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Resumo do pedido de decisdo prejudicial em aplicacéo do artigo 98.°, n.° 1,
do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica

Data de entrada:
28 de junho de 2021
Orgao jurisdicional de reenvio:

Svea Hovratt, Patent- och marknadséverdomstolen(Tribunal ‘de
Recurso da Propriedade Intelectual e do Comer¢io, Suécia)

Data da deciséo de reenvio:

17 de junho de 2021
Recorrente:

IRnova AB
Recorrida:

FLIR Systems'AB

Objeto do processoprincipal

A sociedade, FLIR apresentou designadamente nos Estados Unidos da Ameérica e
na Chinavpedidos\de, patentes'para determinadas invencdes. A sociedade IRnova
intentou contra asELIR“umaracdo em que pede a declaragdo de que a IRnova tem
sobre, as, invengdes, um direito de prioridade sobre esta. A agdo foi julgada
inadmissivel em primeira instancia com fundamento de que a agdo apresenta um
nexo'de talkmoedo estreito com o registo e a invalidade de patentes que os tribunais
suecos, hdo sao competentes para dela conhecer. A IRnova interpds recurso desta
decisdo de inadmissibilidade para o 6rgdo jurisdicional de reenvio.

Objeto e fundamento juridico do pedido de decisdo prejudicial

Pedido, nos termos do artigo 267.° TFUE, de interpretacdo do artigo 24.°,
ponto 4), do Regulamento (UE) n.° 1215/2012 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo a competéncia judiciaria, ao
reconhecimento e a execucao de decisGes em matéria civil e comercial.



PEDIDO DE DECISAO PREJUDICIAL DE 17. 6. 2021 PROCESSO C-399/21

Questao prejudicial

Uma acdo declarativa, em que é reivindicado um direito de prioridade sobre uma
invengdo, baseado na reivindicacdo da qualidade de inventor ou de co-inventor,
em conformidade com pedidos de patentes nacionais e em patentes registadas num
Estado que ndo € Estado-Membro, é abrangida pela competéncia exclusiva para
efeitos do artigo 24.°, ponto4), do Regulamento (UE) n.°1215/2012 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo a
competéncia judiciaria, ao reconhecimento e a execucdo de decisdes em matéria
civil e comercial?

DisposicOes de direito da Uni&o invocadas

Regulamento (UE) n.° 1215/2012, artigo 4.°, n.° 1, e artigo 242, pento 4).

Disposicdes de direito nacional invocadas

Patentlagen (1967:837) [Lei das Patentes (1967:837)], 88 17 18, § 53, primeiro
paréagrafo e 8 65, primeiro paragrafo.

Nos termos destas disposicdes, uma pess@a pode solicitar que um pedido de
patente lhe seja transferido se.demonstrar gue,tem um direito de prioridade sobre
uma invencdo em relacéo a guem apresentou‘e pedido de patente. De igual modo,
uma patente concedida a uma‘pessoa que,ndo é o seu titular pode, mediante
pedido, ser transferida para o Seu titular.

Lagen (1978:152) ‘om svensk:domstols behdrighet i vissa mal pa patentrattens
omrade m.m. [LeiN1978:; 1562)“relativa a competéncia dos tribunais suecos em
certos processas\no dominio, designadamente, do direito das patentes] 88 1 e 2.

Segundorestas dispesigles,nas acbes contra requerentes de uma patente europeia
com, base no“direito ‘de prioridade sobre a invencdo cuja patente é pedida na
Sugcia‘podem serpropostas num tribunal sueco, designadamente se o demandado
tiverdomieilio naSu€cia.

Apresentacao sucinta dos factos e do processo principal

A IRnova é uma sociedade anénima sueca que desenvolve e fabrica detetores de
infravermelhos utilizados em cdmaras térmicas em diferentes contextos. A FLIR é
uma sociedade anénima sueca que pertence a um grupo americano. Esta sociedade
desenvolve e fabrica equipamentos eletronicos baseados na tecnologia de
infravermelhos. As partes tinham anteriormente uma relagdo comercial.

No ano de 2015, a FLIR apresentou dois pedidos provisorios de patentes nos
Estados Unidos. Estes pedidos provisérios foram completados, em 2 de marco de
2016, com dois pedidos de patentes internacionais. A estes pedidos de patentes
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internacionais seguiram-se mais tarde, designadamente, dois pedidos de patentes
chineses e dois pedidos de patentes americanos, apresentados pela FLIR. Foram
concedidas duas patentes chinesas baseadas nos pedidos chineses e duas patentes
americanas baseadas nos pedidos americanos. Além disso, foi apresentado um
pedido de patente americano, que constitui uma parte de um dos pedidos
americanos acima mencionados.

