruxelas, e o do artigo 22.° desta altima,
as exigéncias que estdo associadas a uma boa
administragio da justica e justificam que se
proceda a uma concentracio de processos
nao se impdem, para a aplicagio do referido
artigo 6.°, n.° 1, com a mesma forga no que
diz respeito ao referido artigo 22.°

100. Nestas condigoes, sou levado a pensar
que, como sustentam as demandadas no
processo principal, bem como o Governo do

51 — V. n.° 58 das presentes conclusdes.

52 — A propésito da atractividade dos 6rgaos jurisdicionais
neerlandeses na época dos factos do processo principal, v.
Véron, P, «Trente ans d'application de la Convention de
Bruxelles 3 l'action en contrefagon de brevet d'invention»,
Journal du droit international, edigio do juris-classeur, Paris,
2001, pp. 812 e 813.



ROCHE NEDERLAND E O.

Reino Unido, as condi¢oes de aplicagio do
artigo 6.°, n.° 1, da referida Convengio nio
deviam ser concebidas de modo tio amplo
como as expostas pelo acérdio Tatry, ji
referido, para a aplicagio do artigo 22.° da
mesma Convengio.

101. Assim, em minha opinido, seria prefe-
rivel seguir a férmula adoptada pelo Tribunal
de Justica no acérdio Kalfelis, ja referido,
que, recorde-se, subordina a aplicagio do
referido artigo 6.°, n.° 1, a que «as acgdes
intentadas contra os diferentes réus sejam
conexas na altura em que sdo apresentadas,
isto é, quando haja interesse em serem
instruidas e julgadas simultaneamente para
evitar solu¢des que poderiam ser incompati-
veis [e ndo apenas contraditdrias na acepgio
do acérdio Tatry, ji referido] se as causas
. fossem julgadas separadamente» 3,

102. Alias, ¢ interessante observar que nem
o Tribunal de Justica nem o legislador
comunitario abandonaram esta férmula para
a aplicagio do artigo 6.°, n.° 1, da Convenciio
de Bruxelas ou do artigo 6.°, n° 1, do
Regulamento (CE) n.° 44/2001 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 2000, relativo 2
competéncia judicidria, ao reconhecimento e
a execucdo de decisbes em matéria civil e
comercial (JO 2001, L 12, p. 1), que sucedeu
a referida Convencao.

53 — Acérdio Kalfelis, jé referido, n.° 12, o sublinhado ¢ meu.

103. Com efeito, no ac6rdao Réunion euro-
péenne e o., ji referido, que foi proferido
varios anos apds o acérdao Tatry, ji referido,
o Tribunal de Justica baseou-se unicamente
no acérdio Kalfelis, ji referido, e na defini-
¢do da conexdo que ai imp6s para a aplicacio
do artigo 6.°, n° 1, da Convengio de
Bruxelas **, para declarar que «dois pedidos
de uma mesma ac¢do de indemnizacio,
dirigidos contra requeridos diferentes e
fundados, um, na responsabilidade contra-
tual e, o outro, na responsabilidade extra-
contratual, ndo podem ser considerados
como apresentando uma conexio» *°,

104. Quanto ao Regulamento n.° 44/2001,
limita-se a repetir de modo idéntico a
formula adoptada pelo Tribunal de Justica
no acérdio Kalfelis, ja referido, sem nele
integrar as consideragbes decorrentes do
acérdio Tatry, ja referido >®.

105. Estes elementos recentes de jurispru-
déncia e de regulamentagdo reforcam a
minha opinido de que, para a aplicagio do
artigo 6.°, n.° 1, da Convengio de Bruxelas, é
preferivel ter em consideracio a definicio de
conexio que foi adoptada pelo Tribunal de
Justica no acdérdio Kalfelis, ja referido.

54 — V. acérdio Réunion européenne e o., ja referido, n.° 48.
55 — tbidem, n> 50.

56 — Este regulamento ndo é aplicdvel no quadro do litigio no
processo principal, uma vez que este Gltimo resultou de uma
acgio intentada antes da entrada em vigor do regulamento. O
seu artigo 6.°, n.° 1, dispde que «[u}ma pessoa com domicilio
no territério de um Estado-Membro pode também ser
demandada [..] se houver vérios requeridos, perante o
tribunal do domicilio de qualquer um deles, desde que os
pedidos estejam ligados entre si por um nexo tio estreito que
haja interesse em que sejam instruidos e julgados simulta-
neamente para evitar solugdes que poderiam ser inconcilis-
veis se as causas fossem julgadas separadamente».
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106. Que consequéncias concretas se devem
retirar da natureza da conexio exigida para a
aplicagio do referido artigo 6.°, n° 1, a
litigios em matéria de contrafacgio de
patentes europeias, como o que foi subme-
tido ao érgio jurisdicional de reenvio? E o
que veremos em seguida.

