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[pedido de decisao prejudicial apresentado pelo Polymeles Protodikeio Athinon (Grécia)]

«Acordo ADPIC — Interpretacdo do seu efeito direto — Competéncia da Unido ou dos
Estados-Membros — Patente de medicamentos — Produtos farmacéuticos e processos de fabrico —
Artigo 207.°, n.° 1, TFUE — ‘Aspetos comerciais da propriedade intelectual’ — Acdrdao
Merck Genéricos»

1. No contexto de um processo nacional em que se discutem alguns problemas relativos a
patenteabilidade de produtos farmacéuticos, suscitados pela entrada em vigor do Acordo sobre os
Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (a seguir «Acordo
ADPIC»)? o Tribunal de Justica tem oportunidade de se pronunciar sobre o &mbito da competéncia
exclusiva da Unido em matéria de politica comercial comum [artigo 3.°, n.° 1, alinea e), TFUE], uma
vez que a mesma abrange agora, por forca do artigo 207.°, n.° 1, TFUE, «os aspetos comerciais da
propriedade intelectual».

2. Esta é, na minha opinido, a questdo fulcral suscitada neste processo, ou seja, saber se a referida
expressdo, revestida agora do cardter de competéncia exclusiva da Unido, tem uma funcionalidade
diferente da que tinha anteriormente, no contexto do artigo 133.° TFUE.

3. Mais concretamente, o que se pretende é saber se é ou ndo aplicével a jurisprudéncia decorrente do
acorddo de 11 de setembro de 2007, Merck Genéricos®, relativa ao facto de os Estados-Membros
serem, «em primeira linha, competentes» no dominio da matéria regulada no Acordo ADPIC.

4. As restantes questdoes sé sio submetidas tendo em vista a eventualidade de se concluir que a
jurisprudéncia Merck Genéricos deve deixar de ser aplicivel. Na medida em que me parece 6bvio que
apresentam menos dificuldades, a minha andlise ird centrar-se na primeira delas.

1 — Lingua original: espanhol.

2 — Anexo 1C do Acordo que institui a Organizagaio Mundial do Comércio (a seguir «Acordo OMCy»), assinado em Marraquexe em 15 de abril
de 1994 e aprovado pela Decisao 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa a celebracdo, em nome da Comunidade
Europeia e em relagdo as matérias da sua competéncia, dos acordos resultantes das negociagdes multilaterais do Uruguay Round (1986-1994)
(O L 336, p. 1).

3 — Processo C-431/05 Colet., p. I-7001.
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5. Consciente da extraordindria dificuldade interpretativa suscitada pela presente questdo prejudicial,
como teremos oportunidade de ver, acabarei por sugerir ao Tribunal de Justica que responda ao
Polymeles Protodikeio Athinon que a matéria regulada no artigo 27.° do Acordo ADPIC («objeto
patentedvel»), no estddio atual de desenvolvimento do direito da Unido, ndo passou a constar do
ambito dos «aspetos comerciais da propriedade intelectual e industrial» no sentido do artigo 207.°,
n.’ 1, TFUE, com os consequentes efeitos relativamente a competéncia quanto a interpretaciao dessa
disposicao.

6. A titulo subsididrio, e no caso de o Tribunal de Justica chegar a conclusao de que, efetivamente, lhe
compete agora a interpretacdo do artigo 27.° do Acordo ADPIC, irei sugerir que, em conformidade
com a sua jurisprudéncia assente, reforcada neste caso pelos termos do mandato contido na referida
disposicao, declare que a mesma carece de efeito direto.

7. Ainda assim, e no caso de o Tribunal de Justica aceitar as razdes para proceder a uma mudanga na
sua jurisprudéncia, permitir-me-ei todavia propor que declare que uma patente sobre um processo de
fabrico de um produto farmacéutico ndo adquire a natureza acrescida de patente sobre o produto
farmacéutico pelo simples facto de, a data do pedido da patente de fabrico, e estando em vigor uma
proibicio de patentear produtos farmacéuticos, esse pedido incluir também a patente do préprio
produto.

8. Finalmente, seja qual for a interpretacdo efetuada pelo Tribunal de Justica e no que respeita aos
efeitos no tempo da sua decisdo, irei sugerir que essa interpretacao, dadas as especificidades do caso,
nao produza efeitos relativamente as situacdes ja consolidadas por decisdo judicial transitada em
julgado.

I — Quadro juridico

A — O Acordo ADPIC
9. O artigo 27.° do Acordo ADPIC, sob o titulo «Objeto patentedvel», dispde o seguinte:

«1. Sem prejuizo do disposto nos n.” 2 e 3, podem ser obtidas patentes para quaisquer invencdes, quer
se trate de produtos ou processos, em todos os dominios da tecnologia, desde que essas invengdes
sejam novas, envolvam uma atividade inventiva e sejam suscetiveis de aplicacdo industrial. Sem
prejuizo do disposto no n.’ 4 do artigo 65.°, no n.” 8 do artigo 70.° e no n.” 3 do presente artigo, sera
possivel obter patentes e gozar de direitos de patente sem discriminacdo quanto ao local de invencéo,
ao dominio tecnoldgico e ao facto de os produtos serem importados ou produzidos localmente.

2. Os membros podem excluir da patenteabilidade as invengdes cuja exploracdo comercial no seu
territério deva ser impedida para protecdo da ordem publica ou dos bons costumes, e inclusivamente
para protecdo da vida e da satde das pessoas e animais e para preservacdo das plantas ou para evitar
o ocasionamento de graves prejuizos para o ambiente, desde que essa exclusdo ndo se deva
unicamente ao facto de a exploragdo ser proibida pela sua legislacao.

3. Os membros podem igualmente excluir da patenteabilidade:
a) Os métodos diagnosticos, terapéuticos e cirurgicos para o tratamento de pessoas ou animais;

b)  As plantas e animais, com excecdo dos microrganismos, e os processos essencialmente biolégicos
de obtencdo de plantas ou animais, com exce¢do dos processos ndo bioldgicos e microbioldgicos.

[...]»
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10. Por seu lado, e sob a epigrafe «Protecdo dos objetos existentes», o artigo 70.° do Acordo ADPIC
dispoe que

«1. O presente acordo ndo cria obrigacdes relativamente a atos ocorridos antes da data de aplicagdo do
acordo a0 membro em questdo.

2. Salvo disposicdo em contrario do presente acordo, o presente acordo estabelece obrigacoes
relativamente a todos os objetos existentes a data de aplicacdo do acordo ao membro em questdo, e
que sejam protegidos nesse membro na referida data, ou que satisfacam ou venham posteriormente a
satisfazer os critérios de protecdo definidos no presente acordo. [...]

[...]

6. Os membros ndo serdo obrigados a aplicar o disposto no artigo 31.°, nem o requisito previsto no
n. 1 do artigo 27.° segundo o qual os direitos de patente poderdo ser obtidos sem discriminacdo
quanto ao dominio da tecnologia, em relacdo a utilizacdo sem o consentimento do titular do direito,
sempre que a autorizacdo dessa utilizacdo tenha sido concedida pelos poderes publicos antes da data
em que o presente acordo se tornou conhecido.

7. No caso de direitos de propriedade intelectual em relagdo aos quais a protecdo estd subordinada ao
registo, serd permitida a alteracdo dos pedidos de protecdo pendentes na data de aplicagdo do presente
acordo em relacdo ao membro em questdo, com vista a reivindicar uma protecdo acrescida ao abrigo
do disposto no presente acordo. Essas alteracdes ndo incluirdo elementos novos.

8. Sempre que, a partir da data de entrada em vigor do Acordo OMC, um membro nio conceda a
protecdo ao abrigo de uma patente em relacdo a produtos farmacéuticos e a produtos quimicos para a
agricultura de acordo com as suas obrigacdes nos termos do artigo 27.°, esse membro:

a) Nao obstante as disposicoes da parte VI, facultard, a partir da data de entrada em vigor do
Acordo OMC, um meio para depoésito dos pedidos de patentes relativos a essas invengoes;

b)  Aplicard a esses pedidos, a partir da data de aplicacdo do presente acordo, os critérios de
patenteabilidade nele definidos, como se esses critérios fossem aplicados na data de deposito
nesse membro ou, caso seja possivel obter uma prioridade e a mesma seja reivindicada, na data
de prioridade do pedido;

e c) Concedera a protecdo ao abrigo de uma patente em conformidade com o disposto no presente
acordo a partir da concessio da patente e durante o restante periodo de duracdo da patente,
calculado a partir da data de depdsito conforme previsto no artigo 33.° do presente acordo, em
relacdo aos pedidos desse tipo que satisfacam os critérios de protecdo referidos na alinea b).

[...]»

B — Legislacdo nacional

11. A Reptblica Helénica ratificou a Convengao de Munique em 1986, fazendo uma reserva, na acecio
do artigo 167.°, n.° 2, alinea a), da Convencdo de Munique, relativamente aos produtos farmacéuticos.
Nos termos do n.” 3 do artigo 167.° da Convencao de Munique, essa reserva expirou em 7 de outubro
1992.

12. Em 1995 a Reptblica Helénica também ratificou o Acordo ADPIC.
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13. Além disso, na Grécia o dominio das patentes rege-se pela Lei n.° 1733/1987, relativa a
transferéncia de tecnologias, as invengdes, a inovagdo tecnoldgica e a criacdo de uma comissdo para a
energia atémica, em vigor desde 22 de abril de 1987.

14. O artigo 5.° da Lei n.° 1733/1987 dispde que podem ser objeto de patente um produto, um
processo ou uma aplicacdo industrial, cabendo ao requerente, nos termos do artigo 7. da mesma lei,
indicar o objeto da protecdo solicitada.

15. Em conformidade com o artigo 11.° da Lei n.” 1733/1987, a duragdo de uma patente é de 20 anos
contados a partir do dia seguinte ao do depésito do pedido de concessdo da patente.

16. O artigo 25.°, n.° 3, da Lei n.® 1733/1987 previa que, enquanto se mantivesse a reserva feita pela
Grécia ex artigo 167.°, n.° 2, alinea a), da Convencao de Munique, ndo seriam concedidas patentes
europeias a produtos farmacéuticos.

