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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Seccio)

15 de novembro de 2012*

«Diretiva 2004/48/CE — Regras que regem a apreciacdo das provas no ambito de um litigio no tribunal
nacional onde foi apresentado um pedido de anulagdo da protecio de um modelo de utilidade —
Competéncias do tribunal nacional — Convencao de Paris — Acordo ADPIC»

No processo C-180/11,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial nos termos do artigo 267.° TFUE, apresentado
pelo Févarosi Birdsag (Hungria), por decisdao de 29 de setembro de 2010, entrado no Tribunal de
Justica em 18 de abril de 2011, no processo
Bericap Zarddastechnikai Bt.
contra
Plastinnova 2000 Kft.,
estando presente:
Magyar Szabadalmi Hivatal,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Seccéo),

composto por: R. Silva de Lapuerta, exercendo fungdes de presidente da Terceira Secgdo, K. Lenaerts,
E. Juhész, J. Malenovsky (relator) e D. Svéby, juizes,

advogado-geral: V. Trstenjak,

secretario: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacdo da Bericap Zarddastechnikai Bt., por Zs. Kacsuk, tigyvéd,

— em representacdo da Plastinnova 2000 Kft., por J. Hergar, tigyvéd,

— em representacdo do Governo hingaro, por M. Fehér e K. Szijjart6, na qualidade de agentes,

— em representacdo da Comissdo Europeia, por F. Bulst e B. Béres, na qualidade de agentes,

* Lingua do processo: huingaro.
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vista a decisdo tomada, ouvida a advogada-geral, de julgar a causa sem apresentagdo de conclusoes,

profere o presente

Acordao

O pedido de decisao prejudicial tem por objeto a interpretacdo da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade
intelectual (JO L 157, p. 45, e retificagdoes no JO 2004, L 195, p. 16, e no JO 2007, L 204, p. 27), bem
como o Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o
Comércio (a seguir «Acordo ADPIC»), que consta do anexo 1 C do Acordo que institui a
Organizacdo Mundial do Comércio (OMC), assinado em Marraquexe, em 15 de abril de 1994, e
aprovado pela Decisdao 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa a celebracdo, em
nome da Comunidade Europeia e em relacdo as matérias da sua competéncia, dos acordos resultantes
das negocia¢des multilaterais do Uruguay Round (1986/1994) (JO L 336, p. 1), e a Convengdo para a
Protecdo da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de marco de 1883, revista pela tltima
vez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979 (Recueil des traités
des Nations unies, vol. 828, n.° 11851, p. 305, a seguir «Convencdo de Paris»).

Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a Bericap Zarédastechnikai Bt. (a seguir
«Bericap») a Plastinnova 2000 Kft. (a seguir «Plastinnova») quanto a alegada inexisténcia de novidade e
de atividade inventiva subjacente a um modelo de utilidade.

Quadro juridico

Direito internacional

Acordo ADPIC
O primeiro paragrafo do preambulo do Acordo ADPIC tem a seguinte redagao:

«Desejosos de reduzir as distor¢des e os entraves ao comércio internacional e tendo em conta a
necessidade de promover uma protecao eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e de
garantir que as medidas e processos destinados a assegurar a aplicacdo efetiva dos direitos de
propriedade intelectual nao constituam eles préprios obstaculos ao comércio legitimo.»

Nos termos do artigo 1.°, n.* 1 e 2, da parte I do Acordo ADPIC, sob a epigrafe «Disposi¢cdes gerais e
principios béasicos»:

«1. Os Membros implementardo as disposicoes do presente Acordo. Os Membros podem, embora a
tal ndo sejam obrigados, prever na sua legislacio uma protecdo mais vasta do que a prescrita no
presente Acordo, desde que essa protecdo ndo seja contraria as disposicoes do presente Acordo. Os
Membros determinardo livremente o método adequado para a execucgdo das disposi¢cdes no presente
Acordo, no quadro dos respetivos sistemas e praticas juridicas.

2. Para efeitos do disposto no presente Acordo, a expressdo ‘propriedade intelectual’ refere-se a todas
as categorias da propriedade intelectual que constituem os objetos das seccoes 1 a 7 da parte IL»
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O artigo 2.° do mesmo acordo, sob a epigrafe «Conven¢des em matéria de propriedade intelectual»,
prevé:

«1. No que diz respeito as partes II, III e IV do presente Acordo, os Membros devem observar o
disposto nos artigos 1. a 12.° e no artigo 19.° da Convencéo de Paris (1967).

2. Nenhuma das disposicoes incluidas nas partes I a IV do presente Acordo podera constituir uma
derrogacdo das obrigacdes que possam vincular os Membros entre si ao abrigo da Convencdo de
Paris, da Convencdo de Berna, da Convencdo de Roma ou do Tratado sobre a Protecdo da
Propriedade Intelectual Relativa aos Circuitos Integrados.»

O artigo 41.°, n.* 1 a 3, do Acordo ADPIC, que figura na sua parte III, sob a epigrafe «Aplicacdo efetiva
dos direitos de propriedade intelectual», dispoe:

«1. Os Membros velardo por que a sua legislacdo preveja processos de aplicacdo efetiva conforme
especificado na presente parte de modo a permitir uma acdo eficaz contra qualquer ato de infracdo
dos direitos de propriedade intelectual abrangidos pelo presente Acordo, incluindo medidas corretivas
expeditas destinadas a impedir infracoes e medidas corretivas que constituam um dissuasivo de novas
infragoes. Esses processos serdo aplicados de modo a evitar a criacdo de entraves ao comércio legitimo
e a oferecer salvaguardas contra qualquer utilizagdo abusiva.

