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Conclusdes da advogada-geral no processo C-382/21 P | EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann

Advogada-geral T. Capeta: um acordo internacional que seja privado de
efeito direto devido a sua natureza especifica também nao pode ter efeito
interpretativo

A Convencdo de Paris para a Protecéo da Propriedade Industrial, em causa no presente recurso, pode ter
efeito direto e, por conseguinte, também interpretativo, uma vez que, no que respeita a existéncia e a duragéo
de direitos de prioridade, o legislador da UniGo pretendeu alinhar o direito da UniGio em matéria de desenhos
e modelos com a referida conven¢éo

A KaiKai Company Jaeger Wichmann Gbr («KaiKai») apresentou ao Instituto da Propriedade Intelectual da Unido
Europeia («EUIPO») um pedido de registo de artigos de ginastica e de desporto como desenhos ou modelos
comunitdrios e reivindicou a prioridade com base num pedido internacional anterior apresentado ao abrigo do
Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes («PCT») . O EUIPO recusou a reivindicacdo de prioridade.
Considerou que um pedido internacional ao abrigo do PCT poderia servir de base a uma reivindicacdo de prioridade
para um desenho ou modelo comunitario. No entanto, ao abrigo da legislacdo da Unido em matéria de desenhos e
modelos comunitarios 2, essa prioridade tinha de ser reivindicada no prazo de seis meses, prazo esse que a KaiKai
excedeu. A KaiKai alegou que, nos termos da Convencdo de Paris 3, o prazo de prioridade aplicavel era de doze
meses e interpds recurso no Tribunal Geral.

No seu Acérdao de abril de 2021, o Tribunal Geral anulou a decisdo do EUIPO 4. Considerou que o EUIPO cometeu
um erro ao aplicar um prazo de prioridade de seis meses em vez de um prazo de prioridade de doze meses.
Concluiu que uma reivindicagdo de prioridade para um desenho ou modelo comunitario pode basear-se num
pedido internacional anterior ao abrigo do PCT, mas que o direito da Unido é omisso quanto ao prazo de prioridade
aplicavel. Para colmatar esta lacuna legislativa, o Tribunal Geral teve em consideracdo as disposi¢des da Convencdo
de Paris e o prazo fixado por esta convencao relativamente as patentes, que é de doze meses. O EUIPO recorreu,
alegando que o Tribunal Geral colmatou uma lacuna (inexistente) na legislacdo da Unido atribuindo efeito direto a
Convencao de Paris (que também interpretou erradamente).

Nas suas conclusdes hoje apresentadas, a advogada-geral Tamara Capeta esclarece, primeiro, que o presente

processo suscita questdes importantes sobre a aplicabilidade perante os 6rgdos jurisdicionais da Unido de acordos
internacionais - a relacdo entre o efeito direto e o efeito interpretativo de acordos internacionais, bem como sobre
os limites ao dever de interpretacdo conforme. Isto justifica o seu recebimento através do mecanismo de filtragem

" Assinado em 19 de junho de 1970 e alterado pela Ultima vez em 3 de outubro de 2001.
2 Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitarios (JO 2002, L 3, p. 1).

3 Convencgédo de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, assinada em 20 de margo de 1883, revista pela Gltima vez em 14 de julho de 1967 e
alterada em 28 de setembro de 1979.

4 Acorddo de 14 de abril de 2021, The Kaikai Company Jaeger Wichmann/EUIPO, T-579/19.
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de recursos, segundo o qual o recurso de uma decisdao do Tribunal Geral sera recebido, no todo ou em parte, pelo
Tribunal de Justica «quando suscite uma questdo importante para a unidade, a coeréncia ou o desenvolvimento do
direito da Unido» °.