17. Os tribunais gregos interpretaram a Lei n.” 1733/1987 no sentido de que proibia a concessdo de
patentes nacionais aos produtos farmacéuticos, sendo apenas autorizada a concessdo de patentes para
a protecdo da invencdo de um processo de fabrico de um produto farmacéutico. Esta restricdo ja
existia com a Lei n.° 2527/1920, que antecedeu a Lei n.° 1733/1987, e cessou em 7 de outubro de
1992.

II — Factos

18. A Daiichi Sankyo Co. Ltd («Daiichi Sankyo») é uma sociedade com sede em Tdquio (Japao) que foi
titular de uma patente nacional concedida na Grécia em 21 de outubro de 1986 e relativa a substancia
quimica «levofloxacina hemi-hidratada», utilizada como principio ativo em medicamentos antibiéticos.
O pedido da patente, depositado em 20 de junho de 1986, solicitava a protecdo tanto da prépria
substancia como do seu processo de fabrico.

19. A patente, que caducava em 20 de junho de 2006, foi prorrogada por um certificado complementar
de protecio (a seguir «CCP») nos termos do Regulamento n.° 1768/92. De acordo com o
artigo 13.° desse regulamento, a validade do CCP ndo podia ser superior a cinco anos, de forma que a
protecdo concedida a Daiichi Sankyo terminou em 2011.

20. A «levofloxacina hemi-hidratada» é utilizada como principio ativo de um medicamento original
denominado «TAVANIC», para cuja distribuicdo, na Grécia, a sociedade alema Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH (a seguir «Sanofi-Aventis») dispde de uma autorizacdo de colocagdo no mercado.
Essa autorizagdo, que abrange os produtos farmacéuticos originais que tenham como principio ativo a
«levofloxacina hemi-hidratada», foi concedida pelas competentes autoridades gregas em 17 de fevereiro
de 1999.

21. Essas mesmas autoridades concederam a sociedade farmacéutica grega DEMO AVEE Farmakon (a
seguir «DEMO»), com data de 22 de setembro de 2008 e 22 de julho de 2009, uma autorizagdo de
colocagdo no mercado de produtos farmacéuticos genéricos que tinham como principio ativo a
«levofloxacina hemi-hidratada». A DEMO colocou esses produtos no mercado com o nome
«TALERIN».

22. A Daiichi Sankyo e a Sanofi-Aventis, em 23 de setembro de 2009, intentaram uma agdo contra a
DEMO no 6rgao jurisdicional de reenvio, pedindo que esta cessasse toda a comercializacdo do
produto TALERIN ou de qualquer outro que tenha como principio ativo a «levofloxacina
hemi-hidratada», até ao termo da validade do CCP.
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III — Questdo submetida

23. No ambito do processo instaurado pela Daiichi Sankyo e pela Sanofi-Aventis, o Polymeles
Protodikeio Athinon submete as seguintes questdes:

«l. O artigo 27.° do Acordo [ADPIC], que define o ambito da protecdo das patentes, estd ou nao
incluido num dominio no qual os Estados-Membros mantém a competéncia a titulo principal e,
em caso de resposta afirmativa, os mesmos Estados-Membros tém liberdade para reconhecer
efeito direto a referida disposicdo e o tribunal nacional pode ou ndo aplicar diretamente a
referida disposicdo, nas condigdes previstas pela sua ordem juridica?

2. Nos termos do artigo 27.° do Acordo [ADPIC], os produtos quimicos e farmacéuticos podem ou
ndo ser objeto de patente, sempre que satisfacam as condi¢des de concessdo e, em caso de
resposta afirmativa, qual é o seu nivel de protecao?

3. Nos termos dos artigos 27.° e 70.° do Acordo [ADPIC], as patentes contidas na reserva constante
do artigo 167.°, n.° 2, da Convengao de Munique de 1973, e concedidas antes de 7 de fevereiro de
1992, isto é, antes da entrada em vigor do referido Acordo, relativas a invencdo de produtos
farmacéuticos que, embora, em virtude da referida reserva, protejam apenas o seu processo de
fabrico, beneficiam da protecdo prevista para todas as patentes em aplicagio do Acordo
[ADPIC] e, em caso de resposta afirmativa, quais sdo o alcance e o objeto da protecdo; isto &,
depois da entrada em vigor do referido Acordo sdo protegidos também os préprios produtos
farmacéuticos ou a protecdo continua valida apenas para o seu processo de fabrico, ou deve
distinguir-se ainda em funcdo do conteddo do pedido de concessdo, ou seja, em funcdo de
resultar da descricio da invencdo e das expectativas associadas que esse pedido se destina a
obter ab initio a protecio de um produto, de um processo de fabrico ou de ambos?»

24. O o6rgdo jurisdicional de reenvio esclarece que para a decisdo do processo sub iudice é necessario
saber se a patente da Daiichi Sankyo apenas abrange o processo de fabrico do principio ativo
«levofloxacina hemi-hidratada» (o «processo de fabrico do produto farmacéutico») ou se também
abrange o proéprio principio ativo (o «produto farmacéutico»). No segundo caso sera suficiente que as
demandantes no processo principal facam prova de que o TAVANIC e o TALERIN tém o mesmo
principio ativo. Pelo contrdrio, se o objeto da protecdo fosse o processo, o facto de ambos os
medicamentos terem o mesmo principio ativo apenas implicaria a presuncdo de que o genérico foi
fabricado com base no processo protegido pela patente, podendo a DEMO ilidir essa presuncdo se
comprovar que o seu produto foi obtido através de um processo diferente.

25. O Polymeles Protodikeio Athinon salienta que os produtos farmacéuticos ndo eram patentedveis na
Grécia antes de 7 de outubro de 1992, de forma que a patente concedida a Daiichi Sankyo em 1986
nao protegia inicialmente o principio ativo «levofloxacina hemi-hidratada» enquanto tal. Em seu
entender, tal ndo impede, todavia, que a patenteabilidade dos produtos farmacéuticos imposta pelo
artigo 27.° do Acordo ADPIC pressuponha que o principio ativo controvertido esteja protegido pela
patente da Daiichi Sankyo desde a entrada em vigor do referido acordo, sendo esta a questdo sobre a
qual existe divergéncia entre os tribunais gregos.

IV — Tramitacao do processo no Tribunal de Justica
26. A questdo prejudicial deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justica em 8 de agosto de 2011.

27. Apresentaram observagoes escritas, além da Daiichi Sankyo e da DEMO, os Governos britanico,
grego, italiano e portugués, bem como a Comissao.
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28. Na audiéncia, realizada em 5 de junho de 2012, compareceram para alegagoes, os representantes da
Daiichi Sankyo, dos Governos alemao, britanico, finlandés, grego, neerlandés, portugués e sueco, e da
Comissao. Na notificacdo para a audiéncia, as partes tinham sido convidadas a pronunciarem-se sobre
a observacdo escrita da Comissao referida no n.° 30 das presentes conclusoes.

V — Alegacoes

29. Sem invocar uma excecdo de inadmissibilidade, a DEMO alega que o litigio no processo principal
perdeu o objeto uma vez que, tanto a patente como o CCP se encontram caducados.

30. Relativamente a primeira das questdes submetidas, todas as partes, exceto a Comissdo, alegaram
nas suas observagdes escritas que o artigo 27.° do Acordo ADPIC se refere a um dominio no qual os
Estados-Membros continuam a ter competéncia a titulo principal, de forma que a sua aplicacdo direta
depende do que, em cada caso, decorra do respetivo direito nacional. Esta posicdo, baseada na
jurisprudéncia fixada no acérdao de 11 de setembro de 2007, Merck Genéricos®, ndo é partilhada pela
Comissdo, que defende que o fundamento dessa jurisprudéncia foi alterado com a entrada em vigor do
TFUE, cujo artigo 207.° faz referéncia aos «aspetos comerciais da propriedade intelectual» (o objeto do
préprio Acordo ADPIC) como um dos elementos em que se baseia a politica comercial comum. Isso
pressuporia que a Unido dispde agora de uma competéncia que ndo tinha quando foi proferido o
acérddao Merck Genéricos e que, por conseguinte, é a ela que cabe decidir se o artigo 27.° do Acordo
ADPIC tem ou ndo efeito direto. Esta questdo deve, para a Comissdo, em face da jurisprudéncia do
Tribunal de Justica relativa ao Acordo OMC, ser decidida em sentido negativo.

31. Notificadas as partes para se pronunciarem a esse respeito na audiéncia, tanto a Daiichi Sankyo
como os Governos alemdo, britanico, finlandés, grego, neerlandés, portugués e sueco se opuseram a
posicdo defendida pela Comissdo. Basicamente todos os governos concordaram em que, ultrapassando
o seu titulo, o Acordo ADPIC tem um objeto mais amplo que «os aspetos comerciais da propriedade
intelectual» a que se refere o artigo 207.° do TFUE. Por tal motivo, é necessario, em seu entender,
analisar caso a caso a matéria objeto de cada uma das suas disposi¢cdes, sendo assim que, no que
respeita aos artigos 27.° e 70.° do Acordo ADPIC, o seu objeto se refere mais ao direito substantivo
das patentes do que aos aspetos comerciais da propriedade intelectual. Na sua opinido, portanto, a
situacdo em matéria de legislacdo e de competéncia nédo se alterou relativamente a existente a data em
que foi proferido o acérdao Merck Genéricos, pelo que se deve continuar a atender a doutrina entdo
aplicada. A Comissdo, por seu lado, insistiu na ideia de que, apés o Tratado de Lisboa, a matéria
objeto do Acordo ADPIC é da competéncia exclusiva da Unido.