C — Quanto as consequéncias decorrentes
da natureza da conexdo exigida para a
aplicagdo do artigo 6.5 n.° 1, da Convencdo
de Bruxelas, em relagdo aos litigios em
matéria de contrafacgdo de patentes euro-
peias, como o que foi submetido ao érgdo
jurisdicional de reenvio

107. Se, como proponho, nos limitarmos a
defini¢do da conexdo que foi considerada
pelo Tribunal de Justica no acérdido Kalfelis,
j4 referido, ocorre-nos imediatamente uma
resposta rdpida: o artigo 6.°, n° 1, da
Convengio de Bruxelas ndo é aplicdvel,
quando nio existe a conexiio exigida para a
sua aplicagdo, aos litigios em matéria de
contrafac¢io de patentes europeias como o
que foi submetido ao 6rgio jurisdicional de
reenvio.

108. E certo que, no quadro de um litigio
por contrafaccdo de patente europeia que
poe em causa diversos demandados domici-
liados em virios Estados contratantes por
alegados actos de contrafacgio cometidos
por cada um deles no territério de cada
Estado contratante em que cada um tem
domicilio, é possivel que, ndo concentrando
esse litigio no 6rgao jurisdicional do domi-
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cilio de um dos demandados, sejam proferi-
das decisdes divergentes em relagdo aos
vérios demandados (pelos 6rgios jurisdicio-
nais dos vérios Estados contratantes em que
os demandados estio domiciliados), por
exemplo, quanto & caracterizagio dos actos
de contrafac¢io imputados, & adopgio de
medidas de conservagio das provas ou a
determinacgio do montante da indemnizagio
do prejuizo sofrido pelo demandante.

109. No entanto, nesse caso, por mais
divergentes que sejam, essas decisdes nio
sdo, contudo, contraditérias ou incompati-
veis entre si. Por um lado, como os
demandados afectados por cada uma das
decisdes sdo diferentes, estas podem ser
executadas separada e simultaneamente em
relagdo a cada um deles. Por outro lado, as
consequéncias juridicas dessas decisdes nido
se excluem mutuamente porque, nesse caso,
cada 6rgéo jurisdicional a que a acgdo foi
submetida s6 se pronuncia sobre as alegadas
violagdes dos direitos do titular da patente
no territério de cada um dos Estados
contratantes de que fazem parte esses érgaos
jurisdicionais, de modo que as consequéncias
juridicas de cada uma dessas decisdes
abrangem um territério diferente.

110. Em consequéncia, nio existe a conexio
exigida pelo Tribunal de Justi¢a no acérdio
Kalfelis, j4 referido. De acordo com essa
jurisprudéncia, o artigo 6.°, n.° 1, da Con-
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vencdo de Bruxelas nao ¢, pois, aplicivel
nesse caso.

111. Em minha opinido, em quaisquer cir-
cunstancias, 0 mesmo acontece no caso de,
contrariamente & minha andlise, a jurispru-
déncia Tatry, ja referida, relativa ao artigo 22.°
da mesma Convengdo, ser aplicada ao
referido artigo 6.°, n° 1.

112. Como o Governo do Reino Unido e a
Comissio, considero que, no Ambito de um
litigio por contrafac¢io de patente europeia,
¢ excessivo falar de risco de contradigio de
decisdes, na acep¢io do acérdio Tatry, ja
referido.

113. Tenho dificuldade em conceber que
uma decisdo possa ser considerada contraria
a uma outra, com o tnico fundamento de
que existe uma simples divergéncia na
resolucdo do litigio, isto é, no desfecho do
processo. Para que exista contradigio de
decisdes, em minha opinido, também ¢
necessario que essa divergéncia se inscreva
no quadro de uma mesma situacio de direito
e de facto. S6 nessa situagio é que se pode
conceber a existéncia de uma contradigio de
decisbes, uma vez que, a partir de uma
mesma situagdo de direito e de facto, os
juizes adoptaram solugdes divergentes ou
mesmo diametralmente opostas 57,

57 — V., neste sentido, n.”™" 28 e 29 das conclusdes do advogado-
-geral G. Tesauro no processo que deu lugar ao acérdio Tatry,
j4 referido.

