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RESUMO

De acordo com ao art. 87.°, n.° 1, da CPE, o direito de prioridade pode ser reivindicado
pelo requerente ou pelos seus sucessores. E reconhecida alguma flexibilidade na admissao
da transmissdo do direito a patente entre os requentes. A necessidade de determinar essa
transmisséo surge igualmente nas transmissoes societarias relacionadas com um pedido inicial
depositado nos E.U.A. seguido de pedidos (para o mesmo invento) ao abrigo, por exemplo, do
PCT. A posterior aquisicao da prioridade e, logo, o direito de prioridade junto da OEP tem gerado
problemas graves e o risco de perda dessa prioridade, tal como foi constatado no caso CRISPR/
Cas9. Faz-se necessario determinar a identidade dos requerentes, designadamente nas hipote-
ses em que o primitivo requerente autoriza um representante a atuar em nome dele, ou quando
ocorre um litigio entre os titulares da prioridade quanto ao local e ao momento do depésito de
novos pedidos de patente. Nestas eventualidades, torna-se indispensavel determinar sob que
condicbes os requerentes subsequentes podem ser considerados 0os «mesmos requerentes»
face ao pedido inicial provido da prioridade. A jurisprudéncia da Camara de Recurso da CPE
tirada na Decisé@o T 0844/18, de 16/01/2020, respeitante a Patente Europeia 2771468 (CRISPR/
Cas9) respondeu a algumas destas interrogacdes. No quadro da CPE (e da CUP) o requisito da
identidade ou da continuidade subjetiva dos requerentes esconde algumas lacunas, designa-
damente: (1) a determinacéo da lei material aplicavel a relagdo entre os eventuais contitulares
do direito a patente assim mencionados no pedido inicial de patente e a relacéo havida entre
estes e um eventual representante; (2) a determinagao da lei aplicavel a titularidade do direito
a patente, a fim de apurar se o(s) requerente(s) pode aproveitar a prioridade estabelecida no

primeiro pedido apresentado perante a administracdo competente de um ouro Estado; e a (3) a
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determinacao da lei aplicavel a transmissao do direito a patente apos a primeira apresentacao
do pedido (e da prioridade que lhe é associada). O presente estudo pretende iluminar algumas
destas controvérsias.

Palavras chave: direito de patente, identidade dos requerentes, direito de prioridade, CPE,
lei aplicavel, liberdade contratual.

ABSTRACT

Pursuant to art. 87(1) European Patent Convention (EPC), a right of priority can be claimed
by the applicant and/or by his successors in title. Flexibility is granted by allowing succession in
title between the applicants of the priority application and the subsequent application. The need
for determining succession in title also arises in corporate transactions and in connection with
initial US filings and subsequent applications, e.g. subsequent applications under the PCT. The
subsequent assignment of the initial application, and with it the priority right under the European
Patent Office’s practice, has led to significant problems and yields a high risk of a loss of rights,
as illustrated in the CRISPR/Cas9 case. It may be necessary to determine the identity of the
applicants, for example in cases in which the original applicant authorizes a representative to act
on his behalf or when there is disagreement between the holders of a priority application as to
whether and where a subsequent application should be filed. In such cases it must be conside-
red under which conditions the applicants of the subsequent application are to be considered the
‘same applicants’ as in the priority application. The EPO Board of Appeal’s decision T 0844/18,
of January 18, 2020, relating to CRISPR/Cas9 patent EP 2771468 has given answers to some
of these issues. Within the CPE (and the CUP) the requirement of an identity or subjective con-
tinuity of applicants mentioned in the initial application hides several normative gaps, namely:
(1) the determination of the law applicable to the relationship between the eventual co-holders
of the right to the patent mentioned in the initial patent application and the relationship between
them and a possible representative; (2) the determination of the applicable law to the ownership
of the right to the patent, in order to determine whether the applicant(s) can take advantage of
the priority established in the first application presented before the competent administration of
another State; and (3) the determination of the applicable law to the transfer of the right to the
patent after the first filing of the application (and the priority associated with it). The present study
aims to clarify some of these controversies.

Key words: patent right, priority, identity of applicants for priority, identity between the appli-
cants, same applicants, CPE, applicable law, contractual freedom.
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patent.—3.3. Co-ownership of the right to the patent and unilateral or joint exercise of the priority with
the submission of a subsequent application; «internal» (between co-holders and/or representatives) and
«external» legal relationship between them and the competent administrative body.—4. The problem
of the applicable law in determining the continuity or subjective identity of the applicant(s) who in-
voke (s) a right of priority, given the (almost) absence of conflict of law rules contained in the EPC;
some hypotheses.—II. CONCLUSIONS; THE GAPS, CONTRACTUAL FREEDOM AND THE NEW
UPC.—III. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCAO

Como € sabido, a data da prioridade € o momento com base no qual € aferi-
do o contetido do estado da técnica relevante, a fim de discernir se uma invengcdo
satisfaz, ou ndo, o requisito da novidade relativamente a um pedido anterior ou
posterior. Cura-se assim —com esta prioridade— do direito de reclamar a data
de depdsito de um primeiro pedido (pedido prioritdrio) para efetuar um pedido
subsequente apresentado no prazo de 12 meses junto de outra autoridade admi-
nistrativa competente (nacional, OEP ou na OMPI, junto da sua Secretaria In-
ternacional, ao abrigo do PCT"). O direito de prioridade desfruta de uma crucial
importancia para o inventor ou o seu sucessor, tendo em mira o exercicio dos
direitos e faculdades juridicas resultantes da patenteabilidade de uma invengao
ou decorrentes do proprio pedido de patente. O direito de prioridade fornece, na
verdade, ao inventor a oportunidade de desenvolver ainda mais o invento para
que pediu protecdao num determinado Estado contratante da CUP sem correr o
risco de, por um lado, destruir o estado da técnica formado pelo (seu) pedido
anterior ou, por outro lado, de terceiros apresentarem pedidos mais antigos em
outros paises?.

Esta crucial data coincide com o pedido de protecdo (o lapso temporal de
24 horas durante o qual o pedido teve lugar no fuso horéario do instituto com-
petente onde esse pedido foi depositado: art. 54.°, n.° 2, da CPE), exceto se for
reivindicada uma prioridade anterior decorrente de um pedido junto da OEP
(arts. 7.°, 1 a 3, € 89.°, ambos da CPE), ou em outro pais contratante da CUP. O
n.° 3 do art. 55.° do CPI portugués consolida temporalmente —de uma forma
mais aperfeicoada do que a prevista no CPI anterior— a data da prioridade
(designadamente para efeitos de estabilizar o estado da técnica) de maneira
a impedir que esta possa variar ao longo do procedimento administrativo de
patenteabilidade’. E é evidente que uma patente europeia cujo requerente nao
tinha direito de prioridade no momento do pedido posterior ndo pode reivindi-

' Como ¢ sabido, uma das vantagens de apresentacao do pedido de patente via PCT ¢ a seguinte: o re-
querente dispoe de 30 meses, ap0s a data da prioridade (ou o primeiro depdsito) para prosseguir para a fase
nacional de patenteabilidade, pafs a pafs (art. 22.° do PCT), sem prejuizo de, querendo, poderem prosseguir
mais cedo para a fase nacional. Vale dizer: aquele prazo de 30 meses é substancialmente maior do que o prazo
de 12 meses concedido sob a regra da prioridade. Sobre esta e outras vantagens, cfr. REMEDIO MARQUES (2021),
pags. 560-563.

2 REMEDIO MARQUES (2021), pags. 332-333; HAEDICKE e KoNIG (2016), pags. 613 y segs.

3 Deixa, desta maneira, de haver prioridade diferentes suscetiveis de se formarem durante este procedi-
mento que tem lugar no INPI portugués. No Ambito da CPE isso ndo ocorria. Uma vez que a data do pedido é
definida no art. 12.° do CPI, a data da prioridades conta, em regra, como a data do pedido (art. 12.°, n.° 12).
O pedido anterior deve ter sido depositado, como referimos, nos 12 meses anteriores e deve respeitar a mesma
invengdo ou ser provido do mesmo objeto (art. 87.°, 1, 2, CPE). Nao pode ser adicionada matéria nova -, de
resto ao arrimo da nova redagao do art. 72.°, n.° 3, do CPI. Além disso, aquela devera ser a primeira divulgacao
da invenc¢ao num pedido de patente - circunstancia que somente pode ser desconsiderada se esse pedido anterior
tiver sido retirado, abandonado ou recusado sem ter sido submetido a exame (e publicac@o) antes da divulgacdo
posterior.
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car a prioridade formada pelo pedido anterior, para o qual nao ha possibilidade
de impugnagao*.

1. O problema

Face ao sumariamente exposto, a questao da determinag¢do da prioridade
pode, em regra, implicar o exame do contetildo de pedidos de patente efetuados
durante e ap0s o decurso desse lapso temporal de /2 meses. Em ambos os casos
cumpre perquirir o seguinte: terd havido uma divulgacao bastante suscetivel de
habilitar o perito na especialidade a executar a invencao cuja protecado € recla-
mada? Tera esse perito, que acedeu a descricao, sido colocado na situacdo de a
poder executar sem o exercicio de atividade inventiva propria?

As questdes da prioridade e da novidade dos inventos estdo quase sempre
correlacionadas. Por exemplo, um pedido de protecio dirigido a uma proteina
envolvida no crescimento de tecidos obtida por meio de manipulagdo genética
ndo atribui prioridade para sindicar a novidade (ou a falta dela) a um pedido
posterior dirigido ao método de manipulag@o genética, se esse primeiro pedido
ndo divulgar o método de engenharia genética. Dizer isto €, porém, dizer muito
pouco, ja que este regime juridico esta atualmente consolidado, de forma pa-
cifica, nos Estados contratantes da CUP e da CPE. Note-se, porém e desde ja,
que a CPE organizou e dispos de forma autonoma do seu regime do direito de
prioridade, o qual funciona de uma maneira diferente do previsto no art. 4.° da
CUP>°. A adogao desta solug@o tornou-se inevitavel, posto que a OEP nao esta
vinculada pela referida Convencéo, ndao sendo sua parte contratante®.

Mais importante, inusitada e controvertida tem vindo a revelar-se uma outra
questdo, qual seja a de determinar o regime juridico da prioridade subjetiva do
pedido anterior para efeitos do procedimento administrativo de patenteabilida-
de junto da OEP. A pergunta decisiva para que se visa encontrar uma resposta
satisfatoria ¢ a seguinte: quando é que um pedido de patente ¢ considerado o
primeiro pedido para efeitos do nascimento de um direito de prioridade? De
acordo com o artigo 87.°, n.° 1, da CPE, um direito de prioridade pode ser rei-
vindicado pelo requerente e / ou pelos seus sucessores por qualquer titulo (inter
vivos ou mortis causa). A referida «Aquele que apresentou regularmente» desta
CPE —e o similar teor da traducdo em lingua portuguesa da expressao que

* DRUSCHEL ¢ KOMMER (2022), pag. 353. Uma vez que, nos EUA, o inventor tem que ser o requerente
antes da alterac@o da lei de patentes ocorrida em 2013 (Leahy-Smith America Invents Act, a qual revogou o regi-
me do first to invent em beneficio da solugao first to file), faltara, nao raras vezes, a identidade dos requerentes
anteriores e subsequentes (especialmente no caso de invengdes de funcionérios reivindicadas pelo empregador),
o que inevitavelmente leva a questao de saber se o requerente posterior que seja diferente do requerente anterior
no momento do pedido posterior detinha o direito de prioridade para requerer uma patente europeia, com base
no pedido anterior na pessoa do requerente anterior. Problema que, para as patentes europeias que reivindicam
uma prioridade dos EUA, ainda se mantera por mais dez anos (acrescido do «prazo de vida» do eventual certifi-
cado complementar de prote¢do que tenha sido concedido ao medicamento de referéncia autorizado e protegido
pela patente de base).

> O que n@o impede afirmar que a CPE constitui lex specialis relativamente 2 CUP, nos termos do art. 19.°
desta Convengao.

® Cfr. o acdrdao da Camara de Recurso, Decisao J 0015/80, de 11/06/1980 (Priority/earlier deposit of
industrial design), em cujo sumario se l& o seguinte:

«I. The provisions of Articles 87 to 89 and Rule 38 EPC together form a complete, self-contained code of
rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application.

II. The European Patent Office is not directly bound by Article 4 of the Paris Convention, since the Euro-
pean Patent Organisation is not a party to that Convention».
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consta da versdo, também em lingua portuguesa, do artigo 4.°-A, n.° 1, da CUP
(«Aquele que tiver apresentado...»)— nao dista significativamente do teor da
versao original (e oficial) em lingua francesa do mesmo artigo 4.°-A, n.° 1, da
citada Convengdo: «Celui qui...»; mas ja pode distar ligeiramente da versdo em
lingua inglesa («Any person...»).