Em 13 de dezembro de 2019, a IRnova intentou no Patent- och
marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual e do Comércio, Suécia)
uma acdo contra a FLIR. A IRnova pedia, designadamente, a declaragdo de que
era titular de direitos de prioridade em relacdo a FLIR, por forcayndo“so dos
pedidos de patentes americanas e chinesas invocadas (ou de umasparte destas)'mas
também de todas invengBes abrangidas por qualquer patentey, pedido de patente,
modelo de utilidade ou pedido de modelo de utilidade “@.guesessas, invencoes
possam servir de base, bem como por for¢a de todas@s*invencées que Servem de
base as patentes ja concedidas.

O Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal” dasPrepriedade ‘jIntelectual e do
Comércio) rejeitou a acdo quanto a todos esses pedidos com fundamento de que a
acdo, na parte em que foi rejeitada, apresenta uma conexao de tal modo estreita
com o registo e com a invalidade de patentes que os\tribunais suecos ndo séo
competentes para dela conhecer.

A IRnova interpds recurso 'da “decisde de, inadmissibilidade do Patent- och
marknadsdomstolen (Tribunal “"da Propriedade Intelectual e do Comércio). A
IRnova pede que a decisdondo “Ratent- och™ marknadsdomstolen (Tribunal da
Propriedade Intelectualse do Comércig) seja anulada e que o processo seja
remetido a esse tribunal parasapreciagdo de merito.

Argumentosiessenciaisidas,partes no processo principal

Em apaio da‘sua agde, aslRnova alega, em substancia, o seguinte. No ambito do
seu trabalho e“das‘suas funcbes, um trabalhador da IRnova desenvolveu as
invencoes,que estaorna base dos pedidos de patentes e patentes acima referidos.
De"gqualquerymodo, o seu contributo para as invencdes foi de tal modo importante
que deve,ser considerada um co-inventor. Enquanto empregadora, a IRnova
assumiuya posicdo do inventor e é, portanto, a proprietaria legitima dessas
invencBes. A FLIR pediu as patentes dessas invengdes, em seu proprio nome e
sem as adquirir @ IRnova ou estar, de outro modo, autorizada a fazé-lo. A FLIR
atua ilegalmente enquanto requerente das patentes e enquanto titular das patentes.
Por esta razdo, ha também uma incerteza quanto aos direitos de propriedade, em
prejuizo da IRnova.

No que respeita a competéncia dos tribunais suecos, a IRnova menciona 0s
seguintes elementos. As partes e 0s inventores sdo suecos. Os factos invocados
verificaram-se na Suécia. Os pedidos de patentes e as patentes em questdo
constituem bens patrimoniais na Suécia. Ha, portanto, razdes objetivas a favor da
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competéncia dos tribunais suecos por forca do principio do domicilio do
demandado, também no que diz respeito aos pedidos de patentes americanos e
chineses e as patentes, respetivamente. As regras do Regulamento (UE)
n.° 1215/2012 ndo sdo diretamente aplicaveis ao presente processo. A este
proposito, o recurso nao diz, de modo nenhum, respeito a bens relacionados com a
Unido Europeia. Ndo ha razdes objetivas para aplicar por analogia a regra da
competéncia exclusiva. N&o é feito um pedido de transferéncia dos pedidos e das
patentes nem se pede que o tribunal intervenha, de outro modo, nas atividades de
uma autoridade de registo estrangeira. O valor da decisé@o do tribunal sueco reside
no esclarecimento da situacdo existente entre as partes na Suécia. A decisdo pode
ter incidéncia sobre as provas num litigio no estrangeiro mas ndo ‘tera,significado
prejudicial na China nem nos Estados Unidos.