114. Ora, como ja referi °®, para 13 das regras
comuns previstas pela Convenc¢io de Muni-
que para a concessdo de uma patente euro-
peia, esta continua a ser regulada pela
legislagio nacional de cada um dos Estados
contratantes para os quais foi concedida.
Depois de ser concedida, a patente europeia
decompde-se num «feixe de patentes nacio-
nais».

115. Assim, nos termos do artigo 2.°, n.° 2,
da Convengio de Munique, «[eJm cada um
dos Estados contratantes para os quais ¢
concedida, a patente europeia tem os mes-
mos efeitos e é submetida a0 mesmo regime
que uma patente nacional concedida nesse
Estado, a ndo ser que a presente Convencio
disponha de outra forman.

116. No mesmo sentido, o artigo 64.°, n.° 1,
da mesma Convengdo, dispde que «[...] a
patente europeia confere ao seu titular, a
contar do dia da publicagio da mengio da
sua concessio e em cada um dos Estados
contratantes em relagdo aos quais foi conce-
dida, os mesmos direitos que lhe conferiria
uma patente nacional concedida nesse
Estado». O n.° 3 do mesmo artigo acrescenta
que «[qlualquer contrafac¢io da patente
europeia ¢ apreciada em conformidade com
as disposi¢oes da legislagdo nacional».

58 — V. n."* 23 a 25 das presentes conclusdes.
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117. Resulta claramente de todas estas
disposi¢des da Convengdo de Munique que
uma acgdo por contrafacgdo de patente
europeia, intentada contra diversos deman-
dados domiciliados em diferentes Estados
contratantes por factos alegadamente prati-
cados no territério de cada um destes
Estados, deve ser examinada A luz da
regulamentagio nacional em vigor, na maté-
ria, em cada um dos referidos Estados para
0s quais a patente em apreco foi concedida.

118. Ora, como j4 referi, na Unido Europeia,
actualmente, existem importantes disparida-
des entre as regulamentagbes nacionais em
matéria de contrafaccio, sejam elas de ordem
processual (designadamente quanto 3 obten-
¢do e salvaguarda dos elementos de prova,
que frequentemente desempenham um
papel capital nestes litigios) ou de ordem
material (actos repreensiveis, sangdes,
indemnizagdes), devendo recordar-se que,
em principio, a lei de direito material
aplicdvel aos referidos litigios é a lex loci
Drotectionis (isto é, a lei em vigor no Estado
contratante em cujo territério a protecgio
dos direitos do titular da patente estd
prevista e é reivindicada).

119. H4, pois, que observar que, nos litigios
por contrafac¢iio de patente europeia como o
submetido ao érgdo jurisdicional de reenvio,
as possiveis divergéncias entre as decisdes
proferidas em diferentes Estados contra-
tantes nio se inscrevem no quadro de uma
mesma situacio de direito.
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120. Esta observagio nio pode ser posta em
causa pela existéncia de orientagdes comuns
dos Estados signatirios da Convengio de
Munique para determinar, de acordo com o
artigo 69.° da mesma Convengio, o ambito
material da protec¢io conferida por uma
patente europeia ®®. Apesar do interesse que
possa assumir, para os litigios por contra-
faccio de patente europeia, a defini¢io
dessas orientagdes, mediante a adopgio do
Protocolo interpretativo do referido
artigo 69.°, também é certo que este Proto-
colo abrange unicamente o dmbito material
da protecgio conferida por uma determinada
patente europeis, isto é, o objecto técnico do
titulo de propriedade industrial que constitui
a referida patente. Trata-se, nesse caso, de
uma questdo diferente da relativa ao dmbito
juridico dos direitos conferidos ao titular de
uma patente europeia que, por seu turno,
continua a ser regulada pelas diversas
regulamentagdes nacionais.

121. Consequentemente, como evidenciou o
Governo francés, quando essa acgio é
intentada em vérios 6rgios jurisdicionais de
diferentes Estados contratantes, por defini-
¢io, as decisdes divergentes que podem dela
decorrer nio podem ser qualificadas de
contraditérias. Na auséncia de risco de
contradi¢io de decisdes, se tivermos em
consideragdo o acérdao Tatry, ji referido,
ndo hd lugar a aplicagdo do artigo 6.°, n.° 1,
da Convencgio de Bruxelas.

