GREENSTAR-KANZI EUROPE

CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
NIILO JAASKINEN
apresentadas em 7 de Julho de 2011

I - Introducao

1. O presente pedido de decisido prejudicial,
apresentado pelo Hof van Cassatie (Bélgi-
ca), tem por objecto a interpretacdo do Re-
gulamento (CE) n.° 2100/94 do Conselho, de
27 de Julho de 1994, relativo ao regime comu-
nitério de protec¢do das variedades vegetais?,
conforme alterado pelo Regulamento (CE)
n.° 873/2004 do Conselho, de 29 de Abril de
20042,

2. O presente processo levard o Tribunal
de Justica a pronunciar-se sobre os proble-
mas especificos que o regime comunitario
de proteccdo das variedades vegetais levan-
ta no quadro mais genérico da propriedade
intelectual, designadamente no que respeita
a diferenca que existe entre o regime de pro-
teccdo distinto previsto nesse diploma para o
material de multiplicagdo (no presente caso
as macieiras Nicoter), por um lado, e para o
material de colheita (no presente caso as ma-
¢as Kanzi), por outro.

1 — Lingua original: francés.
2 — JOL 227, p. 1 erectificagdo, JO 2001 L 111, p. 31.
3 — JOL 162, p. 38, a seguir «Regulamento n.’ 2100/94».

3. O Tribunal de Justica é convidado a escla-
recer se o titular do direito comunitdrio de
proteccdo das variedades vegetais pode invo-
car os seus direitos exclusivos, ao abrigo do
Regulamento n.° 2100/94, para intentar uma
ac¢do com fundamento em infraccdo contra
terceiros ou se, pelo contrério, se deve consi-
derar que os seus direitos se esgotaram quan-
do o titular de uma licenca de exploragio ven-
deu a terceiros material da variedade objecto
da protec¢do comunitdria sem lhes impor as
limita¢des que tinha a obrigacdo de lhes fixar
por for¢a do contrato de licenca que celebrara
com o titular do direito comunitario de pro-
teccdo das variedades vegetais.

II - Quadro juridico

A — A Convengdo UPOV de 1991

4. Ao nivel internacional, a protec¢do das va-
riedades vegetais foi objecto de uma conven-
¢do, assinada em 2 de Dezembro de 1961 e
revista em 1991 (a seguir «Convengdo UPOV
de 1991»). A Comunidade Europeia aderiu a
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esta convengdo em 2005*. A regulamentagéo
comunitdria inspira-se muito nas disposi¢des
dessa convencio.

B — O Regulamento n.° 2100/94

5. O décimo quarto considerando do Regu-
lamento n.° 2100/94 tem a seguinte redaccéo:

«Considerando que, uma vez que o direito de
proteccdo comunitiria das variedades vege-
tais deve produzir efeitos uniformes em toda
a Comunidade, as transac¢des comerciais
sujeitas ao consentimento do titular tém de
ser rigorosamente delimitadas; que o ambito
da proteccéo deve ser alargado, em compara-
¢do com o da maioria dos regimes nacionais
existentes, a certo material da variedade, para
ter em conta o comércio através de paises ndo
comunitarios onde néo existe proteccio; que,
todavia, a introdugdo do principio do esgota-
mento dos direitos deve assegurar que a pro-
teccdo nao seja excessivar.

6. Segundo o artigo 11.°, n.° 1, do Regula-
mento n.° 2100/94:

«Considera-se titular do direito comunitario
de protecgdo das variedades vegetais a pessoa

4 — V. Decisio 2005/523/CE do Conselho, de 30 de Maio de
2005, que aprova a adesdo da Comunidade Europeia a Con-
vengdo internacional para a protecgdo das obten¢des vege-
tais, revista em Genebra a 19 de Margo de 1991 (JO L 192,
p. 63).
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que criou ou descobriu e desenvolveu a varie-
dade ou o seu sucessivel, ambos — essa pessoa
e o seu sucessivel — a seguir designados por
“o titular”».

7. Nos termos do artigo 13.°, n.* 1 a 3, do re-
ferido regulamento:

«1. Um direito comunitdrio de proteccio de
uma variedade vegetal tem por efeito habili-
tar o seu titular ou titulares, a seguir designa-
dos por “titular’, a praticar os actos previstos
non.’2.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 15.°
e 16.°, carecem da autorizacido do titular os
seguintes actos relativos aos constituintes va-
rietais, ou ao material de colheita da varieda-
de protegida, ambos a seguir conjuntamente
designados por “material”:

a) Produgio oureproducio (multiplicagio);

b) Acondicionamento efeitos de

multiplicacéo;

para

¢) Colocagio a venda;

d) Venda ou outro tipo de comercializagéo;

e) Exportacdo a partir da Comunidade;
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f) Importacdo na Comunidade;

g) Armazenagem para qualquer dos fins re-
feridos nas alineas a) a f).

O titular pode sujeitar a sua autorizagdo a de-
terminadas condigdes e restri¢oes.

3. O disposto no n.° 2 apenas ¢ aplicével ao
material de colheita se este tiver sido obtido
por utilizagdo indevida de constituintes va-
rietais da variedade protegida e desde que o
titular ndo tenha tido uma oportunidade ra-
zoavel de exercer o seu direito em relacio aos
referidos constituintes varietais.»