32. Quanto a segunda questdo, a Daiichi Sankyo e os Governos britanico, grego, italiano e portugués
defendem que resulta claramente do teor do artigo 27.° do Acordo ADPIC que o objeto patentedvel
pode ser, salvaguardadas as excecgdes previstas nessa disposicdo, um produto farmacéutico enquanto
tal. A Comissdo, por seu lado, alega que, se se concluir que a disposicao é aplicavel, deve declarar-se
que os produtos farmacéuticos e quimicos sao patentedveis desde que satisfacam as condigdes gerais
de concessdo de uma patente e que a extensdo da protecio de que beneficiam é a constante do
artigo 28.° do Acordo ADPIC.

33. Por fim, relativamente a tltima questdo, a Daiichi Sankyo defende que, da leitura conjugada dos
artigos 27.°, n.° 1, e 70.°, n.° 2, do Acordo ADPIC, resulta que as patentes existentes a data da entrada
em vigor desse acordo abrangem, a partir dessa data, os produtos farmacéuticos cuja protecio foi
solicitada nos pedidos de concessido dessas patentes. Por seu lado, a DEMO e o Governo grego
entendem que ambas as disposicdes devem ser interpretadas no sentido de que uma patente anterior
a entrada em vigor do Acordo ADPIC se rege pelas regras deste a partir da sua entrada em vigor, mas
nao passa a abranger um produto farmacéutico que ela nunca protegeu. O Governo italiano alega que

4 — Processo C-431/05, Colet., p. I-7001.
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as patentes concedidas antes de 7 de fevereiro de 1992 e referentes a produtos farmacéuticos mas que,
em virtude da reserva prevista no artigo 167.°, n.° 2, da Convencao de Munique, sé foram concedidas
para protecdo do seu processo de fabrico, beneficiam, apds a entrada em vigor daquele acordo, da
protecio — dos produtos e dos processos — prevista para todas as patentes nos termos do Acordo
ADPIC. Para este efeito, o Governo italiano alega que serd necessdrio analisar, em cada caso, o
contetido do respetivo pedido. O Governo portugués alega que a protecdo conferida por uma patente
¢ determinada pelo contetido do respetivo pedido, sem que, excetuado o caso do artigo 70.°, n.° 7, do
Acordo ADPIC, possa requerer-se a posteriori uma extensdo da protecdo inicialmente solicitada. Por
tal motivo, uma patente de processo concedida antes do Acordo ADPIC ndo pode converter-se
posteriormente numa patente de produto, sendo também inadmissivel qualquer reivindicacio da
patente de um produto enquanto estava em vigor a reserva do artigo 167.°, n.° 2, alinea a), da
Convencdo de Munique. O Governo britanico insiste na incompeténcia do Tribunal de Justica, tendo
em conta a inexisténcia de uma legislacdo substantiva da Unido nesta matéria, para interpretar, do
ponto de vista do direito material, o artigo 27.° do Acordo ADPIC. A titulo subsididrio alega que, nas
circunstancias do caso em apreco, o artigo 70.° do Acordo ADPIC ndo permite que a patente se
estenda ao produto enquanto tal. Por ultimo, a Comissdo entende que, dada a falta de efeito direto do
Acordo ADPIC, a sua entrada em vigor ndo provocou a extensdo automdtica aos produtos da protecdo
concedida aos processos.

VI — Apreciacao

A — Consideragoes prévias

1. Sentido e alcance das questoes submetidas

34. Em primeiro lugar, o Polymeles Protodikeio Athinon pergunta ao Tribunal de Justica se o
artigo 27.° do Acordo ADPIC «estd ou nao incluido num dominio no qual os Estados-Membros
mantém a competéncia a titulo principal». No caso de estar, o tribunal nacional pergunta entdo se os
Estados-Membros estdo ou ndo autorizados a reconhecer efeito direto aquela disposicdo. Por seu lado,
a segunda e terceira questdes referem-se especificamente a interpretacdo do contetido e aos efeitos dos
artigos 27.° e 70.° do Acordo ADPIC, de forma que, ao submeté-las, o 6rgao jurisdicional de reenvio
parte do pressuposto de que a resposta a primeira questdo seja negativa; isto é, de que o artigo 27.° do
Acordo ADPIC se inclua num dominio em que a competéncia ndo cabe ja aos Estados-Membros mas
sim a Unido.

35. Na minha opinido, as trés questoes colocam trés problemas muito concretos. Em primeiro lugar,
aborda-se a questdo de saber qual é a incidéncia do artigo 207.° TFUE na competéncia do Tribunal de
Justica para interpretar o Acordo ADPIC. A esta questio se refere o 6rgao jurisdicional de reenvio
quando pergunta se o artigo 27.° do Acordo ADPIC esta incluidlo num dominio no qual os
Estados-Membros ja ndo tém competéncia mas sim a Unido. Como se expos no n.” 31, as alegagoes
da Comissdo a este respeito levaram o Tribunal de Justica a notificar as partes para que, na audiéncia,
se pronunciassem sobre a incidéncia do novo artigo 207.° TFUE sobre a competéncia para interpretar o
Acordo ADPIC.

36. Em segundo lugar, na minha opinido, a pergunta relativa a possibilidade de os produtos quimicos e
farmacéuticos serem objeto de patente em conformidade com o artigo 27.° do Acordo ADPIC deve ser
reformulada. E isto porque, como salientaram as partes, se trata de uma pergunta cujo teor literal, ndao
levanta dificuldades mas que tem implicita uma questdo mais importante, a do efeito direto dos
Acordos OMC. Mais concretamente, e como veremos, com a expressio «efeito direto» volta
efetivamente a suscitar-se a questdo da «invocabilidade» dos Acordos OMC no ambito do direito da
Unido.
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37. Por ultimo, em terceiro lugar, e como questdo diretamente relacionada com o problema em
discussdo no processo a quo, é perguntado se se deve entender que, como consequéncia direta do
Acordo ADPIC, quem inicialmente tiver requerido uma patente de fabrico e uma patente de produto
farmacéutico e apenas tiver obtido a primeira por ser esta a Unica permitida pela legislacdo entao
aplicavel, também adquiriu a patente do produto A questdo resume-se, assim, a saber o que deve
entender-se por «objetos existentes a data da entrada em vigor do Acordo ADPIC» na ace¢do do
artigo 70.°, n.° 2, do referido acordo.

2. Pertinéncia da questdo prejudicial

38. Sem chegar a invocar expressamente uma excecdo de inadmissibilidade da presente questdo
prejudicial, a DEMO referiu que, tendo caducado, tanto a patente da Daiichi Sankyo como o CCP, em
seu entender, o processo principal perdeu o objeto, de forma que, seja qual for a resposta do Tribunal
de Justica, ela ndo afetard substancialmente a decisdo que vier a ser tomada pelo dérgao judicial de
reenvio.

39. A isto deve responder-se que, tal como se refere no despacho de reenvio, a legislacdo nacional
prevé a possibilidade de, verificada a violagdo da patente, o seu titular poder exigir a reparagao do
prejuizo sofrido. Tal circunsténcia seria suficiente por si sé para se considerar que a presente questio
ndo carece de pertinéncia, uma vez que a resposta as perguntas colocadas pelo tribunal grego deve
permitir, pelo menos, apurar se essa violacio da patente é suscetivel de fundamentar um pedido de
indemnizagdo. Assim sendo, ndo se trata apenas de decidir a respeito de uma violagdo em curso, mas
de o fazer sobre uma eventual violagdo eventualmente cometida no passado que tenha provocado
prejuizos cuja reparagdo confere ao interessado um direito que subsiste apds o termo da validade do

titulo juridico que lhe permitia opor a terceiros a protecdo garantida pelo direito das patentes.

B — Primeira questdo: a competéncia do Tribunal de Justica para interpretar o Acordo ADPIC apds o
Tratado de Lisboa

40. Como ja tivemos oportunidade de referir, o que estd em causa no presente processo é
essencialmente a questdo de saber em que medida é em que o dominio regulado pelo Acordo ADPIC
e, por conseguinte, a interpretacio do direito correspondente, se encontra atualmente contido na
competéncia exclusiva em politica comercial enquanto «aspetos comerciais da propriedade
intelectual» (artigo 207.°, n.° 1, TFUE). Resumidamente, a Comissdo considera que a referida matéria é
totalmente abrangida, quase por definicdo, no dmbito do referido artigo. Para os Estados, pelo
contrdrio, s6 uma andlise individualizada do contetido dos diversos elementos do acordo permitird a
sua qualificacdo como «aspeto comercial»: em todo o caso, para estes, o artigo 27.° («objeto
patentedvel») e, consequentemente, o artigo 70.° («objetos existentes»), ambos do Acordo ADPIC, nédo
teriam essa natureza.

41. Nao se contesta que, a data da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a competéncia para
interpretar o Acordo ADPIC, quer do Tribunal de Justica, quer dos tribunais nacionais, fosse
determinada pelo facto de o dominio especifico em causa se incluir no ambito das competéncias da
Unido ou na esfera de competéncia dos Estados-Membros®. Este critério, baseado na jurisprudéncia
do Tribunal de Justica desde o acérddo de 16 de junho de 1998, Hermeés®, e que continuou a ser
seguido até ao acérddo Merck Genéricos, fez com que a complexidade do sistema de reparticao de
competéncias materiais entre a Unido e os Estados-Membros se tenha transferido, necessariamente,
para o dominio da jurisdi¢do’.

5 — Merck Genéricos, n.”* 46 e 47.
6 — Processo C-53/96, Colet., p. I-3603.

7 — Nas palavras de Piet Eeckhout, EU External Relations Law, 2." ed., Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 279, «[i]f competence is the
criterion for jurisdiction, the latter will be the hostage of the complexity of the former.»
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42. Indo ao cerne da questdo, o acérdao Merck Genéricos, no seu n.° 34, declarou recentemente, no
que respeita ao artigo 33.° do Acordo ADPIC, — e o mesmo poderia ter feito relativamente a muitos
outros — que este «integra um dominio em que, no estiddio atual de evolucdo do direito comunitério,
os Estados-Membros continuam a ser, em primeira linha, competentes»®. E nem ¢ necessario
especificar que a questdo sub iudice nao resulta do facto de a presenca da propriedade intelectual na
legislacdo da Unido, através da harmonizacdo, ter sido sensivelmente alterada relativamente a situacéo
existente quando o acérdao foi proferido, que nao é o caso, mas sim da alteracio produzida pelo
Tratado de Lisboa no tratamento dos «aspetos comerciais da propriedade intelectual».

