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(Actos cuja publicacdo nio é uma condi¢do da sua aplicabilidade)

CONSELHO

ACORDO EM MATERIA DE PATENTES COMUNITARIAS
Celebrado no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1989

(89/695/CEE) :

PREAMBULO
AS ALTAS PARTES CONTRATANTES do Tratado que institui a Comunidade Econémica Europeia,

DESEJANDO dar efeitos unitérios € auténomos is patentes europeias concedidas para os seus territérios nos
termos da Convengio sobre a.Concessdo de Patentes Europeias, de 5 de Outubro de 1973,

DESEJOSAS de estabelecer um regime comunitario de patentes que contribua para a realizagio dos objectivos do
Tratado que institui a Comunidade Econémica Europeia e, nomeadamente, para a eliminagdo, no interior da
Comunidade, das distorgdes de concorréncia que podem resultar da territorialidade dos titulos nacionais de
protecgio, )

CONSIDERANDO que um dos objectivos fundamentais do Tratado que institui a Comunidade Econémica
Europeia ¢ a aboligdo dos obstéculos 2 livre circulagio de mercadorias;

CONSIDERANDO -que um dos meios mais adequados para assegurar a consecugido desse objectivo no que
respeita A livre circulagdo de mercadorias protegidas por patentes é a criagdo de um regime comunitério de
patentes; :

CONSIDERANDO que a criagio de tal regime comunitdrio de patentes é, por consequéncia, indissocidvel da
realizagio dos objectivos do Tratado e est4; portanto, ligada a ordem juridica comunitéria;

CONSIDERANDO que importa, para esses fins, que as Altas Partes Contratantes celebrem um acordo que
constitua um acordo especial na acepg¢io do artigo 142° da Convengio sobre a Concessdo de Patentes Europeias,
um tratado de patente regional na acepgio do n® 1 do artigo 459 do Tratado-de Cooperagio em Matéria de
Patentes, de 19 de Junho de 1970, e um convénio especial na acepgdo do artigo 192 da Convengdo para a Protecgio
da Propriedade Industrial, assinada em Paris em 20 de Margo de 1883 e revista pela tiltima vez em 14 de Julho de
1967;

CONSIDERANDO que a realizagdo de um mercado comum que oferega condigbes andlogas as de um mercado
nacional implica a criagdo de instrumentos juridicos que permitam s empresas adaptar is dimensées europeias as
suas actividades de produgio e de distribuig¢io;

CONSIDERANDO que o meio mais apropriado para solucionar o problema da resolugio eficaz das acg¢des
relativas as patentes comunitdrias, bem como os problemas resultantes da separa¢do das competéncias operada
pela Convengio sobre a Patente Comunitdria, assinada no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975, em matéria
de contrafacgdo e de validade das patentes comunitarias é atribuir competéncia no dominio das acgbes por
contrafacgdo de uma patente comunit4ria a tribunais nacionais de-primeira instincia, designados como tribunais

de patentes comunit4rias, que poderdo ao mesmo tempo examinar a validade da patente objecto da acgio e, se -

necessario, alteré-la ou anula-la; que as decisdes desses tribunais devem ser susceptiveis de recurso para tribunais
nacionais de segunda instincia designados como tribunais de patentes comunitérias;
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CONSIDERANDO, tedavia, que a aplicagdo uniforme do direito relativo 4 contrafacgo e & validade das patentes
comunitérias exige a criagdo de um tribunal de recurso de patentes comunitdrias. comum a todos os Estados
contratantes (Tribunal Comum de Recurso) para conhecer dos recursos das questdes relativas & contrafacgdo e 2
validade que lhe sejam submetidas pelos tribunais de patentes comunitdrias de segunda instancia;

CONSIDERANDO que esta mesma exigéncia de aplicagdo uniforme do direito leva a atribuir ao Tribunal Comum
de Recurso competéncia para decidir dos recursos das decisdes das Divisdes de Anulagio e da Divisdo de
Administragdo de Patentes do Instituto Europeu de Patentes, substituindo assim as cAmaras de anulagio instituidas
pela Convengdo sobre a Patente Comunitéria assinada em 15 de Dezembro de 1975;

CONSIDERANDO que ¢é essencial que a aplicagdo do presente acordo nio se oponha 2 aplicagio do disposto no
Tratado que institui 2 Comunidade Econémica Europeia, e que o Tribunal de Justi¢a das Comunidades Europeias
possa assegurar a uniformidade da ordem juridica comunitdria;

DESJOSAS de promover a realizagdo do Mercado Internc e a criagio de uma comunidade europeia da tecnologia
gragas A patente comunitaria;

CONVENCIDAS, portanto, de que a celebragio do presente acordo é necessaria para facilitar a realizagdo das

tarefas da Comunidade Econémica Europeia,

ACORDARAM O SEGUINTE:

Artigo 1°
Teor do Acordo

1. A Convengio relativa a Patente Europeia para o
Mercado Comum, assinada no Luxemburgo em 15 de
Dezembro de 1975, a seguir denominada «Convengéo sobre
a Patente Comunitéria», na versdo alterada pelo presente
acordo, encontra-se em anexo a este ultimo.

2. A Convengio sobre a Patente Comunitdria é comple-
mentada pelos seguintes protocolos anexos ao . presente
acordos.

— Protocolo sobre a Resolugio de Litigios em matéria de
Contrafacgo e de Validade das Patentes Comunitirias, a
seguir denominado «Protocolo sobre Litigios»,

— Protocolo sobre os Privilégios e Imunidades do Tribunal
Comum de Recurso,

— Protocolo sobre o Estatuto do Tribunal Comum de
Recurso. '

3.  Os anexos ao presente acordo fazem dele parte inte-
grante.

4. Ao entrar em vigor, o presente acordo substitui a
Convengio sobre a Patente Comunitiria na versio assinada
no Luxemburgo em 15 de Dezembro de 1975.

N

Artigo 2°

Relagbes com a ordem juridica comunitaria
1. Nenhuma disposi¢io do presente acordo poder4 ser
invocada para obstar 3 aplicagdo do Tratado que institui a
Comunidade Econ6émica Europeia.

2. A fim de garantir a uniformidade da ordem juridica
comunitdria, o Tribunal Comum de Recurso instituido pelo
Protocolo_sobre Litigios dever4 solicitar ao Tribunal de
Justica das Comunidades Europeias uma decisio a titulo
prejudicial, nos termos do artigo 1772 do Tratado que
institui a Comunidade Econémica Europeia, sempre que
haja o risco de o presente acordo ser interpretado de forma
incompativel com o Tratado.

3.  Seum Estado-membro ou a Comissio das Comunida-
des Europeias considerar que uma decisdo. do Tribunal
Comum de Recurso que encerra um processo que tenha
corrido nesse tribunal ndo respeita o principio enunciado nos
niimeros anteriores, pode interpor recurso perante o Tribu-
nal de Justica. das Comunidades Europeias. A~ decisio
proferida pelo Tribunal de Justiga na sequéncia desse pedido -
nio afecta a decisdo do Tribunal Comum de Recurso que deu
origem ao referido pedido. O escrivdo do Tribunal de Justiga
notifica do recurso os Estados-membros, o Conselho e, se
qualquer Estado-membro o solicitar, a Comissdo das Comu-
nidades Europeias, que tém o direito de depositar mem©rias
ou observagdes escritas perante o tribunal num prazo de dois
meses a contar da referida notificagdo. O procedimento
previsto no presente nimero nio d4 lugar a cobranga ou ao
reembolso de custas ou despesas.

Artigo 3°
Interpretagdo das disposigdes em matéria de competéncia

1. O Tribunal de Justiga das Comunidades Europeias é
competente para decidir a titulo prejudicial sobre a interpre-
tagdo das disposi¢des em matéria de competéncia aplicdveis
as acgdes relativas ds patentes comunitdrias levadas aos
tribunais nacionais, incluidas na parte VI, capitulo I, da
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Convengio sobre a Patente. Comunitdria e no Protocolo
sobre Litigios.

2. Sdo os seguintes os Orgdos jurisdicionais que tém o
poder de solicitar ao Tribunal de Justi¢a que decida a titulo
prejudicial sobre as questdes de interpretagio a que se refere
on® 1:

a) — Na Bélgica: La Cour de cassation (het Hof van
Cassatie) et le Conseil d’Etat (de Raad van State),
— Na Dinamarca: Hojesteret, '

— Na Republica-Federal da Alemanha: die obersten
Gerichtshofe des Bundes,

— Na Grécia: 10 avdtota Aikaotipa,

— Em Espanha: el Tribunal Supremo,

— Em Franga: la Cour de cassation et le Conseil
d’Etat,

— Na Irlanda: An Chuirt Uachtarach (The Supreme
Court),

— Em Itdlia: la Corte suprema di cassazione,

— No Luxemburgo: la Cour Supérieure de Justice
siégeant comme Cour de cassation,

— Nos Paises Baixos: de Hoge Raad,

— Em Portugal: o Supremo Tribunal de Justiga,

— No Reino Unido: The House of Lords;

b) Os 6rgdos jurisdicionais dos Estados contratantes que
decidem em segunda instincia.-

3.  Sempre que num processo pendente seja suscitada uma
questio desta natureza perante qualquer 6rgio jurisdicional
indicado no n? 2, alinea a), esse 6rgio jurisdicional, se julgar
necessaria uma decisdo sobre esse ponto para proferir a sua
sentenga, deve solicitar ao Tribunal de Justica que se
pronuncie sobre essa questdo.

4.  Sempre que uma questdo dessa natureza seja suscitada
perante . qualquer 6rgdo jurisdicional indicado no n? 2
alinea b), esse érgdo jurisdicional pode, nas condigoes
determinadasno n? 1, solicitar ao Tribunal de Justiga que se
pronuncie.

Artigo 4°
Regulamento processual do Tribunal de Justica
1.  Aos processos a que se referem os artigos 29 e 3¢ sdo
aplicaveis o Protocolo sobre o Estatuto do Tribunal de
Justica da Comunidade Econémica Europeia e o regulamen-
to processual do Tribunal de Justiga.
2. O regulamento processual serd adaptado e completa-

do, se necessario, nos termos do artigo 1889 do Tratado que
institui a Comunidade Econémica Europeia.

Artigo §°
Competéncia do Tribunal Comum de Recurso

Sob reserva do disposto nos artigos 2¢ ¢.32%, o Tribunal
Comum de Recurso assegura a uniformidade de interpreta-

¢do e .de aplicagio do presente acordo e das disposicdes
adoptadas em sua execugio, desde que nio se trate de
disposigbes nacionais.

Artigo 6°
Assinatura — Ratificagio

1. O-presente acordo fica aberto & assinatura pelos
Estados partes no Tratado que institui a Comunidade
Econémica Europeia até 21 de Dezembro de 1989.

2. O presente acordo serd submetido a ratificagio pelos
doze Estados signatdrios. Os instrumentos de ratificagdo-
serdo depositados junto do secretario-geral do Conselho das
Comunidades Europeias.

Artigo 7°
Adesio

1. O presente acordo est4 aberto a adesio dos Estados
que se tornem membros da Comunidade Econémica Euro-
peia.

2.  Osinstrumentos relativos 4 adesdo ao presente acordo
serdo depositados junto do secretario-geral do Conselho das
Comunidades Europeias. A adesdo produz efeitos no primei-
ro dia do terceiro més apds a entrega do instrumento de
adesdo, desde que se tenha tornado efectiva a ratificagio pelo
Estado em causa da Convengio sobre a Concessdo de
Patentes Europeias, a seguir denominada «Convengio sobre
a Patente Europeia», ou a sua adesdo a esta.

3.  Os Estados signatdrios reconhecem. .que qualquer
Estado que se torne membro da Comunidade Econémica
Europeia deve aderir -ao presente acordo.

4.  Poder4 ser celebrada uma convengio especial entre os
Estados contratantes e o Estado aderente para determinar as
regras de aplicagio do presente acordo que se tornem
necessdrias pela adesdo desse Estado.