8. O artigo 16.° do Regulamento n.° 2100/94,
sob a epigrafe «Caducidade dos direitos co-
munitarios de proteccdo das variedades vege-
tais», tem o seguinte teor:

«O direito comunitdrio de protec¢do das va-
riedades vegetais ndo abrange os actos rela-
tivos a qualquer material da variedade pro-
tegida [...] que tenha sido cedido a terceiros
pelo titular ou com o seu consentimento, em
qualquer ponto da Comunidade, ou qualquer
material derivado do referido material, a me-
nos que esses actos:

a) Impliquem posterior multiplicacio da
variedade em questdo, excepto se essa
multiplicacdo constituir ji o objectivo da
cedéncia do material em questéo;

ou

b) Impliquem uma exportagdo de consti-
tuintes varietais para um pais terceiro
que ndo proteja as variedades do género
ou da espécie a que pertence a variedade
vegetal, a ndo ser que o material exporta-
do se destine ao consumo final.»

9. Nos termos do artigo 27.° do referido re-
gulamento, intitulado «Direitos de explora-
¢do contratual»:

«1. Os direitos comunitérios de protecgdo
das variedades vegetais podem ser total ou
parcialmente objecto de direitos de explora-
¢do por via contratual. Esses direitos de ex-
ploracdo podem revestir caracter exclusivo
ou ndo exclusivo.

2. O titular pode invocar os direitos conferi-
dos pelo direito comunitério de protec¢do das
variedades vegetais contra o beneficidrio de
um direito de exploracdo que viole uma das
condigdes ou limitagdes a que essa licenca es-
teja sujeita nos termos do n.° 1.»

10. O artigo 94.° do Regulamento n.° 2100/94,
que tem por epigrafe «Violagdes», determina:

«1. Todo aquele que:

a) Praticar um dos actos previstos no n.° 2
do artigo 13.° sem para tal ter legitimi-
dade, em relacdo a uma variedade para a
qual tenha sido reconhecido um direito
comunitario de proteccdo das variedades
vegetais; ou
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pode ser alvo de uma acgéo judicial por parte
do titular, no sentido de pér termo a infrac¢do
ou de pagar uma indemnizagdo adequada, ou
ambos.

2. Quem assim agir intencionalmente ou por
negligéncia terd, além disso, de indemnizar o
titular de quaisquer danos suplementares re-
sultantes do acto praticado. Em caso de negli-
géncia simples, estas indemnizagdes poderdo
ser reduzidas em funcéo do grau de gravidade
da negligéncia mas nunca de modo a torna-
-las inferiores aos beneficios que dela resul-
taram para a pessoa que praticou a violagdo.»

11. O artigo 104.° do Regulamento
n.° 2100/94, sob a epigrafe «Legitimidade
para intentar ac¢oes de infracgdo», estd redi-
gido nos seguintes termos:

«1. O titular do direito pode intentar ac¢des
com fundamento em infrac¢do. Os detentores
de licencas sé podem intentar essas ac¢des se
nio tiverem sido expressamente excluidas
por acordo com o titular, no caso de uma li-
cenga exclusiva, ou pelo Instituto nos termos
do artigo 29.° ou do n.° 2 do artigo 100.°.

2. Qualquer pessoa que beneficie de direitos
de exploragdo terd, para efeitos de obtencio
de uma indemnizagéo pelo dano sofrido, legi-
timidade para intervir numa acgéo de infrac-
¢do intentada pelo titular do direito.»
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III - Litigio no processo principal e ques-
toes prejudiciais

12. Os factos que deram origem ao litigio
principal, que opde a sociedade Greenstar-
-Kanzi Europe NV (a seguir «GKE») a J.
Hustin e J. Goossens, e que foram subme-
tidos ao Hof van Cassatie, podem ser assim
resumidos”®.

A — Nicolai NV e Better3fruit NV

13. Comeco por referir o lugar que ocupam
as duas sociedades que néo sdo partes no pro-
cesso principal.

14. A sociedade Nicolai NV (a seguir «Nico-
lai») obteve uma nova variedade de macieira,
a Nicoter. Esta variedade é a Gnica que produz
as macas que, desde que cumpram determi-
nados requisitos de qualidade, sio comer-
cializadas sob a marca Kanzi®. Para evitar
uma dilui¢do da qualidade da variedade e da
marca, foi instituido um sistema equivalente

5 — Refira-se que a exposi¢do dos factos suscita um certo nimero
de problemas: as partes no processo principal estdo em desa-
cordo no que respeita a determinadas questdes de facto e de
direito; trata-se de um processo de medidas provisérias e o
titular da licenca de exploragdo (Nicolai NV) ndo é parte no
processo principal.

6 — Em 2009, existiam na Europa 3156000 macieiras da varie-
dade Nicoter que produziam 25000toneladas de magas.
Cerca de trés quartos dessas magas cumpriam os requisitos
de qualidade impostos pela marca Kanzi. V. European Fruit
Magazine, n.° 12, 2009, p. 6 (v. sitio Internet: www.fruitma-
gazine.eu).
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a uma rede de distribuigdo selectiva, que in-
cluia um caderno de encargos que definia res-
tricdes no que respeita a producio da drvore
e também quanto a produgio, conservacio,
triagem e comercializagio dos frutos.

15. O pedido efectuado em 27 de Abril de
2001 pela Nicolai para a variedade de maciei-
ra Nicoter foi publicado em 15 de Junho de
2001 no Bulletin officiel de I'Office commu-
nautaire des variétés végétales.

16. A Nicolai transferiu a proteccido das va-
riedades vegetais associada a esse pedido
para a sociedade Better3fruit NV (a seguir
«Better3fruit») em 3 de Setembro de 2002.

17. Assim, a Better3fruit é titular do direito
comunitario de proteccdo das variedades ve-
getais relativo as arvores da variedade Nicoter.