2. Os processos destinados a assegurar uma aplicacdo efetiva dos direitos de propriedade intelectual
serdo leais e equitativos. Esses processos ndo serdo desnecessariamente complexos ou dispendiosos,
nem implicardo prazos ndo razoaveis ou atrasos injustificados.

3. As decisoes quanto ao fundo de uma causa serdo preferencialmente apresentadas por escrito e
fundamentadas. Essas decisoes serdo postas a disposicio pelo menos das partes no processo sem
atrasos indevidos. As decisdes quanto ao fundo de uma causa basear-se-do exclusivamente em
elementos de prova relativamente aos quais tenha sido dada as partes a possibilidade de serem
ouvidas.»

Convencao de Paris
Todos os Estados-Membros da Unido Europeia sdo partes na Convencao de Paris.
O artigo 1.°, n.° 2, desta Convencao estipula:

«A protecao da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invencao, os modelos de utilidade,
os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fibrica ou de comércio, as marcas de servico, o
nome comercial e as indicagdes de proveniéncia ou denominagdes de origem, bem como a repressao
da concorréncia desleal.»

O artigo 2.°, n.° 1, da referida Convencao prevé:

«Os nacionais de cada um dos paises da Unido gozardo em todos os outros paises da Unido, no que
respeita a protecdo da propriedade industrial, das vantagens que as leis respetivas concedem
atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuizo dos direitos especialmente
previstos na presente Convencdo. Por consequéncia, terdo a mesma protecdo que estes e o mesmo
recurso legal contra qualquer ofensa dos seus direitos, desde que observem as condicoes e

formalidades impostas aos nacionais.»
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Direito da Unido
Os considerandos 4 a 6 da Diretiva 2004/48 tém a seguinte redagéo:

«(4) No plano internacional, todos os Estados-Membros, bem como a prépria Comunidade, no que diz
respeito as questdes da sua competéncia, estdo ligados pelo [Acordo ADPIC] [...].

(5) O [Acordo ADPIC] contém, nomeadamente, disposi¢oes relativas aos meios para fazer respeitar os
direitos de propriedade intelectual, que constituem normas comuns apliciveis no plano
internacional e implementadas em todos os Estados-Membros. A presente diretiva ndo afeta as
obrigacoes internacionais dos Estados-Membros, incluindo as decorrentes do [Acordo ADPIC].

(6) De resto, existem convengodes internacionais, das quais todos os Estados-Membros sdo signatarios,
que contém igualmente disposicdes relativas aos meios para fazer respeitar os direitos de
propriedade intelectual. E o caso, designadamente, da Convencio de Paris [...], da Convencio de
Berna para a Protecdo das Obras Literdrias e Artisticas, e da Convencdo de Roma para a Protecdo
dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de
Radiodifusdo.»

O considerando 27 desta diretiva especifica:

«Como forma de dissuadir os futuros infratores e de contribuir para a sensibilizacdo do publico em
geral, serd também util publicar as decisdes proferidas nos casos de violagdo de propriedade
intelectual.»

Segundo o considerando 32 da referida diretiva:

«A presente diretiva respeita os direitos fundamentais e observa os principios reconhecidos,
nomeadamente, pela Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia. Em especial, a presente
diretiva visa assegurar o pleno respeito pela propriedade intelectual nos termos do n.” 2 do
artigo 17.° daquela Carta.»

O artigo 1.° da Diretiva 2004/48 define o seu objeto do seguinte modo:

«A presente diretiva estabelece as medidas, procedimentos e recursos necessirios para assegurar o
respeito pelos direitos de propriedade intelectual. Para efeitos da presente diretiva, a expressiao
‘direitos de propriedade intelectual’ engloba os direitos da propriedade industrial.»

O artigo 2.° desta diretiva, relativo ao seu ambito de aplicacdo, dispde no seu n.° 1:

«Sem prejuizo dos meios ja previstos ou que possam vir a ser previstos na legislacio comunitria ou
nacional e desde que esses meios sejam mais favordveis aos titulares de direitos, as medidas,
procedimentos e recursos previstos na presente diretiva sdo aplicaveis, nos termos do artigo 3.°, a
qualquer violacdo dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislacdo comunitdria e/ou na
legislacao nacional do Estado-Membro em causa.»

Nos termos do artigo 2.°, n.° 3, alinea b), da Diretiva 2004/48, esta ndo prejudica «as obrigacdes

decorrentes das convencdes internacionais, designadamente do [Acordo ADPIC], incluindo as que se
relacionem com os processos e as sangdes penais».
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O artigo 3.° da referida diretiva enuncia:

«1. Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessarios para
assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente diretiva. Essas
medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, ndo devendo ser
desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que ndo sejam razodveis ou implicar
atrasos injustificados.

2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e

aplicados de forma a evitar que se criem obsticulos ao comércio licito e a prever salvaguardas contra
os abusos.»