Artigo 8°
Participagdo de Estados Terceiros

O Conselho das Comunidades Europeias, deliberando por
unanimidade, pode convidar qualquer Estado parte na
Convengio sobre a Patente Europeia que constitua com a
Comunidade Econémica Europeia uma unido aduaneira ou .
uma zona de comércio livre a entabular negociagoes tenden-
tes A sua participagio no presente acordo com base numa
convengdo especial que estabeleca as condigbes e regras de
aplicagdo do presente acordo ao referido Estado, a celebrar
entre esse Estado e os Estados contratantes.
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Artigo 9° -
Aplicagio as zonas maritimas e submarinas

O presente-acordo. é aplicdvel As zonas maritimas e subma-
rinas adjacentes aos territdrios a que o acordo ¢ aplicavel,
sobre as quais os Estados contratantes exer¢am direitos
soberanos ou tenham jurisdigio, de acordo com o direito
internacional. '

Artigo 10°
Entrada em vigor

Para entrar em vigor, o presente acordo devera ser ratificado
pelos doze Estados signatarios. O presente acordo entra em
vigor no primeiro dia do terceiro més seguinte ao depdsito do
instrumento de ratificagdo pelo Estado que -proceder em
tltimo lugar a essa formalidade. Todavia, se a Convengio
sobre a Patente Europeia entrar em vigor relativamente a
quaisquer Estados signatdrios do presente acordo em data
posterior, este tiltimo entrard em vigor na data posterior que
ocorrer em ultimo lugar.

Artigo 11°
Observadores _

Enquanto o presente acordo nio entrar em vigor relativa-
mente a algum Estado-membro da Comunidade Econémica
Europeia nio signatdrio do mesmo, esse Estado pode tomar
parte, como observador, nas reunides do Comité Restrito do
Conselho de Administragio da Organizagdo Europeia de
Patentes, a seguir designado por «Comité Restrito» ¢ do
Comité Administrativo do Tribunal Comum de Recurso, a
seguir designado por «Comité Administrativo»; podendo,
paraesse efeito, nomear um representante e um suplente para
cada um dos referidos comités.

Artigo 12°
Vigéncia do Acordo

O presente acordo é celebrado por tempo ilimitado.

Artigo 13°
Revisdo

Se a maioria dos Estados-membros da Comunidade Econé-
mica Europeia solicitar uma revisio do presente acordo, o
presidente do Consetho das Comunidades Europeias convo-
car4 um conferéncia de revisdo. A conferéncia ser4 preparada
pelo Comité Restrito ou pelo Comité Administrativo,
actuando cada um dentro dos limites das suas competén-
cias.

Artigo 14°
Diferendos entre Estados contratantes

1.  Todos os diferendos entre Estados contratantes relati-
vos 2 interpretagdo ou i aplicagdo do presente acordo e nio
solucionados pela via da negociagdo serdo, a pedido de um
dos Estados interessados, submetidos ao Comité Restrito ou
ao Comité Administrativo, conforme o caso. O érgio a que
for submetido. o diferendo procurard conseguir que os
referidos Estados cheguem a acordo.

2. Se, decorrido um prazo de seis meses a contar da data
em que o diferendo tiver sido submetido ao Comité Restrito
ou ao Comité Administrativo, as partes nio-chegarem a
acordo, qualquer dos Estados envolvidos pode submeter a
questdo a apreciagio do Trnbunal de Justiga das Comunida-
des Europeias.

3. Se o Tribunal de Justi¢a reconhecer que um Estado
contratante ndo cumpriu alguma das obrigagdes ‘que lhe
incumbem por forga do presente-acordo, esse Estado fica
obrigado a tomar as medidas pertinentes 3 execugio do
acérdio do Tribunal de Justica.

Artigo 15°
Definigao

Para efeitos do presente acordo entende-se pela expressdo
«Estado contratante» qualquer Estado para o qual o presente
acordo esteja em vigor.

Artigo 16°
Original do Acordo

O presente acordo, redigido num dnico exemplar nas linguas
alemi, dinamarquesa, espanhola, francesa, grega, inglesa,
irlandesa; italiana, neerlandesa e portuguesa, fazendo igual-
mente fé qualquer dos dez textos, serd depositado nos
arquivos do scretariado-geral do Conselho das Comunidades
Europeias. O secretario-geral remeterd uma cépia autentica-
da a cada um dos Governos dos Estados-membros da
Comunidade Econémica Europeia.

Artigo 17°
Notificagoes

O secretério-geral do Conselho das Comunidades Europeias
notificar4 os Estados-membros da Comunidade Econémica
Europeia:

a) Do depésito de cada instrumento de ratificagio e de
adesio;

b). Da data de entrada em vigor do presente acordo;

¢) De qualquer reserva e de qualquer -levantamento de

reserva nos termos do artigo 83° da Convengio sobre a
Patente Comunitdria;

d) De qualquer notificagio recebida nos termos dos n% 2
e 3 do artigo 19 do Protocolo sobre Litigios.
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En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Acuerdo.
Til bekrzftelse heraf har underteénede befuldmagtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben -die unterzeichneten Bevollmichtigten ihre Unterschrift unter diese
Vereinbarung gesetzt.

Ze niotwon TOv avetépe o1 voypapovieg TAnpeEobolol é6ecay T LTOYPAET TOLG KAT®H Ond TNV
Topodoe CLUPWVid. :

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this
Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
accord.

D4 fhianu sin, chuir na Linchumhachtaigh thios-sinithe a [dmh leis an gComhaontu seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le foro firme in calce al presente
accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Akkoord
hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotencidrios abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente
Acordo. :

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.
Udferdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs. -
Geschehen zu Lu;(emburg am fiinfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.
"Eywve 0710 AovEeppovpyo, otig Séxa mEvte Ackeuppiov yida evviakooia oy8ovTa evvéa.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and
eighty-nine.

Fait 4 Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cuigit 14 déag de mhi na Nollag mile naoi gcéad ochté a naoi.
Fatto a Lussemburgo, addi quindici dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiecnde december negentienhonderd negenentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.
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Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestzt Danmarks Dronning

7 =

Ta tov Ipodedpo tng EAAnvikng Anpoxpatiog

Por Su Majestad el Rey de Espafia
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Pour le président de la République frangaise

For the President of Ireland
Uachtardn na hEireann

Per il Presidente della Repubblica italiana
R Ve LU‘/E\ t )

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg -

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
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Pelo Presidente da Repuiblica Portuguesa-
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CONVENCAO
RELATIVA A PATENTE EUROPEIA PARA o MERCADO COMUM
(Convengdo sobre a Patente Comunitéria)
e

REGULAMENTO DE EXECUCAO
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CONVENCAO

RELATIVA A PATENTE EUROPEIA PARA O MERCADO COMUM

. (Convengio sobre a Patente Comunitaria)

PARTE I

DISPOSICOES GERAIS E INSTITUCIONAIS

CAPITULO I
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1°
Direito comum para patentes

1. E institufdo pela presente convengio um direito
comum aos Estados contratantes em matéria de patentes de
invengio.

2.  Este direito comum rege as patentes europeias conce-
didas, para os Estados contratantes, nos termos da Conven-
¢do sobre a Concessdo de Patentes Europeias, seguidamente
denominada «Convengio sobre a Patente Europeia», bem
como os pedidos de patente europeia em que esses Estados
tenham sido designados.

Artigo 2°
Patente comunitaria

1. As patentes europeias concedidas para os Estados
.contratantes sio denominadas patentes comunitarias.

2. A patente comunitiria tem um caricter: unitério.
Produz os-mesmos. efeitos sobre o conjunto dos territérios
aos quais ‘se aplica a presente convengio e s pode ser
concedida, transferida, anulada ou tornada extensiva para o
conjunto desses territdrios. Esta disposi¢do aplica-se, muta-
tis mutandis, ao pedido de patente europeia em que os
Estados contratantes tenham sido designados.

3. A patente comunitdria tem um caricter -auténomo.
Apenas estd sujeita s disposigbes da presente convengio e is
disposigoes da Convengio sobre a Patente Europeia que se
apliquem obrigatoriamente a qualquer patente europeia e
que, por esse facto, sdo consideradas como disposi¢des da
presente convengio. :

Artigo 3°
Designagdo conjunta

A designagdo dos Estados partes na presente convengio, nos
termos do disposto no artigo 79° da Convengdo sobre a
Patente Europeia, s6 pode ser feita conjuntamente. A
designacdo de um ou mais destes Estados constitui designa-
¢do do conjunto.

Artigo 4°
Institui¢do de instincias especiais

Os o6rgaos seguintes, comuns aos Estados contratantes,
aplicam os procedimentos estabelecidos na presente conven-
¢ao:

a) As instdncias especiais instituidas no Instituto Europeu
de Patentes e cuja actividade é controlada por um Comité
Restrito do Conselho de Administragio da Organizagio
Europeia de Patentes;

b). O Tribunal Comum de Recurso instituido pelo Protoco-
lo sobre a Resolugio de Litigios em matéria de Contra-
facgdo e de Validade das Patentes Comunitdrias, adiante
designado por «Protocolo sobre Litigios».

Artigo 5°
Patentes nacionais

A presente conveng¢io nio prejudica o direito dos Estados
contratantes de conceder patentes nacionais.

CAPITULO II
INSTANCIAS  ESPECIAIS DO INSTITUTO EUROPEU DE

PATENTES
Artigo 6°

Instdncias especiais

As instdncias especiais sdo as seguintes:
a) Uma Divisio de Administragdo de Patentes;

b) Uma ou mais Divisdes de Anulagio.

Artigo 7°
Divisdo de Administragdo de Patentes

1. A Divisdo de Administragio de Patentes é competente
para todos os actos do Instituto Europeu de Patentes que
digam respeito a uma patente comunitéria, desde que esses
actos ndo sejam da competéncia de outras instincias do
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instituto. E especialmente competente para qualquer decisdo
relativa as mengbes a inscrever no Registo de Patentes
Comunitdrias.

2. As decisdes da Divisio de Administragido de Patentes
sdo tomadas por um membro jurista.

3.  Osmembros da Divisio de Administragdo de Patentes
ndo podem ser membros das Cimaras de Recurso nem da
Camara Superior de Recursos, instituidas pela Convengio
sobre a Patente Europeia.

Artigo 8°
Divisdes de Anulagio

1. A Divisdes de Anulagdo sdo competentes para exami-
nar os pedidos de limitagio e de anulagio de qualquer
patente comunitdria e para fixar a retribuigio nos termos do
n® § do artigo 43°

2. Uma Divisio de Anulagio compde-se de um membro
jurista, que assegura a presidéncia, e de dois membros
técnicos. A Divisdo de Anulag¢do pode confiar a um dos seus
membros a instrugdo dos pedidos. O processo oral ¢ da
competéncia da prépria Divisio de Anulagio.

Artigo 9°
Impedimentos

1. Os membros das Divisdes de Anulagio ndo podem
exercer fungbes em causas em que tenham interesse pessoal,
em que tenham intervindo anteriormente como representan-
tes de uma das partes, ou caso tenham intervindo na decisdo
final dessas causas no 4mbito do processo de concessdo ou do
processo de oposigdo.

2. Se, por qualquer das razées mencionadas no n® 1 ou
por qualquer outro motivo, um membro de uma divisio de
anulagio considerar no poder intervir numa causa, deve
comunicar o facto A divisdo.

~

h.  Os membros de uma divisio de anulag¢io podem ser
recusados por qualquer das partes por uma das razées
mencionadas no n¢ 1 ou por suspeita de parcialidade. A
recusa nio ¢ admissivel se a parte em causa tiver realizado
actos processuais, embora j4 tivesse conhecimento do motivo
da recusa. Nenhuma recusa podera basear-se na nacionali-
dade dos membros. '

4. As DivisGes de Anulagio decidem; nos casos referidos
no n% 2 ¢ 3, sem a intervengio do membro interessado. Para

tomar essa decisdio, o membro recusado é substituido na

diviso pelo.seu suplente.

Artigo 10°
Linguas dos processos e das publicagdes

1.  Aslinguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes sdo
igualmente as linguas oficiais das instincias especiais.

2. Ao longo de toda a duragdo dos processos perante as
instincias- especiais pode proceder-se 4 harmonizagdo -da
tradugio apresentada nos termos do n? 2, segunda frase, do
artigo 149 da Convengédo sobre a Patente Europeia com o
texto original do pedido de patente europeia.