2. O caso Crispr Patent (Priority) e a (perda da)
prioridade unionista junto da OEP

A reivindicacido da prioridade unionista &, em geral, tratada com relativa
flexibilidade e bonomia. Na verdade, permite-se a sucessdo no direito de re-
querer o pedido de patente entre os requerentes do pedido prioritario e o pedido
subsequente’. Pese embora na maioria dos casos o requerente do primeiro pedi-
do de patente e o requerente do pedido subsequente noutro Estado (ou junto da
OEP ou da OMPI) sejam a mesma pessoa (por exemplo, o inventor), nem sem-
pre assim ocorrera. A descontinuidade subjetiva entre o primitivo requerente e
o(s) subsequente(s) requerente(s) pode verificar-se no contexto das invengdes
laborais, das invencdes livres obtidas por varios grupos de investigadores ou
instituicdes de pesquisa e desenvolvimento; outrossim, pode surpreender-se no
contexto, por exemplo, de aquisicoes e reestruturacoes de sociedades comer-
ciais ou grupos societarios®”.

2.1. Caracterizacdo sumdria do direito de prioridade; importdncia
prdtica e a verificacdo de alguns requisitos e breve referéncia
a lei matéria aplicdvel

O direito de prioridade é um direito subjetivo. E atribuido a uma pessoa
que, originariamente coincide com pessoa que apresentou regularmente o pri-
meiro pedido de prote¢ao do invento'°. No entanto, o titular deste direito —que
constitui um direito subjetivo suscetivel de ser transmitido— també&m pode ser

7 Entre muitos, cfr. PAHLOW (2017), pag. 394; HARGUTH (2019), pag. 1134. A necessidade de determinar
a sucessao no direito de solicitar o pedido de patente (scilicet, o direito a patente) também surge por ocasiao de
transmissao de partes sociais em sociedades comerciais ou decorrentes de fusdes ou cisdes, sempre que o pedido
de patente tenha sido efetuado num outro Estado contratante da CUP ou tenha origem num pedido via PCT.

8 BOELENS (2019), pag. 550.

® A questao assume contornos quase homéricos se se pensar que a prioridade de importantes invengdes
—cuja protec¢ao seja lograda junto da OEP— pode ser «perdida» ou tornar-se inoponivel, se € quando o nome
de algum (ou de alguns) inventor(es) ou requerentes do pedido de patente que alicerca a prioridade nao é men-
cionado no pedido de patente europeia. Nao tendo ocorrido transmissao (inter vivos ou mortis causa) do direito
a patente, pode ser necessario determinar a identidade dos requerentes da concessao do direito de patente, de-
signadamente nos casos em que o requerente original autoriza um representante a agir em seu nome, ou quando
hé desacordo entre os contitulares do direito a patente (e, logo, contitulares de um direito de prioridade) sobre
se e onde devem apresentar um pedido subsequente suscetivel de beneficiar da data da prioridade de um pedido
anterior. Nestas eventualidades, deve-se determinar em que condicdes os requerentes do pedido subsequente
podem ser considerados os «mesmos requerentes» mencionados no pedido (anterior) que alicerca prioridade.
Além disso, € necessario apurar quem é competente para decidir se a identidade € mantida e qual lei € aplicdvel.
Nao se esqueca, ademais, que a transmissao do direito de prioridade deve, portanto, ter ocorrido antes do pedido
posterior.

10" Neste sentido, o direito de prioridade nao surge por ocasiao do ato de inventar, mas através do deposito
de um pedido prévio de patente (para uma inven¢@o). Por outro lado, o direito de prioridade nao se refere ao
direito em termos de contetido do pedido de patente, mas sim reivindicando a prioridade de um pedido anterior
de uma invenc¢do ao depositar um pedido posterior para a mesma invengdo, DRUSCHEL e KOMMER (2022),
pag. 354.
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o sucessor (inter vivos ou mortis causa) do requerente do primeiro pedido. Se o
inventor e o primeiro requerente da patente forem as mesmas pessoas, o direito
de prioridade nao decorre do direito do inventor, mas apenas porque o inven-
tor assume a posicao do primeiro requerente da patente. Assim, o direito de o
inventor poder proteger a sua invengdo e o direito de prioridade sdo direitos
distintos. O direito a patente nao se confunde com o direito de prioridade''. O
nascimento do direito de prioridade alicerca-se no primeiro depdsito do pedido
de patente'>". A grande vantagem do exercicio deste direito de prioridade esta
na circunstancia de harmonia com a qual os peritos na especialidade ndo tomam
em conta o estado da técnica divulgado antes da(s) data(s) do(s) pedido(s) sub-
sequente(s) junto de outras autoridades phblicas estaduais ou supranacionais
e apos a data do pedido original. Por outro lado, o exercicio deste direito de
prioridade prevalece sobre o de outros requerentes de idénticas invengdes sub-
metidas em momento posterior'.

A data da prioridade e o direito subjetivo dela decorrente também pode ser
importante para, em a¢do de infracdo da patente, estabelecer a data a face da
qual os peritos na especialidade determinam os meios técnicos equivalentes ale-
gadamente utilizados pelo infrator em relacdo a invencao cujo pedido de patente
beneficie dessa prioridade. Isto tende a equilibrar os interesses envolvidos, pois
se a equivaléncia técnica for uma «equivaléncia evolutiva», o titular da patente
podera usar os meios técnicos equivalentes (mais vastos) coincidentes com a
data do(s) pedido(s) subsequente(s) de patente ou com a data da infracdo assim
dedutiveis pelos peritos na especialidade. Dito de outra maneira: essa data € re-
levante para delimitar o dmbito (tecnologico) de protecdo do direito de patente,
no sentido de que o ambito de protecio s6 deve estender-se as solugoes técnicas
que, na perspectiva do perito na especialidade, resolvem o mesmo problema
técnico, da mesma maneira e com o mesmo efeito ou resultado, ou seja as so-
lucoes tecnicamente equivalentes aquelas que foram adequadamente descritas
e publicadas no pedido de patente; apreciacdo que deve reportar-se a data da
prioridade e nao a data da violagdo®. Essa data também parece ser decisiva
para o intérprete / juiz efetuar as valoracées ético-juridica acerca da paten-
teabilidade de alguns inventos de matérias bioldgicas, designadamente animais
ou partes de animais geneticamente manipulados'. Veja-se, ainda, inter alios,
este outro relevo da data da prioridade: na eventualidade de serem depositados
dois pedidos, com a mesma data de prioridade, por dois inventores distintos:
um perante a OMPI e o outro perante a OEP, solicitando a protec¢do em Por-

"' HARGUTH (2019), pag. 1135.

12 A necessidade de determinar a sucess@o no direito de solicitar o pedido de patente (scilicet, o direito a
patente) também surge por ocasido de transmissao de partes sociais em sociedades comerciais ou decorrentes
de fusdes ou cisoes, sempre que o pedido de patente tenha sido efetuado num outro Estado contratante da CUP
ou tenha origem num pedido via PCT

13 Isto significa que o pedido subsequente é tratado como se tivesse sido feito no momento do primeiro
pedido. H4 uma mudanga na antiguidade relativamente ao estado da técnica em que o exame de novidade e
atividade inventiva se irdo alicercar.

14 Nos termos do artigo 60.°, n.° 2, da CPE, a data da apresentagio pedido subsequente feito pelo mesmo
requerente (ou um seu transmissario, por exemplo) prevalece-se da prioridade mais antiga do que a formada
pelos pedidos de terceiros apresentados ap0s a submissao do pedido de patente em relac@o ao qual seja invocada
a prioridade.

15 REMEDIO MARQUES (2007), vol. L., pag. 825.

1o Cfr. a Decisao T 305/03, de 6/07/2004 (Transgenic animals/HARVARD), §§ 8.2.,9.5.,9.6., 10.9. deste
acordao. Cfr. REMEDIO MARQUES (2007), vol. L., pag. 437.
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tugal (e/ou em outros paises), se os dois pedidos indicarem o nosso pais como
Estado onde a protecg@o € requerida, nos termos do artigo 12.°, n.° 3, do atual
CPI portugués (idem, artigo 11.°, n.° 3, do CPI 95 e do CPI de 2003), o conflito
¢ resolvido da seguinte forma: ndo serd promovido o procedimento adminis-
trativo relativamente a qualquer um destes pedidos enquanto os interessados
nao resolverem, previamente, a questdo da prioridade, seja por acordo, seja no
tribunal judicial ou arbitral competente'’. De igual sorte, o controlo do requisito
da atividade inventiva importa assim também a constru¢do de uma fictio iuris
(a do perito na especialidade) que, a data do pedido (ou a data da prioridade),
teria considerado a soluc@o técnica reivindicada como evidente ou como ndo
evidente a luz do estado da técnica que lhe seria legitimo conhecer!®, no sentido
de ser surpreendida, ou ndo, uma razodvel expectativa de éxito (reasonable ex-
pectation of sucess) em lograr o invento para que se pede prote¢do.

Os efeitos juridicos deste denominado direito de prioridade somente ocor-
rem se foram observados determinados requisitos formais".

A prioridade também oferece ao inventor a op¢ao de adiar a decisdo de fazer
o pedido pendente em outros paises em até /2 meses. Em todos os paises em
que ocorre um registo subsequente, aplica-se a data da prioridade (antiguidade
reportada ao primeiro pedido validamente depositado) e, portanto, o estado da
técnica na data de prioridade. Em razao do direito de prioridade, o depositante
também goza da opg¢@o de apresentar pedidos de concessdo noutro pais, mesmo
que tenha no entretanto divulgado, nesse outro pafs, a solucdo técnica para que
venha a pedir protecdo durante esse lapso temporal. Muitas vezes acontece que
o titular da patente, confiando na eficicia do direito de prioridade decorrente
de um primeiro pedido, fabrica e comercializa o objeto do invento noutro(s)
Estados(s): se a prioridade nao «se mantiver», a novidade desse invento acha-se
assim destruida pela divulgacao anterior efetuada pelo proprio requerente ou
por terceiros. Por Gltimo, mas ndo menos importante, devido ao principio da
territorialidade dos direitos e patente, os inventores ou seus sucessores (inter
vivos ou mortis causa) sao obrigados proteger o invento com efeitos para todos
os Estados nos quais visam explorar economicamente a inven¢ao de uma forma
exclusiva®.

17 REMEDIO MARQUES (2007), vol. I, pag. 573, nota 1243; para mais desenvolvimentos acerca dos critérios
judicativos na defini¢do a anterioridade da prioridade, cfr. Sousa e SiLva (2021), pag. 107.

'8 REMEDIO MARQUES (2007), vol. I, pag. 671.

! Em particular, nos termos do artigo 88.°, n.° 1, da CPE, o requerente deve declarar que deseja reivin-
dicar a prioridade do pedido anterior, observando certas formalidades ao abrigo do Regulamento de Execucao
da CPE. Na verdade, de harmonia com a Regra n.° 52, n.° 2, deste Regulamento de Execuc¢@o, a declaracao
de prioridade deve ser submetida quando o pedido de patente europeia é depositado. No entanto, ele ainda
pode ser enviado dentro de /6 meses a partir da primeira data de prioridade reivindicada; e também deve ser
apresentada uma copia do pedido anterior (Regra n.° 53 do referido Regulamento de Execug@o). Por razdes pu-
ramente préticas, o direito de prioridade € o que torna, ndo raro, efetiva a exploracéo internacional do invento.
De acordo com o principio do registo (Anmelderprinzips) a patente € concedida ao primeiro que logre o registo
da concess@o dessa patente. Os pedidos de patente sao muitas vezes apresentados sob a press@o do tempo, antes
mesmo de o requerente avaliar com seguranga a importancia econémica da inveng@o, a sua utilidade técnica,
bem como antes de estar provido de capacidade financeira para fabricar o objeto dessa inven¢@o e o explorar
comercialmente. O requerente dispde, assim, de um prazo de /2 meses, retrotraido a data da prioridade, ou seja
do primeiro pedido validamente efetuado («regularmente efetuado», reza o artigo 87.°, n.° 1, da CPE), durante
o qual pode prosseguir atividades de desenvolvimento e explorag@o da invengao sem correr o risco de terceiros
apresentarem pedidos de patente (para a mesma inven¢ao) noutros paises; e sem correr o risco de o estado da
técnica ter tido uma evoluc@o (nesse lapso de 12 meses) — cfr. HAEDICKE e KoNIG (2016), pag. 614.