59 — V. n.° 28 das presentes conclusdes.
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122. Em minha opinido, chega-se a esta
conclusio mesmo no caso (exposto pelo
o6rgdo jurisdicional de reenvio na segunda
questao prejudicial) de as sociedades deman-
dadas pertencerem ao mesmo grupo e terem
agido de maneira idéntica ou similar, de
acordo com uma politica comum elaborada
apenas por uma delas, de modo que se trata
da mesma situagéo factual.

123. Com efeito, essa eventual unidade ou
homogeneidade das situagdes factuais nio
afecta em nada a diversidade das situacées
juridicas resultantes da disparidade actual
das regulamentagdes nacionais em matéria
de contrafacgio.

124. De resto, admitir que o artigo 6.°, n.° 1,
da Convengdo de Bruxelas é aplicivel nessa
situacdo, apenas porque se verifica a mesma
situagdo factual, ndo me parece correcto,
tendo em conta os objectivos da referida
Convengéo, que sio, por um lado, o reforco
da protecgio juridica das pessoas estabeleci-
das na Comunidade e, por outro, a seguranga
juridica.

125. Efectivamente, o reforgo da proteccio
juridica das pessoas estabelecidas na Comu-
nidade implica que as regras comuns de
competéncia consagradas pela Convencio de
Bruxelas permitam «simultaneamente [...] ao
requerente identificar facilmente o 6rgio
jurisdicional a que se pode dirigir e ao
requerido prever razoavelmente aquele

perante o qual pode ser demandado» *°. O
Tribunal de Justiga caracterizou estas regras
como sendo susceptiveis de «garant(ir] uma
certeza quanto a reparti¢io de competéncias
entre os diferentes 6rgios jurisdicionais
nacionais a que pode ser submetido um
litigio determinado» ®'. Com efeito, s6 regras
de competéncia que cumpram estas exigén-
cias podem garantir o respeito do principio
da seguranca juridica, que, segundo juris-
prudéncia assente °%, constitui um dos objec-
tivos da referida Convencio.

126. De acordo com esta légica, o Tribunal
de Justica considerou que «o principio da
seguranga juridica exige, designadamente,
que as regras de competéncia que derrogam
o principio geral enunciado no artigo 2.° da
Convengio de Bruxelas sejam interpretadas
de modo a permitir que um demandado
normalmente prudente preveja razoavel-
mente em que 6rgdo jurisdicional, para além
dos do Estado do seu domicilio, pode ser
accionado» 2,

60 — V., designadamente, acérdios de 13 de Julho de 1993, Mulox
IBC (C-125/92, Colect., p. 1-4075, n.° 11); de 3 de Jutho
de 1997, Benincasa (C-269/95, Colect., p. I-3767, n.° 26); de
17 de Setembro de 2002, Tacconi (C-334/00, Colect.,
p. 1-7357, n.° 20); de 5 de Fevereiro de 2004, DFDS Torline
(C-18/02, Colect., p. [-1417, n.° 36); bem como os acérdios,
j4 referidos, Kronhofer (n.° 20) e Owusu (n.° 40).

61 — V., designadamente, acérdios de 29 de Junho de 1994,
Custom Made Commercial (C-288/92, Colect., p. 1-2913,
n.° 15); de 19 de Fevereiro de 2002, Besix (C-256/00, Colect.,
p. 1-1699, n.° 25); e Owusuy, ja referido (n.° 39).

62 — V., designadamente, acérdios de 4 de Marco de 1982, Effer/
/Kantner (38/81, Recueil, p. 825, n.° 6); Custom Made
Commercial, j4 referido {n.° 18); de 28 de Setembro de 1999,
GIE Groupe Concorde e o. (C-440/97, Colect., p. [-6307,
n.° 23); Besix, j4 referido (n.” 24 a 26); de 6 de Junh de 2002,
Italian Leather (C-80/00, Colect,, p. [-4995, n.* 51); e Owusu,
j4 referido (n. 38).