Direito hiingaro

Lei relativa a protecdo dos modelos de utilidade

O artigo 1.°, n.° 1, da Lei n.” XXXVIII de 1991, relativa a protecio dos modelos de utilidade (A
haszndlati mintdk oltalmardl sz6l6 1991. évi XXXVIIL torvény), prevé:

«Pode ser concedida a protecio de modelo de utilidade (a seguir ‘protecdo de modelos’) a qualquer
solucdo técnica respeitante a configuracdo, estrutura ou disposiciao das partes de qualquer objeto (a
seguir ‘modelo’) sempre que seja nova, implique atividade inventiva e seja suscetivel de aplicacao
industrial.»

O artigo 2.%, n.° 2, da lei relativa a protecdo dos modelos de utilidade dispde:

«O estado da técnica é constituido por tudo o que antes da data de prioridade fosse acessivel ao
publico através da sua publicacdo ou da sua aplicacdo pratica no territério nacional.»

Nos termos do artigo 3.°, n.° 1, desta lei:

«O modelo implica uma atividade inventiva quando nao resulta evidente do estado da técnica para um
perito na matéria.»

O artigo 5.° da referida lei enuncia:
«1) O requerente obtém a protecdo do modelo se este:

a) cumprir os requisitos estabelecidos nos artigos 1.° a 4.° desta lei e ndo estiver excluido da protecao
nos termos do n.° 2 do presente artigo nem do artigo 1.°, n.° 2, desta lei.»

O artigo 24.° da lei relativa a protecdo dos modelos de utilidade prevé:
«1) A protecdo de um modelo sera anulada:

a) Quando o objeto da protecio de modelo ndo cumpra os requisitos previstos no artigo 5.° n.° 1,
alinea a).

[...]»

ECLLEU:C:2012:717 5
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Nos termos do artigo 26.° desta lei:

«O Instituto de Patentes hingaro é competente para:
[]

¢) anular uma protecdo.»

O artigo 27.° da referida lei enuncia:

«[...]

3) As decisdes tomadas pelo Instituto de Patentes hiingaro nos processos relativos a protecio de
modelos sdo suscetiveis de recurso contencioso ao abrigo do artigo 37.° da presente lei.

4) O Instituto apenas poderd alterar ou revogar a decisdo final proferida no processo com base num

pedido de alteragdo, antes de interposto recurso judicial, desde que a decisdo seja proferida sobre uma
das questdes seguintes:

[...]
¢) aanulacdo de uma protecdo.»
Nos termos do artigo 36.°, n.° 3, da lei relativa a protecao dos modelos de utilidade:

«No que respeita [...] & anulacdo [...] da protecio de modelos, serdo aplicaveis mutatis mutandis as
disposicoes da lei das patentes.»

O artigo 37.° desta lei prevé:

«1) A requerimento das partes, o érgao jurisdicional pode alterar as seguintes decisdes do Instituto de
Patentes hungaro:

a) as decisdes mencionadas no artigo 27.°, n.° 4, da presente lei.

[...]

13) Em todos os restantes aspetos, no processo contencioso relativo ao controlo das decisdes tomadas
pelo Instituto de Patentes hiingaro em matéria de protecdo de modelos deve ser aplicada mutatis

mutandis a legislacdo que rege o processo de contencioso administrativo relativo ao controlo das
decisdes tomadas pelo Instituto de Patentes hiingaro em matéria de patentes.»

Lei das patentes

O artigo 42.° da Lei XXXIII de 1995 sobre o pedido de patentes de invencdo (a seguir «lei das
patentes») dispoe:

«[...]

3) A decisdo final que declara improcedente um pedido de anulagdo impede que qualquer pessoa
possa dar inicio ao novo processo de anulacdo da mesma patente com base nos mesmos factos.»

6 ECLILEU:C:2012:717
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O artigo 80.° da lei das patentes enuncia:

«1) Qualquer pessoa pode pedir, nos termos do artigo 42.° — sem prejuizo do n.” 2 —, a anulagdo de
uma patente contra o titular da mesma.

2) Pode pedir a anulacdo de uma patente por forca do artigo 42.°, n.° 1, alinea d), a pessoa a quem
legalmente caiba a respetiva titularidade.»

O artigo 81.° desta lei dispoe:

«...]

3) Em caso de desisténcia do pedido de anulagdo, o processo pode continuar oficiosamente [...]»
O artigo 86.° da referida lei dispoe:

«1) O Tribunal de Budapeste tem competéncia exclusiva para apreciar os processos destinados a
revisdo das decisdes do Instituto de Patentes hingaro.

[...]»
Nos termos do artigo 88.° da mesma lei:

«Sa0 da competéncia deste 6rgao jurisdicional as agdes que tenham por objeto a alteracdo das decisoes
do Instituto de Patentes hungaro, de acordo com a legislacdo aplicivel ao processo ndo contencioso,
sem prejuizo das decisOes previstas nesta lei. As disposi¢des gerais da Lei n.° III de 1952, que criam o
Cédigo de Processo Civil (A polgdari perrendtartdsrdl szol6 1952. évi IIL. torvény), aplicam-se mutatis
mutandis ao processo, a menos que a presente lei ou a legislacdo relativa ao processo ndo contencioso
implique uma regulamentacdo diferente.»