18. A Better3fruit também é titular da marca
de macés Kanzi.

19. Em 2003, a Better3fruit e a Nicolai ce-
lebraram um contrato de licenca (a seguir
«contrato de licenga»)” que permitia a esta
adquirir o direito exclusivo de cultivo e co-
mercializacdo das macieiras da variedade
Nicoter.

7 — O contrato de licenga nio estd datado.

20. O contrato de licenca estabelece que a
Nicolai «[...] s6 podera transferir ou comer-
cializar produtos objecto da licenca se a con-
traparte em questdo subscrever previamente
a licenca de cultivo prevista no anexo 6 (no
caso de contraparte agricultor) ou a licenca
de comercializagdo prevista no anexo 7 (no
caso de contraparte comerciante)».

21. O contrato de licenca de 2003, celebrado
entre a Better3fruit e a Nicolai, foi resolvido
em 20 de Janeiro de 2005.

B — O litigio no processo principal que opée a
GKE a J. Hustin e a J. Goossens

22. Em data controvertida entre as partes no
processo principal, a GKE adquiriu, para as
macieiras Nicoter, os direitos exclusivos de
exploragdo previstos para a proteccdo das va-
riedades vegetais. A GKE passou assim a ser
titular da licenca de exploragdo em substitui-
¢éo da Nicolai®.

23. Em 24 de Dezembro de 2004, a Nicolai
vendeu 7000 macieiras da variedade Nicoter
a Jean Hustin. No quadro desta transacgdo, J.
Hustin néo se vinculou ao cumprimento de

8 — O documento que estd na origem dos direitos da GKE néo foi
junto aos autos. Parece tratar-se de um contrato de licenca
celebrado entre a GKE e uma sociedade denominada «<EFC
BVBA» que, por sua vez, tinha celebrado um contrato de
licenca com a Better3fruit, que era titular do direito comu-
nitdrio de protecgéo.
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qualquer regra especial no que respeita ao
cultivo de macés Kanzi e a venda da colheita.

24. Em 4 de Dezembro de 2007, constatou-
-se que Jo Goossens vendia magas sob a de-
nominagdo Kanzi. Chegou-se a conclusao de
que essas macds lhe foram fornecidas por J.
Hustin.

25. A GKE interpds entdo um recurso con-
tra J. Hustin e J. Goossens. Em 29 de Janeiro
de 2008, o presidente do rechtbank van koo-
phandel te Antwerpen (Bélgica), pronuncian-
do-se em processo de medidas provisdrias,
concluiu que tanto J. Hustin como J. Goos-
sens tinham violado o direito de proteccdo
das variedades vegetais da GKE. J. Goossens
também teria violado o direito de proteccdo
de que beneficiava a marca Kanzi ao abrigo
do direito das marcas.

26. O hof van beroep te Antwerpen (Bélgi-
ca) reformou essa decisio por acérdiao de
24 de Abril de 2008. Com efeito, entendeu
que J. Hustin e J. Goossens nao violaram o
direito de proteccdo das variedades vegetais
da GKE nem infringiram os seus direitos so-
bre a marca, pois as limitagdes constantes do
contrato de licenga ndo eram oponiveis a J.
Hustin e a J. Goossens.

27. O GKE interpds recurso de cassacdo des-
seacordao do hof van beroep te Antwerpen. O
Hof van Cassatie, tendo duvidas sobre o 4m-
bito da caducidade prevista no artigo 16.° do
Regulamento n.° 2100/94, decidiu suspender
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a instancia e submeter ao Tribunal de Justica
as duas seguintes questdes prejudiciais:

«1) Deve o artigo 94.° do Regulamento
[n.° 2100/94], [...], em conjugagdo com
os artigos 11.°, n.° 1, 13.°, n.* 1 a 3, 16.°,
27.° € 104.° do Regulamento [n.° 2100/94]
ser interpretado no sentido de que o titu-
lar e o beneficidrio de um direito de ex-
ploracdo podem intentar uma ac¢do com
fundamento em infrac¢do contra toda e
qualquer pessoa que pratique qualquer
acto em relacdo a material vendido ou
cedido ao segundo pelo titular da licenca
de exploragéo, sempre que tenham sido
violadas as limitacoes estabelecidas no
contrato de licenca celebrado entre o ti-
tular da licenca de exploracéo e o titular
do direito comunitério de proteccdo de
uma variedade vegetal?

2) Em caso afirmativo, é relevante para a
apreciacdo da infraccdo o facto de a pes-
soa que pratique os referidos actos ter ou
dever ter tido conhecimento das limita-
¢cdes previstas no referido contrato de
licenga?»

28. No seu pedido de decisao prejudicial, o
Hof van Cassatie refere-se a jurisprudéncia
do Tribunal de Justica relativa a caducidade
dos direitos do titular de uma marca ao evo-
car, nomeadamente, a questdo de saber se a
caducidade dos direitos associados a protec-
¢do comunitaria das variedades vegetais deve,
ou ndo, ser interpretada de forma mais estrita
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dadas as caracteristicas proprias do regime de
proteccdo das variedades vegetais.

29. A GKE, J. Hustin, J. Goossens, o Governo
espanhol e a Comissdo Europeia apresenta-
ram observacdes escritas no Tribunal. Ne-
nhuma das partes requereu a realizagdo de
audiéncia.

30. Quanto ao litigio no processo principal,
importa de imediato referir que a deciséo de
reenvio ndo especifica se a Better3fruit inten-
tou, ou ndo, uma acg¢io contra a Nicolai, que
ndo obrigou J. Hustin a respeitar as condi-
¢oes da licenca®. Manifestamente, nio existe
qualquer vinculo contratual entre a GKE e J.
Hustin.