% Uma vez que estas atividades implicam elevados esfor¢os financeiros e pressupdem miltiplos proce-
dimentos administrativos, o inventor ou o requerente da patente tem interesse em néo ser obrigado a formular
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O primeiro pedido no qual a prioridade se alicer¢a ndo tem necessariamente
de ser um pedido de patente, podendo fundar-se num pedido de modelo de utili-
dade, de certificado de patente ou num pedido provisdrio de patente dos EUA?'.
O direito de prioridade —scilicet, o direito de reivindicar prioridade— &, como
referimos, transmissivel. Posto que ¢ um direito subjetivo independente, tam-
bém pode ser transmitido sem alterar a titularidade do primeiro pedido®. A
transmissdo deste direito também pode ser restrita a determinados Estados,
com exclusdo de outros, onde o primitivo depositante pretenda nesse prazo de
12 meses apresentar idénticos pedidos de patente. O titular do primeiro pedido
e o depositante subsequente noutro Estado, com autorizagdo do primeiro prio-
ritaria, ndo necessitam ser a mesma pessoa”. E hoje duvidoso que a validade
Sformal da transmiss@o do direito de prioridade tenha que obedecer aos requisitos
formais previstos no artigo 72.° da CPE?*, ja que esta norma —enquanto nor-
ma de aplicag@o direta e imediata a situagdes transfronteiricas e enquanto lex
specialis— respeita a transmissdo do pedido de patente e o artigo 117.° da CPE
aceita o principio da livre apreciacdo da prova, nao impondo uma espécie de
prova tarifada para a transmissao do direito de prioridade®. Na verdade, ainda

simultaneamente multiplos pedidos de patente junto de todas as entidades pablicas competentes dos Estados
onde deseja obter essa prote¢ao.

! Donde, um pedido de topografia de produto semicondutor ou de desenho ou modelo nao autorizam o
deposito noutro Estado de um posterior pedido de patente suscetivel de beneficiar da prioridade.

2 Mas nem sempre este direito de prioridade pode ser autonomamente transmitido relativamente a trans-
missao do direito a patente (ou o direito de requerer a concessdo de uma patente: o direito ao direito de pro-
priedade industrial). A luz do contetido normativo de alguns ordenamentos juridicos nacionais vislumbra-se
a incindibilidade destas transmissoes. Esta soluc@o existe na Franca: um pedido de patente (depositado pela
primeira vez na Franca) e o direito de prioridade dele decorrente s6 podem ser transferidos conjuntamente
(art. L-614-13, do Code de la propriété intellectuelle, nos termos do qual «... La demande de brevet frangais
ou le brevet frangais et le droit de priorité pour le dépdt d’une demande de brevet européen ne peuvent étre
transferés indépendamment ’un de I’autre»); o mesmo sendo defendido, por um Autor, nos Paises Baixos — cfr.
BOELENS (2019), pag. 552, referindo-se ao manual de propriedade intelectual de Theodorus V. C. J. A. VAN
ENGELEN (2018), pag. 186.

2 Além disso, o requerente subsequente da patente noutro Estado nao tem de ser cidadao de um Estado
contratante da CPE ou de um Estado membro da CUP.

2 No entanto, & essa tradi¢ao jurisprudencial das Camaras de Recurso da OEP, ao que parece desde a
Decisao T 0062/05, de14/11/2006 (Polycarbonate resin compositions/ GE Plastics Japan K.K.), §§3.8. ¢ 3.9.,
continuada pela Decisao T 0215/14, de 22/11/2018 (Teva/Hexal,Actavis,Pharmathen; Ibandronate sodium),
idem, Decisdao T 0517/14, de 19/06/2015 (Ibandronate sodium, Form T/TEVA), aqui onde a Camara Técnica re-
cusou a aplicac@o da lei dos EUA e da lei de Israel (pais onde havia sido celebrado o contrato de trabalho do qual
resultou o invento). De todo o modo, este 6rgédo jurisdicional da OEP entendeu ser desnecesséria a junc@o de
um documento escrito e assinado que titule a transferéncia bastando-se com a verificagao de uma transferéncia
desse direito de prioridade «implicita», contanto que seja clara a existéncia desse acordo e o respetivo contetido
inseridos num outro contrato (escrito e assinado pelas partes).

» Além disso, sempre se pode dizer que esta norma do artigo 72.° ndao esgota todas as situagoes e dis-
pensa regras de conflitos de leis ou outras regras de aplica¢@o uniforme. Na verdade, pode entender-se que o
artigo 72.° incorpora o sistema germdnico de transferéncia da titularidade (nos direitos sobre coisas objeto de di-
reito de propriedade), respeitantes a pedidos de patentes europeias, aqui onde o acordo que contem a obrigacdo
de transferir (Verpflichtungsgeschdift, qual negocio juridico de obrigacao) e o acordo que efetua a transferéncia
(Verfiigungsgeschdft, qual negocio de disposicao) sao distintos um do outro, de tal modo que o artigo 72.° so-
mente se refere a este Gltimo. Assim, a OEP pode efetuar o registo da transmiss@o do pedido de patente europeia
apOs verificar se o acordo que efetua a transferéncia atende aos requisitos da CPE, desconsiderando a regulari-
dade, validade ou eficacia da obrigacdo subjacente — o que, neste caso se aproxima dos sistema de transferéncia
de direitos reais da soluc@o portuguesa (entre outras) do sistema do titulo e do principio da consensualidade,
regime segundo o qual a constitui¢io e a transmissao do direito real opera pelo mero efeito do acordo das partes
produzindo os contratos quoad effecttum, efeitos obrigacionais e reais. Essa validade ou eficicia da obrigacao
de transferéncia € assim regulada pelos direitos nacionais (art. 74.° da CPE). E evidente que se a validade da
transmiss@o do direito a patente (com ous sem a transmissao do direito de prioridade) é controvertida apods o
registo dessa transmissao junto da OEP, Somente um sistema de titulo alicer¢cado na consensualidade parece ser
compativel com o artigo 72.° da CPE. Seja como for, em casos como este a OEP devera determinar a lei nacio-
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ha davida sobre a convocagdo do direito nacional materialmente aplicavel (que
direito material?) normalmente coincidente com a lei que respeita ao contrato
pelo qual opera a transferéncia desse direito de prioridade?. A pratica da OEP e
das suas Camaras de Recurso restringe severamente a transmissao do direito de
prioridade. Tal transferéncia deve ocorrer durante o ano de prioridade ou antes
da apresentacido de patente europeia, por conseguinte antes do depdsito do pe-
dido de patente europeia®’; caso contrario essa reivindicagao da prioridade sera
considerada ineficaz.

nal aplicdvel a fim de no contetido desta lei discernir se a obriga¢io de transmiss@o (e/ou a efetiva transferéncia)
do direito a patente s@o validas ou eficazes. Porem, atenta esta orientac@o, digamos mais abstrata, a OEP nao
suspende, em regra, o procedimento de patenteabilidade enquanto estiver pendente a¢do em tribunal de algum
Estado na qual se aprecia e julga a validade ou eficacia de uma transmissao inter vivos ou mortis causa do di-
reito a patente - cfr. BECK (2017), pag. 941. Ocorrendo um litigio acerca da qualidade de sucessor mortis causa
do requerente da patente europeia, serd aplicavel a lei das sucessoes designada pela regra de conflitos do foro
(ou o Regulamento (UE) n.° 650/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo
a competéncia, a lei aplicavel, ao reconhecimento e execuc@o das decisoes, e a aceitagdo e execugao dos atos
auténticos em matéria de sucessoes e a criacdo de um Certificado Sucessorio Europeu), mas a OEP também nédo
suspende o procedimento de patenteabilidade.

% HARGUTH (2019), pags. 1135-1136. A davida € se deve ser convocada a lei material (respeitante a
propriedade industrial) do Estado do pedido subsequente que invoca a prioridade; ou o estatuto de direito de
propriedade industrial vigente no Estado em que foi efetuado o pedido inicial; ou, enfim, o estatuto contratual
(lex contractus) que tenha determinado a rela¢ao juridica entre cedente e o adquirente do direito de prioridade.
A Camara de Recurso da OEP, na sua decisao T 205/14, de 18/06/2015 (Ibandronate sodium, Form QQ/TEVA),
privilegiou a aplicac@o da lex contractus, pois, se por um lado, a convocag@o da lei nacional do Estado em que
o requerente da patente se pretende valer da prioridade implica, nao raro, uma fragmentagao quase incontrola-
vel da lei aplicavel, por outro, a aplicac@o da lei material do Estado do primeiro pedido descura o interesse da
seguranca juridica, pois no momento desse primeiro depdsito, ou seja, quando surge o direito de prioridade,
muitas vezes ainda nao € claro para quais pafses irdo ser efetuados novos pedidos (relativos & mesma invencao),
nao seria possivel determinar, com razoavel seguranga, a lei aplicavel ao direito de prioridade. Uma orientaciao
parece certa: a lei nacional segundo a qual o pedido prévio foi feito é que decide sobre a validade do direito
de prioridade - DRUSCHEL € KOMMER (2022), pag. 355; mas as Camaras de Recurso da OEP ja admitiram a
validade de transmissdes implicitas, tacitas ou cuja prova nao exija qualquer documento (Decisao T 160/13, de
23/04/2015, §1.1; Decisao T 0205/14, de 18/06/2015, § 3). Curando-se de uma invencao que tenha nascido de
um vinculo laboral, esta Camara de Recurso aplicou, por analogia, o disposto no artigo 60.°, n.° 1, da CPE, a
qual constitui uma norma de conflitos que privilegia o sistema com o qual a relagio laboral tem relacdo mais
estreita («o direito do Estado em cujo territorio o trabalhador exerce a sua actividade principal»). Porém,
este acordao nao afastou, perante circunstancias concretas diferentes, a aplicagao de outras leis materiais. Ali-
as, na Alemanha, o BGH, no seu acodrdao de 16/04/2013, no caso Fahrzeugscheibe (GRUR, 2013, pag. 712
segs.) — aqui onde estava especificamente em causa a validade formal da transmissao do direito de prioridade
— entendeu que a conex@o mais estreita desembocava na aplicacao da lei material do Estado onde havia sido
apresentado o primeiro pedido. Vale dizer: o BHG aplicou o elemento de conexao inscrito no artigo 14.°, n.° 2,
do Regulamento Roma I, relativo a lei aplicavel as obrigagées contratuais (Regulamento (CE) n.° 593/2008, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008), determinando-se pelo regime juridico material em
vigor no ordenamento material em cujo territorio o crédito (id est, o direito de prioridade) fora cedido. Daqui
resultou a aplicac@o da lei alema, da qual decorre que a validade da cessdo de créditos nao reclama a presenga
de qualquer forma especial (§§413 e 398, ambos do BGB), sendo suficiente o consenso das partes suscetivel
de ser provado por qualquer meio probatdrio. Evidentemente que a transferéncia devera ter ocorrido dentro do
referido prazo de 12 meses com base nesse contrato. Ademais, nos casos de pedidos provisorios efetuados nos
EUA e af objeto de transmissao entre o trabalhador e o empregador, o BGH aplicou a lei material deste pafs
(incluindo os critérios de interpretacéo do contrato de trabalho), a fim de determinar a existéncia e a validade
da transferéncia do direito de prioridade e manter, na Alemanha, a data da prioridade lograda com base nesse
pedido provisdrio estadunidense.

*7 Cfr. o acordao do BPatG, de 28/10/2010, 11 W (pat) 14/09, BeckRS, 2011, 07318. Algumas vozes ja
se insurgiram contra este rigorismo, sugerindo que o termo do procedimento de exame devera ser o termo final
possivel para efetuar a transmissao do direito de prioridade — assim, HAEDICKE e KoNIG (2016), pag. 613 e segs.,
os quais sustentam que a redac@o da norma que preve o prazo de 12 meses (art. 87.°, n.° 1, da CPE) representa
apenas um prazo preclusivo para o depdsito do pedido posterior, nao se referindo a questao de quando o re-
querente subsequente deve ser titular do direito de prioridade. Em particular, para os Autores, a redacao desta
norma n@o preve qualquer restri¢ao de tempo sobre a transferibilidade do direito de prioridade e ndo exige que
o direito de prioridade seja mantido no deposito do pedido subsequente. Da mesma forma, para estes Autores,
nada de diferente pode ser inferido da considerac@o isolada das palavras «pedido de patente europeia para a
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A consequéncia juridica da falta de prova da transmissdo do direito de prio-
ridade no «intervalo» temporal dessa prioridade € a ineficdcia da reivindicagcdo
da prioridade. O que significa que as divulgacdes efetuadas nesse lapso tempo-
ral de prioridade, mesmo as que foram feitas de boa fé, podem impedir a con-
cessao da patente, atento o estado da técnica cuja evolucao ndo se cristalizou na
data da prioridade. Por outras palavras: se a transmissao do direito de prioridade
ndo ocorrer dentro desse prazo, a patente pode ser nula ou ndo ser concedida
devido a falta de reivindicacao efetiva de prioridade.