43. Posta a questdo nestes termos, importa assinalar que, especialmente na audiéncia, se perfilaram,
como acabei de referir, duas posi¢oes, a da Comissio por um lado («a dnica voz discordante»,
segundo o representante da Republica Portuguesa na audiéncia) e a dos Estados-Membros
intervenientes neste processo, por outro.

44. Dito de forma sucinta, a tese dos Estados é a de que o Tratado de Lisboa ndo efetuou qualquer
alteracdo na natureza de competéncia partilhada ja existente em matéria de propriedade intelectual,
atualmente incluida no artigo 4.°, n.° 2, alinea a), TFUE («mercado interno»), uma matéria
harmonizada em maior ou menor medida (artigo 114.° TFUE) e agora com algumas previsdes
adicionais importantes, em especial a criacdo de uma patente unificada (artigo 118.° TFUE).

45. Neste contexto, o artigo 207.°, n.° 1, TFUE elevaria a condi¢do de competéncia exclusiva, enquanto
parte integrante da politica comercial comum, os aspetos comerciais da propriedade intelectual,
entendidos estes como uma parte perfeitamente separdvel no seio da regulamentacdo da referida
matéria, na qual ndo seria incluida a contida no artigo 27.° do Acordo ADPIC. A competéncia
partilhada dos Estados nesta matéria seria assim, quanto ao restante, expressamente garantida pelo
artigo 207.°, n.° 6, TFUE, que proibe formalmente harmonizar onde tal ndo seja permitido pelo
Tratado.

46. Por seu lado, a tese da Comissdo é a de que a redagdo do artigo 207.°, n.° 1, TFUE configura uma
remissdo, implicita mas nem por isso menos evidente, para a matéria regulada no Acordo ADPIC: um
paralelismo tdo evidente entre a redacao do artigo 207.° TFUE e o titulo do acordo leva na pratica a
essa conclusao. Fundamentalmente, é esse o seu argumento e tdo simples quanto isso, o de que nao é
possivel conceber outra intencdo do legislador que ndo a de elevar a condicdo de competéncia
exclusiva da Unido um dominio material, os «aspetos comerciais da propriedade industrial», que o
artigo 133.° CE previa de forma bastante diferente’. Por conseguinte, o que conste — e, acrescente-se,
o que possa constar — no Acordo ADPIC «é» por esse mero facto um «aspeto comercial da
propriedade intelectual» na acegdo do artigo 207.°, n.° 1, TFUE. Para além disso, a Comissdao nao
parece ver nesta abordagem qualquer questdo especial relativamente a natureza de competéncia
partilhada da propriedade intelectual enquanto tal.

8 — O sublinhado é meu.

9 — Contrariamente ao anterior artigo 133.° CE (pds-Nice), o artigo 207.° TFUE permite abranger especificamente «os aspetos comerciais da
propriedade intelectual e industrial» entre as matérias relativamente as quais «[a] politica comercial comum assenta em principios
uniformes», sendo que o artigo 133.%, n.° 5, CE, se limitava a estabelecer que o disposto nos seus n.”* 1 a 4 era igualmente aplicavel «a
negociacdo e a celebragdo de acordos nos dominios do comércio de servicos e dos aspetos comerciais da propriedade intelectual, na medida
em que os referidos acordos nao [estivessem] abrangidos por esses nimeros», o primeiro dos quais preceituava que a politica comercial
comum assentava em principios uniformes. O artigo 133.° CE ja abrangia assim, nessa matéria e por principio, a dimensdo externa dos
aspetos comerciais da propriedade intelectual. Simplesmente, o artigo 207.° TFUE efetua essa inclusdo de forma direta e integral, indo além
da mera dimensdo externa. Neste sentido, a advogada-geral J. Kokott entendeu, nas suas conclusdes no processo Comissiao/Conselho
(C-13/07, n.* 63), que, nos termos do disposto no artigo 133.°, n.° 5, CE, a Comunidade ndo adquiriu «uma competéncia exclusiva [...] nos
dominios do comércio de servicos e dos aspetos comerciais da propriedade intelectual», mas que «este passo apenas é dado no Tratado de
Lisboa: artigo 207.°, n.’1, do TFUE passa expressamente a equiparar os ‘novos’ dominios da politica comercial aos dominios classicos, e a
politica comercial comum no seu todo é expressamente enquadrada nas competéncias exclusivas da Unido [artigo 3.°, n.° 1, alinea e), do
TFUE]». No entanto, isso nao significa defender que o artigo 207.° TFUE tenha atribuido a Unido uma competéncia exclusiva quanto ao
direito da propriedade intelectual.
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47. Diga-se desde ja que, de modo geral, a abordagem da Comissdo goza de um particular apoio por
parte da doutrina e, além do mais, muitas vezes com o mesmo argumento, isto é, o da evidéncia’.

48. Creio que, antes de iniciar a andlise de cada uma das referidas posi¢coes em confronto, convém
recordar, ainda que de forma muito elementar, primeiro, em que consiste o direito da propriedade
intelectual e, em seguida, o que regula, inclui, ou simplesmente «é», o Acordo ADPIC.

49. Comecando pelo primeiro ponto, como declarou o Tribunal de Justica no parecer 1/94", «[o]s
direitos de propriedade intelectual permitem aos seus titulares impedir terceiros de praticar
determinados atos. Poder proibir a utilizacdo de uma marca, o fabrico de um produto, a cépia de um
modelo, a reproducdo de um livro, de um disco ou de uma cassete video tem inevitavelmente efeitos
no comércio. Os direitos de propriedade intelectual estdo, alids, expressamente concebidos para
produzir esses efeitos» (parecer 1/94, n.° 57).

50. Ora, é necessario advertir desde ja que a realidade juridica da propriedade intelectual ndo se esgota
nestes efeitos, abrangendo também, necessariamente, a sua configuracdo normativa enquanto direitos
reconhecidos e garantidos pela ordem juridica. Por assim dizer, o efeito econémico de um instituto
juridico é precedido, como um facto auténomo, pela criacdo do préprio instituto e pela definicdo do
seu estatuto .

51. No que respeita ao segundo ponto, isto é, o que o Acordo ADPIC «é», ha que concordar que o
Acordo ADPIC representa um acordo sobre elementos minimos comuns a nivel internacional
relativamente ao direito da propriedade intelectual. Como facilmente se reconhece, os signatdrios do
acordo estabeleceram principios basicos comuns do regime juridico da propriedade intelectual. Assim
sendo, muitas das suas disposi¢cdes sdo disposicdes de base de qualquer regulamentagdo, nacional ou
nao, da propriedade intelectual **.

52. E evidente que o Acordo ADPIC também inclui uma multiplicidade de cldusulas respeitantes
especificamente ao comércio de produtos. Os Estados referiram algumas delas na audiéncia. Mas ha
que sublinhar que estas cldusulas ndo constituem o nucleo nem sequer a parte mais importante do
Acordo ADPIC. De qualquer forma, estas ultimas ndo suscitam qualquer questdo. Nao é previsivel
que venha a ser contestada a competéncia exclusiva da Unido para, no dmbito da politica comercial
comum, concretizar clausulas deste género, sem necessidade de qualquer intervencdo do artigo 207.°,
n.’ 1, TFUE.

10 — V., nomeadamente, Eeckhout, P., EU External Relations Law, ja referido na nota 10, p. 285; Dimopoulos, A., «The Common Commercial
Policy after Lisbon: Establishing parallelism between internal and external economic relations?», em Croatian Yearbook of European Law
and Policy, vol. 4 (2008), pp. 108 e 109; Hahn, M., «Artigo 207.°», em: Callies, Ch./Ruffert, M., EUV/AEUV, 4. ed., Ch. Beck, Munique,
2011, n.”* 2 e 16.

11 — Parecer de 15 de novembro de 1994 (Colet., p. I-5267)

12 — A prova da medida em que a propriedade (especialmente a intelectual) estd intimamente ligada ao comércio — ou, preferindo-se, em que os
seus «aspetos comerciais» podem considerar-se determinantes do seu conceito — surge-nos precisamente no préprio Acordo ADPIC. Como
resulta do historial interno da sua elaboragdo, as partes contratantes ndo entendiam nos mesmos termos o alcance da expressao «aspetos
relacionados com o comércio», pois enquanto os Estados em vias de desenvolvimento defendiam um entendimento estrito (centrado, por
assim dizer, no puramente «comercial»), os Estados desenvolvidos defendiam a necessidade de um conceito mais amplo, abrangendo a
propria disciplina da propriedade intelectual, na perspetiva de que uma protecdo insuficiente da propriedade prejudica inevitavelmente o
comércio. V., por exemplo, Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit
Goods, Meeting of 25 March 1987, MTN.GNG/NG11/1, §§ 6 e segs. Meeting of the Negotiating Group of 10 June 1987,
MTN.GNG/NG11/2, §§ 4-5. Negotiating Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit
Goods, Suggestion by the United States for Achieving the Negotiating Objetive, MTN.GNG/NG11/W/14. De certa forma, como veremos,
ambas as posi¢des acabaram por vingar: a primeira, dando titulo ao acordo; a segunda, determinando o seu contetido. O processo de
negociacao do Acordo ADPIC e a inclusdo da propriedade intelectual no foro do GATT encontram-se descritos em H.P. Hestermeyer,
Human Rights and the WTO, Oxford, OUP, 2007, pp. 33 a 48.

13 — Convém recordar que, como se declarou no parecer 1/94, n.” 58, o Acordo ADPIC tem como principal objetivo «reforcar e harmonizar a
protecdo da propriedade intelectual & escala mundial», e que a sua conclusdo, na medida em que «fixa regras em dominios em que néo
existem medidas de harmoniza¢do comunitdria, [...] permitiria realizar simultaneamente uma harmoniza¢do no interior da Comunidade e,
com isso, contribuir para a criagdo e funcionamento do mercado comum.»
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53. O problema sio as disposi¢oes substantivas, até mesmo «indiscutivelmente» substantivas, de todo o
direito de propriedade intelectual que os tratados deste género incluem quase inevitavelmente e que,
no caso do Acordo ADPIC, ndo se pode negar que constituem o seu ndcleo, podendo mesmo dizer-se
o seu «conteudo essencial».