3.  Deveser utilizada a lingua oficial do Instituto Europeu
de Patentes na qual foi concedida -a patente comunitiria,
salvo se o regulamento de execugio dispuser diferentemente,
em todos os processos relativos a essa patente comunitéria
que corram os seus termos nas instincias especiais.

4. Todavia, as pessoas singulares ‘€ colectivas com
domicilio ou sede no territdrio de um Estado contratante cuja
lingua oficial nio seja uma das linguas oficiais do Instituto
Europeu de Patentes e os nacionais desse Estado com
domicilio no estrangeiro podem depositar, numa- lingua
oficial desse Estado, os documentos que tém de ser apresen-
tados num prazo determinado. Todavia, devem apresentar
uma tradugio na lingua do processo no prazo prescrito pelo:
regulamento de execugio; nos casos previstos pelo regula-
mento de execugdo podem igualmente depositar uma-tradu-
¢d0 numa outra lingua oficial do Instituto Europeu de
Patentes.

5. Se um documento nio for apresentado na lingua
prescrita pela presente Convengdo ou se uma tradugio
exigida em aplica¢do da presente convengio nido for apre-
sentada dentro do prazo, considera-se que esse documento
nio foi recebido.

6.. No final do processo de limitagio ou do processo de
anulagio, o novo fasciculo da patente comunitéria é publi-
cado na lingua do processo; esse fasciculo deve comprrender
uma tradugio das reivindicagGes alteradas numa das linguas
oficiais de cada um dos Estados contratantes que nido tenha
como lingua oficial a lingua do processo.

7. O Boletim de Patentes Comunitérias é publicado nas
trés linguas oficiais do Instituto Europeu de-Patentes.

8.  Asinscrigdes no Registo de Patentes Comunitarias sdo
efectuadas nas trés linguas oficiais do Instituto Europeu de
Patentes. Em caso de duvida, faz fé a inscri¢do na lingua do
processo. ’

9.  Asfaculdades concedidas pelo artigo 65°, pelon® 3 do
artigo 67° e pelo n% 3 do artigo 702 da Convengio sobre a
Patente Europeia ndo podem ser invocadas por qualquer dos
Estados partes na presente convengio.

CAPITULO III

COMITE RESTRITO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAGAO

Artigo 11°-
Composi¢do

1. O Comité Restrito do Conselho de Administragio ¢é
composto pelos representantes dos Estados contratantes e
pelo representante da Comissdo das Comunidades Euro-
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peias, bem como pelos seus suplentes. Cada Estado contra-
tante e a Comissdo tém o direito de designar um represen-
tante para o Comité Restrito e um suplente. A representagio
dos Estados contratantes no seio do Conselho de Adminis-
tragdo e do Comité Restrito é assegurada pelos mesmos
membros.

2. Os membros do Comité Restrito podem fazer-se
assistir por conselheiros ou peritos, dentro dos limites
previstos pelo seu Regulamento Interno.

Artigo 12°
Presidéncia

1. O Comité Restrito do Conselho de -Administragio
elege, de entre os representantes dos Estados contratantes e
seus suplentes, um presidente e um vice-presidente. O
vice-presidente substitui, de pleno direito, o presidente em
caso de impedimento..

2. A duragio do mandato do presidente e do vice-presi-
dente ¢ de trés anos. O mandato é renovavel.

Artigo 13°
Secretariado

1. O Comité Restrito do Conselho de Administragio
pode- criar um secretariado composto por cinco dos seus
membros. ‘

2. O presidente e o vice-presidente do Comité Restrito
sdo, por direito, membros do secretariado; os trés outros
membros sdo eleitos pelo Comité Restrito.

3. A duragio do mandato dos membros eleitos pelo
Comité Restrito ¢ de trés anos. O mandato nio é renova-
vel.

4. O secretariado assume a execugdo das tarefas que o

Comité Restrito lhe confia no 4mbito do seu Regulamento
Interno.

Artigo 14°
Sessoes

1. O Comité Restrito- do Conselho de Administragio
redne-se por convocatéria do seu presidente.

2. O presidente do Instituto Europeu de Patentes toma

parte nas deliberagées. -

3. O Comité Restrito realiza uma sessio ordindria uma
vez por- ano; além disso, redne -por iniciativa do seu
presidente ou a pedido de um ter¢o dos Estados contratan-
tes.

4. O Comité Restrito delibera com base numa ordem do
dia determinada e nos termos do seu Regulamento Inter-
no.

5. Qualquer questdo cuja inscrigdo seja solicitada por um
Estado contratante nas condigdes previstas pelo Regulamen-
to Interno ¢ inscrita na ordem do dia proviséria.

Artigo 15°
Linguas do Comité Restrito

1.  As linguas utilizadas nas deliberagdes do Comité
Restrito do Conselhe de Administragdo sio o alemio, o
francés e o.inglés.

2.  Os documentos submetidos ao Comité Restrito e as
actas das suas-deliberagdes sdo produzidos nas trés linguas
referidas no niimero anterior.

Artigo 16°
Competéncias do Comité Réstrito em certos casos

1. O Comité Restrito do Conselho de Administragio tem
competéncia - para alterar as disposigdes da presente
convengio a seguir enumeradas:

a) Os artigos da presente convengio, na medida em que
fixem a duragdo de um prazo a observar em relagio ao
Instituto Europeu de Patentes;

b) As disposigbes do regulamento de execugio.

2. O Comité Restrito tem competéncia para, nos termos
da presente Convengio, adoptar e alterar:

a) O regulamento financeiro;
b) O regulamento relativo is taxas;

c)- O seu Regulamento Interno.

Artigo 17°
Direito de- voto

1.  S6 os Estados contratantes tém o direito de voto no
Comité Restrito do Conselho de Administragio.

2. Cada Estado contratante dispde de um voto, sob
reserva de aplicagdo do disposto no artigo 19°

Artigo 18°
Votos

1.  Sob reserva do disposto no n® 2, o Comité Restrito do
Conselho de Administragio delibera por maioria simples dos
Estados contratantes representados e que exer¢am o seu
direito de voto.

2. Asdecisbes que o Comité Restrito é competente para
temar nos termos do artigo 16° e da alinea a) do artigo 21¢
devem ser tomadas por maioria de trés quartos dos Estados -
contratantes representados e que exer¢am o seu direito de
voto.

3. A abstengdo nio é considerada voto.
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Artigo 19°
Ponderagdo dos votos

Para a adopgdo e a alteragio do regulamento relativo as
taxas, bem como, se a carga financeira dos Estados contra-
tantes for consequentemente aumentada, para a aprovagio
referida na alinea a) do artigo 219, a votagio efectua-se nos
termos do disposto no artigo 36° da Convengdo sobre a
Patente Europeia. Os termos «Estados contratantes» utiliza-
dos nesse artigo entendem-se como referindo-se aos Estados
partes na presente convengio.

CAPITULO IV ~

DISPOSICOES FINANCEIRAS

Artigo 20°
Obrigagdes financeiras e receitas

1. O montante a pagar pelos Estados que sdo partes na
presente convengio por forga do artigo 146° da Convengio
sobre a Patente Europeia serd coberto pelas contribuigdes
financeiras fixadas para cada Estado-membro de acordo com
a chave de reparti¢io estipulada no n?¢ 3.

2. As receitas provenientes das taxas pagas por forga do
regulamento relativo s taxas, ap6s a dedugio dos montantes
pagos & Organizagio Europeia de Patentes por for¢a dos
artigos 39° e 147° da Convengio sobre a Patente Europeia,
bem como quaisquer outras receitas realizadas pela Organi-
zagao Europeia de Patentes por for¢a da presente convengio,
deverdo ser repartidas-pelos. Estados que sdo partes nesta
convengdo, de acordo com a chave fixada no n? 3.

3. A chavereferida nos n%® 1 e 2 é a seguinte:

— Bélgica: 5,25%,
— Dinamarca: 5,20%,
— Alemanha: 20,40%,
— Grécia: 4,40 %,
— Espanha: 6,30%,
— Franga: 12,80 %,
— Irlanda: 3,45%,
— Itdlia: 7,00%,
— Luxemburgo: 3,00%,
— Paises Baixos: 11,80 %,
— Portugal: 3,50%,
— Reino Unido: 16,90%.

4. A chave fixada no n® 3 poder4 ser alterada por decisdo
do Conselho das Comunidades Europeias, deliberando sob
proposta da Comissdo das Comunidades Europeias, ou a
pedido de pelo menos trés Estados contratantes, ap6s anélise
efectuada pelo Comité Restrito do Conselho de Administra-
¢do da Organizagdo Europeia de Patentes cinco anos apés a

entrada ‘em vigor do Acordo em matéria de Patentes
Comunitdrias.

5. A decisio referida no n% 4 serd adoptada:

a) Por unanimidade, do sexto ao décimo ano, inclusive, a
partir da entrada em vigor do Acordo em mdtéria de
Patentes Comunitarias;

b) Depois de expirado esse prazo, por maioria qualificada,
sendo essa maioria a prevista no n° 2, segundo parégra-
fo, primeiro travessdo, do artigo 148° do Tratado que
institui a Comunidade Econémica Europeia.

6. Cinco anos apds a entrada em vigor do Acordo em
matéria de Patentes Comunitarias, serioencetados os traba-
lhos necessarios para analisar em que condigbes e em que
data o regime de financiamento previsto nos n® 1 a 5 poder4
ser substituido por outro regime baseado num financiamento
comunitirio, tendo em conta a evolugdo registada nas
Comunidades Europeias. Este regime podera englobar os
montantes devidos pelos Estados que sdo partes na presente
convengio por forga da. Convengdo sobre a Patente Euro-
peia, bem como os montantes devidos a esses Estados por
forga desta tiltima convengdo. Concluidos esses trabalhos, o
presente artigo e, se necessario, o artigo 199 poderio ser
alterados por decisio do Conselho das Comunidades Euro-
peias, que deliberar4 por unanimidade sob proposta da
Comissao.

Artigo 21°

Competéncias do Comité Restrito do Conselho de Adminis-
tragdo em matéria orgamental

Compete ao Comité Restrito do Conselho de Administra:
¢do:

a) Aprovar anualmente as previsdes de despesas e receitas
relativas 4 execugio da presente convengdo e-as altera-
¢Oes ou aditamentos eventuais a essas previsdes, que sdo
submetidos & sua apreciagio pelo presidente do Instituto
Europeu de Patentes, e controlar a respectiva execu-
¢ao;

b) Conceder a autorizagdo previstanon?® 2 do artigo 47° da
Convengio sobre a Patente Europeia, desde que se trate
de despesas relativas 4 execugdo da presente conven-
¢do; -

c) Aprovar as contas anuais da Organizagio Europeia de
Patentes relativas 4 execugdo da presente convengio,
bem como a parte do relatério dos revisores de contas
nomeados nos termos do n® 1 do artigo 49° da
Convengido sobre a Patente Europeia relativa a.essas
contas, e dar quitagio ao presidente do Instituto Europeu
de Patentes.

Artigo 229
Regulamento relativo as taxas

O regulamento relativo 3s taxas fixa em especial o montante
das taxas e o seu modo de cobranga.
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PARTE II

DIREITO DE PATENTES

CAPITULO I

DIREITO A PATENTE COMUNITARIA

Artigo 23°
Reivindicagio do direito & patente comunitaria

1. Se a patente comunitéria tiver sido concedida a uma
pessoa ndo habilitada nos termos do n¢ 1 do artigo 60° da
Convengio sobre a Patente Europeia, a pessoa habilitada nos
termos desse artigo pode, sem prejuizo de todos os outros
direitos ou acgdes, reivindicar a transferéncia da patente na
qualidade de titular.

2.  Sempre que uma pessoa tenha apenas direito a uma
parte da patente comunitéria, pode reivindicar, nos termos
do disposto no niimero anterior, a transferéncia da patente
na qualidade de co-titular.

3. Os direitos referidos nos n® 1 e 2 s6 podem ser
exercidos judicialmente dentro de um prazo de dois anos a

contar da data em que .a mengdo relativa' 3 concessdo da '

patente europeia for publicada no Boletim- Europeu de
Patentes. Esta disposigdo nio se aplica se no momento da
concessdo ou da aquisigdo da patente o titular da patente j4
sabia que ndo tinha direito 4 mesma.