Cddigo de Processo Civil

Os artigos 3.° e 4.° do Cddigo de Processo Civil figuram no titulo I, sob a epigrafe «Principios
fundamentais», no capitulo e subcapitulos intitulados, respetivamente, «Principios fundamentais» e
«Competéncias do érgdo jurisdicional no processo civil» deste codigo.

O artigo 3.%, n.° 2, deste c6digo dispoe:

«2) O 6rgao jurisdicional — salvo disposicdo legal em contrario — estd vinculado pelos pedidos e
outras declaragdes com efeitos juridicos formulados pelas partes. [...]»

O artigo 4.°, n.° 1, do referido cédigo enuncia:
«1) Na decisao a proferir, o érgao jurisdicional ndo estd vinculado pelas decisdes tomadas por outras

autoridades ou por decisoes disciplinares, nem pelos factos que determinaram essas resolugdes ou
decisdes.»

Litigio no processo principal e questées prejudiciais

Em 17 de maio de 1991, a Plastinnova apresentou no Instituto de Patentes hingaro um modelo
industrial, sob o niimero 2252-320/91, posteriormente, em 1 de setembro de 1992, foi apresentado um
pedido de protecdo de modelo de utilidade. A Plastinnova, invocando uma alteracio da protecio
pedida, reivindicou que a este segundo pedido fosse concedida a prioridade correspondente ao

ECLLEU:C:2012:717 7
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primeiro pedido. O Instituto de Patentes hingaro deferiu esse pedido de alteracdo e, na sequéncia do
pedido do modelo de utilidade, autorizou a protecdo deste, com o direito de prioridade
correspondente ao depdsito do modelo industrial.

A Bericap, no ambito do processo administrativo, pediu, em 6 de maio de 1998, a anulagdo de protecido
do modelo de utilidade em questdo, alegando a inexisténcia de novidade e de atividade inventiva.

Pela decisdao n.” U9200215/35, de 1 de junho de 2004, o Instituto de Patentes hingaro confirmou a
validade dessa protecdo do modelo de utilidade, restringindo o seu alcance.

A Plastinnova, na qualidade de titular do modelo de utilidade, pediu ao Févérosi Birésag a reforma
dessa decisio do Instituto de Patentes hungaro. Esse o6rgao jurisdicional, decidindo em primeira
instancia, negou provimento ao recurso e, reformando a decisdo n.” U9200215/35, declarou a anulagao
da protecao do modelo de utilidade controvertido.

A Plastinnova recorreu para o Févérosi Itélétabla (Tribunal de Recurso de Budapeste), que, por
despacho, alterou a decisdo proferida em primeira instancia e, revogando a parte dessa decisdo relativa
a anulacdo da protecio do modelo de utilidade, confirmou o restante.

O Legfels6bb Birdsag (Supremo Tribunal), no qual a Bericap interpds recurso, confirmou a decisao
proferida em segunda instancia.

O processo principal (processo administrativo) teve inicio em 31 de janeiro de 2007, quando a Bericap
pediu de novo ao Instituto de Patentes hiingaro a declaracdo de anulagdo da protecio do modelo de
utilidade controvertido. Esta sociedade invocou, como causas de anulacdo, a inexisténcia de novidade
e de atividade inventiva subjacente. Ao seu pedido juntou, além de outros documentos, as descri¢oes
de patentes, sob a forma de anexos, com os niumeros K4 a K10, K19 a K25, K29 e K30.

A Plastinnova, invocando o processo anterior de anulagdo, pediu o indeferimento de um novo pedido
de anulacdo sem apreciacdo do mérito.

Pela decisdao n.° U9200215/58, o Instituto de Patentes hungaro indeferiu este pedido de anulacdo
remetendo para o artigo 42.°, n.° 3, da lei das patentes. A aplicacdo desta disposicao levou a que, no
novo processo de anulacdo, ndo fossem tidas em consideracdo, de entre os documentos acima
mencionados, as descricoes de patentes K4 a K8, K10, K19, K21 e K22. Com efeito, em seu entender,
esses documentos «[constituiam] o fundamento da decisio no anterior processo de anulacgdo».
Acrescentou que «cada um desses documentos foi objeto de andlise, independentemente do facto de
conterem ou ndo informacdo relevante para o modelo em causa», e que, «dado que a decisdo do
anterior processo se fundament[ou] na totalidade dos documentos examinados, ndo dev[em] os
mesmos serem levados em consideracdo no presente processo». O Instituto de Patentes hungaro
indicou também que «[é] possivel identificar cada uma das caracteristicas do objeto principal ou da
protecdo do modelo de utilidade a partir das fotografias, [pelo que] deve ser reconhecida a prioridade
a protecdo do modelo de utilidade». Acrescentou que «a questdo da prioridade [tinha] ja sido objeto
da decisio do processo anterior, decisdo que assent[ava] também na conclusdo que devia ser
reconhecida a protecio do modelo de utilidade a prioridade correspondente dado que se tratava de
uma alteracdo da protecdo do modelo industrial». Para este efeito, o Instituto de Patentes hingaro
declarou que as descricoes das patentes K20 e K23 ndo faziam parte do estado da técnica.