IV — Anadlise

A — Quanto a primeira questdo prejudicial

1. Observagdes preliminares

31. Por meio da sua primeira questio, o or-
gdo jurisdicional de reenvio pretende obter

9 — De acordo com a cldusula de prorrogagédo constante do con-
trato de licenga, sdo os tribunais de Louvain (Bélgica) que
tém competéncia para conhecer essa acgio.

esclarecimentos no que respeita a extensio
da caducidade do direito de proteccdo das
variedades vegetais quando a celebracdo de
contratos relativos a material vendido ou ce-
dido pelo titular de uma licenca a terceiros
viola as limitacdes estabelecidas no contrato
de licenca celebrado entre o titular da licenca
de exploracéo e o titular do direito de protec-
c¢do das variedades vegetais.

32. O Regulamento n.° 2100/94 apenas este-
ve na origem de raros pedidos de decisdo pre-
judicial °, sendo que o ambito dos direitos do
titular e a caducidade da protec¢do comunita-
ria das espécies vegetais sdo questdes inéditas
para o Tribunal.

33. Refira-se que o Regulamento n.° 2100/94
prevé diversos niveis de proteccéo.

34. Antes de mais, existe uma protecgdo
«primdria», nos termos do artigo 13.°, n.° 2,
do Regulamento n.° 2100/94, que cobre os
constituintes varietais. O material de colheita
é, por seu lado, objecto de uma protecgio «se-
cunddria», que, embora também mencionada
no referido artigo 13.°, n.° 2, é muito atenuada

10 — V. acérdios de 10 de Abril de 2003, Schulin (C-305/00,
Colect., p. I-3525); de 11 de Margo de 2004, Saatgut-Treu-
handverwaltungsgesellschaft (C-182/01, Colect., p. I-2263);
de 14 de Outubro de 2004, Brangewitz (C-336/02, Colect.,
p. 1-9801), e de 8 de Junho de 2006, Saatgut-Treuhand-
verwaltung (C-7/05 a C-9/05, Colect., p. I-5045).
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por forca do disposto no n.° 3'. Assim, em-
bora os constituintes varietais e o material de
colheita integrem o conceito de «material» '2,
na acepgdo do artigo 13.°, n.° 2, a protecgdo
prevista para essas duas categorias é contudo
diferente.

35. O Regulamento n.° 2100/94 consagra
uma proteccdo mais ampla para os consti-
tuintes varietais (no presente caso, as ma-
cieiras) do que para os produtos da colheita
(neste caso, as macas) . Assim, por for¢a do
artigo 13, n.° 2, é necessdria a autorizacdo do
titular para os actos de comercializagdo das
macieiras como constituintes varietais, en-
quanto para as mag¢ids como material de co-
lheita essa autorizacdo sé é necessdria nos
casos previstos no artigo 13, n.° 3. Sublinho
que esta distingdo fundamental no dominio

11 — Sublinhe-se que o artigo 13.°, n.° 4, do Regulamento
n.° 2100/94 também prevé a possibilidade de institui¢do, no
que respeita a execugio do referido regulamento, de uma
protecgdo «tercidria» relativamente aos produtos obtidos
directamente a partir de material da variedade protegida.
Que eu saiba nao foi adoptada qualquer disposi¢do nesse
sentido e, de qualquer forma, essa questdo ndo é pertinente
para efeitos do presente processo. Concretamente, essa
proteccdo tercidria seria aplicdvel, por exemplo, ao sumo
de maca obtido a partir de magas (protec¢io secundaria)
de macieiras pertencentes a uma variedade protegida (pro-
tecgdo primaria).

12 — Sublinho que a utilizagio dos termos «constituintes
varietais» ou «material» ndo é coerente no Regulamento
n.° 2100/94. V. Wiirtenberger, G., e o., European Commu-
nity Plant Variety Protection, Oxford University Press,
Oxford, 2009, p. 119 a 120.

13 — Parece-me que as magds, que contém sementes, devem ser
consideradas «material de colheita» e ndo «constituintes
varietais», pois as sementes ndo podem ser directamente
utilizadas na produgio de plantas inteiras com as mesmas
caracteristicas das protegidas. V. Wiirtenberger, G., e 0., ja
referido, op. cit., p. 118.
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da proteccido das variedades vegetais é mais
clara na Convengao UPOV de 1991 .

36. No que respeita a situagdo de J. Goossens,
que vendeu macés Kanzi e, portanto, material
de colheita, cabe observar que a autorizagio
do titular do direito de proteccio das varieda-
des vegetais apenas é necessiria para a venda
ou qualquer outra forma de comercializacdo
se o material de colheita tiver sido obtido por
meio da utilizacdo ndo autorizada de consti-
tuintes varietais da variedade protegida e o
titular ndo tiver podido razoavelmente exer-
cer o seu direito relativamente aos referidos
constituintes varietais.

2. Quanto ao principio do esgotamento dos
direitos de propriedade intelectual

37. Embora o seu contetido exacto varie em
funcdo dos diferentes ramos do direito de
propriedade intelectual, o principio do es-
gotamento é uma regra base do direito eu-
ropeu da propriedade intelectual. Resulta

14 — O artigo 14.° da Convengao UPOV de 1991, sob a epigrafe
«Ambito do direito do obtentor», apresenta separadamente
os actos relativos ao material de reprodugdo ou de multi-
plicagdo (n.° 1), os actos relativos ao produto da colheita
(n.°2), os actos relativos a certos produtos (n.° 3) e os outros
actos possiveis (n.° 4).
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desse principio que se o titular do direito teve
a possibilidade de beneficiar, por ocasido da
primeira comercializagdo, do valor econé-
mico do seu direito exclusivo relativamente
as mercadorias que sdo objecto da protec-
¢do, esses produtos encontram-se em livre
circulagdo °.