A FLIR opbe-se a uma alteracdo da decis@o de inadmissifgilidade dosPatent- och
marknadsdomstolen (Tribunal da Propriedade Intelectual,e do*€omércio). A este
proposito, a FLIR afirma que, embora o artigo 24.°, ponto 4), .do, Regulamento
(UE) n.° 1215/2012 n&o afete, na sua redagdo, as patentes e 0s pedidos‘de patentes
registados na China e nos Estados Unidos, pede, considerar-se,que as regras deste
regulamento refletem os principios internacionalmentedaceites em matéria de
conflito de competéncia entre tribunais de “diferentes “paises, o que milita
fortemente em favor da aplicacdo por analogia dawregra da excecdo as situagdoes
em que as patentes tenham sido registadas‘aum pais terceiro. Os fundamentos da
acdo da IRnova assentam no direito materialhdas_patentes e no seu conceito de
inventor. A apreciacdo da guestdonde saber quem é o proprietério legal de uma
invencgdo para a qual foi_apresentado um pedido de patente deve basear-se no que
a invencdo em questdo “efetivamente “abrange, segundo as reivindicagbes da
patente. Tal apreciagdo.s0_podenser “efetuada em conformidade com as regras
nacionais relativas ‘a patente,s\uma, vez que as invencdes sdo definidas nas
reivindicacOes.e devemiser interpretadas em conformidade com o direito material
nacional em, matéria, ‘de “patentes. Assim, num litigio em que um direito de
prioridadesassentesnowcanceita de inventor € reivindicado sobre uma invencgéo para
a qual foi apresentade um,pedido de patente, deve apreciar se a pessoa que invoca
um direito de prioridade.é qualificada de inventor ou de co-inventor ao abrigo das
regras em, materia ‘de patentes do pais de registo. Tal apreciacdo suscita, portanto,
questBes relativas ao direito material de patentes, que, por forga do principio da
seberania, sd0,da competéncia exclusiva das autoridades e dos tribunais do pais de
registo. /A questdo do direito de propriedade baseada no conceito de inventor é
prejudicial, por exemplo, para a questéo da transferéncia dos pedidos de patentes e
das patentes.

Apresentacgdo sucinta da fundamentacéo do pedido de deciséo prejudicial

A questdo do tribunal competente, que é objeto do recurso no processo pendente
no Patent- och marknadséverdomstolen (Tribunal de Recurso da Propriedade
Intelectual e do Comércio, Suécia), coloca-se no ambito de um processo destinado
a determinar um direito de prioridade sobre invengdes que estdo na base dos
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pedidos de patentes chineses e americanos e de patentes americanas,
respetivamente (bem como sobre todas as invencBes que estdo na base de cada
patente, pedido de patente, modelo de utilidade ou pedido de modelo de utilidade
em que possam resultar). O litigio em que se colocou a questdo da competéncia é,
por conseguinte, uma questdo de direito privado e inscreve-se no ambito da
matéria civil e comercial a qual o Regulamento (UE) n.° 1215/2012 é, por forca
do seu artigo 1.°, aplicavel per se.

O Tribunal de Justica ja declarou, a respeito da Convencdo de 27 de setembro de
1968 relativa a competéncia judiciaria e a execucdo de decisdes em matéria civil e
comercial (Convencdo de Bruxelas), posteriormente substituidaxem, substancia,
pelo Regulamento (UE) n.° 1215/2012, que o regime se aplicasigualmente a,um
litigio que envolva um Estado contratante e um Estado terceire, porexemplo, se.o
demandante e o demandado tiverem domicilio no territorigndo primeiro Estado e
os factos em causa se tiverem verificado no segunde Estade referido, eonferido
assim natureza internacional d litigio. As disposi¢@es da Convengéo de Bruxelas
sdo, portanto, aplicaveis a litigios relativos  as\ ‘relagoess.entre *0s Orgaos
jurisdicionais de um Estado contratante eqde, um Estado“nao, contratante (v.
Acdrddo de 1 de mar¢o de 2005, Owusu, C=281/02, EU:C:2005:120, n.* 26 e 35).

O artigo 24.°, ponto 4), do Regulamente, (UE) n.*1215/2012 abrange, segundo a
sua redacdo, apenas as acoes relativas ae, «registo ou‘validade» de patentes, 0 que
pode ser entendido no sentido de que esta disposi¢do nao se aplica a uma agéo que
tenha por objeto o direito de prioridade*sobre uma’invencdo que serve de base a
certos pedidos de patente e patentes, emiyrazdo de uma alegada invencdo ou
co-invengéo.