4. A interposi¢io de um processo judicial ¢ objecto de
inscri¢do no Registo de Patentes Comunitérias. Sio igual-
mente inscritas a decisdo transitada em julgado respeitante
ao processo judicial ou qualquer outra conclusio deste.

Artigo 24°
Efeitos da mudanga de titular da patente comunitaria

1. Quando uma mudanga integral de propriedade de uma
patente comunitiria intervier no seguimento de um processo
judicial referido no artigo 239, as licengas e outros direitos
extinguem-se pela inscrigio da pessoa habilitada no Registo
de Patentes Comunitérias.

2. Se, antes da inscri¢do da-interposigio do processo

judicial:

a) Otitular da patente explorou a invengio no territério de
um dos Estados contratantes ou realizou preparativos
efectivos e sérios para esse fim, ou se

b) Ortitular de uma licenga obteve e explorou a invengiono
territério de um dos Estados contratantes -ou realizou
preparativos efectivos e sérios para esse fim,

pode prosseguir essa exploragdo, na condigio de pedir uma
licenga n3o exclusiva ao novo titular inscrito no Registo de

Patentes Comunitérias. Dispde, para esse efeito, do prazo
prescrito pelo regulamento de execugio. A licenga deve ser
concedida por um periodo e em condigdes tazoaveis.

3. O n? 2 nido é aplicdvel se o titilar da patente ou da-
licenga estiver de m4 fé no momento do inicio da exploragio
ou dos preparativos efectuados para esse fim.

CAPITULO II

EFEITOS DA PATENTE COMUNITARIA E DO PEDIDO DE
PATENTE EUROPEIA

Artigo 25°
Interdigdo da exploragdo directa da invengio

A patente comunitéria confere o direito de interditar a
qualquer terceiro, na falta do consentimento do titular da
patente:

a) A fabricagdo, a oferta, a colocagio no mercado, a
utilizag3o ou a importagdo, ou a detengdo em depésito
para os fins j4 referidos, do produto objecto da paten-
te;

b) . A utilizagdo de um processo objecto de patente ou, se o
terceiro souber ou as circunstincias tornarem evidente
que a utilizagdo do processo é proibida sem o consenti-
mento do titular da patente, a oferta da sua utilizagio no
territério dos Estados contratantes;

c) A oferta, a colocagio no mercado, a utilizagio, a
importagdo ou a detengio em depésito para os fins j4
referidos, do produto obtido directamente pelo processo
objecto da patente.

Artigo 26°
Interdi¢io da exploragdo indirecta da invengdo

1. A patente comunitiria confere igualmente o direito de
interditar a qualquer terceiro, na falta do consentimento do
titular da patente, a entrega ou a oferta de entrega, no
territério dos Estados contratantes, a outra pessoa que nio
seja a que est4 habilitada a explorar a invengdo patenteada,
dos meios para executar, nesse territério, a referida invengio
no que se refere a um seu elemento essencial, se o terceiro
souber ou as circunsténcias tornarem evidente que tais meios
sd3o adequados e destinados a essa execugio.

2. O disposto no n° 1 nido ¢ aplicivel se os meios de
execucio s3o produtos que se encontram correntemente no
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comércio, salvo se o terceiro incitar a pessoa a quem faz a
entrega a cometer actos proibidos pelo artigo 25°

3. Nio sdo consideradas pessoas habilitadas a explorar a
invengdo ma acep¢do do n® 1 as que efectuem os actos
referidos nas alineas a) a c) do artigd 27°

Artigo 27°
Limitagdo dos efeitos da patente comunitaria

Os direitos conferidos pela’ patente comunitdria nio sio
extensivos:

a) Aos actos realizados em 4mbito privado e com fins nio
comerciais; .

b) Aos actos realizados a titulo experimental que incidam
sobre o objecto da inven¢do patenteada;

¢)- A preparagio de medicamentos feita extemporaneamen-
te e em casos individuais nos laboratérios de farm4cia,
com receita médica, nem aos actos relativos aos medica-
mentos assim preparados;

d) A utilizagdo, a bordo dos navios dos paises da Unido de
Paris para a Protecgdo da Propriedade Industrial que ndo
sejam Estados contratantes, do objecto da invengio
patenteada, no corpo do navio, nas maquinas, aparelhos
de mastreagio,” apresto e outros acessdrios, se esses
navios penetrarem temporaria ou acidentalmente nas
aguas dos Estados contratantes, sob reserva de que o
referido objecto af seja utilizado exclusivamente para as
necessidades do navio;

e) A utilizagio do objecto da inven¢do patenteada na
construgio ou no-funcionamento de motores de locomo-
¢do aérea ou terrestre nos paises da Unido de Paris paraa
Protec¢do da Propriedade Industrial que ndo sejam
Estados contratantes, ou de acessérios desses motores, se
estes penetrarem temporéria ou acidentalmente no terri-
tério dos Estados contratantes;

f) Aos actos previstos no artigo 27 da Convengio, de 7 de
Dezembro de 1944, relativa 4 aviagio civil internacional,
se esses actos disserem respeito a-aeronavesde um Estado
que ndo seja Estado contratante que beneficie do dispos-
to nesse artigo.

Artigo 28°

Esgotamento dos direitos conferidos pela patente -
comunitaria -

Os direitos conferidos pela patente comunitaria ndo sdo -

extensivos a0s actos que digam respeito ao produto coberto
por essa patente realizados no territério dos Estados contra-

tantes, depois de esse produto ter sido colocado no comércio

num desses Estados pelo titular da patente ou com o seu
consentimento expresso, a menos que existam motivos que
justifiquem, segundo as regras de direito da Comunidade,
que os direitos conferidos pela patente comunitdria sejam
extensivos a tais actos. '

Artigo 29°

Tradugio das reivindicagbes em processos de exame
e de oposigdo

1. O requerente deve apresentar junto do Instituto Euro-
peu de Patentes, no prazo prescrito pelo regulamento de
execugdo, uma tradugio do texto das reivindicagdes sobre as
quais se deve basear a concessio da patente europeia, numa
das linguas oficiais de cada um dos Estados contratantes que
nio tenham como lingua oficial o alemio, o francés ou o
inglés.

2. O disposto no nimero anterior é aplicdvel, mutatis
mutandis, As reivindicagdes alteradas no decurso do processo
de oposigio.

3. Astradugbes das reivindicagdes serdo publicadas pelo
Instituto Europeu de Patentes.

4.  Orequerente outitular da patente deve pagar a taxa de
publicagio da tradugdo das reivindicagbes nos prazos pres-
critos pelo regulamento de execugio.

5. Se as tradugdes previstas nos n° 1 ndo forem apresen-
tadas dentro do prazo ou se a taxa de publicagdo das
traducdes das reivindicagdes ndo for paga atempadamente, o
pedido de patente europeia serd considerado retirado para os
Estados contratantes designados. Se as tradugdes previstas
no n? 2 nio forem apresentadas dentro do prazo ou se a taxa
de publicagio das tradugdes das reivindicagdes nio for paga
atempadamente, a patente comunitdria serd revogada.

6.  Sempre que uma tradugio das reivindicagbes prevista
nos n% 1 ou 2, ou uma tradugio das reivindicagdes nas duas
linguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes que ndo
sejam a lingua do processo for deficiente, o requerente ou o
proprietario da patente podem apresentar uma tradugio
revista ao Instituto Europeu de Patentes. A tradugio revista
nio ter4 efeitos legais enquanto nio se encontrarem satisfei-
tas as condi¢des previstas pelo regulamente de execugio.

7. Sempre que a-tradugdo das reivindicagdes numa das
linguas oficiais de um Estado contratante for deficiente,
qualquer pessoa que utilize ou tenha feito preparativos
efectivos e sérios para utilizar a invengdo nesse Estado,
contanto que essa utilizagido ndo constitua uma contrafacgio
da patente na tradugio deficiente das reivindicagdes, podera
continuar a sua utilizagio sem pagamento, depois de a
tradugio revista ter entrado em vigor. Esta disposigdo nio se
aplica se se provar que a pessoa em causa nio agiu de
boa fé.

Artigo 30°?
Tradugio do fasciculo da patente comunitaria

1. Em complemento das tradugdes previstas no n? 1 do
artigo 299, o requerente deve apresentar ao Instituto Euro-
peu de Patentes, antes de expirar o prazo prescrito no
regulamento de execu¢io, uma tradugio do texto do pedido
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em que se fundament4 a concessdo da patente comunitaria,
numa das linguas oficiais de cada um dos Estados contra-
tantes que nio tenha como lingua oficial a lingua do
processo.

2. O disposto no n? 1 é aplicivel, mutatis mutandis, ao
texto da patente comunitdria em que se fundamenta a sua
manutengio na versdo alterada no decurso do processo de
oposi¢do.

3. Olnstituto Europeu de Patentes transmitir4, a pedido,
a cada umdos servigos centrais da propriedade industrial dos
Estados contratantes, dentro do prazo prescrito no regula-
mento de execugdo, uma cOpia das tradugdes referidas nos
n% 1 ou 2 na lingua ou linguas em causa. Para o efeito, o
requerente deverd apresentar as tradugdes num nimero de
exemplares suificiente.,

4.  As tradugBes previstas nos n% 1°e 2 serdo postas i
disposigdo do publico pelo Instituto Europeu de Patentes,

que as enviard em tempo Uutil e gratuitamente aos Institutos

Centrais da Propriedade Industrial dos Estados contratantes
interessados, de forma conveniente para permitir uma
divulgagio adequada e pouco dispendiosa.

5. Se as tradugdes previstas no n® 1 forem apresentadas
dentro do prazo, o titular da patente pode prevalecer-se dos
direitos conferidos pela mesma a contar da data de publica-
¢do da mengdo da concessio da patente.

6.  Se as tradugbes previstas nos n? 1 ou 2 nio forem
apresentadas dentro do prazo, a patente comunitdria é
considerada sem efeito desde o inicio. No entanto, o titular
pode, nesse caso, em vez da patente comunitdria, obter uma
patente europeia para os Estados contratantes para os quais
tenha apresentados tradugdes dentro do prazo. Para esse
efeito, deverd comunicar por escrito a sua intengio ao
Instituto Europeu de Patentes no prazo de dois meses a
contar do termo do prazo aplicdvel, e pagar as taxas referidas
no n? 1 do artigo 812 dentro do mesmo prazo. ‘

7+ Os n?® 6 e7 do artigo 29° sdo aplicdveis, mutatis
mutandis, as tradugdes previstas nos n% 1 e 2.

Artigo 31°
Autenticidade das tradugdes

As tradugdes previstas nos artigos 29 e 30° que tenham sido
elaboradas por:pessoas habilitadas para o efeito pela legis-
lagdo nacional de um Estado contratante serido consideradas
nesse Estado, e até prova em contrério, como estando em
conformidade com o original.

Artigo 32°

Direitos conferidos pelo pedido de patente europeia apés a
sua publicagio

1. Pode ser exigida uma indemnizagdo razodvel em
fun¢do das circunstincias a qualquer terceiro que, entre a

data de publicag¢io de um pedido de patente europeia em que
sejam designados os Estados centratantes e a data de
publicagdo da mengdo da concessio dessa patente, tenha
dado ao invento uma utilizagdo que, apds esse periodo,
venha a ser proibida nos termos da patente comunitdria.

2. Qualquer Estado contratante que ndo tenha como
lingua oficial a lingua do processo de pedido de patente
europeia em que sejam designados os Estados contratantes
pode estipular que esse pedido n3o confira o direito referido
no n? 1 no que diz respeito 4 exploragic do invento no seu
territério, até ao momento em que o requerente, 3 sua
escolha:

a) Apresente junto da instincia competente desse Estado
uma -tradugdo das reivindicagbes numa das linguas
oficiais do Estado em causa e que essa tradugio seja
publicada nos termos da legislagdo nacional desse Esta-
do;

ou -

b) Envie essa tradugio 4 pessoa que nesse Estado utiliza o
invento.