54. Neste sentido, creio poder adiantar desde ja que, pelo menos em certa medida e até um certo
ponto, o fundamento da redagdo do artigo 207.°, n.” 1, TFUE aqui em causa se encontra precisamente
neste género de disposicoes. Como acabei de referir, para legitimar a competéncia da Unido para a
subscricdo de clausulas tipicas do comércio externo ndo era necessaria qualquer reforma do direito
primadrio.

55. Expostas as respetivas posicdes e o que nelas estd em causa, exporei agora a minha proépria andlise.
Neste sentido e desde logo, a minha opinido é a de que assiste razdo tanto aos Estados como a
Comissao.

56. Assiste razao aos Estados. Enquanto nominalista, o argumento da Comissdo é claramente
insuficiente. E certo que as diferencas minimas existentes entre a redacdo do artigo 207.°, n.° 1, TFUE
e o nome do acordo ndo conseguem desvirtuar a tese da Comissdo ', mas s6 na medida da respetiva
validade.

57. E a validade deste argumento ndo é suficiente para fazer face as consequéncias da tese. Em
primeiro lugar, na medida em que implica uma remissdo da drea de uma competéncia exclusiva da
Unido para o conteido atual ou eventual de um determinado acordo internacional ou de outros de
conteido semelhante, facto a que quase se poderia opor uma objecdo de principio.

58. Na verdade, penso que o conceito «aspetos comerciais da propriedade intelectual» na acecio do
artigo 207.°, n.° 1, TFUE deve ser indiscutivelmente considerado como um conceito auténomo do
direito da Unido, cuja interpretacdo cabe de forma auténoma ao Tribunal de Justica, sem que o
mesmo possa ser confiado ao que, de forma mais ou menos estdvel ou mais ou menos coerente,
resulte dos acordos — ADPIC ou outros semelhantes nos quais a Unido seja parte. Algo distinto é ja a
indiscutivel dificuldade da elaboragdo deste conceito, tarefa na qual se comeca por ter de renunciar a
uma determinacdo abstrata ou ex ante. Em vez disso, terda que ser construido gradualmente, como irei
propor para este caso.

59. Em segundo lugar, na medida em que ignora ostensivamente o que uma interpretacdo sistematica
da disposicao revela de imediato: que a matéria da propriedade intelectual é objeto de uma
competéncia partilhada e assim deve continuar, ndo sé na letra do direito primdrio, como efetivamente
acontece, mas também, como ¢é evidente, na sua interpretacéo.

60. E é claro que a inclusao total e imediata da matéria regulada no Acordo ADPIC na nogdo de
«aspetos comerciais» tende a transferir o nucleo do direito da propriedade industrial para a
competéncia exclusiva da Unido, capaz de efetuar uma espécie de harmonizacdo «indireta» ou até
mesmo de «desativar» a competéncia partilhada. Além disso, o entendimento da disposicio como
uma competéncia «externa» exclusiva, suscetivel de coexistir com uma competéncia «interna»
partilhada, salvaguardando o que se dird em seguida, apenas leva a um beco sem saida.

14 — E evidente a falta de coincidéncia literal entre o titulo do acordo («sobre os aspetos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com
o comércio») e a redagdo do artigo 207.%, n.° 1, TFUE («aspetos comerciais da propriedade intelectual»). Neste sentido, Krajewski, M., «The
Reform of the Common Commercial Policy», em: Biondi, A./Eeckhout, P./Ripley, S., EU Law After Lisbon, Oxford University Press, Oxford,
2012, p. 301.
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61. Se nos limitamos ao que nos podemos limitar, isto é, ao conteudo do artigo 27.° do Acordo
ADPIC, é claro que esta disposicdo, dedicada a definicdo do objeto protegido, e a disposicdo seguinte,
dedicada aos «direitos conferidos», sdo parte essencial de qualquer regime substantivo da propriedade
intelectual, a qual, antes de mais, hd que definir e especificar o respetivo valor ou contetido. Regular o
«objeto patentedvel» como faz o artigo 27.° do Acordo ADPIC, é ocupar-se, na minha opinido, de um
aspeto da propriedade intelectual diretamente relacionado com a disciplina do regime juridico dos
direitos que determinada ordem juridica reconhece e garante sobre essa propriedade especifica. Se se
tratar aqui de um «aspeto comercial» e competéncia exclusiva, alguma consequéncia tera,
seguramente, no que respeita & competéncia partilhada dos Estados .

62. Assim, os Estados tém razdo quando alegam que nem toda a matéria abrangida no Acordo ADPIC,
e particularmente a contida no seu artigo 27.°, é da competéncia exclusiva da Unido. Neste sentido, é
dificil ndo responder que a jurisprudéncia Merck Genéricos continua valida na sua esséncia.

63. Mas a Comissao também tem, pelo menos, alguma razdo. Desde logo, o argumento «[d]o evidente»
gera sempre alguma insatisfagdo. Mas ndo podemos negar a influéncia exercida pelo préprio facto de
uma instituicdo como a Comissdo, apoiada pela doutrina, e utilizando termos de retérica, considerar a
sua tese como «evidente».

64. Neste esforco de ver a «evidéncia», tenho que comecar por reconhecer que esta expressdo peculiar,
«aspetos comerciais», ndo teria sido acolhida no direito primario caso ndo existisse, hd mais de uma
década, um acordo internacional designado precisamente «ADPIC». Por outras palavras, como
representacdo mental, a ligacdo entre a redacdo do artigo 207.°, n.” 1, TFUE e o enunciado do Acordo
ADPIC é muito poderosa.

65. Do mesmo modo, tenho que reconhecer que, a partir do momento em que nos afastamos do
terreno conhecido «[d]a remissdo», isto €, da remissdo para o Acordo ADPIC, é de temer dificuldades
interpretativas. Se admitirmos que a nogdo de «aspetos comerciais» tem forcosamente que ultrapassar
o dominio das cldusulas especificamente comerciais para entrar no da regulamentacdo substantiva,
dificilmente se poderdo eliminar as mais bdasicas por serem as mais importantes. Num acordo
internacional sobre os elementos minimos comuns da identidade e qualidade da propriedade
intelectual, ndo serdo propriamente as questdes secundarias as abordadas. Neste sentido, ndo pode
haver melhor exemplo que o Acordo ADPIC.

66. Em face do anteriormente exposto, o effet utile da mencionada expressao é claramente favoravel a
que determinadas normas substantivas da propriedade intelectual incluidas em acordos deste género
sejam abrangidas pela redacdo do referido artigo. Resumindo, o artigo 207.°, n.° 1, TFUE deve
acrescentar algo ao anteriormente existente. E creio que este «algo» diz respeito a disposicdes
substantivas do direito da propriedade intelectual as quais, todavia, podem por vezes assumir uma
posicdo «estratégica», devido a sua repercussdo nas relagdes comerciais.

67. Também nesta perspetiva, dominios como os regulados no artigo 27.° do Acordo ADPIC (objeto
patentedavel), ndo podem ser excluidos da influéncia do artigo 207.°, n.° 1, TFUE sem que de alguma
forma seja posto em causa o effet utile da disposicao.

15 — A «patenteabilidade» é uma qualidade relativa as condigdes exigidas a um produto ou a um processo para poder ser objeto de um direito
protegido. A criacdo e a regulamentagdo dessas condigdes sdo atos normativos claramente inscritos no dominio do direito substantivo ou
material das patentes, isto é, num dominio relativo & sua «constituicdo» como realidades juridicas suscetiveis de comércio e, por
conseguinte, capazes de produzir, nesse dominio, determinados efeitos (comerciais) a cuja regulacio se consagram, ndo todas mas uma
grande parte das disposi¢oes do Acordo ADPIC.
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68. Fazendo um resumo das dificuldades suscitadas na situacdo sub iudice: a mera relevancia de uma
determinada disposicdo substantiva para o comércio internacional ndo é suficiente para legitimar a
competéncia exclusiva da Unido para decidir relativamente a sua regulamentacdo. A funcionalidade
nao pode constituir um critério Gnico nem sequer predominante. Torna-se imprescindivel conjuga-la
com a interpretagdo sistematica. E a interpretacdo sistematica diz-nos de imediato que o artigo 207.°,
n.’ 1, TFUE ndo é o tnico que se refere a esta matéria. A regra da interpretacdo sistemdtica impoe
muito claramente um entendimento, por assim dizer, «topografico», ou até mesmo
«compartimentado», da redacdo do artigo 207.°, n.® 1, TFUE: pelo menos uma parte do direito da
propriedade intelectual deve ser «resistente» ao império dos aspetos comerciais.

69. Ora, um entendimento «topografico» ou «compartimentado» causaria um prejuizo
desproporcional ao effet utile da alteracdo do direito primdrio levada a efeito pelo artigo 207.°, n.° 1,
TFUE. Do mesmo modo que um entendimento, por assim dizer, «funcional», que remeta de forma
imediata e sem quaisquer reservas para o previsto, em cada caso, pelo Acordo ADPIC e outros
semelhantes, aniquilaria pura e simplesmente, pelo menos potencialmente, a natureza de competéncia
partilhada que a matéria da propriedade intelectual indubitavelmente conserva, privando-a igualmente
do seu proprio effet utile.

70. Resumindo, a ldgica funcional e a ldgica sistemdatica parecem contradizer-se de forma irresolavel.
Ambas parecem reivindicar, para a Unido Europeia ou para os Estados-Membros, a competéncia
relativamente a elementos essenciais do direito da propriedade intelectual.