38. Em direito da Unido, esse principio co-
megou por obter consagragdo na jurispru-
déncia do Tribunal de Justica relativa a livre
circulagdo de mercadorias e as regras da
concorréncia, embora os actos legislativos
da Unido relativos aos diferentes direitos de
propriedade intelectual incluam normal-
mente uma disposi¢do enunciadora desse
principio ®. A jurisprudéncia sobre a cadu-
cidade estd normalmente relacionada com as

15 — V, neste sentido, acérdios, de 20 de Novembro de 2001,
Zino Davidoff e Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Colect.,
p. 1-8691, n.° 33); de 8 de Abril de 2003, Van Doren + Q
(C-244/00, Colect., p. I-3051, n.° 26), e de 30 de Novembro
de 2004, Peak Holding (C-16/03, Colect., p. I-11313, n.° 40).

16 — V.artigo 5.°, n.° 5, da Directiva 87/54/CEE do Conselho, de
16 de Dezembro de 1986, relativa a protecgao juridica das
topografias de produtos semicondutores (JO L 24, p. 36);
artigo 7.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislagoes
dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40,
p- 1), revogada pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que
aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em maté-
ria de marcas (JO L 299, p. 25) (v. artigo 7.°); artigo 13.° do
Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezem-
bro de 1993, sobre a marca comunitdria (JO L 11, p. 1),
revogado pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conse-
lho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitéria
(JOL 78, p.1) (v. artigo 13.°); artigo 15.° da Directiva 98/71/
CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outu-
bro de 1998, relativa a protecgao legal de desenhos e mode-
los (JO L 289, p. 28); artigo 4.° n.° 2, da Directiva 2001/29/
CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio
de 2001, relativa a harmonizacdo de certos aspectos do
direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da
informagéo (JO L 167, p. 10), e artigo 21.° do Regulamento
(CE) n.° 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001,
relativo aos desenhos ou modelos comunitérios (JO 2002,
L3,p.1).

marcas, embora esta problematica também
tenha sido abordada noutros contextos .

39. Os actos legislativos da Unido que con-
sagram a caducidade dos direitos de proprie-
dade intelectual estabelecem que o direito
caduca quando os objectos protegidos pelo
direito em questdo sdo comercializados num
qualquer lugar do territério da Unido Euro-
peia pelo titular do direito ou com o seu con-
sentimento. Além disso, as disposi¢oes em
questdo normalmente definem os casos em
que néo ha caducidade.

40. Esses actos legislativos incluem, além
disso e frequentemente, disposicoes relativas
aos direitos de exploracdo contratual. Assim,
o artigo 27.° do Regulamento n.° 2100/94
prevé a possibilidade de os direitos comuni-
tarios de proteccdo das variedades vegetais
poderem ser objecto de direitos de explora-
¢do. Ademais, esses actos legislativos permi-
tem que o titular invoque os seus direitos de
propriedade contra o titular de um direito de
exploracdo que viole uma das condi¢des ou
limitagdes a que o contrato de licenca esteja
sujeito 8,

17 — V., por exemplo, acérdio do Tribunal de Justica de 9 de Julho
de 1985, Pharmon (19/84, Recueil, p. 2281, n.” 16 e 26) a
propésito da caducidade do direito de patente em caso de
licengas obrigatérias outorgadas para uma patente paralela;
acordao do Tribunal de Primeira Instancia de 16 de Dezem-
bro de 1999, Micro Leader/Comissdo (T-198/98, Colect.,
p. 11-3989, n.° 34) a propésito da Directiva 91/250/CEE
do Conselho, de 14 de Maio de 1991, relativa a protecgao
juridica dos programas de computador (JO L 122, p. 42); e
acordao do Tribunal de Justiga de 12 de Setembro de 2006,
Laserdisken (C-479/04, Colect., p. I-8089, n.° 27) a prop6-
sito da Directiva 2001/29.

18 — V. artigo 8. n.’ 2, da Directiva 2008/95 e artigo 22.°, n.° 2,
do Regulamento n.° 207/2009.
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41. Parece que o regime comunitdrio de
proteccdo das variedades vegetais é muito
préximo, sob vérios aspectos, do regime de
proteccdo das patentes. Porém, dada a falta
de jurisprudéncia na matéria e as indicagoes
constantes do pedido de decisdo prejudicial,
deve-se partir de uma comparac¢do com o di-
reito das marcas.

42. Em direito das marcas, a questdo da ca-
ducidade foi analisada, entre outros, no acér-
dao Peak Holding . Nesse ac6rddo, a Gran-
de Secc¢do do Tribunal de Justica analisou os
efeitos do ndo respeito de uma proibicdo de
revenda incluida num contrato relativo a pro-
dutos de marca celebrado entre o titular da
marca e um operador estabelecido no Espaco
Econémico Europeu (EEE). Segundo o Tribu-
nal de Justica, essa proibicdo diz apenas res-
peito as relacoes dos que tomaram parte nes-
se acto. Por conseguinte, essa estipulagdo ndo
exclui que tenha havido colocagdo no merca-
do, na acepcdo do artigo 7.°, n.° 1, da Directi-
va 80/94, e nao constitui, assim, um obstaculo
ao esgotamento do direito exclusivo do titular
em caso de revenda ilicita no EEE.