3. Qualquer dos Estados contratantes a que se refere o
n? 2 poderd estipular que, sempre que um requerente exer¢a
o direito de opgdo previsto na alinea-b) do mesmo n? 2, o
direito facultado pelo pedido no que se refere A utilizagio do
invento no territdério do estado interessado apenas possa ser
invocado caso o requerente apresente um exemplar da
respectiva tradugdo a autoridade competente do mesmo
Estado no prazo de quinze dias a contar da sua transmissdo 4
pessoa que nele utiliza o invento. O Estado contratante
poderd estipular que a referida autoridade publique essa
tradugio nos termos da legislagio nacional desse Estado.

4. Qualquer Estado contratante que adopte uma disposi-
¢d0 a0 abrigo do n? 2 pode prever que, quando a tradugio
das reivindicagdes for deficiente, qualquer pessoa-que tenha
utilizado ou feito preparativos efectivos e sérios para utilizar
o invento nesse Estado, contando que essa utilizagdo nio
constitua uma contrafacgio ‘do pedido na tradugio original
das reivindicagdes, apenas fique sujeita ao pagamento de
uma compensagio razoavel, nos termos do n? 1, a partir do
momento em que tenha sido publicada ou em que tenha
recebido a tradugdo revista das reivindicagdes, a menos que
se prove que nao agiu de boa fé, caso em que ficar4 sujeita ao
pagamento de uma compensagdo razodvel, fixada -nos
termos do n° 1, a partir do-momento em -que estiverem
cumpridas as exigéncias do.n® 2.

Artigo 33°

Efeitos da revogagdo ¢ da anulagdo da patente comuni-
taria

1.  Opedido de patente europeia em que sejam designados
os Estados contratantes bem como a patente comunitaria
dele resultante sio considerados como nio tendo, desde o
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inicio, os efeitos previstos no presente capitulo, na-medida
em que a patente tenha sido anulada no todo ou em
parte.

2. Sob reserva das disposigdes nacionais relativas quer
aos recursos para reparagio de danos causados por culpa ou
mé fé do titular da patente, quer ao enriquecimento sem
causa, o efeito retroactivo da revoga¢io ou da anulagio da
patente ndo afecta:

a) As decisdes de contrafac¢io que tenham transitado em
julgado e sido executadas anteriormente 2 decisio de
revogagio ou de anulagio;

b) Os contratos celebrados anteriormente 2 decisio de
revogagdo ou de anulagio, na medida em que tenham
sido executados anteriormente a essa decisio; no entan-
to, a restituigdo das somas entregues nos termos do
contrato pode ser reclamada por razdes de equidade, na
medida em que as circunstéincias o justifiquem.

Artigo 34°-

Aplicagdo complementar do direito nacional em matéria de
contrafacgio

1.  Os efeitos da patente comunitaria sio exclusivamente

determinados pelas disposigdes da presente convengio. Além
disso, a contrafacgdo de patentes comunitarias rege-se pelo
direito nacional aplicdvel 4 contrafacgdo de patentes nacio-
nais, em conformidade com o disposto no-Protocolo sobre
Litigios.

2. O n? 1 ¢ aplicavel mutatis mutandis aos pedidos de
patente europeia susceptiveis de levar 4 concessdo de patentes
comunitarias.

Artigo 35° -
Onus da prova

1. Seo objecto de uma patente comunitaria é um processo
que permite :obter um produto novo, qualquer produto
idéntico fabricado por uma pessoa que nio seja o titular da
patente ¢, até prova em contrario, considerado obtido por
€sse Processo.

2. Na produgio de prova em contririo sio tomados em

consideragio os interesses legitimos do requerido para a
protecgio dos seus segredos de fabrico ou de negdcios.

CAPITULO III

DIREITOS NACIONAIS

Artigo 36°
Direitos nacionais anteriores

1.  Relativamente a uma patente comunitiria que tenha
uma data de depsito ou, se tiver sido reivindicada priori-

dade, uma data de pricridade posterior & de um pedido de
patente nacional ou de uma patente nacional tornada publica

num Estado contratante nessa data ou em data posterior, o

pedido de patente nacional ou a patente nacional tem, para
esse Estado contratante, os mesmos efeitos, sob o ponto de
vista dos direitos anteriores, que um pedido de patente
europeia publicado e em que tenha sido designado esse
Estado contratante,

2. Se, num Estado contratante, um pedido de patente
nacional ou uma patente nacional que nio tenha sido
publicada nos termos da legislagdo nacional desse Estado
relativa ao segredo das invengdes tiver, relativamente a-uma
patente nacional nesse Estado, cuja data de depésito ou, se
tiver sido reivindicada prioridade, cuja data de prioridade
seja posterior, efeitos do ponto de vista dos direitos anterio-
res, 0 mesmo se verifica nesse Estado no respeitante 4 patente
comunitaria.

Artigo 37°
Direito baseado na -utilizagdo. anterior e direito de posse
pessoal
1. Qualquer pessoa que, no caso de ter sido concedida

uma patente nacional para uma dada invengdo, tenha
adquirido, num dos Estados contratantes, um direito basea-
do na utilizagio anterior dessa invengdo ou um direito de
posse pessoal sobre essa inveng¢do, goza nesse Estado do
mesmo direito relativamente A patente comunitdria dessa
mesma invengio.

2. Os direitos conferidos por uma patente comunitéria
ndo sdo extensivos aos actos respeitantes a um produto
coberte por essa patente realizados no territério do Estado
contratante em  causa,- depois de esse produto ter sido
colocado no mercado nesse Estado pela pessoa que goza do
direito referido no mimero anterior, na medida em que o
direito nacional desse Estado preveja esse efeito emrelagio As
patentes nacionais.

CAPITULO IV

DA PATENTE COMUNITARIA COMO OBJECTO DE
PROPRIEDADE

Artigo 38° i

Assimilagido da patente comunitiria a-uma patente
nacional

1. Salvo disposi¢do em contririo contida na presente
convengdo, a patente comunitiria enquanto objecto de
propriedade é._considerada, na sua' totalidade e para-o
conjunto dos territdérios nos quais produz efeitos, como uma .
patente nacional do Estado contratante no territério do qual;
de acordo com o'Registo Europeu de Patentes previsto pela
Convengio sobre a Patente Europeia:

a) O requerente da patente tinha o seu domicilio ou a sua
sede a4 data de depésito do pedido de patente euro-
peia;

b) Ou, na sua falta, o requerente tinha um estabelecimento
nessa data;
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¢) -Ou, na sua falta, o primeiro mandatirio do requerente
inscrito no Registo Europeu de Patentes tinha o seu
domicilio profissional 4 data dessa inscri¢io.

2. Nos casos nio abrangidos pelas alineas a), b) ou ¢) do
numero anterior, o Estado contratante referido no ndmero
anterior ¢ a Republica Federal da Alemanha.

3. Se varias pessoas estiverem inscritas no Registo Euro-
peu de Patentes como co-requerentes, o n® .1 aplica-se ao

primeiro inscrito; se nio for aplicdvel a este, aplica-se,

segundo a ordem da respectiva inscri¢o, aos co-requerentes
seguintes. Sempre que o n¢ 1-n3o se aplique a nenhum dos
co-requerentes, aplica-se o n® 2.

4.  Se, num Estado contratante determinado nos termos
dos niimeros anteriores, um direito relacionado com uma
patente nacional sé produzia efeitos apés a inscrigdo desse
direito no Registo Nacional de Patentes, um direito relacio-

nado com uma patente comunitiria s6 produzird efeitos.

quando esse direito estiver inscrito no Registo de Patentes
Comunitarias.

Artigo 39°
Transmissio

1.. A cessio da patente comunitéria deve ser feita por
escrito e requer a assinatura das partes no contrato, salvo se
resultar de sentenga.

2. Sob reserva-do n® 1 do artigo 249, a transmissio nio
prejudica os direitos adquiridos por terceiros antes da data da
transmissdo.

3. A transmissio s6 é oponivel a terceiros apés a sua
inscri¢do no Registo de Patentes Comunitérias e dentro.dos
limites que resultem dos documentos referidos no regulamen-
to de execugio. No entanto, antes da sua inscri¢do, a
transmissdo é oponivel aos terceiros que tenham adquirido
direitos apos a data da transmissio mas que tinham conhe-
cimento desta no momento da aquisigio desses direitos.

Artigo 40°
Processo de execugio
Em matéria de processo de execugio de uma patente
comunitaria, a competéncia exclusiva pertence aos tribunais

e as autoridades do Estado contratante determinado em
aplicagdo do artigo 382

Artigo 41°
Processo de faléncia ou processos analogos

1. Atéaentrada em vigor entre os Estados contratantes de
disposig¢des comuns na matéria, uma patente comunitaria sé
pode ser incluida num processo de faléncia ou num processo

analogo no Estado contratante onde esse processo tenha sido
iniciado em primeiro lugar.

2.  Em caso de co-propriedade de uma patente comunit4-
ria, o n® 1 ¢é aplicavel, mutatis mutandis, 4 parte do
co-proprietario.

Artigo 42°
Licengas contratuais

1. A patente comunitdria pode ser, na sua totalidade ou
em parte, objecto de licengas para o conjunto ou parte dos
territérios nos quais produza efeitos. As licengas podem ser
exclusivas ou nio exclusivas.

2. Osdireitos conferidos pela patente comunitéria podem
ser invocados contra-um licenciado que infrinja um dos
limites da sua licenga impostos nos termos do n? 1.

3: Os n% 2 e 3-do artigo 39° sdo aplicaveis, mutatis
mutandis, a concessdo ou transmissdo de licengas sobre -
patentes comunitarias.

Artigo 43°
Licengas de direito

1. Se o titular de uma patente comunitéria apresentar
uma declaragdo escrita no Instituto Europeu de Patentes
afirmando que est4 disposto a autorizar qualquer interessado
a utilizar a inveng¢io, na qualidade de licenciado, contra o
pagamento de uma retribui¢io adequada, sdo reduzidas as
taxas anuais para a manuten¢io da patente comunitdria
devidas .apds a recep¢do da declaragdo; o montante da
redugio é fixado no regulamento relativo as taxas. Quando
um alteragdo integral de propriedade se efectua na sequéncia
de um processo judicial referido no artigo 239, a declaragio é
considerada como tendo sido retirada na data de inscrigdo do
nome da pessoa habilitada no Registo de Patentes Comuni-
tarias.

2. Adeclaragio pode ser retirada'em qualquer momento,
por-escrito, no Instituto Europeu de Patentes; desde que o
titular da patente nio tenha ainda sido informado da
intengio de utilizar a invengdo.. A retirada da declaragio
produz efeitos a contar da data da sua-comunicagio. O
montante da redugio das taxas anuais deve ser entregue no
prazo de um més a contar da data da retirada da declaragio; é
aplicavel o n? 2 do artigo 482, entendendo-se que o prazo de
seis meses comega a correr no termo do prazo acima
indicado.

3. A declaragio nio pode ser apresentada se. estiver
inscrita uma licenga exclusiva no Registo.de Patentes Comu-
nitdrias ou se tiver sido depositado um pedido de inscrigao de
uma licenga dessa natureza junto do-Instituto Europeu de
Patentes.

4. Com fundamento nessa declaragio, qualquer pessoa
fica habilitada a utilizar a invengio na qualidade de licencia-
do, nas condi¢Ges previstas pelo regulamento de execugio.
Na acepgio da presente convengio, uma licenga obtida nas
condi¢bes do presente artigo é assimilada a uma licenga
contratual.
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5. Por requerimento escrito de uma das partes, a Divisdo
de Anulagio fixa 0 montante adequado da retribuigéo ou
altera-o, se se produzirem ou se tornarem conhecidos factos
de natureza a fazer surgir o montante manifestamente
inadequado. Aplicam-se, mutatis mutandis, as disposicdes
que regem o processo de anulagio, a menos que sejam
inaplicdveis devido as particularidades desse processo. O
requerimento-sé se considera depositado quando for paga a
taxa administrativa.

6.  Um requerimento de inscrigdo no Registo de Patentes

Comunitdrias de uma licenga exclusiva é inadmissivel sempre-

que seja feita a declaragdo referida non® 1, a menos que esta
seja retirada ou considerada retirada.