71. Em face do anteriormente exposto, entendo que a razdo que, como fiz notar, também assiste a
Comissdo, nao me levard a concluir que, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a
competéncia interpretativa de uma disposi¢do como o artigo 27.° do Acordo ADPIC passou a caber ao
Tribunal de Justica, com a consequente necessidade de matizar a doutrina segundo a qual sdo os
tribunais nacionais quem, a titulo principal, interpreta o Acordo ADPIC. Mas para isso é necessario
encontrar forma de ultrapassar o dilema.

72. Entendo que este dilema sé se consegue ultrapassar averiguando quais as consequéncias que,
sempre em termos de effet utile, decorram da opgdo por uma ou por outra das teses em confronto.
Por outras palavras, tratar-se-ia de conseguir o maior grau possivel de otimizacdo das previsdes
normativas em que se apoiam uma e outra das referidas teses.

73. Assim enunciado, este esforco de interpretacio deve ser delimitado por duas diretrizes,
«espacial», por assim dizer, e a temporal. A primeira é ficil de expor: consiste em renunciar
aplicacdo da regra da concordancia sobre o alcance da redacgdo do artigo 207.°, n.° 1, TFUE ou sobre
Acordo ADPIC no seu conjunto. Para estes efeitos, pode remeter-se para o anteriormente exposto. A
pergunta refere-se ao artigo 27.° do Acordo ADPIC.

O o

74. A delimitacdo temporal que, evidentemente, s6 se pode referir a atualidade, requer mais
explicacdes. E certo que o artigo 207.°, n° 1, TFUE configura uma competéncia tipicamente
«externa», sobretudo se se analisar a luz do que era a sua versdo anterior, a do artigo 133.° CE e
considerando o «caveat» a nivel de competéncias representado pelo n.° 6 do artigo 207.° TFUE. Mas
tal ndo nos pode levar a pensar que a resposta esteja numa abordagem nos termos da qual a
competéncia externa da Unido possa coexistir pacificamente com a competéncia interna dos Estados.
A minha opinido vai sobretudo no sentido de que essa coexisténcia, na falta de instrumentos que
definam o seu respetivo alcance, resulta, ainda que sempre a longo prazo, inviavel no plano
conceptual.

75. Algo distinto sdo as suas possibilidades na atualidade, isto é, nas fases iniciais desta nova
competéncia exclusiva. Entendo que é possivel defender que a competéncia exclusiva externa da
Unido postula um certo «eclipse» ou perda de protagonismo da competéncia partilhada externa dos
Estados. Mas tal ndo pode acontecer privilegiando bruscamente a primeira relativamente a segunda.
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76. Sem nunca perder de vista o effet utile, o prejuizo que, para o effet utile do artigo 207.° TFUE, pode
advir da opgdo de declarar que uma disposi¢ao como o artigo 27.° do Acordo ADPIC permanece no
ambito da competéncia dos Estados-Membros é, agora, menor que o que resultaria da opgao
contraria. Neste momento, a Unido tem pela frente um vasto campo de atuacdo na drea da
harmonizagdo e na da criagdo de um titulo Unico. Pelo contrario, os Estados-Membros apenas sdo
titulares de uma competéncia partilhada. Atualmente, existem assim razdes vélidas no sentido de
evitar a adogdo geral e imediata de um entendimento do artigo 207.°, n.° 1, TFUE vinculado ao
conteido de acordos internacionais como o ADPIC. Neste sentido, para citar uma tnica hipétese, nao
parece viavel uma «expulsao» geral e imediata dos Estados-Membros das negociagdes relativas a estes
acordos.

77. Mas também creio ser necessdrio garantir desde o inicio algum effet utile a redagdo do artigo 207.°,
n.° 1, TFUE. Por outras palavras, é muito ébvio que hd que afastar uma interpretacio que torne
praticamente inconsequente a alteracdo produzida no direito primério na sequéncia dessa disposicdo.

78. Isto significa, em primeiro lugar, que, declarando-se que a propriedade intelectual continua a ser
uma competéncia partilhada, esta deve ser interpretada de forma a facilitar o mais possivel o exercicio
da competéncia exclusiva da Unido nos aspetos comerciais. O que levaria a evitar um entendimento
dos «aspetos comerciais» excessivamente orientado pela dindmica regra e excecdo. Por outras
palavras, deveria evitar uma interpretacdo marcadamente estrita da expressdo «aspetos comerciais».

79. Em segundo lugar, creio que o effet utile do artigo 207.°, n.° 1, TFUE poderia encontrar um meio
de concretizagdo no entendimento como um mandato implicito orientado para a harmonizacao
progressiva em matéria de propriedade intelectual. A legitimidade da redacdo do artigo 207.°, n.° 1,
TFUE seria igualmente reforcada pelos avancgos efetivos no terreno da harmonizagao.

80. Como uma forma de concluir a minha abordagem direi que ndo considero que, neste contexto,
sejam tteis os «atalhos», inclusive se paradoxalmente aparecerem como «rodeios». E necessdrio
reconhecer que o direito das patentes se deparou com dificuldades histéricas para a sua harmonizagdo
no ambito da Unido. E é indubitdvel que se pode compreender que, como reacdo a estas dificuldades,
tenha sido possivel ver na nova competéncia exclusiva da Unido um instrumento indireto para a
desejada harmonizacdo do direito de patentes. Mas se ha algo em que a redagdo do artigo 207.°, n.° 1,
TFUE nao é ambigua é no que respeita a afirmacdo de que a competéncia exclusiva da Unido se refere
aos «aspetos comerciais da propriedade intelectual» e ndo a «propriedade intelectual» tout court. Nao
estd em discussdo que continua a existir uma esfera da «propriedade intelectual» que extravasa os seus
«aspetos comerciais», e para cuja harmonizacdo a Unido dispde de diversos instrumentos. Mas entre
estes nao se encontra o artigo 207.°, n.° 1, TFUE.

81. Em conclusao, entendo que, especialmente no estadio atual do direito da Unido, o artigo 27.° do
Acordo ADPIC néo regula um dominio incluido nos aspetos comerciais da propriedade intelectual na
acecdo do artigo 207.°, n.° 1, TFUE, pelo que, relativamente a sua interpretacdo, continua vélida a
jurisprudéncia do Tribunal de Justica que vincula o ambito da competéncia do Tribunal de Justica
para interpretar as disposicoes contidas nos tratados internacionais a competéncia substantiva relativa
ao objeto regulado.

82. Ndo obstante, e para o caso de o Tribunal de Justica chegar a uma conclusdo diferente,
ocupar-me-ei em seguida, a titulo subsididrio, da questdo relativa aos efeitos daquela disposicao.
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C — Segunda questdo: O eventual «efeito direto» do artigo 27.° do Acordo ADPIC

83. O ¢érgdo jurisdicional de reenvio, ao perguntar se os Estados-Membros podem reconhecer «efeito
direto» ao artigo 27.° do Acordo ADPIC pretende efetivamente saber se o tribunal nacional pode
aplicar essa disposicdo do acordo. De facto, na tltima frase da sua primeira pergunta utiliza a expressao
«aplicar diretamente».

84. Em meu entender, é discutivel se é correto recorrer a utilizacdo da expressio «efeito direto», apesar
de a mesma se ter tornado habitual. Apoiando-me, neste ponto, nas conclusdoes do advogado-geral M.
Poiares Maduro no processo FIAMM ', a distancia existente entre o «efeito direto» dos tratados e o
«efeito direto» do direito da Unido é tdo consideravel, «tanto em razdo do seu conceito como do seu
alcance», que entendo ser aconselhdvel, a fim de «evitar confusdes indevidas», «usar termos diferentes
para os designar e, portanto, continuar a referir apenas a possibilidade de invocar acordos

internacionais» .

85. Na minha opinido, a questdo aqui debatida relaciona-se, antes de mais, com a invocabilidade
jurisdicional do Acordo ADPIC, o que implica trazer a colagdo a jurisprudéncia assente do Tribunal
de Justica relativa a invocabilidade dos Acordos OMC. .

86. Esta jurisprudéncia, cujas origens remontam ao acérdao de 12 de dezembro de 1972, International
Fruit Company ", foi muitas vezes reiterada e relativamente a um vasto leque de atos da OMC?™.

87. E certo que esta abordagem nio é isenta de fragilidades, como fez notar uma parte da doutrina
(que critica o que considera uma concec¢io fragil do principio da legalidade, a natureza politica do
argumento da reciprocidade ou, em suma, a falta de protecdo juridica que implica para os
particulares)®'. No entanto, os argumentos dos que criticam o ponto de vista do Tribunal de Justica
merecem também diversas objecdes, como também expressaram algumas vozes menos hostis a
jurisprudéncia (que contrapdem aos criticos o facto de ndo se explicar o fundamento democratico das
normas OMC nem se especificar o grau de juridificacdo a que chegou o direito comercial internacional
e justificam o argumento da reciprocidade como um verdadeiro principio constitucional ou recordam
que a doutrina do efeito direto s6 faz sentido no contexto da criacio de um mercado comum)*.

16 — Processos apensos C-120/06 P e C-121/06 P (FIAMM e o./Conselho e o., Colet., p. I-6513).
17 — Conclusoes C-120/06 P e 121/06 P, n.° 31.

18 — Convém lembrar a tradicional recusa do Tribunal de Justica em reconhecer o efeito direto (a invocabilidade) das normas da OMC (tanto
dos tratados concluidos no 4mbito desta organizacdo como das decisdes dos seus organismos). Uma recusa cujo fundamento reside na
natureza flexivel do sistema OMC, que o priva de um sistema juridico suficientemente sofisticado para beneficiar do efeito direto no direito
da Unido. Tanto o GATT como posteriormente a OMC configuram um compromisso politico sujeito a manutencdo de um equilibrio entre
as partes, obtido através de negociagdes diplomaticas. Para uma anélise geral desta linha jurisprudencial, v. I. Bldzquez Navarro, Integracién
europea y diferencias comerciales en la OMC, Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 357 e segs.

19 — Processos apensos 21/72 a 24/72, Colet., p. 1219.