63 — Acordiao Owusu, ji referido (n.° 40 e jurisprudéncia citada).
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127. Ora, em minha opinido, subordinar a
aplicagio do artigo 6.°, n° 1, da Convengio
de Bruxelas  existéncia de uma conexio dos
pedidos com a mesma situagio de facto,
segundo os virios critérios de conexdo
estabelecidos pelo 6rgio jurisdicional de
reenvio, nio é suficiente para garantir a
previsibilidade das regras de competéncia
previstas por esta Convengio.

128. De facto, partindo do principio que as
sociedades demandadas pertencem ao
mesmo grupo e que os actos de contrafacgio
de que sio acusadas sio idénticos ou
similares, ndo é ficil, nem para o deman-
dante nem para o juiz, demonstrar que a
prética de tais actos resulta de uma concer-
tacio entre as referidas sociedades ou de
uma politica comum definida no interior do
referido grupo.

129. O mesmo se passa quanto a determi-
nagio do papel respectivo das referidas
sociedades na defini¢io de uma alegada
politica comum destinada a identificar «the
spider in the web». Esta questio corre sério
risco de ser «um ninho de controvérsias»,
isto é, de suscitar numerosas discrepancias
entre as partes, incluindo entre os préprios
demandados. Basear a execugdo do artigo 6.°,
n.° 1, da Convencio de Bruxelas no principio
de que o 6rgio jurisdicional competente é
aquele em cuja 4rea est4 sedeada a sociedade
que desempenhou um papel central na
defini¢do da politica comum que originou
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os actos de contrafac¢do imputados seria, em
minha opinido, contririo as exigéncias de
previsibilidade ou de certeza impostas pelo
Tribunal de Justi¢a para a interpretagio das
regras de competéncia instituidas pela refe-
rida Convengio.

130. Tendo em conta tudo o que antecede,
considero que o artigo 6., n.° 1, da
Convengio de Bruxelas nio ¢ aplicdvel num
litigio por contrafac¢io de patente europeia
que envolva vérias sociedades, estabelecidas
em diversos Estados contratantes, por factos
alegadamente praticados no territério de
cada um desses Estados, mesmo no caso de
as referidas sociedades, pertencentes ao
mesmo grupo, terem actuado de modo
idéntico ou similar, em concertagio ou de
acordo com uma politica comum elaborada
apenas por uma delas.

131. A incidéncia da regra de competéncia
exclusiva prevista no artigo 16.°, n.° 4, da
referida Convencédo na resolugéo dos litigios
em matéria de contrafacgio de patentes
europeias reforca esta anilise. E isso que
passarei a examinar sucintamente, no segui-
mento das minhas observa¢des sobre esse
aspecto quanto ao sentido e ambito das
questdes prejudiciais.
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D — A incidéncia da regra de competéncia
exclusiva prevista no artigo 16.°, n.° 4, da
Convengdo de Bruxelas na resolu¢do dos
litigios por contrafacgdo de patentes euro-
peias

132. Mesmo no caso de, no processo GAT,
ja referido, o Tribunal de Justica considerar
que o artigo 16.°, n° 4, da Convengio de
Bruxelas ndo é aplicivel num litigio por
contrafac¢io de patente europeia em que a
validade da patente em questio é contestada,
este artigo nao deixa de ser pertinente para a
resolugio desse litigio.

133. De facto, como ilustra o processo
Boston Scientific e o., ja referido, que deu
origem a um reenvio prejudicial precedente
que acabou por ser retirado ®*, em algumas
situagdes uma acgdo de anulagio de patente
europeia € intentada antes ou depois da
propositura de uma acgio por contrafacgio
da patente em causa. Nessas circunstancias, a
aplicacio do referido artigo 16.°, n° 4,
conduz inevitavelmente a uma fragmentacio
do litigio relativo a referida patente, que nio
pode ser ultrapassada pelo recurso ao
mecanismo do artigo 22.° da Convengio de
Bruxelas, em matéria de conexio.