Uma caracteristica indefetivel de um direito de prioridade € a de que ele nasce
com o depdsito de um pedido de patente, mas —achando-se a partir desse mo-
mento numa situacao de quiescéncia— & exercido ou a sua eficdcia ¢ desenca-
deada por meio do depdsito de outro pedido de patente (em regra para a mesma
inveng@o), geralmente efetuado noutro pais*%. O direito de prioridade s6 pode
ser reivindicado uma vez para a mesma invengdo (com base num pedido). Situa-
¢ao juridica, esta, que beneficia a totalidade do invento, que ndo apenas as reivin-
dicagdes™. Isto decorre do disposto no artigo 87.°, n.° 4, da CPE, que corresponde
ao artigo 4.°-C, n.° 4, da CUP. Se o subsequente requerente adita elemento novos,
estes Gltimos ndo beneficiam da prioridade reconhecida ao primeiro pedido (e ao
estado da técnica af cristalizado). Esta orientacdo ndo afeta o direito de obter a
prioridade relacionado com um pedido anterior que divulga vérias invencdes ou
com um objeto divisivel da invencao se o requerente o reivindicar em diferentes
pedidos de patente. Assim, a entidade administrativa com competéncia para ava-
liar a novidade do pedido subsequente de patente deve verificar a correspondéncia
das reivindicagdes constantes dos dois pedidos (o original e o pedido que pretenda
usar a prioridade conferida por aquele) ou das alternativas ou modos de realiza¢do
do invento mencionadas nessas reivindicagoes.

Se é verdade que ndo € exigido que as singulares revindicacdes (ou alterna-
tivas) sejam idénticas as mencionadas no pedido original conferente da alegada
prioridade, o certo € que os documentos apresentados no pedido original devem
divulgar de uma forma especifica ou precisa as regras técnicas constantes do
pedido posterior para o qual é reivindicada a prioridade (art. 88.°, n.° 4, da CPE).
Porém, o objeto do invento reivindicado para que pede protecdo ou, o que € o

mesma inveng@o». Nesta perspetiva, tal formulagao significaria simplesmente que, sic et simpliciter, deve ser
apresentado um pedido subsequente para a mesma invengao — e, portanto, ndo para uma invengao diferente. Esta
norma nao se refere a questao de saber se o requerente subsequente ja deve ser o titular do direito de prioridade
no momento do depdsito do subsequente pedido de patente. Neste enfoque, ao abrigo de uma interpretacio
sistematica, torna-se claro que apenas sao mencionados os dois requisitos para a reivindicac@o efetiva de uma
prioridade, a saber (1) referéncia a mesma invenc@o e (2) observancia do intervalo de 12 meses para deposito
do pedido de patente — pag. 616.

28 Exceto na hipdtese do n.° 5 do artigo 87.° da CPE, o primeiro pedido que estabelega a prioridade deve
ser devidamente apresentado num Estado contratante da CUP ou um membro da Organizacdo Mundial do
Comércio (OMC). De acordo com a jurisprudéncia da Grande-Camara de Recurso da OEP, o requerente de um
pedido de patente europeia, embora nao gozasse do direito de reivindicar a prioridade referida a um primeiro
pedido num pafs que, na data relevante, era membro da Organiza¢ao Mundial do Comércio e do Acordo TRIPs,
mas ndo era membro do CUP, passou a poder fazé-lo na sequéncia da alteracdo da CPE, em 2000 (com inicio de
vigéncia em finais de 2007), a qual modificou a redag¢@o do seu artigo 87.°, n.° 1. Cfr., para o direito anterior, as
Decisoes G 02/02, de 26/04/2004 (Priorities from India/ ASTRAZENECA) e G 03/03, da mesma data.

¥ Por razdes de seguranga juridica e transparéncia nao deve ser admitida a divergéncia entre os titulares
do direito de prioridade ao abrigo do artigo 87.° da CPE e os que declaram prioridade ao abrigo do artigo 88.° da
mesma Convengao. Nao pode ser suprimida ou sanada a falta de autorizag¢@o quando a prioridade ¢ reivindicada
pelo requerente - GRABINSKI, en BENKARD e GRABINSKI (2019), artigo 87, anota¢do a margem n.° 4.

30 AzeMA E GALLOUX (2017), pag. 322.
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mesmo, todos os elementos técnicos constantes das reivindicagcdes (ou das al-
ternativas ou variantes apresentadas®') devem, a luz dos conhecimentos gerais
detidos pelo concreto perito na especialidade, derivar (ou serem deduzidas) de
uma forma direta e inequivoca dos documentos divulgados no pedido origi-
nal®*3, com uma correspondéncia semantica acentuada. Que o mesmo ¢é dizer
que o direito de prioridade somente abrange os elementos técnicos do pedido de
patente que constarem no pedido (ou nos pedidos) cuja prioridade seja reivindi-
cada*. De igual sorte, deveremos distinguir esta situacdo daquela outra na qual
se reivindicam vérias prioridades emergentes de varios pedidos anteriores para
um pedido de patente europeia®.

A regularidade do primeiro pedido ¢ determinada de acordo com a lei do
pais desse primeiro pedido ou em tratados ou convencdes internacionais se 0
procedimento de patenteabilidade puder ser iniciado em algum 6rgéo suprana-
cional. O exame para determinar a (in)observancia desses requisitos €, evidente-
mente, realizado pela OEP ou pelo tribunal nacional que tem que apreciar algu-
ma questdo relacionada com a prioridade. De acordo com o artigo 87.%, n.° 3, é
suficiente a observancia dos requisitos formais inerentes ao pedido de protec¢éo,
os quais permitem determinar a data do primeiro pedido, de acordo com a legis-
lacdo aplicavel ao primeiro registo, sendo irrelevantes quaisquer outros requisi-
tos formais no procedimento de patenteabilidade nacional?®.

3! Isto significa que o estado da técnica ndo integra apenas os elementos que hajam sido especificamente
reivindicados pelo primeiro (ou originario) requerente (prior claiming approach), mas também todos os ele-
mentos e regras técnicas que tenham sido divulgados no anterior ou originario pedido de patente (whole con-
tente approach) incluidos nas reivindicagdes, na descri¢@o, nos desenhos e nos documentos que tenham sido
eventualmente citados nesse primeiro pedido. Esta orienta¢ao ¢ fundamenta-se em razoes de indole pratica e de
coeréncia com as restantes solucdes oferecidas pelos ordenamentos europeus de direito de patente - desde logo
o facto de o prior claim implicar o conhecimento das reivindicagdes «definitivas» apresentadas pelo primeiro
requerente. Cfr. REMEDIO MARQUES (2007), vol. I, pags. 572-573, nota 1242.

3 Decisao de uniformiza¢ao da Grande-Camara de Recurso da OEP, G 02/98, de 31/05/2001 (Require-
ment for claiming priority of the «same invention»).

30O pedido subsequente que reivindique a prioridade nao pode ser admitido (ou a patente deve ser pos-
teriormente revogada) se o se objeto (id est, o objeto técnico e as regras técnicas que prevé ou pressupde) se
estender para além do contetido do pedido original de patente relativamente ao qual a prioridade € reivindicada.
Trata-se, portanto, de um regime juridico idéntico ao previsto no artigo 123.°, n.° 2, da CPE (modifica¢des do
pedido de patente ou da patente europeia), similar ao do artigo 24.°, n.° 1, do atual CPI portugués. Se possivel,
a identidade linguistica e a divulgac@o aceitavel devem ser praticamente «palavra por palavra» - LANDRY, en
HAEDICKE, M., e TIMMANN, H. (2014), § 5, anotagao a margem n.° 307, pag. 390.

3 Pode suceder que a diferentes reivindicagcdes (ou diversas alternativas técnicas incluidas numa e mesma
reivindica¢do (em regra reivindicacdo independente) sejam reconhecidas diferentes prioridades. As revindi-
cagdes as quais nao tenha sido inicialmente reconhecida qualquer prioridade podem ser, se for caso disso,
alteradas, contanto que o texto original seja divulgado (nos pedidos posteriores) e reproduza integralmente
essas reivindicacoes.

¥ De resto, quando o direito de prioridade é exercido, ele origina um ou vérios direitos de propriedade
industrial inteiramente novos, por forca do principio da territorialidade dos direitos de propriedade indus-
trial, decorrente do primeiro pedido de patente efetuado dentro dos 12 meses que precederam o(s) pedido(s)
subsequente(s).

% Se, porém, de acordo com a lei vigente no pais do primeiro deposito, o reconhecimento da data do
depdsito (e, logo, da data da prioridade) depender do pagamento de uma taxa, a prioridade somente deve ser re-
conhecida se esse pagamento tiver sido efetuado. Enfim, o direito de prioridade pode ser livremente transmitido
pelo(s) primitivo(s) e assim sucessivamente. Donde, o requerente do pedido original pode ser pessoa diferente
do requerente do pedido de patente europeia (ou, por exemplo, de patente portuguesa que reivindique aquela
prioridade) e, nao obstante estes Gltimos estdo salvos de reivindicar a prioridade conferida pelo pedido original.
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2.2. O caso submetido a apreciacdo da Camara de Recurso
(Decisdo T 0844/18)

A decisdao da Camara de Recurso da OEP no caso T 0844/18, de 16/01/2020
(Crispr patent (priority)), relativa a patente EP 2771468, respeitante a tecno-
logia CRISPR/Cas9, apreciou e julgou algumas destas questoes®’. Na verda-
de, neste recente e dramatico caso consubstanciado na EP2771468 (intitulada
«Engineering of systems, methods and optimized guide compositions for se-
quence manipulation»), o nome do cientista LUCIANO MARRAFIN, trabalhador
dependente do requerente da patente junto da OEP, que fora designado como
coinventor no pedido de patente apresentado junto do Instituto de Patentes e
Marcas dos E.U.A., surge omisso no pedido de patente europeia. O requerente
desta patente europeia (o Broad Institute) sustentou que esta expressao signifi-
ca que um, alguns ou todos indiscriminadamente podem formular o pedido de
patente europeia e af reivindicarem a prioridade do pedido efetuado nos EUA.
A Camara de Recurso da OEP, mantendo a decisdo da Divisdo de Oposicao,
entendeu o contrario, na citada Decisdo T 0844/18, de 20/01/2020. Este 6rgao
jurisdicional decidiu que a prioridade (unionista) & uma situagdo juridica indi-
visivel, insuscetivel de ser dividida em véarias e autdbnomas prioridades™®. O es-
tado da técnica assumiu exponencial relevancia neste caso, porquanto a Camara
Técnica de Recurso nao reconheceu a prioridade de uma pluralidade de pedidos
provisorios de patente depositados nos EUA, alguns dos quais nomearam mais
requerentes do que o pedido PCT apresentado em data subsequente (mas dentro
do referido periodo de 12 meses), do qual derivou a referida EP 2771468. Dado
que o requerente omitido ndo havia transferido os seus direitos em alguns des-
ses pedidos provisorios dos EUA aos requerentes do pedido PCT subsequente,
este Orgao jurisdicional de recurso da OEP considerou invalida a reivindica-
¢ao de prioridade apresentada pelos requerentes remanescentes®. Além disso,
este Orgdo jurisdicional decidiu que a lei material que determina a titularidade
do direito de reivindicar a prioridade® é a CUP, ¢ ndao o ordenamento de um
qualquer dos Estados Contratantes interessados - pois, a0 convocar o regime
juridico desta Convengdo, a Camara de Recurso da OEP pode assim proceder a

37" Ainda antes da prolac@o da decisao desta Camara de Recurso da OEP, cfr. SCHNETTLER (2019), anotac@o
a margem n.° 340.

3% A OEP tinha, aliés, ja vindo a interpretar a expressao «aquele que apresentou regularmente...» (art. 87.°,
n.° 1, CPE) no sentido de exigir que fodos os requerentes do pedido da patente que alicerca a prioridade (o pri-
meiro pedido) devessem ser nomeados como tal no pedido de patente europeia. Cfr. a decisao T 0788/05, de
8/05/2007, da Camara Técnica de Recurso (TERUMO KABUSHIKI KAISHA/Boston Scientific Scimed, Inc.);
idem, a Decisao T 0005/05, de 9/11/2005 (Farbstoffmischungen/DYSTAR); ibid, a Decisao T 1201/14, de
9/02/2017 (Transfer of right of priority).