Definitivamente, o Instituto de Patentes hiingaro apenas examinou a inexisténcia de novidade e da

atividade inventiva subjacente com base nas descricoes de patentes K9, K24, K25, K29 e K30 e
considerou que nao se provaram as causas de anulacdo invocadas.

8 ECLILEU:C:2012:717
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A Bericap recorreu para o O6rgao jurisdicional de reenvio pedindo a revogacio da decisdo
n.° U9200215/58, e a anulacdo da protecio do modelo de utilidade. Pediu que fosse tomada em
consideracdo a totalidade dos documentos apresentados e alegou que a protecdo para um modelo de
utilidade assegurava ao seu titular direitos exclusivos comparaveis aos conferidos pela patente. Afirmou
que, por esta razdo, o interesse geral exige que os direitos exclusivos assentem unicamente numa
protecdo do modelo de utilidade que respeite os requisitos legais. Ao instituir legalmente o recurso de
anulacdo, o legislador fé-lo de modo que o interesse geral prevaleca. O carater de interesse geral do
processo de anulagdo tem por fundamento o artigo 80.°, n.° 1, da lei das patentes, que dispde que,
sem prejuizo no disposto no seu n.’ 2, qualquer pessoa pode pedir, nos termos do artigo 42.° dessa lei,
a anulacdo de uma patente contra o respetivo titular. Do mesmo modo, considerou que o interesse
geral decorre do artigo 81.°, n.° 3, da referida lei, nos termos do qual, em caso de desisténcia do
pedido de anulagédo, o processo pode continuar oficiosamente.

A Plastinnova pediu que fosse confirmada a decisao n.” U9200215/58, considerando-a fundada.

O 6rgao jurisdicional de reenvio anulou a decisdo n.” U9200215/58 e remeteu o processo ao Instituto
de Patentes hingaro para que este o apreciasse novamente. Considerou que os elementos de prova
apresentados no ambito do novo processo de anulagdo ndo podiam ser ignorados simplesmente pelo
facto de terem sido ja apresentados no processo de anulagdo anterior.

O Févarosi Itélétabla anulou o despacho proferido em primeira instancia e remeteu o processo para o
Févarosi Birdsag para que pudesse ser de novo apreciado e objeto de nova decisdo, ap6s ter constatado
que o Instituto de Patentes hingaro tinha, na sua apreciacdo do novo pedido de anulacédo, delimitado
corretamente o contexto factual a examinar.

Na decisao de reenvio, o Févarosi Birdsag especifica que, tendo em conta as disposicoes da Diretiva
2004/48, em especial os seus artigos 2.°, n.’ 1, e 3.°, n.° 2, tem davidas quanto ao modo como sdo
aplicadas as disposi¢coes do direito nacional relativas aos processos de anulacio da protecdo dos
modelos de utilidade.

O ¢6rgao jurisdicional de reenvio esclarece, por outro lado, que as questdes que submeteu ao Tribunal
de Justica para que se pronunciasse a titulo prejudicial se baseiam numa comparacdo das disposi¢oes
da Convencao de Paris e do Acordo ADPIC com o modo como sdo aplicadas as disposi¢cdes do direito
nacional pertinentes. Salienta, a este propdsito, que, na Hungria, a Convencao de Paris foi promulgada
pelo Decreto-Lei n.° 18, de 1970, e o Acordo ADPIC pela Lei n.° IX, de 1998.

Nestas circunstancias, o F6varosi Birdsag decidiu suspender a instincia e submeter ao Tribunal de
Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) E compativel com o direito da Unido Europeia que, num processo em que se pede a anulacio da
protecdo de um modelo de utilidade, as medidas, procedimentos e recursos sejam aplicados de tal
forma que o 6rgao jurisdicional nacional nado estd vinculado pelos pedidos e demais declaragoes
com efeitos juridicos formulados pelas partes, podendo, em especial, ordenar oficiosamente a
realizacdo da prova que considere necessaria?

2) E compativel com o direito da Unido Europeia que, num processo em que se pede a anulacio da
proteciao de um modelo de utilidade, as medidas, procedimentos e recursos sejam aplicados de tal
forma que o érgdo jurisdicional nacional, ao proferir a sua decisdo, ndo estd vinculado pela decisdo
administrativa tomada relativamente ao pedido de anulacdo, nem pela matéria de facto constante
dessa decisao administrativa, nem sequer, em especial, pelas causas de anulacdo alegadas no
processo administrativo ou pelas declaracoes, observacoes e provas realizadas durante o processo
administrativo?

ECLLEU:C:2012:717 9
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3) E compativel com o direito da Unido Europeia que, num processo em que se pede novamente a
anulacdo da protecdo de um modelo de utilidade, as medidas, procedimentos e recursos sejam
aplicados de tal forma que o 6rgéo jurisdicional nacional, de entre as provas respeitantes ao novo
pedido — incluidas as provas relativas ao estado de técnica —, exclua aquelas que ja tinham sido
apresentadas para instruir o anterior pedido de anulagdo da protecdo do modelo de utilidade?»

Quanto as questdes prejudiciais

Quanto a admissibilidade

A Plastinnova e o Governo huingaro contestam, a varios titulos, a admissibilidade do pedido de decisao
prejudicial.