134. Assim, no caso de ser intentada uma
ac¢do de anulagdo de uma patente europeia
(nos 6rgaos jurisdicionais dos varios Estados
contratantes para os quais a patente em

64 — V. n.° 3 das presentes conclusdes.

questio foi concedida, em conformidade
com o artigo 16.°, n° 4, da Convengio de
Bruxelas) antes de ser intentada (em caso de
pluralidade de demandados, no érgio juris-
dicional do domicilio de um deles, com o
alegado fundamento do artigo 6., n.° 1, da
referida Conven¢do) uma acgdo por contra-
facgdo relativa 3 mesma patente por factos
alegadamente praticados no territério de
cada um desses Estados %, é muito provavel
que, no caso de a excepgao de nulidade da
referida patente ser suscitada como meio de
defesa, o 6rgéo jurisdicional a que esta ultima
ac¢io é submetida (presumindo que seja
competente com alegado fundamento no
artigo 6.°, n.° 1, o que eu contesto) decida,
de acordo com o artigo 22° da mesma
Convengéo, suspender a instincia (aguar-
dando que sejam proferidas as decisdes
relativas & validade da patente em cada um
desses Estados contratantes) ou, eventual-
mente, decida declarar-se incompetente para
apreciar o litigio (que, assim, é da compe-
téncia dos diferentes 6rgaos jurisdicionais
aos quais a ac¢do de anulagdo da patente foi
submetida).

135. Daqui decorre que, nesse caso, o
recurso ao artigo 6.°, n.° 1, da Convencio
de Bruxelas, para concentrar um litigio por
contrafacgdo de patente europeia, no 6rgio
jurisdicional do domicilio de um dos deman-
dados e assim evitar a lentidio e as despesas
inerentes a fragmentacdo do litigio entre os
6rgios jurisdicionais de diversos Estados
contratantes, nio é, pois, de grande utilidade.

65 — Esta hipétese corresponde a uma estratégia bem conhecida
sob 0 nome de «torpedo», que consiste em uma empresa que
se sinta ameagada por uma ac¢do por contrafacgio tomar a
tniciativa de intentar uma acgio de anulagio da patente em
causa para atrasar uma eventual acgao de contrafacgio.
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136. O mesmo se passaria no caso inverso
em que uma acgdo por contrafac¢io de
patente europeia fosse intentada (no 6rgéo
jurisdicional do domicilio de um dos deman-
dados, com alegado fundamento no referido
artigo 6.°, n.° 1) — por factos alegadamente
praticados no territério de cada um dos
Estados contratantes para os quais a patente
em apre¢o foi concedida — antes da
propositura de uma ac¢io de anulagio da
patente (nos érgdos jurisdicionais dos dife-
rentes Estados contratantes para os quais a
referida patente foi concedida, em conformi-
dade com o artigo 16.°, n.° 4, da Convengio
de Bruxelas).

137. Nesse caso, é também muito provivel
que o 6rgao jurisdicional a que a accio foi
submetida em primeiro lugar (o litigio por
contrafac¢io em cujo dmbito foi suscitada
uma excepgdo de nulidade de uma patente
europeia) decida (presumindo que é compe-
tente com o alegado fundamento no referido
artigo 6.°, n.° 1, o que contesto) suspender a
instincia aguardando que sejam proferidas as
decises relativas i validade da patente em
causa, dado que os 6rgios jurisdicionais
perante os .quais foram intentadas em
segundo lugar as acgdes de anulacio da
patente ndo tinham o direito de, com
fundamento no artigo 22° da Convengio
de Bruxelas, se declararem incompetentes
para decidir esses litigios, uma vez que, por
forca do artigo 16.°, n.° 4, da mesma, tém
competéncia exclusiva para os decidir.

138. Também nesse caso, o recurso ao
artigo 6.° n.° 1, da referida Convengio para
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concentrar um litigio por contrafac¢io de
patente europeia no 6rgio jurisdicional do
domicilio de um dos demandados e assim
evitar a lentiddo e as despesas inerentes a
fragmentagio do litigio entre os 6rgios
jurisdicionais de diversos Estados contra-
tantes ndo seria de grande utilidade.

139. Estes diferentes exemplos evidenciam
os limites do sistema actual de reparti¢do de
competéncias jurisdicionais para decidir
litigios por contrafac¢io de patentes euro-
peias. No entanto, esta situagio é susceptivel
de evoluir no futuro na sequéncia de
negociagdes em curso, simultaneamente no
quadro comunitirio e no da Organizagio
Europeia de Patentes.

E — As perspectivas futuras quanto as regras
de competéncia jurisdicional relativas aos
litigios por contrafacgdo de patentes euro-
peias

140. Estio em curso diversas negociagdes
para centralizar o contencioso em matéria de
patentes.

141. As primeiras negociag¢des tiveram lugar
no quadro da Organizagio Europeia de
Patentes, na sequéncia de uma conferéncia
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intergovernamental realizada em Paris, em
Junho de 1999. Foi constituido um grupo de
trabalho para elaborar um projecto de
acordo que institua um sistema de regula-
mentagédo dos litigios em matéria de patentes
europeias ®. Os trabalhos efectuados neste
contexto deram origem, em Fevereiro de
2004, a adopgio de um projecto de acordo
que devera ser debatido no quadro de uma
futura conferéncia intergovernamental.