% De todo o modo, esta Camara de Recurso entendeu —bem ou mal, ja o veremos— que desfruta de
poderes jurisdicionais para apreciar e julgar a validade de uma prioridade, nos termos do artigo 87.°, n.° 1, da
CPE. Mas, e sobretudo, confirmou a regra de natureza formal, que poderemos designar por «all applicants
rule», segundo a qual as pessoas mencionadas no pedido original ou anterior que alicerca a prioridade devem
ser as mesmas do pedido de patente europeia, exceto se tiver ocorrido em momento anterior uma transmissao do
direito a patente (do Gnico titular ou do quinhao de algum dos contitulares), que no pedido de patente europeia
seja devidamente invocada e justificada. Em Portugal, esta doutrina também deve valer — cfr. SOUSA e SILVA
(2021), pag. 112 afirmando que «... atenta a incerteza quanto a este ponto, serd sempre mais seguro documentar
as transferéncias e autorizacoes antes da invocacao da prioridade».

40 que é matéria diversa, quer da questao da fitularidade do direito de requerer a patente, quer do pro-
blema da identificagdo e imputa¢do da qualidade de inventor numa determinada pessoa humana — isto ja para
ndo falar dos programas de computador providos de inteligéncia artificial «profunda» (deep learning) susceti-
veis de gerarem inventos); TESCHEMACHER (2007), pags. 536 e segs.
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interpretacao do 87.° da CPC a luz da Convengdo de Viena sobre o Direito dos
Tratados e, consequentemente, realizar uma analise dos fins e objetivos daquela
outra Convencao.

3. Analise da questio: a regra para os «mesmos requerentes»; a
determinacao do regime aplicavel a titularidade do direito a patente
versus a determinacio da coincidéncia ou continuidade subjetiva
do(s) requerente(s) da patente

Nas alegacdes que deram origem a Decisao T 0844/2018, os recorrentes
argumentaram que ¢ a lei nacional do local de deposito do pedido de prioridade
que determina quem se qualifica como «aquele que apresentou...», ou «aquele
que tiver apresentado ...» o pedido de prioridade, na ace¢@o do artigo 87.°,n.° 1,
da CPE, bem como o artigo 4.°-A, n.° 1, da CUP. Para os recorrentes, o referido
artigo 87.°, n.° 1, exige referéncia e a consulta da lei material nacional; neste
caso a lei dos E.U.A., a fim de determinar ndo apenas a questdo da apresenta-
¢do regular do pedido de patente, como também a da transmissdo do direito a
patente e, ainda, a questao da identidade e continuidade subjetiva dos requeren-
tes**2, A luz do direito estadunidense, a prioridade beneficia os inventores que
contribuiram para a obtencdo do invento divulgado no pedido (provisorio, ou
ndo0), mesmo que o seu nome ndo tenha af sido mencionado®. Esta jurisprudén-
cia da OEP conformou a pratica af anteriormente estabelecida, de harmonia com
a qual € exigido que todas as pessoas que preencheram devidamente o pedido de
patente que alicer¢a a prioridade (ou todos os seus sucessores) também podem
constar e ser nominadas no pedido de patente europeia. Se o primeiro pedido

" Em suma, neste enfoque, uma vez estabelecido que um pedido foi devidamente apresentado, a questao
«quem» 0 apresentou e, portanto, quem pode aproveitar o direito de prioridade para a apresentacao de pedidos
subsequentes para proteger o invento deveria ser respondida a luz do direito material dos EUA - id est, a lei
material do ordenamento em cujo territorio foi apresentado o primeiro pedido de patente no qual se alicerca a
prioridade unionista. A adogao de uma orientac@o diferente geraria a seguinte consequéncia: a validade de uma
prioridade dependeria dos formalismos procedimentais impostos pela lei do pais onde o pedido subsequente
fosse apresentado, mesmo que essa lei brotasse de uma Convencao internacional como a CPE ou a CUP. Pelo
contrario, a OEP deveria aceitar o sistema de nomeacéo dos requerentes do pedido de patente no pais onde foi
apresentado o pedido que gera a prioridade. Se o paifs onde o pedido que gera essa prioridade foi apresentado
verificar a regularidade a regularidade de acordo com as normas materiais e processuais desse ordenamento
juridico, dai resultaria que a OEP n@o poderia por em causa essa regularidade. Que o mesmo ¢ dizer que, neste
acorddo, a Camara de Recurso da OEP rejeitou a ideia segundo a qual, uma vez que a CUP deixou em aberto a
densificac@o da expressao «aquele que tiver apresentado», a sua densificacao e preenchimento devera ser reali-
zada pelo ordenamento juridico do Estado contratante em que o primeiro dep6sito desse pedido de patente tenha
sido realizado. Ora, atendendo as regras materiais aplicaveis nos EUA, uma valida reivindica¢ao de prioridade
esta somente dependente da circunstancia de um pedido anterior (efetuado fora dos EUA) e o pedido efetuado
neste pafs ostentarem um inventor em comum, ndo se fazendo necessério que constem todos os coinventores do
pedido de patente estadunidense af depositado e que reivindique uma prioridade.

2 Manual of Patent Examination Procedure/Diretrizes para Exame no Instituto de Patentes e Marcas dos
EUA: 213.02 Formal Requirements Relating to Foreign Priority Application, acessivel no seguinte endereco
eletronico: https://www.uspto.goviwebloffices/pac/mpep/s213.html#ch200_d1ff72_1b289_213. Ao invés do es-
tabelecido no regime juridico da CPE, o status de requerente da patente nao depende do facto de se ser mencio-
nado no pedido de patente efetuado nos E.U.A.

4 Alias, compulsados os factos que conduziram a este acordao da Camara de Recurso, de janeiro de 2020,
o pedido de patente subsequente ao pedido provisorio (ambos feitos nos EUE) foi apresentado por todas as pes-
soas que, de acordo com a lei deste pafs, submeteram o(s) pedido(s) de Prioridade em relacao a invengao que foi
reivindicada no pedido subsequente. De modo, na perspetiva dos depositantes deste pedido junto da OEP, estas
pessoas eram «aquele que apresentou...», nos termos do artigo 87.°, n.° 1, da CPE. E um entendimento diverso
conduziria a um tratamento discriminatorio entre os requerentes com sede ou domicilio nos EUA e os que t¢m
sede ou residéncia nos Estados Contratantes da CPE.
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tiver sido apresentado conjuntamente por dois ou mais requerentes, o direito de
prioridade pertence a eles em conjunto, de forma indivisivel*.

A prioridade unionista nao pode assim ser invocada se houver varios reque-
rentes no pedido em que se funda a prioridade e apenas um ou varios desses re-
querentes invocarem essa prioridade (que cristalizara o estado da técnica) num
pedido posterior. Faz-se necessario assim uma continuidade subjetiva entre os
requerentes do pedido inicial de patente e os requerentes do pedido subsequente
junto da OEP®. Se é verdade que este entendimento nos parece ser excessiva-
mente formal, esta solucdo surge-nos agora plenamente aceita e adquirida na
jurisprudéncia da OEP*,

3.1. A competéncia das Divisées de Oposicdo e das Camaras de Recurso
da OEP para sindicar a continuidade ou constdncia subjetiva dos
requerentes e 0s problemas pressuponentes que essa andlise convoca

As Divisdes de Exame as Divisdes de Oposicdo e as Camaras de Recurso
da OEP desfrutam, de harmonia com esta jurisprudéncia, de competéncia fun-
cional para analisar a identidade e continuidade (subjetiva) dos requerentes que
reivindicam uma data da prioridade a qual se reconduz o exame da novidade do

# A orientag@o desta jurisprudéncia é a seguinte: se A e B apresentarem, em conjunto (conquanto através
de representante comum), o primeiro pedido de patente, a interpretacdo da expressdo «qualquer pessoa» nao
permite que A, sozinho (ou através de representante que apenas atue em nome deste Gltimo e no seu interesse),
apresente pedido de patente noutro pais, pedindo a prote¢do para a mesma invengao, com base no direito de
prioridade emergente daquele primeiro pedido. O subsequente pedido de patente devera conter a mencéo de B.
Se ¢ verdade que esta descontinuidade subjetiva pode resultar da celebragdo de um acordo entre A e B, poderdo
conceber-se situagodes («mais sinistras») em que A podera pretender privar B do direito a concessdo da patente
noutro pafs. Usando este tipo de argumentacao, cfr. o § 49 desta Decisao T 0844/18. Na perspetiva desta Camara
de Recurso da OEP, o objeto e a finalidade da CUP nao podem constituir a base para favorecer uma ou algumas
pessoas em detrimento de todas as outras pessoas que originalmente integravam o grupo de pessoas que apre-
sentaram um primeiro pedido de patente. Tao pouco podem servir de base para isentar essa pessoa ou pessoas
do cumprimento de quaisquer requisitos formais. Na verdade, essa pessoa ou pessoas sdao definidas por meio da
acdo que originalmente executaram, ou seja, a apresentacdo de um primeiro pedido (conjunto e assim indivisi-
vel) de patente. Neste sentido, se um conjunto de pessoas decide efetuar o depdsito do pedido de patente, entao
tudo se passa como se tivessem anuido atuar como uma unidade para esse fim, o que implica que a expressao
«aquele que apresentou regularmente ...» se refere a esse grupo como tal.

4 E irrelevante que se trate da mesma invengdo objeto de dep6sito anterior, ai onde nao existe total coinci-
déncia dos nomes dos requerentes (qual dimensdo objetiva tecnologica do invento). Pelo contrario, a OEP exige
que os requerentes sejam os mesmos (qual identidade da dimensdo subjetiva). Ha, todavia, uma diferenca quase
impercetivel que a Camara de Recurso notou: em rigor, o artigo 4.°-A, n.°s 1 e 2, da CUP, e o artigo 87.°,n.s 1 e
2, da CPE nao se referem ao «inventor», ao criador intelectual, ou ao «requerente» de um pedido de patente; tais
normas referem-se, isso sim, a uma pessoa que praticou um ato, qual seja o de depositar um pedido de patente
— independentemente da questdo fundo no que tange a saber que € titular do direito a patente (do direito ao
direito industrial). Circunstancia, aquela, que ¢ imediatamente determinavel na data desse deposito, por mor do
qual se consegue facilmente identificar a pessoa ou as pessoas que o realizaram. E assim irrelevante a questdo de
saber se essas pessoas sdo os inventores do quid que foi objeto das reivindicacdes ou se t¢m realmente o direito
a patente, nao devendo ser examinadas ao abrigo da CUP. Até porque a propria CUP integra o direito material
dos Estados seus contratantes, sendo assim dispensada, para este efeito do artigo 87.°, n.° 1, da CPE, a anélise de
quaisquer outras regras materiais internas do ordenamento desse Estado. Na verdade, para esta jurisprudéncia,
se for detetada esta descontinuidade, nao ha fundamento razoavel para favorecer ou alguns dos requerentes em
detrimento de outros requerentes cujo nome constava do pedido de patente que alicerca a prioridade. De igual
modo, escasseiam motivos para dispensar estes requerentes cujo nome tenha sido omitido no pedido posterior
da observancia deste requisito formal. Alias, esta exigéncia nao tem sido objeto de controvérsia durante mais de
100 anos, razao pela qual os utilizadores do sistema internacional de patentes e dos procedimentos administra-
tivos de patenteabilidade deparam-se, portanto, com uma pratica estabelecida, cuja aplicac@o continuada pode
ser vista como um aspeto da seguranga juridica e da previsibilidade dos direitos de propriedade industrial daf
suscetiveis de serem gerados.