43. Um acérdio posterior parece ndo seguir
a mesma orientagdo. Com efeito, no acérdao
Copad, a Primeira Secc¢do do Tribunal de Jus-
tica analisou os efeitos do ndo cumprimen-
to de uma cldusula do contrato de licencga
no quadro da comercializacio de produtos
de luxo. O Tribunal de Justica indicou que

19 — Acérdao Peak Holding, j referido, designadamente n.° 56.
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a comercializagdo pelo titular da licenca de
produtos que ostentam a marca, em desres-
peito de uma cldusula do contrato de licenca,
é considerada feita sem o consentimento do
titular da marca quando se demonstre que
esta clausula corresponde a uma das previs-
tas no artigo 8.°, n.° 2, da Directiva 89/104.%.

44. No presente processo, varias das partes
inferiram do referido acérddo Copad que
existia um nexo entre a interpretagio dos efei-
tos dos contratos de licenca a que se refere o
artigo 27.°, n.° 2, do Regulamento n.° 2100/94
e a caducidade prevista no artigo 16.° desse
mesmo diploma. Contudo, o artigo 27.°, n.° 2,
do Regulamento n.° 2100/94, diferentemente
do artigo 8.°, n.° 2, da Directiva 89/104, nio
inclui qualquer lista limitativa de clausulas
do contrato de licenca cuja violagdo pelo be-
neficidrio da licenca permitiria ao titular rei-
vindicar os direitos que para si decorrem da
proteccdo das variedades vegetais.

45. A GKE parece concluir que ndo hé cadu-
cidade possivel se o beneficidrio da licenca
tiver infringido uma condi¢do ou limitacdo
imposta pelo contrato de licenga, seja ela qual
for, pois, nesse caso, o consentimento do ti-
tular da proteccio, para a cessdo do material

20 — Acérdao de 23 de Abril de 2009, Copad (C-59/08, Colect.,
p. 1-3421, n.° 51).
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da variedade protegida a terceiros, néo exis-
tia. A Comissdo, por seu lado, considera que
s6 a violagdo, pelo beneficidrio da licenca, de
uma das condi¢des ou limitagdes relativas aos
actos que, nos termos do artigo 13.%, n.° 2, do
Regulamento n.° 2100/94, exigem a autoriza-
¢do do titular, pode impedir a caducidade.

46. O presente processo nao diz directa-
mente respeito a interpretacdo da Directiva
89/104, embora esta seja referida na decisao
de reenvio. Contudo, devo aqui indicar que
ndo compartilho da interpretacdo dada pelo
Tribunal de Justica no processo Copad, ja
referido.

47. Em primeiro lugar, as disposi¢des dos
actos legislativos da Unido relativos a possi-
bilidade de o titular invocar o seu direito de
propriedade intelectual contra o beneficidrio
da licenca ndo incluem qualquer indicagdo
relativamente a possibilidade de esse direi-
to também ser invocado contra terceiros no
contexto da caducidade. Esta questio é objec-
to de uma disposic¢io distinta *.

48. Em segundo lugar, essas disposi¢oes vi-
sam conferir ao titular a possibilidade de
invocar, contra o beneficidrio da licenca, os

21 — V., a este respeito, artigos 17.°, 27.° e 94.° do Regulamento
n.° 2100/94.

meios de protecc¢do juridica previstos no acto
legislativo em causa, especificos do direito
da propriedade intelectual, que acrescem a
proteccédo conferida pelo direito comum dos
contratos *.

49. Em terceiro lugar, como uma interpreta-
¢do que vincule o conceito de consentimento
do titular, no quadro da caducidade face a ter-
ceiros, as condi¢des do contrato tem, neces-
sariamente, um efeito relativo, parece-me que
tal interpretacdo entravard a concorréncia e a
livre circulagdo de mercadorias de uma for-
ma pouco compativel com a jurisprudéncia
do Tribunal de Justica, nomeadamente no
que respeita a possibilidade de se invocarem,
contra terceiros, as limitacoes territoriais im-
postas ao beneficidrio da licenca.

50. De qualquer modo, mesmo que o Tribu-
nal decidisse seguir a perspectiva que parece
ter sido adoptada no acérdao Copad, ja refe-
rido, no quadro da Directiva 89/104, ficaria
confrontado com a letra dos artigos pertinen-
tes do Regulamento n.° 2100/94, ou seja, dos

22 — Esta ideia manifesta-se mais claramente no artigo 32.°, n. 2,
do Regulamento n.° 6/2002 («[s]lem prejuizo de eventuais
acgoes baseadas no direito do contrato, o titular pode invo-
car os direitos conferidos pelo desenho ou modelo comu-
nitdrio em oposi¢do a um licenciado que infrinja qualquer
clausula do contrato de licenca [..]»). V., igualmente,
artigo 8.°, n.° 2, da Directiva 2008/95; artigo 22.°, n.° 2, do
Regulamento n.® 207/2009 e artigo 8.% n.° 2, da Directiva
2001/29.
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artigos 16.° e 27.°, que difere da dos artigos 7.°
e 8.° da Directiva 89/104.

51. Como ja observei, o artigo 27.°, n.° 2, do
Regulamento n.° 2100/94 ndo inclui qual-
quer lista das condi¢des ou limitagdes que o
titular pode invocar contra o beneficidrio da
licenca®.