142. Na sequéncia destas negociagdes e das
que ja tinham decorrido na Comunidade ¢, a
Comissdo elaborou, em 1 de Agosto de 2000,
uma proposta de regulamento do Conselho
sobre a patente comunitiria ®®. Trata-se de
confiar ao Tribunal de Justica todos os
litigios relativos & contrafaccio e a validade
da futura patente comunitiria (que seria
concedida pelo IEP para todo o territério dos
Estados-Membros da Comunidade). Foram
apresentadas pela Comissio, em finais de
2003, uma proposta de decisdo do Conselho
atribuindo ao Tribunal de Justica a compe-
téncia para decidir os litigios relativos a
patente comunitaria, bem como uma pro-
posta de regulamento do Conselho que
institui o Tribunal da Patente Comunitéria
e relativa aos recursos interpostos no Tribu-

66 — V. esse projecto de acordo no sitio Internet do IEP (http://
/www.european-patent-office.org/epo/epla/index_{.htm),

67 — Foram adoptados dois acordos entre os Estados-Membros,
mas nunca entraram em vigor, Trata-se, por um lado, da
Convengio 76/76/CEE relativa & patente europeia para o
mercado comum, assinada em 15 de Dezembro de 1975, no
Luxemburgo (JO 1976, L 17, p. 1), e, por outro, do Acordo
89/695/CEE em matéria de patentes comunitirias —
Celebrado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989
(JOL 401, p. 1).

68 — JO 2000, C 337 E, p. 278.

nal de Primeira Instancia das Comunidades
Europeias %°.

143. Em minha opinido, s6 no quadro destas
negociagoes é que pode ser melhorado o
sistema actual de reparticio das competén-
cias jurisdicionais relativas aos litigios por
contrafac¢io de patentes europeias.

144. Em conclusido de tudo o que precede,
em minha opinido, hd que responder as
questdes prejudiciais que o artigo 6.°, n.° 1,
da Convengio de Bruxelas deve ser inter-
pretado no sentido de que ndo é aplicavel
num litigio por contrafac¢do de patente
europeia que envolva diversas sociedades,
estabelecidas em diversos Estados contra-
tantes, por factos alegadamente praticados
no territério de cada um desses Estados,
mesmo no caso de as referidas sociedades,
pertencentes ao mesmo grupo, terem agido
de maneira idéntica ou similar, de acordo
com uma politica comum elaborada apenas
por uma delas.

69 — V., respectivamente, COM (2003) 827 final e
COM (2003) 828 final.
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VI — Conclusao

145. Tendo em conta todas as consideragdes precedentes, proponho ao Tribunal de
Justica das Comunidades Europeias que responda do seguinte modo as questdes
prejudiciais suscitadas pelo Hoge Raad der Nederlanden (Paises Baixos):

«O artigo 6.°, n.° 1, da Convengio de 27 de Setembro de 1968 relativa & competéncia
judicidria e & execugdo de decisbes em matéria civil e comercial, alterada pela
Convengio de 9 de Outubro de 1978 relativa 4 adesio do Reino da Dinamarca, da
Irlanda e do Reino Unido da Gra-Bretanha e da Irlanda do Norte, pela Convengéo de
25 de Outubro de 1982 relativa 4 adesdo da Republica Helénica, pela Convengéo de
26 de Maio de 1989 relativa & adesdo do Reino de Espanha e da Republica
Portuguesa, e pela Convengdo de 29 de Novembro de 1996 relativa & adesdo da
Reputblica da }\)ustria, da Republica da Finlindia e do Reino da Suécia, deve ser
interpretado no sentido de que nio é aplicivel num litigio por contrafac¢io de
patente europeia que envolva diversas sociedades, estabelecidas em diversos Estados
contratantes, por factos alegadamente praticados no territério de cada um desses
Estados, mesmo no caso de as referidas sociedades, pertencentes ao mesmo grupo,
terem agido de maneira idéntica ou similar, de acordo com uma politica comum
elaborada apenas por uma delas.»
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