Artigo 44°

Do pedido de patente europeia como objecto de
propriedade

1. Os artigos 382 a 429 sdo aplicaveis, mutatis mutandis,
aos pedidos de patente-europeia em que os Estados contra-
tantes sejam designados, sendo o Registo de Patentes Comu-
nitérias substituido pelo Registo Europeu de Patentes previs-
to pela Convengdo sobre a Patente Europeia.

2. Os direitos adquiridos por terceiros sobre um pedido
de patente europeia referido no n® 1 conservam os seus
efeitos em relagdo a4 patente comunitdria concedida na
sequéncia desse pedido.

CAPITULO V
LICENCAS OBRIGATORIAS SOBRE A PATENTE
COMUNITARIA
Artigo-45°
Licengas obrigatérias

1. E aplicavel s patentes comunitérias a legislagio de
cada um dos Estados contratantes que preveja a concessio de

licengas obrigatérias sobre as patentes nacionais. O alcance e
o efeito das licengas obrigatdrias concedidas para as patentes
comunitdrias sdo limitados ao territdrio do Estado conside-
rado. O artigo 28° nido é aplicavel.

2. Os Estados contratantes devem prever um recurso
jurisdicional final pelo menos no caso de indemnizagio ao
abrigo de uma licenga obrigatoria.

3. Na medida do -possivel, as autoridades nacionais
notificardo o Instituto Europeu de Patentes da concessdo de
qualquer licenga obrigatéria de exploragdo de uma patente
comunitaria.

4. Para os fins da presente convengdo, a expressio
«licenga obrigatdria» entende-se como abrangendo igual-
mente as licengas oficiais e qualquer direito de utilizagdo, no
interesse ptblico, de uma invengio patenteada.

Artigo 46°

Licengas obrigatérias por falta ou insuficiéncia de
exploragio

Nio podem ser concedidas licengas obrigatdrias por falta ou
insuficiéncia de exploragio de patentes comunitdrias se os
produtos abrangidos por essas patentes, fabricados num
Estado contratante, forem colocados no comércio no terri-
tério de um outro Estado contratante para o qual tais
licengas tenham sido solicitadas em quantidade suficiente
para satisfazer as necessidades no territério desse Estado.
Esta disposi¢dondo é aplicdvel as licengas obrigatdrias
concedidas no interesse publico. '

. Artigo 47°

Licengas obrigatérias de exploragdo de patentes
dependentes

A legislagdo de cada um dos Estados contratantes que preveja
a concessdo -de licengas obrigatérias de exploragio de
patentes anteriores para exploragio de patentes dependentes
posteriores ¢ aplicavel as relagGes entre as patentes comuni-
tarias e as patentes nacionais, bem como as relagdes entre as
patentes comunitdrias.

PARTE III

MANUTENGAO EM VIGOR, CADUCIDADE, LIMITACAO E ANULACAO DA PATENTE
‘ COMUNITARIA

CAPITULO I

MANUTENCAO EM.-VIGOR E CADUCIDADE

Artigo 48°
Taxas anuais

1.  Nos termos das disposigbes do regulamento de execu-
¢do, devem ser pagas taxas anuais pelas patentes comunita-

rias ao Instituto Europeu de Patentes. Essas taxas s3o devidas
para os anos seguintes ao ano referidono n® 4 do artigo 86°
da Convengdo sobre a Patente Europeia; todavia, nio é
devida nenhuma taxa para os dois primeiros anos calculados
a partir da data de depésito do. pedido.

2.  Se o pagamento de uma taxa anual nio for efectuado
no prazo devido, essa taxa pode ainda ser liquidada valida-
mente num prazo de seis meses a contar do termo do prazo,
sob reserva do pagamento simultineo de uma sobretaxa.
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3.. Seuma taxa anual relativa a uma patente comunitaria
se vencer nos dois meses a contar da data em que tiver sido
publicada a mengdo da concessdo da patente europeia, essa
taxa anual é considerada como tendo sido validamente
liquidada, sob reserva do seu pagamento nos prazos men-
cionados. Nio é devida qualquer sobretaxa.

Artigo 49°
Renfincia

1. A patente comunitéria sé pode ser objecto de rentncia
na sua totalidade.

2. Arenincia deve ser declarada por escrito ao Instituto

Europeu de Patentes pelo titular da patente e s6 tem efeito -

depois de inscrita no Registo de Patentes Comunitdrias.

3. A renuncia s6 é inscrita no Registo de Patentes
Comunitdrias com o acordo da pessoa que beneficia de um
direito real inscrito no registo ou em nome da qual foi feita
uma inscrigdo nos termos do n? 4, primeira frase, do artigo
232 Se uma licenga estiver inscrita no registo, a renuincia sé é
inscrita se o titular da patente justificar que informou
previamente o licenciado da sua intencgdo de renunciar; a
inscrigdo ¢ efectuada no termo do prazo prescrito pelo
regulamento de execugio.

Artigo 50°
Caducidade

1. A patente comunitiria caduca:

a) No termo do prazo previsto no artigo 63° da Convengio
sobre a Patente Europeia; ’

b) Se o titular da patente a ela renunciar nas condigoes

previstas no artigo-499;

c) Se a taxa anual e; se for caso disso, a sobretaxa nio for
liquidada em tempo Ttil.

2. A patente comunitéria caduca na data previstano n° 4
do artigo 53¢, desde que ndo se tenha mantido.

3. A caducidade da patente comunitdria por falta de
pagamento em tempo ttil dataxa anual e, se for caso disso,
da sobretaxa é considerada como ocorrida na data do
vencimento da taxa anual.

4.  Estdo habilitadas a decidir, se for caso disso, da
caducidade da patente comunit4ria a Divisio de Administra-
¢do de Patentes ou, havendo um processo relativo 4 patente
comunitdria pendente perante elas, as Divisées de Anula-
¢do.

CAPITULO II

PROCESSO DE LIMITAGAO

Artigo 51°
Pedido de limitagdo

1. A pedido do titular da patente, a patente comunitéria
pode ser objecto de uma limitagdo sob a forma de uma
alteragdo das reivindicagdes, da meméria descritiva ou dos
desenhos. A limitagio sé pode ser solicitada, no tocante a um
ou viarios Estados contratantes, no caso previsto non® 1 do
artigo 36° ‘

2. O pedido nio pode ser-apresentado enquanto puder
ainda ser formulada uma oposigio ou enquanto estiver
pendente um processo de oposi¢do ou de anulagio.

3. O pedido deve ser apresentado por escrito junto do
Instituto Europeu de Patentes e s4 se considera apresentado
depois do pagamento da taxa de limitagio.

4. On? 3 do artigo 49° é aplicdvel, mutatis mutandis, A
apresentagdo do pedide de limitagio.

5. Se no decurso de um processo de limitagio for
apresentado um pedido de anulagdo da patente comunitéria,
a Divisdo de Anulagio suspende o processo de limitagio até
que o pedido de anulagio tenha originado uma decisio
transitada-em julgado.

Artigo 52°
Exame do pedido

1. A Divisio de Anulagio- examina se os motivos de
nulidade previstos no n? 1, alineas-a) a d), do artigo 56° se
opdem a manutengio da patente comunitdria tal como
alterada.

2. No decurso da anélise do pedido, que deve proces-
sar-se nos termos do disposto no regulamento-de execugio, a
Divisdo de Anulagio convida o titular da patente, sempre que
necessdrio, a apresentar, num prazo que lhe fixa, as suas
observagdes sobre as notificagdes que lhe tiver dirigido.

3. Se, no prazo fixado, o titular da patente nio se
pronunciar sobre as notificagdes: que lhe tenham sido
dirigidas nos termos do némero anterior, o pedido ¢
considerado retirado.

Artigo 53°
Rejeig¢io do pedido ou limitagio da patente comunitaria

1.  ADivisdo de Anulagio rejeita o pedido se entender, na
sequéncia do exame previsto no artigo 522, que as alteragdes
nio sdo admissiveis.
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2.  Se a Divisdo de Anulagio entender que, tendo em
consideragdo as alteragbes introduzidas pelo titular da
patente no decurso do processo de limitagdo, os motivos de
nulidade previstos no artigo 56 nio se opéem a manutengio
da patente comunitdria, decide limitar a patente comunitéria
em conformidade, desde que:

a) Nos termos do disposto no regulamento de execugio, se
verifique que o titular da patente estd de acordo com o
texto em que a Divisdo de Anulagdo pretende limitar a
patente; :

b) Tenha sido apresentada, no prazo previsto pelo regula-
mento de execugio, uma tradugio de quelquer alteragio
introduzida no fasciculo da patente numa das linguas
oficiais de cada um dos Estados contratantes que ndo
tenham como lingua oficial a lingua do processo; e

c)* Tenha sido liquidada, no prazo prescrito pelo regula-
mento de execu¢do, a taxa de impressio de um novo
fasciculo da patente.

3.  Se nio for apresentada uma tradugdo no prazo pres-
crito ou se a taxa de impressdo do novo fasciculo da patente
comunitaria ndo for liquidada dentro dos prazos, o pedido é
considerado retirado, a menos que essas formalidades sejam
cumpridas e a sobretaxa liquidada no prazo suplementar
previsto no regulamento de execugio.

4. A decisdo relativa a limitag¢do da patente comunitaria
s6 produz efeitos-no dia da publicagio, no Boletim de
Patentes Comunitdrias, da mengdo dessa limitagio.

Artigo 54°

Publicagio de um novo fasciculo da patente no final do
processo de limitagao

Se a patente comunitaria for limitada nos termos do n? 2 do
artigo 532, o Instituto Europeu de Patentes publicard
simultaneamente a mengdo da decisio de limitagdo e um
novo fasciculo da patente comunitéria contendo a versio
alterada da memdria descritiva, das reivindicagdes e, se for
caso disso, dos desenhos. Os n® 3 e 4 do artigo 30°
aplicam-se mutatis mutandis.

CAPITULO III -

PROCESSO DE ANULAGAO

Artigo 55°
Pedido de anulagio

1. Qualquer pessoa pode apresentar um pedido de anu-
lagdo junto do Instituto Europeu de Patentes; no entanto, no
caso previsto no n? 1, alinea e), do artigo 562, o pedido s6

pode ser apresentado pela pessoa habilitada a ser inscrita no
Registo de Patentes Comunitérias na qualidade de titular da
patente ou conjuntamente pelas pessoas habilitadas a serem
inscritas na qualidade de co-titulares dessa patente, nos
termos do artigo 23°

2. O pedido nio pode ser apresentado nos casos previstos
non? 1, alineas a) ad), do artigo 562, enquanto puder ainda
ser formulada oposi¢io ou enquanto estiver pendente -um
processo de oposigao.

3. O pedido pode ser apresentado mesmo que a patente
comunitdria tenha caducado.

4. O pedido deve ser apresentado por escrito e fundamen-
tadamente. Sé se considera apresentado depois do pagamen-
to da taxa de anulagio.

5. O requerente é parte, com o titular da patente, no
processo de anulagio.

6.  Se o requerente no tiver nem domicilio, nem sede, no
territério de um dos Estados contratantes, deve prestar, a
pedido do titular da patente, uma caugio para as custas do
processo. A Divisio de Anulagio fixa de forma adequada o
montante da caugo e o prazo no qual deve ser depositada. Se
a caugdo ndo for depositada no prazo fixado, o pedido é
considerado retirado.

Artigo 56°
Causas de nulidade

1. O pedido de anulagio da patente comunitaria s6 pode
ser fundamentado nos motivos seguintes;

a) O objecto da patente nio é patentedvel nos termos dos
artigos 52° a 57° da Convengdo sobre a Patente
Europeia;

b) A patente nio expde ainvengio do modo suficientemente
claro e completo para que um entendido na matéria a
possa executar;

c) O objecto da patente é mais extenso do que o conteido
do pedido de patente europeia tal como foi depositado -
ou, se a patente for concedida com base num pedido
divisionario de patente europeia ou num novo pedido de
patente europeia depositado nos termos do disposto no -
artigo 612 da Convengdo sobre a Patente Europeia, o.
objecto da patente é mais extenso do que o contetido do
pedido inicial, tal como foi depositado;

d) A protecgio conferida pela patente foi alargada;

e) O titular da patente, tendo em conta uma decisdo que
deve ser reconhecida em todos os Estados contratantes,
ndo tinha o direito de a obter nos termos do n® 1 do
artigo 60° da Convengdo sobre a Patente Europeia;

f) O objecto da patente nio é patentedvel nos termos do
n? 1 do artigo 36°



N° L 401/22

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

30..12. 89

2. Seos motivos de nulidade sé afectarem parcialmente a
patente, a anulagio é declarada sob a forma de uma limitagio
correspondente da patente. A limitagio pode ser efectuada
sob a forma de uma alteragfio das reivindicages, da meméria
descritiva ou dos desenhos.