O Tribunal de Justica precCisou, em\Varios acordaos os pontos de partida para a
interpretacdo da“disposicae, em, causa. O Tribunal de Justica sublinhou,
nomeadamente,sque, ‘'@ eonceito de litigio «em matéria de [..] validade de
patentesmé um cenceitorautonomo que deve ser interpretado uniformemente em
todos 0s“Estados-Membross(Acorddos de 15 de novembro de 1983, Duijnstee,
C-288/82, EU:C:1983:326, n.° 19, e de 13 de julho de 2006, GAT, C-4/03,
EU:C:2006:457, n.° 14; v. igualmente, em matéria de marcas, Acordao de 5 de
outubro dev2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, n.° 31).

Affinalidade desta disposicao €, nos casos que sejam por ela abrangidos, reservar a
competéncia para os tribunais que com eles apresentem uma proximidade material
e juridica. A competéncia exclusiva dos tribunais do pais de registo pode
justificar-se pelo facto de tais tribunais estarem em melhor posicdo para conhecer
dos casos em que o litigio tem diretamente por objeto a validade da patente, ou
mesmo sobre a existéncia do deposito ou do registo. Os tribunais do pais de
registo podem decidir, em aplicacdo do respetivo direito nacional, da validade e
dos efeitos das patentes concedidas nesse Estado. Este interesse numa boa
administracdo da justica reveste no ambito das patentes uma importancia tal que,
dada a especificidade da mateéria, varios Estados contratantes criaram um sistema
de protecdo jurisdicional especifico, reservando esses litigios a tribunais
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especializados. (v., em particular, Acorddo GAT, n.*21 e 22, mas tambem
Acordaos Hanssen Beleggingen, n.° 33, e Duijnstee, n.° 22).

A competéncia exclusiva justifica-se igualmente pelo facto de a concessdo de
patentes implicar a intervencdo da administracdo nacional. A este respeito, 0
Tribunal de Justica remeteu para o relatério Jenard sobre a Convencdo de
Bruxelas (JO 1979, C 59, pp. 1 a 36), que sustentava que a concessdo das patentes
constituia o exercicio da soberania nacional (v. Acérddo GAT, n.° 23).

Devem ser considerados litigios «em matéria de inscricdo ou de“walidade de
patentes» os litigios relativos a validade, a existéncia ou a caducidade ‘de uma
patente ou a reivindicacdo de um direito de prioridade com base num_depésito
anterior. Se, pelo contrério, o litigio ndo incidir sobre a validade,da patente ou
sobre a existéncia do depdsito ou registo, tal litigio ndo sera abrangido pela regra
da competéncia exclusiva. E o caso, por exemplo e, umasacio fundada em
contrafacdo. Esta disposicdo deve ser aplicadagrestritivamente,, (W #Acordéos
Duijnstee, n.%* 23 e 24, e GAT, n.” 15 e 16).

O Tribunal de Justica salientou igualmenté queynpara evitar, orisco de decisdes
contraditérias, ndo é suficiente que wam tribunal que “ao "tem competéncia
exclusiva se pronuncie sobre a validade.de uma patente,unicamente em relacéo as
partes no processo. A regra de competénciaexclusiva aplica-se, assim, a todos 0s
litigios relativos ao registo ou a vahdade,de uma patente, quer a questdo seja
suscitada por via de acéo queriporvia devexcegdo (V. Acorddo GAT, n. 30 1 31).

No que respeita a aplicabilidade da regra de " competéncia exclusiva aos litigios
relativos a um direito prioritarionde propriedade intelectual, o Tribunal de Justica
teve oportunidade de se pronunciarsobre alguns tipos de tais litigios.

O Tribunal de,Justiga declarou que a competéncia exclusiva ndo abrange um
litigio entre tim trabalbadom, para’ cujas invengdes tenham sido pedidas patentes, e
0 seu gempregadorsquande, 0 litigio tenha por objeto os respetivos direitos a
patentes, nos‘termes do contrato de trabalho. A razdo é que a solucdo do litigio
depende unicamenteda gquestdo de saber quem tem direito a patente, questdo que
deve, ser gesolvida ‘com base nas relacBes juridicas existentes entre as partes
envolvidas, ‘guando ndo se discute a validade da patente nem a legalidade dos
registos,da,patente (v. Acorddo Duijnstee, n. 26 a 28).