4 BREMI (2021), pag. 152; HAEDICKE (2021), pag. 856.
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invento. Todavia estes 6rgaos declinam apreciar a (con)titularidade do direito
a patente cujo prioridade € invocada no pedido submetido na OEP, designada-
mente se quem efetua o pedido de patente na qualidade de representante esta de-
vidamente autorizado pelo representado a luz da lei materialmente aplicavel?’,
ou se quem se apresenta a solicitar a patente adquiriu valida e eficazmente (inter
vivos ou mortis causa) esse direito a patente (europeia). Seja como for, a sindi-
cacdo desta identidade subjetiva de requerentes da patente europeia por parte da
OEP nao dispensa, por vezes, os referidos 6rgaos deste Instituto da identificacdo
e verificacao do contetido da lei material aplicdvel (ou o contetido do eventual
acordo respeitante a escolha de lei celebrado entre os inventores/requerentes),
a fim de determinarem a (in)observancia dessa identidade ou continuidade sub-
Jetivas*. Isto a fim de ser verificado se a identidade dos requerentes €, ou nao,
mantida. Vale isto, afinal, por dizer, que sera dificil que a aparente constatagcao
da verificagdo meramente «formal» do requisito «aquele que apresentou regu-
larmente...» (art. 87.°,n.° 1, CPE) por parte destes 6rgaos da OEP nédo pode dei-
xar de implicar uma espécie de questdao ou referéncia pressuponente (BAPTISTA
MACHADO) dirigida a identificar e a extrair um conteido ou critério judicativo
da lei material aplicavel, designadamente: (1) a concessdo ou ao exercicio de
poderes representativos por parte daquele que se apresenta a depositar o pedido
de patente europeia e invocar uma prioridade resultante de um pedido anterior
(2) se as alteracdes das estruturas societarias dos requerentes do pedido de pa-
tente relativamente ao qual nasce o direito de prioridade estao de acordo com
o contetido regulativo da lei material aplicavel a tais alteracdes (v. gr., fusoes,
cisdes, aquisi¢do de partes sociais com efeitos transnacionais ou que ocorrem
entre sociedades sediadas em varios paises); (3) se houve acordo entre os conti-
tulares do direito a patente a luz da lei material aplicavel acerca do depdsito do
pedido de patente europeia por alguns dos titulares do direito a patente; (4) se
houve transmissao do direito de requerer a patente europeia antes do seu depo-
sito a luz da lei material aplicavel e se essa transferéncia foi licita, etc.®.

47 Porém, estes 6rgaos da OEP podem verificar, ao que parece, se, sendo o pedido de patente efetuado por
um representante, os representados em nome (e no interesse) de quem aquele atua sao os mesmos.

4 Por exemplo, podera ser necessario verificar se a pessoa que se arroga, em nome proprio ou em repre-
sentac@o, ao direito de prioridade esta a exercer, devida e regularmente, os poderes representativos ou se as
alteracdes na relagdo interna entre os (con)titulares do direito a patente implicam, ou n&o, uma mudanga na
identidade da pessoa que se arroga nessa prioridade - HAEDICKE (2021), pag. 857.

4 Nao se acha esclarecida a questdo de saber quais sdo os requisitos de cuja verificagdao decorre uma
vélida transmiss@o do direito de prioridade (ou um seu valido exercicio: v. gr. por parte de um alegado represen-
tante). A auséncia de normas claras acerca destes requisitos é tanto mais problematica quanto nem a CPE nem
a CUP preveem normas de conflitos, pelas quais se poderd identificar a lei aplicavel a transmissao do direito de
prioridade, ndo sendo liquido qual seja o ordenamento juridico nacional mobilizavel tendo em mira avaliar se,
em concreto, ocorreu uma valida transmissdo desse direito. Esta questao ¢ muito importante, dado que o pro-
blema da transmissdo (inter vivos ou mortis causa) surge em contextos transfronteiri¢os, concitando a potencial
aplicaco de leis materiais de varios ordenamentos juridicos, cujo contetido nem sempre é coincidente. Por
exemplo, na determinacio da lei aplicavel a essa transmissdo pode ser convocada a lei do pais onde a prote¢do
é solicitada (lex loci protectionis); outrossim, pode conceber-se a convocagao da lei do pais onde o pedido de
patente foi originariamente apresentado (local onde o invento fora presuntivamente logrado: lex originis, a qual
exibe a seguinte desvantagem: no momento em que o requerente reivindica o direito de prioridade, muitas ve-
zes ainda ndo serd conhecido para quais paises o requerente ird eventualmente solicitar prote¢do, o que parece
pouco pratico e previsivel, tendo em conta a existéncia de um amplo acervo de previsdes normativas nacionais);
ou, ainda, mobilizar o direito material designado pelas partes no documento que titula a transmissao do direito
de prioridade (lex contractus), ou a lei do pais onde o beneficiario da transmissao tem a sede ou esta domiciliado
(lex domicilii). A aplicac@o desta lei pode, no entanto, encorajar praticas censuraveis de abuso de escolha de lei
material (law shopping), permitindo que as partes elejam a aplicacdo de um ordenamento juridico desprovido
de regras formais relativas a transmissao do direito de prioridade. E ndo ¢é de afastar liminarmente o concurso
de vdrias leis para regular aspetos parcelares de um contrato de transmissdo com multiplos deveres de prestar.
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3.2. A mudanga da identidade do representante do(s) requerente(s)
da patente europeia

Nesta hipotese ainda ocorrera a identidade subjetiva reclamada pelo arti-
g0 87.%,n.° 1, da CPE se mudar a identidade do representante dos titulares do di-
reito. Se o conjunto de inventores ou de titulares do direito a patente néo estiver
devidamente representado no pedido subsequente alegadamente alicercado na
prioridade anterior, deve entender-se que esse conjunto de pessoas néo pode va-
lidamente exercitar o direito de prioridade, ja que nédo se trata da mesma pessoa
(«aquele que apresentou regularmente...», como refere o n.° 1 deste art. 87.°).
Assim se veé que estes 6rgaos da OEP devem verificar se o grupo de inventores
ou titulares do direito a patente se acha devidamente representado no momento
do pedido de patente posterior. A avaliagdo formal da manutencao da constdn-
cia ou continuidade subjetivas ndo pode descurar a determinagdo dos poderes
representativos do alegado representante.

3.3.  Contitularidade do direito a patente e exercicio unilateral ou conjunto
da prioridade unionista com a apresentacdo de pedido subsequente;
relacdo juridica «interna» (entre contitulares e/ou representantes)

e «externa» entre estes e a autoridade administrativa competente

De igual sorte, se houver dissenso entre os titulares do direito a patente acer-
ca da forma de exercicio desta prioridade unionista (v. gr. prazo para a exercer
dentro dos 12 meses permitidos; paises onde o pedido possa ser posteriormente
apresentado, etc.), far-se-a necessario discernir o contetido da lei (nacional) ma-
terialmente aplicavel a fim de surpreender solucoes para o dissidio.

Concebe-se, portanto, uma situacdo juridica externa formada entre o reque-
rente da patente europeia e a OEP, na qual a CPE exige a identidade (ou conti-
nuidade subjetiva) do requerente que invoca um direito de prioridade. Todavia,
nao pode deixar de também af se surpreendida uma relacdo juridica interna for-
mada pela presenga de varios (co)titulares do direito a patente alicercada num
direito de prioridade ou representantes destes (com)titulares, cujas vicissitudes
deverao ser sindicadas por estes 6rgaos da OEP a luz de uma determinada lei
material (conquanto designada pelas proprias partes)’!. A afericao da regulari-
dade daquela situac@o juridica «externa» enformadora da continuidade ou cons-

% Nestes termos, caso o requerente atue por intermédio de um representante, seja ele um dos inventores
conjuntos ou um terceiro, a OEP poder ter que analisar os poderes representativos (a sua validade e vincula¢ao)
de que o alegado representante se arroga. Se os poderes representativos se fundam num acordo dos inventores
ou dos titulares do direito a patente (v. gr. se estes Gltimos nomearem um representante), faz-se mister que os
referidos 6rgaos da OEP sindiquem o contetido desse acordo a luz da lei materialmente aplicdvel. Se as partes
celebraram um acordo que estipula um determinado sentido ou contetido quanto ao exercicio do direito a pa-
tente esta estipulacdo ndo pode deixar de ser analisada pela OEP, para o que esta devera convocar e analisar os
termos do direito material aplicavel ao exercicio do direito a patente (europeia) fundada em prioridade. E até
pode acontecer que esteja garantida essa continuidade e identidade subjetivas a luz da lei material aplicavel,
ainda quando nao haja consentimento de todos os contitulares para solicitar a correspondente patente europeia
alicercada em prioridade. Estes 6rgéos da OEP ndao podem deixar de verificar estas circunstancias.

3 Nao estd em causa a aferi¢ao da regularidade do mandato do representante do requerente ou parte
enquanto mandatério judicial junto da OEP: nesta eventualidade, ha um conjunto de normas unificadas de apli-
cagdo imediata previstas na Regra 142, n.° 1, do Regulamento de Execug¢ao da CPE.
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tdncia subjetivas do requerente de uma patente europeia® destinada a garantir
o direito de prioridade —e a nao destruir a novidade do invento e o estado da
técnica cristalizada nessa data da prioridade — ndo prescinde, em algumas even-
tualidades, da sindicacdo da legitimidade substantiva do(s) requerente respei-
tante a invocac@o do direito de prioridade, quer nas situacoes de transmissdo do
direito a patente (sobretudo antes da apresentacao do pedido posterior), quer nos
casos de outorga de poderes representativos para submeter o pedido posterior
de patente. Deve, porém, dizer-se que o OEP ndo sindica a atribui¢@o do direito
a patente que alicerca a prioridade (a luz da lei material competente)®*; ele
apenas se arroga, nos termos do artigo 60.° da CPE, na competéncia funcional
para sindicar a atribuic@o (subjetiva) do direito a patente europeia, designando
a lei material com base na qual essa apreciac@o € feita. Isto nada tem a ver com
a afericao da continuidade subjetiva para efeitos de determinagéo ou afirmacao
do direto de prioridade alicercado em primeiro depdsito anterior efetuado nou-
tros paises ou via PCT.

4. O problema da lei material na determinacao da continuidade
ou identidade subjetiva do(s) requerente (s) que invoca(m) direito
de prioridade, face a (quase) auséncia de normas de conflitos contidas
na propria CPE; algumas hipoteses

A CPE (art. 87.°) e a CUP (art. 4.°-A) ndo preveem normas de conflitos
acerca da transmissdo do direito a patente e, logo, do eventual direito de prio-
ridade. Sendo assim, em muitos casos —que ndo no que foi objeto da referida e
mais recente Decis@o T 0844/2020— a apreciac@o da validade dessa transferén-
cia sera determinada pela lei nacional declarada competente ou pelo contetido
de alguma estipulacdo das partes para esse desiderato. E razoavel admitir que,
na falta de previsao expressa das partes quanto a designacao da lei aplicdvel a
transferéncia do direito de prioridade (lex contractus)>*, possa ser convocada a
lei material do Estado onde o primeiro pedido de patente foi apresentado, pois
¢ esse que podera estabelecer a data da prioridade®. E no que tange as regras

32O mesmo se podendo dizer de todo aquele que pretender apresentar um pedido de patente em entidade
administrativa nacional ao abrigo do artigo 4.°-C), n.° 1, da CUP alicer¢cado em pedido anterior efetuado perante
outra entidade administrativa nacional, na OEP ou junto da OMPI, hd menos de 12 meses.

3 Daqui decorre que a OEP n@o analisa se a pessoa que apresentou o pedido da patente desfruta do direito
de o fazer. As eventuais violagdes das obrigacoes previstas na lei do pais do primeiro pedido de patente que se
relacionam com o direito de ai depositar um pedido e que nao afetam a conformidade de uma data de depdsito
nao se relacionam ou nao interferem com o reconhecimento do direito de prioridade junto da OEP. Por conse-
guinte, para a OEP ¢ irrelevante para a afirmac@o da regularidade da reivindicac@o do direito de prioridade se
o requerente € realmente o inventor face as reivindicacdes que constam do pedido de patente europeia, mesmo
que isso devesse ser levado em considerac@o nos termos da legislacdo nacional aplicavel - cfr. a citada Decisao
T 0844/18, § 87.

> Note-se que o art. 3.° do Regulamento (CE) n.° 593/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
17 de junho de 2008, sobre a lei aplicavel as obrigacdes contratuais (Regulamento Roma I) manda aplicar a lei
escolhida pelas partes.

3 Aparentemente neste sentido, em Portugal, MOURA VICENTE (2019), pag. 289. Na jurisprudéncia alema
esta orientag@o tem sido seguida: cfr. o acorddo do Supremo Tribunal Federal (BGH), GRUR, 2013, pags. 712 e
sigs. (Fahrzeugscheibe, mwN), anotacdo a margem n.° 12; o acoérdao do Tribunal Federal de patentes (BPatG),
de 24/01/2017 (Pregabalin), BeckRS 113852, acessivel no seguinte endereco eletronico: https://beck-online.
beck.de/Dokument?VPath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2017%2Fcont%2Fbeckrs.2017.113852.htm&re-
adable=Parallelfundstellen&IsSearchRequest=True &K HLWords=on&JumpType=SingleHitJump &Jum-
pWords=BeckRS%2B113852%2B%25¢2%2580%2593%2BPregabalin; GRABINSKI (2019), artigo 87, anotagao
amargem n.° 5 («Die materiellen Vorschriften zur Ubertragung des Prioritatsrechts sind den nach internationa-
lem Privatrecht mafigeblichen nationalen Normen zu entnehmen, im Zweifel dem Recht des Schutzrechtsstaa-
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materiais aplicaveis a titularidade do direito a patente, especificamente no caso
de representacdo voluntdria ou poderes para vincular um ente coletivo? A este
respeito deve observar-se que € inservivel o referido Regulamento Roma I, ja
que o seu artigo 1.°, n.° 2, alinea g), exclui do dmbito de aplicacdo material
deste regulamento a atuacdo em nome de outrem ou a vinculagdo de um ente
coletivo decorrente dos atos de um seu representante - tanto, por conseguinte,
de pessoas singulares quanto de pessoas coletivas™®.