Em primeiro lugar, a Plastinnova pede ao Tribunal de Justica que indefira, sem decisao de mérito, o
referido pedido uma vez que, por um lado, o Févarosi Birésdg ndo tinha, por forca do Cddigo de
Processo Civil, competéncia para apresentar esse pedido e que, por outro, na medida em que, no
processo principal, a decisio em causa era suscetivel de recurso, apenas o Supremo Tribunal era
competente para submeter um pedido prejudicial.

A este respeito, importa recordar que, por forca de jurisprudéncia assente, o artigo 267.° TFUE confere
aos orgaos jurisdicionais nacionais uma faculdade muito ampla de recorrer ao Tribunal de Justica, se
considerarem que um processo neles pendente suscita questdes relativas a interpretacio ou a
apreciacdo da validade de disposicoes do direito da Unido necessarias para a resolucdo do litigio que
lhes foi submetido. Os érgaos jurisdicionais nacionais sdo, de resto, livres de exercer essa faculdade a
qualquer momento do processo que considerarem adequado (v. acérddo de 5 de outubro de 2010,
Elchinov, C-173/09, Colet., p. I-8889, n.’ 26 e jurisprudéncia referida).

O Tribunal de Justica ja decidiu que a existéncia de uma regra processual nacional ndo pode por em
causa a faculdade de que dispéoem os drgidos jurisdicionais nacionais que ndo decidem em ultima
instancia de submeter ao Tribunal de Justica um pedido de decisdo prejudicial, quando tém duavidas,
como no presente caso, sobre a interpretacdo do direito da Unido (acérdaos Elchinov, ja referido,
n.° 25, e de 20 de outubro de 2011, Interedil, C-396/09, Colet., p. [-9915, n.° 35).

Alids, o Tribunal de Justica considerou que o tribunal que ndo decide em dltima instancia, se
considerar que a apreciacdo de direito feita pelo tribunal de grau superior o pode levar a proferir uma
sentenca contraria ao direito da Unido, deve ter a faculdade de colocar ao Tribunal de Justica as
questoes que o preocupam (v. acérddo Elchinov, ja referido, n.° 27 e jurisprudéncia referida).

Nestas condicdes, a questdo prévia de inadmissibilidade suscitada pela Plastinnova neste ponto nao é
procedente.

Em segundo lugar, o Governo hungaro alega que, na medida em que o 6rgéo jurisdicional de reenvio
nido esclarece as razdes pelas quais lhe parece indispensadvel a interpretacdo da Diretiva 2004/48, o
pedido de decisdo prejudicial deve ser julgado inadmissivel.

De acordo com jurisprudéncia assente, o Tribunal de Justica s6 pode recusar-se a responder a uma
questdo submetida a sua apreciagdo por um 6rgao jurisdicional nacional quando é manifesto que a
interpretacdo do direito da Unido solicitada nido tem qualquer relacio com a realidade ou com o
objeto de litigio no processo principal, quando o problema for hipotético ou ainda quando o Tribunal
ndo disponha dos elementos de facto e de direito necessdrios para dar uma resposta ttil as questoes
que lhes foram submetidas (v., designadamente, acérddos de 13 de marco de 2001, PreussenElektra,
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C-379/98, Colet., p. 1-2099, n.° 39; de 15 de junho de 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Colet.,
p. [-5341, n.° 48; e de 5 de dezembro de 2006, Cipolla e o., C-94/04 e C-202/04, Colet., p. [-11421,
n.° 25).

Ora, impode-se concluir que manifestamente nao se afigura que a interpretacdo do direito da Unido
solicitada pelo 6rgéo jurisdicional de reenvio ndo tenha nenhuma relagdo com a realidade ou o objeto
do litigio no processo principal nem que as questdes relativas a interpretacao deste direito sejam de
natureza hipotética. Embora as questdes submetidas mencionem, de modo muito genérico, o direito da
Unido, decorre, contudo, da decisdo de reenvio que o érgao jurisdicional a quem foi submetido o litigio
no processo principal solicita, na realidade, a interpretagdo dos artigos 2.°, n.° 1, e 3.°, n.° 2, da Diretiva
2004/48, bem como dos artigos 2.°, n.° 1, da Convengdo de Paris e 41.°, n.* 1 e 2, do Acordo ADPIC,
para que possa apreciar se as disposi¢oes processuais nacionais, aplicdveis no ambito de um pedido de
anulacdo da protecdo de um modelo de utilidade, sdo compativeis com aquelas disposi¢oes.

Nestas condi¢des, a presuncdo de pertinéncia das questdes submetidas mantém-se.
Daqui se conclui que esta segunda questdo prévia de inadmissibilidade nao é procedente.

Em terceiro lugar, o Governo hdingaro contesta a admissibilidade do pedido de decisdo prejudicial
alegando que a Diretiva 2004/48 é manifestamente desprovida de pertinéncia para a resolugdo do
presente litigio, porque tem apenas por objetivo harmonizar disposi¢coes civis e administrativas
aplicaveis em caso de violacdo dos direitos de propriedade intelectual. Ora, no presente caso, o
processo em curso tem por objeto a validade de um modelo de utilidade e ndo uma violagdo dos
direitos de propriedade intelectual.