52. Caso o Tribunal aderisse a perspectiva
da Comissdo, verificar-se-ia que a violagdo
de uma das condig¢des ou limitagdes relativas
aos actos enumerados no artigo 13.°, n.° 2, do
Regulamento n.° 2100/94 impediria a caduci-
dade dos direitos do titular por falta de con-
sentimento seu?’. Por conseguinte, quando
um contrato de licenca diga respeito ao direi-
to comunitdrio de protecc¢do a que se refere o
artigo 27.°, n.° 1, desse Regulamento, as suas
cldusulas sdo oponiveis a terceiros. Ora, isto
ndo me parece nada compativel com o dé-
cimo quarto considerando do Regulamento
n.° 2100/94, em cujos termos a introducéo do
principio do esgotamento dos direitos deve
assegurar que a protec¢do nio seja excessiva.

23 — Em contrapartida, a lista das condi¢des constante do
artigo 8.°, n.° 2, da Directiva 89/104 é exaustiva (v. acérdao
Copad, ja referido, n.’ 20).

24 — Recorde-se que os termos dos contratos de licenga sdo nor-
malmente confidenciais e podem, no comércio intracomu-
nitdrio, ser redigidos numa lingua que os co-contratantes
do titular da licen¢a ou os seus clientes ndo compreendem.
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53. Com efeito, a ndo caducidade esta sujeita
a condigoes estritas no artigo 16.° do Regula-
mento n.° 2100/94 e visa, nomeadamente, os
casos de posteriores multiplicagdes ndo auto-
rizadas. Além disso, o acto que desencadeia a
caducidade é a cessdo do material da varieda-
de protegida a terceiros pelo titular ou com o
seu consentimento.

54. Por conseguinte, a proteccdo comunitaria
das variedades vegetais ndo abrange os actos
relativos ao material da variedade protegida
(ou do material derivado do referido material)
que tenha sido cedido a terceiros pelo titular
ou com o seu consentimento num qualquer
lugar da Comunidade, excepto se esses ac-
tos implicarem uma posterior multiplicacdo
da variedade em questdo que nio tenha sido
prevista quando da cessdo do material.

55. Por conseguinte, a protec¢do esgota-
-se, por forca do artigo 16.° do Regulamento
n.° 2100/94, uma vez ocorrida a cesséo a ter-
ceiros, excepto se esses terceiros procederem
a uma multiplicacido da variedade sem autori-
zagdo prévia.

56. Embora seja ao 6rgdo jurisdicional de
reenvio que compete verificar esse elemen-
to, observo que, segundo a GKE, por forca
do contrato de licenca de 8 de Novembro
de 2001, a Better3fruit atribuiu a Nicolai o
direito exclusivo de cultivar e comercializar
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macieiras Nicoter, bem como a utilizacdo dos
direitos associados a essas actividades.

57. Em meu entender, o facto de a Nicolai
nio ter respeitado a sua obrigacdo de prote-
ger a selectividade da producéo e da comer-
cializacdo das macgéas Kanzi, ndo ter exigido
das entidades com que contratou a celebra-
¢do prévia de um contrato de licenga para o
cultivo, ou mesmo de um contrato de licenga
de comercializagdo **, ndo permite a conclu-
sdo de que a Nicolai cedeu material da varie-
dade protegida sem consentimento do titular.
Através da licenga que atribuiu a Nicolai, a
Better3fruit autorizou-a expressamente a
vender macieiras Nicoter. Ao ceder assim
a Nicolai os direitos de comercializagdo do
material protegido, a Better3fruit explorou o
valor econémico do seu direito exclusivo. Se
a Nicolai ndo cumprir as obrigac¢des contra-
tuais que assumiu para com a Better3fruit,
é esta, e ndo um terceiro, que deve suportar
as consequéncias que desse incumprimento
decorrem. Em meu entender, a violagdo das
condigdes associadas a uma autorizagao pré-
via ndo sdo juridicamente equiparaveis a falta
de autorizagdo oponivel a terceiros.

58. No que respeita ao ambito do artigo 94.°
do Regulamento n.° 2100/94, é efectivamen-
te verdade que apenas faz referéncia ao ar-
tigo 13.°, n.° 2, desse regulamento. Contudo,
é fundamental interpretd-lo em conjugacdo

25 — Como mencionadas nos anexos 6 e 7 do contrato de licenga
celebrado entre o titular do direito de protecgdo das varie-
dades vegetais e beneficidrio da licenga (referidos no n.° 20
das presentes conclusdes).

com o artigo 13.°, n.° 3%, dado que a aplicagdo
do n.° 2 ao material de colheita, no presente
caso as macas, estd subordinada as condi¢oes
constantes do n.° 3.

59. Atento o que precede, proponho ao Tri-
bunal de Justica que responda negativamente
a primeira questao.

60. A segunda questdo foi apresentada a ti-
tulo subsididrio, para o caso de o Tribunal de
Justica responder afirmativamente a primei-
ra. Como a proposta que faco é a de que se
responda pela negativa a primeira questéo,
é apenas a titulo subsididrio que formularei
as observagdes que seguem a propdsito da

segunda.

B — Quanto a segunda questdo prejudicial

61. Através da sua segunda questio, o Hof
van Cassatie pretende saber se, caso seja dada
uma resposta afirmativa a primeira questdo e

26 — V., neste sentido, Wiirtenberger G., e 0., op. cit., p. 173.
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para se determinar se os direitos caducaram,
ha que apurar se a pessoa que praticou os re-
feridos actos estava informada ou devia estar
informada das limitages previstas no contra-
to de licenga.