No dominio das marcas, o Tribunal de Justi¢a pronunciou-se num litigio que tinha
por objeto uma oposi¢do ao registo, enquanto o titular, de uma marca, do herdeiro
unico do titular dessa marca, com fundamento no facto de a marca em questéo ter
sido objeto de vérias cessdes e de ja ndo fazer parte do patrimoénio do titular da
marca no momento do falecimento deste. O Tribunal de Justica, remetendo para o
Acoérdao Duijnstee, declarou que um litigio que tem exclusivamente por objeto
determinar quem é o titular do direito a patente ndo é abrangido por essa
competéncia judiciaria exclusiva (Acoérddo Hanssen Beleggingen, n.° 35). O
Tribunal de Justica declarou seguidamente que a questdo de saber a que
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patrimonio pessoal pertence um titulo de propriedade intelectual ndo apresenta,
em geral, um vinculo de proximidade material ou juridica com o lugar do registo
desse titulo, como se verificava nesse processo. A regra da competéncia exclusiva
deve, segundo o Tribunal de Justica, ser interpretada no sentido de que ndo se
aplica aos litigios que se destinem a determinar se uma pessoa foi legitimamente
inscrita enquanto titular de uma marca. A interpretagéo do Tribunal de Justica ndo
foi posta em causa pela circunstancia de um titular de um direito de propriedade
intelectual poder reclamar a transferéncia em seu proveito do registo inicialmente
efetuado em nome de outra pessoa (v. Acorddo Hanssen Beleggingen, n.” 37 a
40).

O litigio pendente no tribunal nacional, relativo a um direito de,prioridade sebre
as invengOes que estdo na base de pedidos de patentes e despatenteS,ndoe, e um
litigio entre um trabalhador e o seu empregador. Por conseguinte, assafirmacoes
do Tribunal de Justica no processo Duijnstee ndo fornecem orientacoes diretas
sobre a aplicabilidade da regra de competéncia exclusiva,aojcase em,apré¢o.

A afirmacdo geral do Tribunal de Justica,no Acordde, Hanssen Beleggingen
também ndo permite esclarecer a situacd@ do Caso\em@preco, uma vez que 0
processo nacional ndo diz respeito a questdo de sabersgquem e o proprietario de
uma patente ou quem tem o direito de apresentar um pedido de patente com base
em construcgdes juridicas relativas a propriedade intelectual.

Para poder decidir a quem perteneem, num Proeesso como o presente, os direitos
sobre uma invencdo que esta na\base'de uma patente ou de um pedido de patente,
o tribunal nacional deve examinar quem ‘deve ser considerado inventor ou
co-inventor da invencag que,estana hase dos respetivos pedidos de patente ou da
patente. Esse exame abrange, \tipicamente, questdes relativas ao que constitui a
invencdo que estana‘base do pedido de patente ou da patente, interpretando as
reivindicac@es da patente;, bemicomo a determinacdo de quem contribuiu para a
criagdo da invengdo\ey sendo caso disso, para que partes da mesma. A
determinacde desguenmstenesse direito pode, portanto, incluir apreciacgdes, a luz
dogdireito das patentespdas contribuicBes para o trabalho de desenvolvimento que
tenham~implicadosnovidade e carater inventivo, bem como questdes relativas ao
ambito daprotecio ao abrigo do direito das patentes do pais de registo. Pode ainda
acreseentar-se que a apresentacdo de um pedido de patente por quem a ela ndo tem
direito constitui causa de nulidade.

A questdo da existéncia de um direito de prioridade na situacdo pendente no
tribunal nacional pode, portanto, ser considerada de tal modo ligada ao registo e a
validade de uma patente que se afigura adequado, a luz do objetivo e da finalidade
da regra de competéncia exclusiva, que um litigio da natureza do caso em apreco
esteja abrangido por essa regra.

A conclusdo do Patent- och marknadséverdomstolen (Tribunal de Recurso da
Propriedade Intelectual e do Comércio), no ambito de uma apreciacdo global do
direito da Unido pertinente, é que a interpretacdo desse direito ndo é clara nem
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precisa no que respeita a questdo da competéncia de um o6rgdo jurisdicional
nacional quando examina um recurso relativo ao direito a uma invencao que esta
na base de um pedido de patente ou de patente quando a acéo se baseia no facto de
uma pessoa que é diferente da indicada no pedido de patente, ser o inventor ou
co-inventor. Para poder decidir no processo, 0 Patent- och
marknadsOverdomstolen (Tribunal de Recurso da Propriedade Intelectual e do
Comeércio) necessita de uma resposta a questdo submetida.