A este respeito, basta declarar que a questdo de saber se um processo de anulacio de um modelo de
utilidade constitui um processo que visa assegurar a protecdo dos direitos da propriedade intelectual
nao se refere a admissibilidade das questoes prejudiciais, mas enquadra-se na apreciacdo do mérito
das referidas questoes (v., por analogia, acérddos de 13 de julho de 2006, Manfredi e o., C-295/04
a C-298/04, Colet., p. 1-6619, n.° 30, e de 21 de outubro de 2010, Padawan, C-467/08, Colet.,
p. 1-10055, n.° 27). Por conseguinte, tal constatacio ndo pode ter por efeito rejeitar o pedido de
decisdo prejudicial logo na fase da apreciacdo da sua admissibilidade.

Uma vez que esta terceira questdo prévia de inadmissibilidade ndo é procedente, resulta das
consideracgdes precedentes que o pedido de decisdo prejudicial deve ser julgado admissivel.

Quanto ao meérito
Com as suas trés questdes, que importa apreciar conjuntamente, o 6rgao jurisdicional de reenvio
pergunta, no essencial, se o direito da Unido se opde a que, num processo jurisdicional relativo a um

pedido de anulacdo da protecio de um modelo de utilidade, o tribunal:

— ndo esteja vinculado pelos pedidos e outras declaracdes das partes e possa ordenar oficiosamente a
apresentacdo de provas que considere necessarias;

— ndo esteja vinculado por uma decisdo administrativa proferida num pedido de anulagdo nem pelos
factos que sdo declarados nessa decisio; e

— ndo possa examinar novamente provas ji apresentadas por ocasido de um pedido anterior de
anulacdo.
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Mais concretamente, resulta da decisdo de reenvio que o 6rgéo jurisdicional nacional considera que a
Diretiva 2004/48 é aplicavel ao procedimento seguido no processo principal e tem duvidas quanto a
interpretacdo desta diretiva, designadamente quanto aos seus artigos 2.°, n.° 1, e 3.°, n.° 2, a luz dos
artigos da Convencéo de Paris e do Acordo ADPIC referidos no n.” 59 do presente acérdao.

A este respeito, importa desde ja realcar que o Acordo que institui a OMC, de que faz parte o Acordo
ADPIC, foi assinado pela Unido e em seguida aprovado pela Decisio 94/800. Assim, de acordo com
jurisprudéncia assente, as disposicoes do Acordo ADPIC passaram a fazer parte integrante da ordem
juridica da Unido e, no ambito desta ordem juridica, o Tribunal de Justica é competente para decidir
a titulo prejudicial sobre a interpretacdo desse acordo (v. acérddo de 11 de setembro de 2007, Merck
Genéricos — Produtos Farmacéuticos, C-431/05, Colet., p. I-7001, n.° 31 e jurisprudéncia referida).

No que se refere mais concretamente as disposi¢cdes do artigo 41.°, n.* 1 e 2, do Acordo ADPIC, lidas
conjuntamente, resulta das mesmas que os Estados partes neste acordo atuardo de forma que a sua
legislacio admita processos com caracteristicas precisas destinadas a proteger os direitos de
propriedade intelectual, de modo a permitir uma acdo eficaz contra qualquer ato que viole os direitos
de propriedade intelectual abrangidos pelo mesmo acordo.

Por forcga dessas disposi¢oes, os Estados partes no referido acordo, incluindo a Unido, estdo obrigados a
legislar introduzindo, no seu direito interno, medidas relativas ao respeito dos direitos de propriedade
intelectual em conformidade com os elementos especificados nas ditas disposi¢oes.

Por outro lado, uma vez que o Acordo ADPIC prevé, como decorre do seu artigo 2.°, n.° 1, que, no que
diz respeito as partes II, III e IV deste acordo, os Estados partes devem observar o disposto nos
artigos 1.° a 12.° e 19.° da Convencao de Paris, a legislacao exigida no artigo 41.°, n.* 1 e 2, do Acordo
ADPIC deve cumprir, designadamente, o artigo 2.°, n.° 1, desta Convencao.

Por forga do artigo 2.°, n.° 1, da Convengdo de Paris, os nacionais de cada um dos paises aos quais se
aplique esta Convengdo gozardo em todos os outros paises aos quais se aplique igualmente a referida
Convencdo, no que respeita a protecido da propriedade industrial, das vantagens que as leis respetivas
concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuizo dos direitos
especialmente previstos na mesma Convencdo. Por consequéncia, terdo a mesma protecido que estes e
o mesmo recurso legal contra qualquer ofensa dos seus direitos, desde que observem as condigdes e
formalidades impostas aos nacionais.

Assim, o elemento principal comum a todas essas disposicoes acima mencionadas do Acordo ADPIC e
da Convengéo de Paris consiste na obrigacdo das partes nestas Convengdes de assegurar, na sua ordem
juridica interna, o respeito dos direitos da propriedade intelectual prevendo meios juridicos eficazes
contra qualquer ato que ofenda esses direitos.

A Unido cumpriu esta obrigacao de legislar ao adotar a Diretiva 2004/48 que visa precisamente, como
decorre do seu artigo 1.°, assegurar o respeito pelos direitos da propriedade intelectual pelo
estabelecimento, para o efeito, de diferentes medidas, procedimentos e recursos nos
Estados-Membros.