Em Portugal, o artigo 39.° do CC determina a lei aplicavel a representagcdo
voluntdria, embora em Portugal esteja em vigora a Conveng@o de Haia sobre
a lei aplicavel aos contratos de mediacao e a representacdo, de 14 de marco de
1978%". E no que respeita a titularidade do direito a patente nas invengées la-
borais? A este respeito, parece-nos que a apreciacio da titularidade do direito
a patente nas invengoes laborais (e, portanto, da regularidade de um pedido
de patente que reivindique uma prioridade unionista) deve ser efetuada a luz
das regras materiais do Estado em que o trabalhador exerce a sua atividade
principal ou, subsidiariamente a lei do Estado em cujo territorio se localiza o
estabelecimento da entidade patronal —orientagdo que resulta, desde logo, do

tes der ersten Anmeldung»), havendo davida acerca da aplicabilidade, adicionalmente, do requisito formal do
artigo 72.° da CPE. O BGH, no acord@o de 4/09/2018 (Drahtloses Kommunikationsnetz), navegou no mesmo
trilho, embora tenha aplicado a lex contractus a obriga¢do de transferir o direito de prioridade, incluindo a lei
que regula o contrato de trabalho onde tenha sido prevista a atividade inventiva («Das Vertragsstatut richtet sich
aber wiederum regelmaflig nach dem Arbeitsstatut, wenn die Ubertragung in Zusammenhang mit der Inanspru-
chnahme einer Diensterfindung durch den Arbeitgeber steht») — cfr. GRUR (2019), pag. 271, anotagao a margem
n.° 68. Na verdade, a aplicac@o da lei do pafs onde o primeiro deposito foi realizado vai ao arrimo dos interes-
ses legitimos de terceiros na previsibilidade da lei aplicavel a transferéncia do direito de prioridade e evita as
consideraveis dificuldades na determinag@o da lei aplicavel referida a lex contractus, sempre que o cedente e o
destinatario ndao tenham feito uma escolha de lei; cfr. em sentido diferente, BREMI (2017), pag. 113. Veja-se, tb.,
BECK (2017), pag. 942 segs. (o qual chama justamente a atenc@o para, no quadro de uma analise direito interna-
cional privado, se distinguir a obrigagdo de transferir o direito de prioridade e a efetivacdo dessa transferéncia,
defendendo a aplicac@o da lex loci protectionis a esta Gltima; lei que, para o Autor, também determina a quem
¢é concedido e a quem tem direito a patente, orientacdo que estende ao direito de prioridade invocavel perante
as autoridades administrativas desse pais (locus protectionis), pois s assim se evita a falta de previsibilidade e
a inseguranca resultante dos dois outros critérios alicercados na lex originis e na lex contractus: BECK (2017),
pags. 948-949.

% Id est, «a questao de saber se um agente pode vincular, em relagao terceiros, a pessoa por conta da qual
pretende agir, ou se um 6rgao de uma sociedade ou de outra entidade dotada ou n@o de personalidade juridica
pode vincular essa sociedade ou entidade perante terceiros»).

37O artigo 39.° do CC distingue a representacao nao profissional da representagdo profissional que seja
do conhecimento da outra parte; neste @ltimo caso, aplica-se a lei do domicilio profissional do representante o
qual, nos termos do artigo 83° do referido Codigo, € o lugar onde se situa o centro da sua actividade profissional
(art. 39.°, n.° 3); se o representante nao exercer a sua actividade profissionalmente ou se o fizer mas o terceiro
nao tem conhecimento do facto, aplica-se a lei onde sao exercidos os poderes (art. 39.°, n.° 1), exceto se o
representante exercer os poderes em pais diferente do indicado pelo representado e o terceiro saiba do facto:
nesta eventualidade aplica-se a lei da residéncia habitual do representado (art. 39°, n.° 2). Sobre isto, entre nds,
Mora (2013), pag. 5. Dado, porém, que Portugal aderiu, em 1992, a Convencéo da Haia sobre a lei aplicavel aos
contratos de mediagao e a representacio, de 14 de margo de 1978, a qual tem aplicagao universal, o referido ar-
tigo 39.° do CC desfruta de uma aplicagdo muito residual. Esta Convencao refere-se a lei aplicavel nas relacoes
externas (entre o representado e o terceiro, determinando a existéncia e extens@o dos poderes do representante,
no sentido de saber como tais poderes lhe permitem vincular, e de que modo, o representado ao terceiro) e nas
relagoes internas (entre o representante e o terceiro, no sentido ode determinar a lei aplicavel a responsabilidade
pessoal do representante perante o terceiro ou a sua responsabilidade por ter atuado sem poderes). Nas relacoes
externas, a lei aplicavel a relagio entre o representado e o terceiro sera aquela que for escolhida pelas partes,
através de um acordo entre o representado e o terceiro, ou por declaragio escrita de um e aceite expressamente
pelo outro (autonomia contratual). Na falta desta estipulag@o, aplica-se a lei do Estado em que o representante
tinha o estabelecimento profissional no momento em que agiu (art. 11.°); existindo um vinculo laboral entre as
partes, e ndo tendo o trabalhador estabelecimento profissional proprio, presume-se, nos termos do art. 12.°, que
ele tem estabelecimento profissional no pais do estabelecimento profissional do representado a que se encontra
vinculado.
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disposto no art. 60.°, 1, da CPE— . Se assim n@o for entendido, a atual orienta-
¢ao da Camara Técnica de Recurso da OEP tirada no referido caso Crispr patent
(priority) implica, em casos deste tipo, a perda da prioridade e a consequente
perda do direito a patente junto da OEP, o qual também funciona —lembre-
-se— como reparticdo recetora de pedidos Euro-PCT, encarregada da pesquisa
internacional e do exame preliminar para efeitos do pedido via PCT. Ja no que
concerne a lei aplicdvel a relacdo entre os vdrios contitulares do direito a pa-
tente (e do direito de prioridade) e a sua relacdo com um eventual representan-
te®, de igual a CPE nao nos fornece quaisquer normas de conflitos®-6'.

As questdes s@o, porém, e infelizmente, mais complexas, pois ainda cabe-
ra identificar a lei material que deve ser aplicada na auséncia de estipulacdo
contratual no caso de uma patente europeia em vigor em varios ou em todos 0s
Estados Contratantes da CPE®. E certo que os conflitos decorrentes da relagao
entre varios contitulares do direito de prioridade sdo geralmente resolvidos de
acordo com a lex loci protectionis. Porém, para as patentes europeias «valida-
das» em varios paises, ndo existe apenas uma Gnica prote¢do lex loci protectio-
nis suscetivel de, em exclusivo, ser mobilizada. Ademais, a regra segundo a qual
a lei aplicavel deve ser determinada de acordo com o principio da conexdo mais
estreita pode revelar-se in(til se ndo puder ser identificado um local comum de
negocios dos contitulares do direito a patente (europeia). Nesse caso, podera
ser aplicavel o local de trabalho da maioria dos titulares de parte®. Podera, no
entanto, obtemperar-se a esta soluc@o a circunstancia de a aplicac¢do da lei do

3 Cfr. REMEDIO MARQUES (2021), pag. 334. Tb. ja neste sentido, o Parecer Juridico subscrito por Lord
NEUBERGER, junto da Camara Técnica de Recurso, que reexaminou a decisao da Divisdao de Oposicao - cujas
conclusdes estao acessiveis no seguinte endereco eletronico: https://register.epo.orglapplication?documentl-
d=E162T9GB9975DSU &number=EP13818570&Ing=en&npl=true. Para além deste Parecer, também se pro-
nunciaram, neste sentido, na qualidade de peritos, Leonard Hoffman, Joseph Straus, Ursula Kinkeldey e Tobias
Bremi. Do lado dos opoentes desta patente, pronunciaram-se Klaus-Jurgen Melullis, David Kappos e Rudolf
Teschemacher.

3 Estas controvérsias podem ser suscitadas no quadro de projetos de investigagao transfronteiri¢os entre
universidades, centros de pesquisa e respetivos investigadores suscetiveis de resultarem em invengdes patente-
aveis em varios Estados.

% O intérprete devera identificar ndo apenas a lei aplicavel as relagdes entre os varios contitulares e, se
for caso disso, a lei aplicavel as relacdes contratuais entre eles estabelecidas, as quais podem revelar-se extre-
mamente complexas (v. gr. contratos de prestacdo de servicos que prevejam atividade inventiva e transferéncia
de tecnologia associados a clausulas de confidencialidade, comunicac¢do de saber fazer ou outros segredos co-
merciais, etc.).

o' Neste altimo tipo de casos, se fosse a lei portuguesa a aplicavel, as relacoes entre os diferentes contitu-
lares do direito a patente, ainda quando esta repouse numa prioridade devem ser reguladas pelas regras previstas
no artigos 1406.° segs. do CC portugues - exceto o direito de requerer a patente, o qual pode ser exercido por
qualquer um dos autores da inven¢do, nao carecendo da anuéncia de todos ou da maioria dos consortes do
direito a patente. Seja como for, na falta de acordo sobre o uso (do objeto) da invengao - na hipotese de ser
convocada a lei material portuguesa para solucionar esta questdo - cada um dos contitulares do direito a patente
pode utilizar o seu objeto (v. gr. produzir, oferecer, introduzir no mercado) nos estritos limites do n.° 1 do arti-
20 1406.° do mesmo Cddigo. Sem, porém, divulgar a invengao, salvo se a maioria dos coinventores nisso anuir;
tb. critico quanto a solug@o legal (portuguesa) que referimos no texto, MELULLIS (2019), en BENKARD, G. § 60,
anotac@o a margem n.° 18. Além disso, pode ser equacionado o pagamento de uma compensa¢do aos restantes
coinventores calculada a luz do montante razoavelmente exigivel, caso se tratasse de uma licenca (voluntéria)
de exploragiao (cfr., neste sentido, acoérdao do OLG de Dusseldorf, GRUR Prax., 2014, pag. 415 (Haberl), HAU-
CK (2014), pag. 430 segs. Parece também claro que, a todo o momento, cada um dos coinventores podera exigir
a divisdo da coisa (imaterial comum) e, por conseguinte, o fermo da situacdo de indivisdo (art. 1412.°,n.° 1, do
CC portugues), aqui onde também serd importante saber se esta divisdo ocorreu antes ou apds a apresentacio
do pedido de patente europeia fundada em prioridade anterior que havia designados todos os contitulares como
requerentes dessa primeva patente.

2 HENKE et alii (2009), pag. 822.

© Ibid., pag. 823, pag. 826.
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pais em que o pedido de prioridade foi apresentado poder cumprir mais eficaz-
mente os requisitos de previsibilidade e seguranca juridica para os requerentes
e terceiros®. Alias, no caso que foi objeto da referida e recente pronfincia no
acordao da Camara de Recurso da OEP, de 20/01/2020 (Decisao T 0844/18), o
pedido (provisdrio) que fixara a alegada data da prioridade fora depositado nos
E.U.A.%. Ora, como referimos, face a regras materiais aplicaveis nos E.U.A.,
uma valida reivindicag@o de prioridade esta somente dependente da circunstan-
cia de um pedido anterior (efetuado fora dos E.U.A.) e o pedido efetuada neste
pais ostentarem um inventor em comum, nao se fazendo necessario que constem
todos os coinventores do pedido de patente estadunidense ai depositado e que
reivindique uma prioridade®®.