62. Em meu entender, saber se um terceiro
que pratica os actos relativos ao material pro-
tegido estd, ou ndo, de boa fé, é uma questio
destituida de pertinéncia se o direito do titu-
lar ndo for considerado caducado.

63. Sublinhe-se que o artigo 94.°, n.° 1, do
Regulamento n.° 2100/94 especifica as condi-
¢oes em que o titular do direito comunitério
de proteccédo pode intentar uma acgéo contra
o autor de uma infrac¢do para por termo a
esta e/ou obter o pagamento de uma indem-
nizac¢do adequada, ou ambos.

64. O n.°2 desse artigo enumera os casos em
que o titular pode, além disso, intentar uma
acgdo contra o autor de uma infraccdo para
ser ressarcido dos prejuizos que lhe foram
causados pela referida infraccdo. A norma
prevé que, para que o titular possa exigir esse
ressarcimento, o autor da infrac¢éo tenha ac-
tuado intencionalmente ou por negligéncia.
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Em caso de negligéncia simples, o direito ao
ressarcimento do titular pode sofrer uma re-
dugdo em consequéncia.

65. Parece-me que as disposi¢des do direito
da Unido em matéria de propriedade inte-
lectual apenas utilizam critérios objectivos
no que respeita ao conceito de violagdes e a
possibilidade de se invocarem fundamentos
de protecgdo juridica preventiva”. Por con-
seguinte, ndo é possivel considerar elementos
subjectivos, excepto para efeitos da repara-
¢do dos prejuizos causados pela infracgdo®.
Compartilho assim da observacdo da Comis-
sdo segundo a qual a inexisténcia de elemen-
tos subjectivos no referido artigo 94.°, n.° 1,
sob a forma de uma actuagdo deliberada ou
por negligéncia, associada a indicacdo desse
elemento no n.° 2, confirma que os elementos
subjectivos, como o conhecimento das dispo-
sicoes constantes do contrato de licenca, ndo
desempenham em principio qualquer papel
na apreciacdo de uma infracgdo e para efeitos
do direito de actuar contra o autor dessa in-
fraccdo. No méximo, estes elementos apenas
serdo tomados em consideracdo quando das
discussoes relativas ao ressarcimento do pre-
juizo causado, ou seja, necessariamente apds
o apuramento da existéncia de uma infracgéo.

27 — Isto ¢ igualmente vélido no que respeita ao conceito de
caducidade (v. ac6rdao Zino Davidoft e Levi Strauss, ja refe-
rido, n.”* 63 a 66).

28 — Contudo, o artigo 5.% n.° 6, da Directiva 87/54 parece
consagrar uma_excep¢do a esse principio. Segundo essa
disposi¢do, «[ulma pessoa que, ao adquirir um produto
semicondutor, ndo saiba nem possua razdes plausiveis para
supor que o produto estd protegido por qualquer direito
exclusivo concedido por um Estado-Membro, nos termos
do disposto na presente directiva, nao serda impedida de
explorar comercialmente o referido produto. No entanto,
para os actos praticados depois de a pessoa saber ou ter
razdes plausiveis para supor que o produto semicondutor
estd protegido nos termos acima referidos, os Estados-
-Membros assegurario que, a pedido do titular do direito,
um tribunal possa exigir o pagamento de uma remunera-
¢do adequada em cumprimento do disposto na legislagao
nacional.»
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V - Conclusio

66. Tendo em conta as consideracdes que antecedem, proponho ao Tribunal de
Justica que responda as questdes prejudiciais do Hof van Cassatie da seguinte forma:

«1) O artigo 94.° do Regulamento (CE) n.° 2100/94 do Conselho, de 27 de Julho de

1994, relativo ao regime comunitério de protecgdo das variedades vegetais, con-
forme alterado pelo Regulamento (CE) n.° 873/2004 do Conselho, de 29 de Abril
de 2004, lido em conjugagdo com os artigos 11.°, n.° 1, 13.°, n.* 1 a 3, 16.°, 27.°
e 104.° do referido regulamento, deve ser interpretado no sentido de que o titu-
lar e o beneficidrio de um direito de exploracdo ndo podem intentar uma ac¢do
com fundamento em infrac¢do contra um terceiro que praticou actos em relacdo
a material que lhe foi vendido ou cedido pelo titular da licenca de exploracdo
quando este tenha sido autorizado a vender ou ceder o material protegido em
qualquer lugar da Unido Europeia e que as limitagdes estabelecidas no contrato
de licenca celebrado entre o beneficidrio e o titular do direito comunitério de
proteccgdo das variedades vegetais ndo tenham sido protegidos no quadro da ven-
da desse material.

Nao hé que responder a segunda questdo prejudicial.

A titulo subsidiério, responder-se-a que, para efeitos da apreciacdo da infrac¢io,
ndo importa determinar se o terceiro que praticou os referidos actos estava infor-
mado ou deveria estar informado das referidas limitacoes, previstas no contrato
de licenca.»

I - 10091



	Conclusões do advogado-geral Niilo Jääskinen apresentadas em 7 de Julho de 2011Língua original: francês.
	I –Introdução
	II –Quadro jurídico
	A –A Convenção UPOV de 1991
	B –O Regulamento n.o 2100/94

	III –Litígio no processo principal e questões prejudiciais
	A –Nicolaï NV e Better3fruit NV
	B –O litígio no processo principal que opõe a GKE a J. Hustin e a J. Goossens

	IV –Análise
	A –Quanto à primeira questão prejudicial
	1.Observações preliminares
	2.Quanto ao princípio do esgotamento dos direitos de propriedade intelectual

	B –Quanto à segunda questão prejudicial

	V –Conclusão