Mais concretamente, como decorre do artigo 2.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, as medidas, procedimentos
e recursos previstos por esta diretiva sdo aplicdveis, nos termos do seu artigo 3.°, a qualquer violagao
dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislacdo da Unido e/ou na legislacdo nacional do
Estado-Membro em causa.
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Assim, todas essas disposi¢cdes convencionais e as disposicoes da Diretiva 2004/48 acima mencionadas
(a seguir «disposicdes em causa») nado pretendem reger todos os aspetos ligados aos direitos de
propriedade intelectual, mas apenas os que sdo inerentes, por um lado, ao respeito desses direitos e,
por outro, as infragoes a estes ultimos, impondo a existéncia de meios juridicos eficazes destinados a
impedir, a cessar ou a obviar a qualquer infracdo ao direito de propriedade intelectual existente.

A este respeito, como decorre do artigo 17.° da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia,
um processo que visa assegurar o cumprimento de um direito intelectual supde que este direito esteja
legalmente adquirido (v., neste sentido, acdrddo de 12 de julho de 2005, Alliance for Natural Health
e 0., C-154/04 e C-155/04, Colet., p. I-6451, n.° 128).

Por conseguinte, como, alids, resulta também do artigo 2.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, as disposi¢cdes em
causa limitam-se a assegurar o respeito de diferentes direitos de que beneficiam as pessoas que
adquiriram direitos de propriedade intelectual, concretamente os titulares desses direitos, e nao
podem ser interpretadas como visando reger as diferentes medidas e procedimentos colocados a
disposicdo das pessoas que, como a recorrente no processo principal, sem serem elas préprias titulares

de tais direitos, contestam os direitos de propriedade intelectual adquiridos por outros.

Ora, um processo de anulagdo como o que estd em causa no processo principal é exatamente colocado
a disposicdo de uma pessoa que, sem ser titular de um direito de propriedade intelectual, contesta a
protecdo de um modelo de utilidade concedido ao titular dos direitos correspondentes.

Assim, esse processo ndo visa assegurar a protecdo dos titulares do direito de propriedade intelectual,
na acecao das disposi¢oes em causa.

Com efeito, esse processo ndo implica uma infracdo a um direito de propriedade intelectual, quer seja
no que se refere a pessoa que aciona esse processo, uma vez que, ndo sendo titular desse direito, ndo
pode, por definicdo, ser objeto de nenhuma infragdo, ou no caso do titular de um direito que é
abrangido pelo referido processo, uma vez que um recurso legal contra este e que contesta
juridicamente a existéncia do seu direito de propriedade intelectual nao pode, por definicdo, ser
qualificado de infracéo.

Decorre do exposto que as disposi¢des em causa nao visam reger os diferentes aspetos de um processo
de anulagdo como o que estd em causa no processo principal.

Por conseguinte, hd que responder as questdes submetidas que, na medida em que as disposicdes dos
artigos 2.°, n.° 1, e 3.°, n.° 2, da Diretiva 2004/48, interpretados a luz dos artigos 2.°, n.° 1, da Convencao
de Paris e 41.°, n. 1 e 2, do Acordo ADPIC, ndo sdo aplicdveis a um processo de anulacdo, como o que
estd em causa no processo principal, essas disposicoes ndo podem ser consideradas no sentido de que
se opdem a que, nesse processo jurisdicional, o tribunal:

— nado esteja vinculado pelos pedidos e outras declaracdes das partes e possa ordenar oficiosamente a
apresentacdo de provas que considere necessarias;

— ndo esteja vinculado por uma decisdo administrativa proferida num pedido de anulacdo nem pelos
factos que sdo declarados nessa decisio; e

— ndo possa examinar novamente provas jia apresentadas por ocasido de um pedido anterior de
anulacéo.
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Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o
6rgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas efetuadas pelas
outras partes para a apresentacdo de observacdes ao Tribunal de Justica ndo sao reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Terceira Sec¢do) declara:

Na medida em que as disposi¢coes dos artigos 2.°, n.° 1, e 3.°, n.” 2, da Diretiva 2004/48/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos da
propriedade intelectual, interpretados a luz dos artigos 2.°, n.° 1, da Convencao para a Protecao
da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de marco de 1883, revista pela altima vez
em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979, e 41.°, n.* 1 e 2,
do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o
Comércio, que consta do anexo 1 C do Acordo que institui a Organizacao Mundial do Comércio
(OMC), assinado em Marraquexe, em 15 de abril de 1994, e aprovado pela Decisdo 94/800/CE do
Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa a celebracdo, em nome da Comunidade Europeia
e em relacio as matérias da sua competéncia, dos acordos resultantes das negociacoes
multilaterais do Uruguay Round (1986/1994), nido sao aplicaveis ao processo de anulacio, como
0 que estd em causa no processo principal, essas disposicoes nio podem ser consideradas no
sentido de que se opdem a que, nesse processo jurisdicional, o tribunal:

— nao esteja vinculado pelos pedidos e outras declaracdes das partes e possa ordenar
oficiosamente a apresentacao de provas que considere necessarias;

— ndo esteja vinculado por uma decisio administrativa proferida num pedido de anulacio nem
pelos factos declarados nessa decisao; e

— ndo possa examinar novamente provas ja apresentadas por ocasido de um pedido anterior de
anulacao.

Assinaturas
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