20 — Chegaram mesmo a ser decididas por despacho algumas questdes prejudiciais sobre o problema, com base no anterior artigo 104.° do
Regulamento de Processo. Assim, despacho de 2 de maio de 2001, OGT Fruchthandelsgesellschaft (C-307/99, Colet., p. I-3159).
21 — V., entre muitos outros, S. Griller, «Judicial Enforceability of WTO Law in European Union», Journal of International Economic Law, 3(3)

2000; J.-V. Louis, «Some Reflections on the Implementation of WTO Rules in the European Community Legal Order», em M. Bronckers e
R. Quick (eds.), New Directions in International Economic Law: Essays in Honour of John H. Jackson, La Haya — Londres — Boston, Kluwer
Law International, 2000.

22 — Por exemplo, A. von Bogdandy, «Legal Effects of World Trade Organisation Decisions Within European Union Law: A Contribution to the
Theory of the Legal Acts of Internacional Organizations and the Action for Damages Under Article 288(2) EC», em Journal of World
Trade, 39 (19) 2005.
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88. De qualquer forma, essa doutrina, como explicava o advogado-geral M. Poiares Maduro nas
conclusdes FIAMM®, s6 admite o efeito direto da norma internacional em causa, na dupla condigdo
«de os seus termos, a sua natureza ou a sua economia ndo obstarem a sua invocabilidade e de as
estipulacdes invocadas se revelarem, na perspetiva tanto do objeto e da finalidade desse acordo como
do seu contexto, suficientemente precisas e incondicionais, isto é, conterem uma obrigacdo clara e
precisa que ndo esteja dependente, na sua execugdo ou nos seus efeitos, da intervencdo de um ato
posterior» *,

89. Na minha opinido, o artigo 27.° do Acordo ADPIC e, consequentemente, o artigo 70.° do mesmo
acordo, ndo sdo «suficientemente precisos e incondicionais», isto é, ndo contém «uma obrigacao clara e
precisa», que ndo esteja dependente, «na sua execugdo ou nos seus efeitos, da intervencdo de um ato
posterior».

90. Tal resulta, em meu entender, da prética dos tribunais nacionais que se viram confrontados com a
questdo da aplicabilidade direta do Acordo ADPIC.

91. Os tribunais nacionais dispuseram até agora de competéncias para decidir sobre o eventual efeito
direto do Acordo ADPIC no que se refere a patenteabilidade dos medicamentos e ao facto de estes
poderem vir a ser abrangidos pelas patentes relativas aos respetivos processos de fabrico. E natural
que a pratica que tem vindo a ser seguida por esses tribunais possa ser agora extremamente util ao

Tribunal de Justica para decidir sobre a solugdo a adotar a esse respeito no dmbito da Unido.

92. Nao hda decisdes judiciais a este respeito nos Estados que admitiram a patenteabilidade dos
medicamentos anteriormente a4 década de 80 do século passado®. O mesmo acontece naqueles cuja
legislagdo sobre patentes é muito recente”. Assim, a pratica judicial que aqui interessa é unicamente a
daqueles paises que, tendo uma legislacdo de patentes anterior a Convencdo sobre a Patente Europeia
(1973) e ao Acordo ADPIC (1994), ndo permitiam patentear medicamentos a data da entrada em vigor
destas normas internacionais. O que é perfeitamente logico, uma vez que o artigo 70.° do Acordo
ADPIC diz respeito especificamente a situacdo destes ultimos Estados.

93. Em trés Estados-Membros (Eslovénia, Finlandia e Portugal), os respetivos tribunais decidiram que
o artigo 70.° do Acordo ADPIC ndo ¢é aplicavel com fundamento em que o conteido da disposicao
ndo ¢é suficientemente preciso.

94. Os tribunais austriacos, espanhdis e gregos (cujos Estados adotaram a reserva do artigo 167.° da
Convencdo de Munique) pronunciaram-se pela aplicabilidade do artigo 70.° do Acordo ADPIC as
patentes ji existentes que tinham por objeto processos de fabrico de medicamentos e que, quando
foram concedidas, ndo puderam abranger, por forca da legislacdo nacional, o préprio medicamento.

95. No caso espanhol, a Audiencia Provincial de Madrid (2006) e o Juzgado Mercantil n.° 3 de
Barcelona (2007) decidiram que o Acordo ADPIC se aplica tanto aos pedidos de patente pendentes a
data da sua entrada em vigor como as patentes ja existentes. O Supremo Tribunal confirmou esta
interpretacdo (2011), acrescentando que o Acordo ADPIC revogou os efeitos da reserva feita nos
termos da Convencdo de Munique.

23 — Conclusoes C-120/06 P e 121/06 P, n.”* 27 a 41.

24 — Conclusdes C-120/06 P e 121/06 P, n.° 27, onde se citam, entre outros, os acérdios de 29 de abril de 1982, Pabst & Richard (17/81, Colet.,
p. 1331, n.* 27), e de 26 de outubro de 1982, Kupferberg (104/81, Colet., p. 3641, n.” 22 e 23).

25 — Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Franga, Itdlia, Luxemburgo, Malta, Paises Baixos, Reino Unido e Suécia.
26 — Bulgdria, Eslovaquia, Estonia, Let6nia, Lituania, Reptblica Checa e Roménia.
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96. Além disso, a Audiencia Provincial de Madrid decidiu atribuir efeito direto ao n.° 7 do
artigo 70.° do Acordo ADPIC (alteragdo de pedidos pendentes)”.

97. No que se refere a pratica austriaca, o Supremo Tribunal (2008) reconheceu efeito direto ao
Acordo ADPIC, entendendo que a protecao conferida pelo artigo 70.° do Acordo é a protecdo prevista
pelo direito austriaco. Aplicando o regime nacional, concluiu-se que as patentes concedidas aos
processos ndo podiam abranger os medicamentos enquanto estes ndo pudessem ser objeto de patente
na Austria.

98. No caso grego hd que salientar as duas posi¢oes assumidas pelo Tribunal de Primeira Instancia de
Atenas que, em 2009, admitiu que o Acordo ADPIC tem efeitos retroativos, de forma que todos os
pedidos de patentes de medicamentos sdo retroativamente vélidas desde 9 de fevereiro de 1995 e por
um periodo de 20 anos a contar da data do seu depdsito. Todavia, em 2011 reconsiderou esta posi¢dao
declarando que a retroatividade exigiria a existéncia de um titulo valido e vigente desde o inicio.

99. Assim sendo, as solugoes logradas nos Estados-Membros estdo longe de ser homogéneas, o que
coloca o Tribunal de Justica na contingéncia de adotar uma solu¢do com base em critérios proprios.

100. Em meu entender, a competéncia reconhecida a Unido para se pronunciar sobre o efeito dos
artigos 27.° e 70.° do Acordo ADPIC s6 se pode traduzir, por defini¢do, na necessidade de concluir
que esse efeito ndo pode ser, em caso algum, direto. E isto por duas razoes.

101. Em primeiro lugar, por uma razdo inerente ao direito da Unido no estddio atual do seu
desenvolvimento. Em segundo lugar, por uma razao que resulta do préprio conteido do artigo 27.° do
Acordo ADPIC.

102. No que respeita a primeira razdo, basta referir que o artigo 27.° do Acordo ADPIC vem
estabelecer determinados principios e critérios de «patenteabilidade» que, obviamente, se destinam ao
poder publico responsavel pela legislagio material sobre o direito das patentes. Ndo é necessario
analisar aqui qual deve ser esse poder publico, basta declarar que tem que existir uma atuagdo
legislativa.

103. Em meu entender, o artigo 27.° do Acordo ADPIC constitui efetivamente um mandato ao
legislador competente em matéria de patentes, a quem impde a obrigacdo de instituir um regime de
patentes que preveja, em principio, e no que aqui interessa, a «patenteabilidade» dos medicamentos.
Se o legislador competente a titulo principal, do ponto de vista material, continua a ser o nacional, a
Unido sé poderia, sendo caso disso, fazer derivar daquele mandato, a contrario, um direito dos
particulares a que os Estados-Membros admitam a patente de medicamentos sempre que nido tenham
salvaguardado a possibilidade de excluir a «patenteabilidade» de determinadas invengdes por razdes de
ordem publica, bons costumes, protecao da saude, da vida ou do ambiente (n.° 2 do artigo 27.°). Se,
pelo contrario, a competéncia em questdo for agora da Unido, aquele mandato sera destinado as suas
instituicoes **.

27 — Apos a decisio da Audiencia Provincial (Ratiopharm), o Instituto Europeu de Patentes emitiu dois comunicados (4 e 7/2007) nos quais
afirmava: a) Compete aos tribunais espanhdis decidir se as disposicoes transitérias do Acordo ADPIC sdo diretamente aplicaveis em
Espanha; b) O n.° 7 do artigo 70.° do acordo s6 se aplica, por defini¢do, aos pedidos pendentes; ¢c) Os n.” 1 e 3 do artigo 70.° do acordo
estabelecem claramente que o acordo ndo tem efeitos retroativos; e, d) O artigo 123.° da Convencdo de Munique nido permite obter a
protecdo do acordo uma vez concedida a patente e durante o periodo de oposicdo. Para o Instituto, o pedido de patente depositado antes
de expirada a reserva feita por Espanha pode ser ampliado, enquanto estiver pendente, para obter a protecdo prevista pelo Acordo ADPIC,
designadamente pelo seu artigo 27.°, n.° 1. Por seu lado, a OMC entende que o artigo 70.° do acordo ndo tem efeitos retroativos mas
aplica-se as patentes existentes (as que resultam de atos consumados antes da entrada em vigor do acordo).

28 — A situagdo acaba por ser a mesma que levou o advogado-geral Ruiz-Jarabo Colomer a concluir, no processo Merck Genéricos, que o
artigo 33.° do Acordo TRIPS ndo tinha efeito direto.
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104. Concluindo, o artigo 27.° do Acordo ADPIC, conjugado com o artigo 70.° do mesmo acordo, ndo
tem, na minha opinido, efeito direto, no sentido de que nédo se trata de uma disposicdo que possa ser
invocada diretamente pelos particulares, quer seja contra os poderes publicos, quer seja, como neste
caso, contra outros particulares.