A advogada-geral explica que, embora a Unido ndo seja parte na Convencdo de Paris, esta convencdo vincula a
Unido por forga do Acordo ADPIC. Os efeitos que esta conveng¢do pode ter na ordem juridica da Unido sao, por
conseguinte, idénticos aos efeitos atribuidos aos acordos da OMC. Nos casos em que verificou que o legislador da
Unido pretendeu alinhar a sua legislagdo com um compromisso especifico da OMC, o Tribunal de Justica
reconheceu o efeito direto dos acordos da OMC. Em contrapartida, se o legislador da Unido pretendeu adotar uma
solucdo especifica da Unido, o Tribunal de Justica recusou exercer uma fiscaliza¢do jurisdicional, excluindo o efeito
direto dos acordos OMC. A advogada-geral sugere que, em situa¢des em que o efeito direto de um acordo
internacional esteja excluido devido a sua natureza, a fim de salvaguardar a margem de manobra politica das
instituicBes da Unido, as mesmas raz8es impdem a exclusdo do efeito interpretativo desse acordo.

Assim, se a Convengao de Paris nao tiver efeito direto também ndo pode ter efeito interpretativo. No entanto,
segundo a advogada-geral, a Convencao de Paris pode ter efeito direto e, por conseguinte, também interpretativo
no caso em apre¢o. Em seu entender, através do artigo 41.°, n.° 1, do Regulamento 6/2002, o legislador da Unido
pretendeu alinhar o direito da Unido em matéria de desenhos ou modelos com a Convencdo de Paris no que
respeita a existéncia e a duracdo dos direitos de prioridade. O Tribunal Geral ndo interpretou o direito da Unido
contra legem ao constatar uma lacuna na legislacdo pertinente da Unido, nem cometeu um erro ao tentar colmatar
essa lacuna por analogia com a Convencao de Paris. Ndo obstante, segundo a advogada-geral T. Capeta, o Tribunal
Geral interpretou erradamente esta convenc¢do, na medida em que considerou que se aplica um prazo de
prioridade de doze meses quando um pedido de registo de um desenho ou modelo comunitario se baseia num
pedido de patente anterior.

A advogada-geral propde que o Tribunal de Justica interprete a Convencgado de Paris no sentido de que permite que
o pedido de registo de um desenho ou modelo posterior (incluindo um desenho ou modelo comunitario) se baseie
num pedido de patente anterior, desde que exista uma identidade material do objeto. A advogada-geral considera
que, nesse caso, a duragdo do prazo de prioridade é de seis meses, conforme fixado para os desenhos ou modelos
industriais pela Convencdo de Paris. Assim, a advogada-geral conclui que o Tribunal Geral cometeu um erro de
direito ao considerar que a duracdo do prazo de prioridade depende da natureza do primeiro pedido e ndo da
natureza do pedido posterior.

NOTA: As conclusdes do advogado-geral ndo vinculam o Tribunal de Justica. A missdo dos advogados-gerais
consiste em propor ao Tribunal, com toda a independéncia, uma solucdo juridica nos processos que lhes sdo
atribuidos. Os juizes do Tribunal de Justica iniciam agora a sua deliberacdo no presente processo. O acérdao sera

proferido em data posterior.

NOTA: De um ac6rdado ou de um despacho do Tribunal Geral pode ser interposto recurso, limitado as questdes de
direito, no Tribunal de Justica. Em principio, o recurso de uma decisao do Tribunal Geral ndo produz efeitos
suspensivos. Se for julgado admissivel e procedente, o Tribunal de Justica anula a decisdo do Tribunal Geral. Se o
processo estiver em condicées de ser julgado, o préprio Tribunal de Justica pronuncia-se definitivamente sobre o
litigio. Se ndo estiver em condic¢des de ser julgado, o Tribunal de Justica remete o processo ao Tribunal Geral, que

fica vinculado pela decisdo proferida pelo Tribunal de Justica no ambito do recurso interposto da sua decisao.

Documento nao oficial, para uso exclusivo dos 6rgaos de informacdo, que ndo vincula o Tribunal de Justica.

5V. Comunicado de imprensa n.° 53/19.
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