3. No caso previsto no n? 1, alfnea f), a anulagio sé é
declarada no que diz respeito ao Estado contratante em que
foi publicado o pedido de patente nacional ou a patente
nacional.

Artigo 57°
-Exame do pedido

1. Se o pedido de anulagdo da patente comunitéria for
admissivel, a Divisao de Anulagio examina se os motivos de
nulidade previstos no artigo 562 se opdem 4 manutengio da
patente.

.

2. Nodecurso do exame do pedido, que deve processar-se
nos termos das disposi¢des do regulamento de execucdo, a
Divisdo de Anulagio convida as partes, tantas vezes quantas
as necessdrias, a apresentarem, num prazo que lhes fixa, as
suas observagdes sobre as notificagdes que lhes enviou ou
sobre as comunicag¢des das outras partes.

Artigo 58°
Anulagio ou manutengio da patente

1. Se a Divisio de Anulago entender que os motivos de
nulidade previstos no artigo 56° se opem 4 manutengio da
patente comunitdria, anula a patente.

2. Se a Divisdo de Anulagio entender que os motivos.de
nulidade referidos no artigo 56° nao se opem 4 manutengio
da patente comunitdria sem alteragio, rejeita o pedido de
anulagio. )

3. SeaDivisdo de Anulagioentender que, tendo em conta
as alteragdes introduzidas pelo titular da patente no decurso
do processo de anulagdo, os motivos de nulidade previstos no
artigo 56 ndo se opdem 4 manutengio da patente comuni-
taria, decide manter a patente alterada, desde que:

a) - Nos termos do disposto no regulamento de execugio, se
verifique que o titular da patente est4 de acordo com o
texto em que a Divisdo de Anulag¢do pretende manter a
patente;

b) Tenha sido apresentada, no prazo prescrito pelo regula-
mento de execugio, uma tradugio de qualquer alteragio

introduzida no fasciculo da patente numa das linguas
oficiais de cada um dos Estados contratantes que ndo
tenham como lingua oficial a lingua do processo; e

c) Tenhasido liquidada, no prazo previsto pelo regulamen-
to de execugdo, a taxa de impressio de um novo fasciculo
da patente.

4. Senio for apresentada uma tradugio no prazo previsto
ou se a taxa de impressio do novo fasciculo da patente
comunitdria nio for liquidada dentro do prazo, a patente é
anulada, a menos que essas formalidades sejam cumpridas e
a sobretaxa liquidada no prazo suplementar previsto no
regulamento de execugio.

Artigo 59°

Publicagio de um novo fasciculo da patente no final do
processo de anulagio

Se a patente comunitéria for alterada nos termos do n° 3 do
artigo 58?2, o Instituto Europeu de Patentes publicard
simultaneamente a mengio da decisdo sobre o pedido de
anulagio ¢ um novo fasciculo da patente comunitiria
contendo a versio alterada da memdria descritiva, das
reivindicagdes e, se for caso disso, dos desenhos. Os n% 3 e 4
do artigo 302 aplicam-se mutatis mutandis.

Artigo 60°
Custas

1. Cada uma das partes do processo de anulagio suporta
as custas dele decorrentes, salvo decisio da Divisio de
Anulagio, tomada nos termos do regulamente de execugio,
ou do Tribunal Comum de Recurso, tomada em conformi-
dade com o seu regulamento processual, determinando, na

‘medida em que a equidade o exigir, uma repartigio diferente

das custas ocasionadas por um processo oral ou por uma
medida de instrugdo. A pedido, pode igualmente ser tomada
uma decisio relativa A reparti¢do das custas quando o pedido
de anulagio tiver sido retirado ou quando a patente comu-
nitaria tiver caducado. :

2. A pedido, o escrivdo da Divisdo de Anulagio fixa o
montante das custas a reembolsar nos termos de uma decisio
de repartigdo. O montante das custas tal como forem fixadas
pelo escrivio, na sequéncia de pedido apresentado no.prazo
previsto pelo regulamento. de execugio, pode ser reformado
por uma decisdo da Divisio de Anulagio.

3. E aplicavel; mutatis mutandis, o n° 3 do artigo 104°

da Convengdo sobre a Patente Europeia.
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PARTE IV

PROCESSO DE RECURSO

Artigo 61°

Recurso

1. Asdecisdes da Divisio de Anulagio e da divisio de Administragdo de Patentes sdo-susceptiveis

_de recurso.

2. Os artigos 106° a 109° da Convengio sobre a Patente Europeia sio aplicveis, mutatis
mutandis, ao processo de recurso, salvo disposi¢do em contrario contida no regulamento processual
do Tribunal Comum de Recurso ou no regulamento relativo as taxas.

PARTE V

DISPOSICOES COMUNS -

Artigo 62°

Disposigbes gerais relativas ao processo e a representagao

1.  As disposi¢Oes dos capitulos I e IIl da parte VII da .

Convengio sobre a Patente Europeia, com excepg¢io do
artigo 1249, sdo aplicéveis, mutatis mutandis, no que diz
respeito A presente convengio, sob as reservas seguintes:

a) O n% 1 do artigo 114° s6 é aplicdvel as Divisdes de
Anulagio;

b) Osn%2e 3 do artigo 1162 s6 sio aplicaveis 4 Divisio de
Administragdo de Patentes e 0 n® 4-as Divisdes de
Anulagio;

¢) 'O artigo 1229 ¢é igualmente aplicdvel a quaisquer outras
partes nos processos perante as instincias especiais;

d) O n® 3 do artigo 1239 ¢ aplicdvel aos processos de
limitagdo e de anulagdo perante as Divisdes de Anula-
¢ado; ’

e) Por «Estados contratantes» entendem-se os. Estados
partes na presente convengio. '

2. Nio obstante o disposto'non® 1, alinea e), uma pessoa
inscrita na lista dos mandatérios autorizados, na posse do
Instituto Europeu de Patentes, que ndotenha a nacionalidade

de um dos Estados partes na presente conveng¢io ou que ndo-

tenha o seu domocilio profissional ou o'seu local de emprego
no territério de um desses Estados, est4 habilitada a agir na
qualidade de-mandatdrio autorizado por conta de uma parte

num-processo relativo a uma patente comunitaria perante as-

instincias especiais, na condigio de:

a) Ter sido, segundo o Registo Europeu de Patentes, a
pessoa mandatada em tltimo lugar para agir na quali-
dade de mandatério autorizado por conta dessa parte ou
do seu antecessor de direito num processo instituido pela
Convengdo sobre a Patente Europeia respeitante a essa

patente comunitaria ou ao pedido de patente europeia
que originou a sua concessio; e de

b) O Estado cuja nacionalidade possui ou em cujo territério
tem o seu domicilio profissional cu o seu local de
emprego aplicar, no que diz respeito-a representagio
perante o.seu servigo central da propriedade industrial,
regras que satisfagam as condi¢des de reciprocidade que
podem ser exigidas pelo Comité Restrito do Conselho de
Administragio.

Artigo 63°
Registo de patentes comunitarias

O Instituto- Europeu de Patentes possui um registo, denomi-
nado Registo de Patentes Comunitérias, onde sio inscritas as
indicagdes cujo registo estd previsto na presente convengio.
O registo fica aberto a inspecgio publica.

Artigo 64°
Boletim de patentes comunitarias

O Instituto Europeu de: Patentes publicard periodicamente
um Boletim de Patentes Comunitdrias contendo as inscrigGes
introduzidas no Registo de Patentes Comunitarias, bem
como quaisquer outras indicagdes cuja publicagio esteja
prevista pela presente convengao.

Artigo 65°
Informagio do publico e das instincias- oficiais

S3o aplicdveis, mutadis mutandis,.o n% 4 do artigo128° e os
artigos 1309 a 1329 da Convengio sobre a Patente Europeia;
entende-se por «Estados contratantes» os Estados partes na
presente convengaio.
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PARTE VI

COMPETENCIA E PROCEDIMENTO NO QUE RESPEITA AS ACCOES RELATIVAS A
PATENTES COMUNITARIAS A EXCEPGCAO DAS QUE SE REGEM PELO PROTOCOLO
SOBRE LITIGIOS

CAPITULO I

COMPETENCIA JUDICIARIA E EXECUCAO

Artigo 66°
Disposigdes gerais

Salvo: disposi¢do em contrario na presente convengio, as
disposi¢des da convengio relativa 3 competéncia judici4ria e
2 execugdo das decisdes em matéria civil e comercial,
assinada em Bruxelas em 27 de Setembro de 1968, com as
alteragdes nela introduzidas pelas convengdes relativas a
adesdo a essa convengdo dos Estados aderentes 4s Comuni-
dades Europeias, convengdes essas a seguir conjuntamente
designadas por «convengio de execugio» sio aplicaveis is
acgBes relativas a patentes comunitarias que nio aquelas a
que ¢ aplicdvel o Protocolo sobre Litigios, bem como s
decisdes proferidas na sequéncia dessas acgdes.

Artigo 67°

Competéncia dos tribunais nacionais no que diz respeito as
acgdes relativas as patentes comunitarias

Tém competéncia exclusiva:

a) Em matéria de licengas obrigatdrias sobre patentes
comunitdrias, os tribunais do Estado contratante cuja lei
nacional seja aplicdvel a essas licengas;

b) Em acgBes relativas ao direito 4 patente que oponham a
entidade empregadora e o empregado, os tribunais do
Estado contratante segundo cujo direito é definido o
direito & patente europeia, nos termos do n° 1, segunda
frase, do artigo 60° da Convengido sobre a Patente
Europeia. Um pacto atributivo de jurisdi¢do s6 é valido
se for autorizado pelo direito nacional que regula o
contrato de trabalho. :

Artigo 68°
Disposigoes complementares respeitantes a- competéncia
1.  No Estado centratante cujos tribunais sdo competen-

‘tes nos termos dos artigos 66° € 679, as acgdes sio intentadas
perante os tribunais que teriam competéncia. territorial e

ratione materiae se se tratasse de acgdes relativas a patentes-

nacionais concedidas no Estado em causa.

2. Os artigos 66° e 67° sdo aplicaveis as acgdes relativas
aos pedidos de patente europeia nos quais os Estados
contratantes sio designados, excepto na medida em que seja
reivindicado o direito 2 obtengio de uma patente euro-
peia. -

3. Quando, nos termos dos artigos 66° e 672 e dos n% 1
€2 do presente artigo, nenhum tribunal seja competente para
conhecer de uma acg3o relativa a uma patente comunitiria,
essa acgdo pode ser: intentada perante os tribunais da
Republica Federal da Alemanha.

Artigo 69°

Disposigdes complementares respeitantes ao reconhecimento
€ execugido

1.. Os pontos 3 e 4 do artigo:279% -da Convengio de
Execugio ndo sdo aplicdveis ds decisdes respeitantes ao
direito & patente comunitaria.

2.  Em caso de decisdes inconcilidveis respeitantes ao
direito 4 patente comunitdria proferidas em processos entre
as mesmas partes, s6 é reconhecida a decisdo do tribunal a-
que se recorreu em primeiro lugar. Nenhuma das partes se
pode prevalecer de uma cutra decisio, mesmo no Estado
contratante do tribunal que a proferiu.