105. No entanto, e para o caso de o Tribunal de Justica chegar a uma conclusido diferente, abordarei
ainda a terceira das questdes submetidas pelo 6rgao jurisdicional de reenvio.

D — Terceira questdo: interpretacdo de «objeto existente a data da entrada em vigor do Acordo
ADPIC» na acegdo do artigo 70.°, n.” 2, desse acordo

106. Antes de mais, convém ndo esquecer que uma patente sobre um produto e uma patente sobre um
processo sdo coisas diferentes, sujeitas a condicionamentos diferentes. Nota-se uma certa intencgdo de
defender que «o objeto» existente no caso de uma patente de processo engloba jd, de certa forma, o
préprio produto. Mas basta referir a diferenca de protecdo. Nos termos do artigo 28.°, n.° 1, do
Acordo ADPIC a patente de «produto» é mais vantajosa para o seu titular, uma vez que lhe permite
impedir os concorrentes de «fabricar, utilizar, por a venda, vender ou importar». Pelo contrario, uma
patente de «processo» ndo permite impedir que os concorrentes fabriquem o mesmo produto
mediante um processo diferente .

107. De qualquer forma, a esta questdao pode responder-se, desde logo, utilizando as consideragdes que
acabo de tecer relativamente a necessidade de desenvolvimento legislativo.

108. Afinal, o que estd em causa no processo principal é saber se, em virtude da aplicacdo conjugada
dos artigos 27.° e 70.° do Acordo ADPIC, a entrada em vigor deste acordo permite que a patente
concedida para um processo, quando nao era possivel patentear um medicamento, seja alargada a este
assim que deixe de existir a proibicdo que o impedia e ndo obstante a qual também se tinha pedido a
patente do produto.

109. Neste ponto é necessario ter em conta que, no caso da Grécia, a impossibilidade de patentear
medicamentos resultava unicamente da reserva ex artigo 167.° da Convencdo de Munique, cuja
expiragdo possibilitou novamente a aplicacdo da legislacio nacional que permitia a patente de
medicamentos antes de a reserva ser feita. Uma vez expirada esta reserva, em 7 de outubro de 1992,
nada impedia de efetuar um pedido de patente de medicamentos, sem necessidade de recorrer ao
mecanismo previsto no n.” 8 do artigo 70.° do Acordo ADPIC.

110. Com efeito, essa disposicdo prevé que «[s]lempre que, a partir da data de entrada em vigor do
Acordo OMC, um membro nao conceda a protecdo ao abrigo de uma patente em relagdo a produtos
farmacéuticos e a produtos quimicos para a agricultura de acordo com as suas obrigacdes nos termos
do artigo 27, esse membro [...], facultard a partir da data de entrada em vigor do Acordo OMC, um
meio para depdsito dos pedidos de patentes relativos a essas invengoes [...]».

111. A data de entrada em vigor do Acordo ADPIC, na Grécia, nio era necessdrio facultar «um meio
para depdsito dos pedidos de patentes» de medicamentos, uma vez que, como ja referi, cessados os
efeitos da reserva ex artigo 167.° da Convencdo de Munique, era totalmente aplicavel o regime geral
de patentes vigente na Grécia anteriormente a referida reserva e esse regime ndo exclufa a
«patenteabilidade» dos medicamentos.

29 — V. C.M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Oxford, OUP, 2007.
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112. Ora, em meu entender, do n.° 8 do artigo 70.° do Acordo ADPIC resulta que esse acordo parte do
principio de que em todo e qualquer caso deve existir um pedido expresso de patente. Esse pedido sera
processado pelos meios exigidos pelo n.” 8 ou pelos meios normais das patente quando a legislacao
nacional ndo necessita de alargar aos medicamentos o regime geral, sendo este, justamente, o caso da
Grécia.

113. Por conseguinte, entendo que o Acordo ADPIC nao prevé, em caso algum, a espécie de «extensao
automatica» da patente de um processo a de um produto farmacéutico pretendida pela Daiichi Sankyo.
O mesmo acontece com a possibilidade de «concessio diferida» da patente de um medicamento
pedida numa data em que ndo era possivel ser concedida. Em suma, por razdes de seguranca que
considero elementares num dominio tdo sensivel como o da patente e consequente comercializacdo de
medicamentos, deve interpretar-se que a patente atribuida a um produto farmacéutico exige um
processo especifico de andlise e controlo iniciado a partir de um pedido expresso.

114. Em conclusdo, na hipdtese de o Tribunal de Justica entender que é competente para a
interpretacdo do artigo 27.° do Acordo ADPIC — e, consequentemente, do artigo 70. do mesmo
acordo —, e que a referida disposicdo é de aplicacdo direta, proponho que se declare que a mera
entrada em vigor do referido acordo ndo teve como consequéncia que quem, nessa data, fosse
detentor de patentes sobre a producdo de um produto farmacéutico nos termos de uma legislacdo que
ndo permitia patentear os préprios produtos farmacéuticos, tenha adquirido uma patente sobre o
proprio produto, inclusivamente no caso de a data do pedido de patente sobre o processo ter
depositado um pedido de patente sobre o préprio produto.

VII — Efeitos no tempo

115. Na minha andlise subsididria da interpretacdo do Acordo ADPIC que é pedida ao Tribunal de
Justica ndo pode faltar uma observacao relativa a aplicacdo no tempo dos efeitos da sua decisdo, e isto
seja qual for o sentido da resposta dada a terceira questao.

116. Em primeiro lugar hd que chamar a atencdo para a existéncia, em todo o caso, de um limite
minimo: a data de entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

117. Na minha opinido, é evidente que a decisdo do Tribunal de Justica s6 podia referir-se aos efeitos
da disposicdo a partir de 1 de dezembro de 2009, isto é, a partir da entrada em vigor do Tratado de
Lisboa, cujos artigos 3.° e 207.° atribuiriam a Unido a competéncia que legitima o Tribunal de Justica
a proferir aquela decisao.

118. Com efeito, até esse momento, os Estados-Membros, em virtude da jurisprudéncia do préprio
Tribunal de Justica, eram os Gnicos competentes para decidir se disposi¢des como o artigo 27.° do
Acordo ADPIC podiam ou nao produzir efeito direto nas respetivas ordens juridicas nacionais.

119. A alteracdo decorrente da nova reparticdo de competéncias prevista no Tratado de Lisboa faz com
que os Estados-Membros se encontrem agora privados do poder de decisio dessa questdo. Mas é
evidente, ainda que apenas por uma razio de coeréncia, que os efeitos entretanto produzidos nas
ordens juridicas nacionais ndo podem ser prejudicados por causa da solucdo adotada a esse respeito
pelos seus respetivos tribunais.

120. A decisdao a tomar pelo Tribunal de Justica ndo pode, portanto, produzir qualquer efeito

relativamente as situagdes juridicas criadas no ambito material a que se refere o artigo 27.° do Acordo
ADPIC antes de 1 de dezembro de 2009.
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121. Mas isto pode ndo ser suficiente: a enorme litigiosidade resultante, a sua diversidade, em grande
parte ja resolvida, justificam que se tenham em conta consideragoes muito elementares de seguranga
juridica. Em meu entender, dada a justificada incerteza que até hoje tem existido acerca da dimensao
da alteracdo decorrente do Tratado de Lisboa nesta drea — como comprova esta mesma questdo
prejudicial e o debate gerado a esse respeito entre as partes — a decisdo do Tribunal de Justica sobre o
efeito, direto ou indireto, do artigo 27.° do Acordo ADPIC sé deveria produzir efeitos a partir da data
de publicacdo do acdérdio que, concluindo este processo, o declare. De qualquer modo, devera ficar
garantida a intangibilidade das decisoes judiciais ja transitadas em julgado a data da publicacdo do
acordao do Tribunal de Justica que ponha termo a este processo. Na minha opinido, verificam-se
neste caso as «consideragdes imperiosas de seguranca juridica» que, na jurisprudéncia do Tribunal de
Justica, justificam que este exerca «um poder de apreciagdo» com vista a salvaguardar o cardter
definitivo das decisoes proferidas anteriormente a uma decisdo que, como seria aqui o caso, altera o
contexto normativo vigente de uma forma radical e, em certa medida, inesperada™.

VIII — Conclusio

122. Em face do exposto, proponho ao Tribunal de Justica que responda a questio submetida nos
seguintes termos:

A — A titulo principal

«1) O artigo 27.° do Acordo ADPIC, que define o ambito de protecdo das patentes, esta incluido
num dominio no qual os Estados-Membros mantém a competéncia a titulo principal.

2)  Consequentemente, ndo importa proferir uma decisdo sobre as restantes questdes submetidas
pelo Polymeles Protodikeio Athinon.»

B — A titulo subsididrio

Na hipédtese de o Tribunal de Justica entender que o artigo 27.° do Acordo ADPIC esta incluido num
dominio no qual a Unido é competente a titulo principal e que, por conseguinte, compete ao préprio
Tribunal de Justica decidir se a disposicdo tem ou nao efeito direto:

«O artigo 27.° do Acordo ADPIC néo tem efeito direto.»

C — Ainda a titulo subsididrio

Na hipétese de o Tribunal de Justica entender que o artigo 27.° do Acordo ADPIC — e,
consequentemente, o artigo 70.° do mesmo acordo — ¢é de aplicacdo direta:

«A mera entrada em vigor do Acordo ADPIC nido teve como consequéncia que, quem, nessa data,
fosse detentor de patentes sobre a producio de um produto farmacéutico nos termos de uma
legislacdo que ndo permitia patentear os produtos farmacéuticos, tenha adquirido uma patente sobre o
proprio produto, inclusivamente no caso de, a data do pedido de patente sobre o processo, ter
depositado um pedido de patente sobre o produto farmacéutico.»

30 — Neste sentido, acérdio de 8 de setembro de 2010, Winner Wetten (C-409/06, Colet., p. 1-8015n.° 67). E também oportuna a citacio das
conclusdes do advogado-geral F.G. Jacobs no processo Banca Popolare di Cremona (acérddo de 3 de outubro de 2006, C-475/03, Colet.,
p. 1-9373).
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