II. CONCLUSOES; AS LACUNAS, A AUTONOMIA CONTRATUAL
DAS PARTES E O NOVO TUP

O direito de prioridade e o direito a patente sdo direitos subjetivos dife-
rentes e ambos podem ser objeto de transmissdo para um ou varios Estados
Contratantes da CUP ou da CPE. E enorme a importancia do direito de prio-
ridade: a novidade do invento e o acervo de divulga¢des anteriores potencial-
mente destrutivas da novidade do invento retrotrai-se a data daquele pedido,
impedindo que o requerente subsequente da patente para a mesma invencao
seja confrontado com a perda da novidade do invento por mor da divulgacdo
posteriores ao primeiro, mas anteriores aos pedidos subsequentes efetuados no
prazo de 12 meses. Se a transmissdo do direito a patente e da prioridade (de 12
meses) assim nascida antes da apresentacdo de um subsequente pedido de pa-
tente perante outro Estado ou organizag@o internacional competente —maxime,
a OEP— ndo gera problemas aos requerentes, os quais devem justificar essa
aquisicao derivada (inter vivos ou mortis causa), ao invés, a apresentacdo de
pedido de patente europeia que reivindique uma prioridade anterior em nome
de pessoas diferentes das mencionadas no pedido inicial em que prioridade
¢ alicercada —sobretudo quando algum dos requerentes do pedido primitivo
ndo constante do pedido de patente europeia— tem gerado, paradoxalmente, a
desconsideracdo dessa prioridade e a destrui¢do da novidade do invento cris-
talizada no pedido inicial. As mesmas dividas emergem quanto as regras de
conflitos consideradas adequadas quando o titular do direito a patente resultan-
te de um primeiro pedido e da prioridade que lhe € inerente autoriza outrem a
formular junto da OEP um pedido de patente europeia para o mesmo invento;
outrossim, quando se verifica um desacordo entre os vdrios contitulares do
direito a patente que fundou a prioridade com a apresentacdo de um primeiro
pedido de protecao relativamente a apresentacao de pedido posterior de prote-
¢ao do mesmo invento na OEP.

% HAEDICKE (2021), pag. 859.

% Pedido, este, que pode ser objeto de reivindicagao de prioridade na OEP, por for¢a da Comunicacéo do
Presidente desta OEP, de 6/01/1996, in Official Journal of the European Patent Office, 1996, pag. 81.

% Na realidade, o direito material dos E.U.A. estatui requisitos menos rigorosos que a OEP quanto ao
exercicio do direito de prioridade. Isso ocorre porque nos E.U.A. se entende que a prioridade € aplicavel as
invengdes. Assim, uma reivindicac@o de prioridade é valida nos EUA se o pedido de patente e o pedido de
reivindicac@o de prioridade tiverem apenas um inventor em comum. Portanto, quando um pedido provisorio de
patente ¢ apresentado nos E.U.A. em nome de um inventor, este ndo precisa ceder os seus direitos ao requerente
do pedido de PCT antes da data do depdsito da PCT.
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A Decisao T 0844/18, de 16/01/2020 nao se confrontou com a dilucidagcdo
da transmiss@o do direito a patente, do direito de prioridade e da respetiva lei
material aplicavel, para efeitos da verificacdo do requisito da referida identidade
ou continuidade subjetivas. Esta decisdo apreciou, isso sim, a mais «prosaica»
e banal (e, também, dramatica) questdo da mera mengao, sem mais, no pedido
de patente europeia do nome de um dos requerentes do pedido estadunidense,
no qual os requerentes daquela patente europeia desejavam alicercar o direito
de prioridade. A expressao «aquele que apresentou regularmente...» constante
do artigo 87.°, n.° 1, da CPE (ou a expressao similar do art. 4.>-A/1 da CUP)
impde, pelo menos formalmente, nas relacoes «externas» entre o depositante
e a OEP, uma identidade absoluta entre os nomes mencionados no pedido de
patente que conferiu a prioridade aos requerentes e os nomes mencionados no
pedido posterior submetido a OEP dentro desse periodo de 12 meses. Subja-
cente a esta orientacdo também parece surpreender-se um sibilino receio: se a
apresentacdo de um pedido que reivindique uma prioridade pode ser qualificado
como um ato de exploracdo de um direito cotitulado por vdrias pessoa —po-
dendo, portanto, ser exercido individualmente por cada um dos contitulares —,
esta orientacdo podera permitir que cada requerente conjunto, sozinho ou em
combinacdes diferentes com os outros co requerentes, peca prote¢do para uma
invencao que reivindique a prioridade do primeiro pedido. Ora, este proceder
pode conduzir a uma multiplicacdo de pedido de patente (e de procedimentos
administrativos) com contetido € idéntico e, portanto, originar uma situac@o de
duplo patenteamento. O que no enfoque desta jurisprudéncia, € ineficaz e, so-
bretudo, indesejdvel do ponto de vista de dos valores de ordem piiblica obser-
vados na OEP, devendo ser evitado ou prevenido. Todavia, no seio da CPE (e
da CUP) a exigéncia desta identidade ou continuidade subjetiva de requerentes
mencionados no pedido inicial esconde varias lacunas normativas, quais sejam:
(1) a determinagdo da lei material aplicdvel a relagdo entre os eventuais con-
titulares do direito a patente assim mencionados no pedido inicial de patente e
a relacao havida entre estes e um eventual representante; (2) a determinacdo da
lei aplicdvel a titularidade do direito a patente, a fim de apurar se o(s) requeren-
te(s) pode aproveitar a prioridade estabelecida no primeiro pedido apresentado
perante a administragdo competente de um ouro Estado; e a (3) a determinagdo
da lei aplicdvel a transmissdo do direito a patente apds a primeira apresenta-
¢do do pedido (e da prioridade que lhe € associada).

A excec¢ao dos artigos 60.° e 74.°, a CPE nao contem normas de conflitos ou
regras unitdrias de direito internacional privado independentemente dos elemen-
tos de conexao preexistentes. A determinacdo da identidade da pessoa do reque-
rente e da sua continuidade subjetiva, para efeitos de afirmacao do direito de prio-
ridade, & direta e imediatamente estabelecida pela CUP, a qual constitui direito
integrado nos ordenamentos dos seus Estados Contratantes. Daqui decorre a regra
da identidade e constdncia da totalidade dos primitivos requerentes da patente
que confere prioridade face a um pedido (para a mesma inven¢do) apresentado
na OEP. Mesmo que tenha ocorrido outorga de poderes representativos por parte
dos primitivos requerentes, transmissdo do direito a patente (ou do respetivo qui-
nhdo ou parte) por banda de alguns dos inventores, ou alteracées nas estruturas
societdrias dos primitivos requerentes, a OEP nao pode deixar de desfrutar de
poderes para sindicar essas alteracoes. O objetivo pode ser idéntico: aferir a iden-
tidade e continuidade subjetivas dos primitivos requerentes que posteriormente
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reivindicam uma prioridade junto da OEP (ou dos 6rgaos competentes nacionais
de outros Estados Contratantes). Nestas Gltimas eventualidades, a OEP devera
verificar estas vicissitudes a luz da lei material julgada em concreto aplicavel (lex
causae), seja no quadro de um mecanismo de escolha de leis, seja por virtude da
previsao contratual dos interessados (lex contractus).

Em geral —e a parte os circunstancialismos facticos do caso que suscitou a
prolag@o da Decisdo T 0844/18 —, a apreciac@o da regularidade do primeiro pedi-
do de patente faz-se, em regra, a luz da lei do pais onde o mesmo foi apresentado
(lex originis), embora a lei do lugar onde a protecdo seja requerida (id est, o Es-
tado contratante para cujo territorio se pretende obter submetendo um pedido de
patente europeia) também seja de aplicacio ponderosa. T#o logo que o Tribunal
Unificado de Patentes (TUP) inicie o seu funcionamento este enfrentara muitos
destes problemas ja enfrentados pela OEP. Este TUP desfruta, ali4s, de competén-
cia para apreciar e julgar a invalidade de direitos de patente. E, ao invés da OEP, o
TUP ficara sujeito a convocagao de regras explicitas de conflito de leis resultantes
do Direito da UE —no caso, os Regulamentos (CE) n.° 593/2008 (Roma I) e Re-
gulamento (CE) n.° 864/2008 (Roma II)— ou do direito interno dos seus Estados
membros, incluindo as suas normas sobre conflitos de leis. Sera interessante ver
como o TUP ira apreciar todas estas questdes e como a jurisprudéncia e os crité-
rios judicativos dos o0rgaos jurisdicionais da OEP poder@o influenciar nova ordem
de jurisdi¢ao internacional em matéria de direito de patente.

Seja como for, serd conveniente e aconselhavel que os interessados —de-
signadamente as pessoas ou entidades que realizem atividades de investigacao
e desenvolvimento (v. gr., universidades e laboratorios pablicos, empresas pri-
vadas, investigadores isolados)—, sobretudo se tiverem a sede ou domicilio em
diferentes Estados (posto que se trata de situacoes juridicas plurilocalizadas),
se premunam de clausulas de designac@o da lei material aplicavel em todos
as aspetos de regime juridico ndo abrangidas por regras de aplicac@o direta e
imediata previstas na CPE ou na CUP ou de regras unificadas de direito in-
ternacional privado previstas no direito da Unido Europeia. Em homenagem
aos interesses da seguranca juridica e da previsibilidade dos contraentes rela-
tivamente a pedidos posteriores ou a subsequentes retransmissoes do direito de
prioridade, tratando-se de um contrato cujo objeto seja precisamente a transmis-
sdo do direito de prioridade, este deve mencionar o contetido do pedido original
de patente (pafs, data e nimero do pedido de patente), devendo ser assinado por
todas as partes (scilicet, todos os inventores ou transmissarios destes) antes da
apresentacio de um pedido subsequente, bem como salientar que o seu objeto &
a transmissdo dessa prioridade separada da transmissao do direito de requerer
a concessao da patente (direito a patente), estipulando, no mais, os paises para
os quais & transmitido o direito de prioridade e, se for caso disso, a lei aplicavel
a essa transmissao®’.

° Em particular, nas situacdes em que as partes desejem eleger um ordenamento juridico que n@o con-
tenha requisitos materiais ou formais rigorosos de cuja verificacao dependa a validade substancial ou formal
dessa transmiss@o - cfr. BOELENS (2019), pag. 559. Uma atitude prudente, pese embora dificilmente enquadravel
nos atuais critérios de recurso de uniformizac@o no seio da OEP, seria buscar uma orientagdo jurisprudencial
uniformizada junto da Grande-Camara de Recurso da OEP, ao abrigo do preceituado no artigo 112.° da CPE,
j& que se esta perante uma «questdo de direito de importdancia fundamental», cujas consequéncias se projetam
muito para além do caso concreto, de acordo com os critérios recursos estabelecidos na decisao G 001/12, de
30/04/2014 (Water filtration using immersed membranes/Zenon Technology Partnership).
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Vale isto por dizer que, ndo obstante algumas orientacdes ja sugeridas pela
doutrina e atenta a impossibilidade pratica de se formar consenso no sentido de
alterar e clarificar a CPE relativamente aos pontos atras abordados, esta Grande-
-Camara de Recurso € o aredpago adequado para, na auséncia de estipulacdo das
partes, esclarecer algumas destas questdes de direito internacional privado. Infe-
lizmente, a mencionada Decisao T 0844/18 afastou esta via, pois considerou que a
concreta questao podia ser apreciada e julgada sem a presenca de diivida razoavel
quanto ao resultado judicativo: trata-se de uma (especifica) matéria (a da identida-
de ou continuidade subjetivas do requerente da prioridade) em relacao a qual, quer
as Divisoes de Oposicdo, quer as Camaras de Recurso da OEP tém, sem excegao,
adotado uma jurisprudéncia uniforme do preceituado no artigo 87.°, n.° 1, da CPE
desde o inicio do sistema de concessao de patentes europeia®®. De todo o modo,
em casos com 0s contornos facticos dos decididos no acordao T 0844/18, um erro
no formalismo inerente a correta mengdo dos requerentes de uma patente que
reivindique uma prioridade ndo deve levar a recusa ou a posterior revogacdo da
patente. Também neste dominio, os principios da cooperacdo (dever de consulta
e de prevengao das partes®) e da gestdo processual podem (ou devem) levar o
orgao administrativo competente a dirigir o convite ao aperfeicoamento do pedi-
do ou a esclarecer por que motivo ou requerente (ou alguns dos requerentes) do
primeiro pedido nao consta(m) do pedido posteriormente efetuado para o qual se
reivindica uma prioridade™; ou, inclusivamente, tais principios devem conduzir
o0 0rgdo jurisdicional competente (v. gr., Camara de Recurso da OEP; Tribunal
da Propriedade Intelectual) a anulacdo da decisao recorrida que os nao tenha ob-
servado. Nunca se esqueca que a OEP «tem em considerac@o os principios gerais
aceites nos Estados Contratantes» (art. 125.° da CPE)"".
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