Artigo 70°
Autoridades nacionais

No que diz respeito as acgdes relativas ao direito A patente
comunitaria ou as relativas as licengas obrigatdrias sobre essa
patente, pelo termo «tribunais» entende-se, na acepgio da
presente convengdo e da Convengio de Execugio, as auto-
ridades competentes que, nos termos da legislagio de um
Estado contratante, tém: competéncia para julgar acgdes
idénticas relativas s patentes nacionais concedidas no
Estado em causa. Os Estados contratantes dardo conheci-
mento ao Instituto Europeu de Patentes de qualquer autori-
dade a que tal- competéncia seja  atribuida; o Instituto
Europeu de Patentes informar4 os outros Estados contra-
tantes. '

CAPITULO II ,,

PROCESSO

Artigo 71°

Processo aplicavel

-Salvo disposi¢io em contrdrio na presente convengio, as

acgbes previstas nos artigos 66° a 682 estdo sujeitas as regras
processuais do direito nacional aplicdveis as mesmas acgbes
relativas a patentes nacionais.
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Artigo 72°
Obrigagio do tribunal nacional

O tribunal nacional perante o qual corre uma acgdo relativa a
uma patente comunitdria que nao as que se regem pelo
Protocolo sobre Litigios deve considerar vilida essa
patente.

Artigo 73°
Suspensdo do processo

1. Se a decisdo sobre uma acgdo perante um tribunal
nacional que ndo as que se regem pelo Protocolo sobre
Litigios e que seja relativa a um pedido de patente europeia
susceptivel de conduzir & concessdo de uma patente comu-
nitaria depender da patenteabilidade da invengio, tal decisdo
s6 pode ser proferida depois de o Instituto Europeu.de
Patentes conceder a patente comunitéria ou rejeitar o pedido.
Se a patente comunitdria for- concedida, é aplicavel o
n? 2.

2. Otribunal nacional pode, a pedido de uma das partes e
depois de ouvidas as outras partes, adiar o julgamento de
uma acgio relativa a uma patente comunitaria, quande tenha
sido formulada uma oposigio ou apresentado um pedido de
limitagio ou de anulagdo da patente comunitaria, na medida
em que a decisio do tribunal nacional dependa da validade
dessa patente. A pedido de uma das partes, o tribunal deve
dar instrugdes para que lhe sejam comunicadas as pegas do
processo de opcsi¢do, de limitagdo ou de anulagio, tendo em
vista a decisdo sobre o pedido de suspensio.

Artigo 74°
Sangdes penais da contrafacgio

As disposigdes penais nacionais em matéria de contrafacgio
sdo aplicaveis no caso de contrafacgio de uma patente
comunitéria desde que esses mesmos actos de contrafacgio -
sejam puniveis no caso de prejudicarem uma patente nacio-
nal.

PARTE VII

INCIDENCIAS NO DIREITO NACIONAL

Artigo 75°
Proibigdo de protecg¢des acumuladas

1. Nos casos em que uma patente nacional concedida
num Estado contratante tenha por objecto uma invengio
para a qual tenha sido concedida uma patente comunitdria ao
mesmo Inventor-ou ao seu sucessor, com a-mesma data de
depésito ou, se for reinvindicada prioridade, com a mesma
data de prioridade, essa patente nacional, desde que cubra a
mesma ‘invengdo que a patente comunitdria, deixa de
produzir efeitos na data em que:

a) Expirar o prazo previsto para a formulagio da oposigio
contra a patente comunitaria sem que tenha sido formu-
lada qualquer .oposi¢io;

b) For encerrado o processo de oposigio, tendo a patente
comunitdria sido mantida; ou

c) For concedida a patente comunitdria, se essa data-for

posterior a referida nas alineas a) ou b), conforme o
caso.

2. A caducidade ou a anulagio posterior da patente
comunitaria nio afecta o disposto no nimero anterior.’

3. Cada Estado contratante pode determinar o processo
para estabelecer que a patente nacional deixa de produzir
efeitos no todo ou, eventualmente, em parte. Pode, além
disso, estipular que a patente nacional nio produziu efeitos
desde o inicio.

4.  Salvo disposigio em contrario na legislagio nacional
de um Estado contratante, a protecgio acumulada de uma
patente comunitdria ou de um pedido de patente europeia e
de uma patente nacional ou de um pedido de patente nacional
¢ assegurada até A data prevista non® 1.

Artigo .76°

Esgotamento dos direitos conferidos pelas patentes
nacionais

1. Os direitos conferidos por uma patente nacional num
Estado contratante nio s3o extensivos aos actos respeitantes
ao produto coberto por essa patente realizados no territério
desse Estado, depois de o- produto ter sido colocado no
comércio num dos Estados contratantes pelo titular da
patente ou com 0 seu COnsentimento €xpresso, a menos que
existam motivos- que justifiquem, segundo as regras de
direito da Comunidade, que os direitos conferidos pela
patente sejam extensivos a tais actos.

2. On? 1 éigualmente aplicdvel em relagdo ao produto
colocado no comércio pelo titular de uma patente nacional,
concedida num outro Estado contratante para a mesma
invengio, que tenha conexdo econémica com o titular da
patente referida no n® 1. Na acepgdo do presente nimero,
duas pessoas sdo consideradas com conexio econémica
quando uma puder exercer sobre a outra, directa ou
indirectamente, no que diz respeito 4 exploragio de uma
patente, uma influéncia determinante, ou quando um
terceiro puder exercer uma influéncia dessa natureza sobre
uma e outra dessas pessoas.
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3. Osn%1e2nio sdo aplicdveis quando o produto tiver

sido colocado no mercado ao abrigo de uma licenca obriga- -

toria.

Artigo 77°
Licengas obrigatorias de exploragio de patentes nacionais

O artigo 46° ¢ aplicavel, mutatis mutandis, & concessdo de

licengas obrigatdrias por falta ou insuficiéncia de exploragao

de uma patente nacional.

Artigo 78°

Efeitos dos pedidos de patentes ou das patentes nacicnais nio
publicadas

1.  Sempre que seja aplicivel o n® 2 do artigo 369, a
patente comunitaria ndo tem efeito no Estado contratante em
questdo desde que cubra a mesma invengdo que o pedido de
patente nacional ou a patente nacional.

2. A verificagio de que, nos termos do disposto no
nimero anterior, uma patente comunitdria ndc tem efeito
num Estado contratante efectua-se nesse Estado nos termos
das disposi¢des do processo segundo o qual, se a patente
comunitaria fosse uma patente nacional, teria sido declarada
nula e sem efeito.

Artigo 79°
Modelos de utilidade e certificados de utilidade nacionais

1. Osartigos 362, 75° e 769 sio aplicaveis aos modelos
de utilidade ou aos certificados de utilidade, bem como aos
pedidos correspondentes nos Estados contratantes cuja
legislagdo preveja tais titulos de protecgio.

2. Sealegislagdo de um Estado contratante dispuser que
ndo é possivel exercer os direitos conferidos por uma patente
desde que exista um modelo de utilidade cuja data de
depdsito ou, se for reivindicada uma prioridade, cuja data de
prioridade seja anterior, essa disposigdo é igualmente valida
nesse Estado, ndo obstante as disposi¢des do nimero
anterior para a patente comunitdria.

PARTE VII

DISPOSICOES TRANSITORIAS

Artigo 80°
Aplicagdo da Convengio de Execugio

As disposig¢oes -da Convengdo de Execugdo, aplicaveis nos
termos dos artigos precedentes, s6 produzem efeitos, no que
diz respeito a.um Estado contratante em relagdo ao qual a
presente convengio nio esteja ainda em vigor, a partir dessa
entrada em vigor.

Artigo 81°
Opgio entre a patente comunitaria e a patente europeia

1.  Sobreservadon? 3, a presente convengio nio se aplica
aos pedidos de patente europeia depositados durante um
periodo transitério nem as patentes europeias deles resultan-

tes, na condigdo de que, no prazo estipulado no regulamento -

de execugdo, o requerente deposite no Instituto Europeu de
Patentes uma declara¢io de que ndo deéseja obter uma patente
comunitdria e nela identifique os Estados contratantes cuja
designagio deseja manter. O depdsito da declaragio s6 serd
valido apds o pagamento das taxas estipuladas. A declaragio
nio podera4 ser retirada.

2. Osn® 3 e 4 do artigo 54° da Convengio sobre a
Patente Europeia sdo apliciveis quando um pedido de
patente europeia que designe os Estados contratantes ou uma
patente comunitdria possuirem data de depdsito ou, se for

caso disso, se for reivindicada prioridade, possuirem uma
data de prioridade posterior 2 de um pedido de patente
europeia em que sejam designados um ou mais dos Estados

" contratantes. Em caso. de limitagdo ou de anulagdo de uma

patente comunitdria por esse -motivo, a limitagio ou a
anulagio s6 é pronunciada para os Estados contratantes
designados no pedido de patente europeia anterior ji

publicado.

3. Osartigos 75° a'77° e 79¢ sdo aplicdveis as patentes
europeias previstas no n? 1, entendendo-se que a expressio
«patente europeia» substitui a expressio «patentes comuni-
tarias» nos artigos 75° ‘e 79% e a expressdo «patente
nacional», nos artigos 76° e 779

4. O Conselho das Comunidades Europeias pode, sob
proposta da Comissio das Comunidades Europeias ou de um
Estado contratante, decidir p6r termo ao periodo transitério
previsto no n® 1.

5. A decisio a que se refere o n® 4 deve ser tomada por
unanimidade.

Artigo 82°
Escolha a posteriori da patente comunitaria

As disposigbes da presente convengido aplicam- se s patentes
europeias que resultem de pedidos de patente europeia em
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que sejam designados todos os Estados contratantes e que
tenham sido depositados antes da data da entrada em vigor
da presente convengio na condigio de, antes do termo do
prazo previsto no n? 2, alinea b), do -artigo 97° da
Convengio sobre a Patente Europeia, os requerentes forne-
cerem ao Instituto Europeu de Patentes uma declaragio
escrita de que desejam obter uma patente comunitaria.

Artigo 83°¢
Reserva respeitante as licengas obrigatérias -

1. Qualquer Estado signatério pode, aquando da assina-
tura ou do depdsito do instrumento de ratificagdo, declarar

Idade d igos 462 e 77°
que se reserva a faculdade de prever que os artigos 46° e 77°¢
nio sdo aplicdveis no seu- territério, nem as patentes
comunitdrias, nem as patentes europeias concedidas para
esse Estado, nem 3s patentes nacionais por ele concedi-

das.

2. Qualquer reserva feita por um-Estado signatdrio nos
termos do n® 1 produz efeitos, no maximo, até ao final do
décimo ano apés a entrada em vigor do Acordo em matéria
de Patentes Comunitdrias. Todavia, o Conselho das Comu-
nidades Europeias, deliberando por maioria qualificada sob
proposta de um Estado signatdrio, pode prolongar esse
periodo por um méximo de cinco anos para qualquer Estado
signatdrio que tenha feito essa reserva. Esta maioria é a
prevista no n? 2, segundo parégrafo, segundo travessio, do
artigo 148¢ do Tratado que institui a Comunidade Econd-
mica Europeia.

3. Qualquer reserva feita nos termos do n® 1 deixa de
produzir efeitos sempre que seja aplicdvel a regulamentagio

comum de concessdo de licengas obrigatdrias de exploragio
de patentes comunitarias.

4. Qualquer Estado signatirio que tenha feito uma
reserva nos termos do n® 1 pode, em qualquer momento,
retirar essa reserva. A retirada da reserva é efectuada através
de uma notificagdo dirigida ao secretario-geral do Conselho
das Comunidades Europeias e produz efeitos um més apés a
data da respectiva recepgio.

5. A cessagio de produgio de efeitos da reserva nio é
aplicavel as licengas obrigatérias concedidas antes da data
em que a reserva deixar de produzir efeitos.

Artigo 84°
Outras disposig¢bes transitorias

1.  Sdo aplicaveis, mutatis mutandis, os artigos 1599,
1619 e 163° da Convengio sobre a Patente Europeia sob as
seguintes reservas:

a) “A primeira reunido do Conselho Restrito do Conselho de
Administragio é convocada pelo secretdrio-geral do
Conselho das Comunidades Europeias;

b) Pela expressio «Estados Contratantes» entende-se os
Estados partes na presente convengio.

2. Nio obstante a alinea b)don? 1, é aplicdvel o n® 2 do
artigo 62° :

PARTE IX

DISPOSICOES FINAIS

Artigo 85°

Regulamento de execugio

1. O regulamento de execugio faz parte integrante da presente convengio.

2. Emcaso de divergéncia entre o texto da presente convengio e o do regulamento de execugio, faz

fé o primeiro destes textos.



