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Doutrina

O destino dos direitos (marcas, desenhos e modelos,

denominagoes de origem e variedades vegetais)

concedidos antes do Brexit

JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX

PROFESSOR NA UNIVERSIDADE PARIS II PANTHEON-ASSAS

PRESIDENTE DO IRPI

O destino das patentes europeias, ¢ europeias com efeito
unitario, deve ser considerado a separadamente de outros
direitos unitarios, nomeadamente dos direitos de marca da
Unido (Regulamento n.® 2015/2424, de 16 de dezembro
de 2015), dos direitos relativos a desenhos ou modelos co-
munitarios (Regulamento n. © 6/2002), dos direitos de pro-
tecio comunitaria das variedades vegetais (Regulamento
n.° 2100/94) e dos direitos relativos as indicacdes geogra-
ficas protegidas (IGP) (Regulamento n. © 510/2006, de 20
de mar¢o de 2006). Do ponto de vista juridico os regula-
mentos de 17 de dezembro de 2012 entraram em vigor, mas
sem a institui¢do do Tribunal Unificado de Patentes (TUP),
o «pacote de patentes» ainda nio se encontra em funciona-
mento. O destino da patente europeia com efeito unitario
constitui, pois, objeto de anilise separada pelo professor Ul-
rich [Pi, n.° 64,27 ss.].

A minha primeira observagio refere-se a este conjun-
to de titulos europeus: parece-me indispensavel, por razdes
inerentes a seguranca juridica e a igualdade de tratamento
entre titulares, que tentemos harmonizar as solu¢des que
serdo adotadas no quadro das negociagcdes entre o Reino
Unido e a Unido Europeia, tendo em conta a especificidade
de cada um desses direitos. Este movimento de harmoniza-
¢do também estd nos ventos da historia: a Unido Europeia
nio deixou de lhes conferir um enquadramento comum e
uma proteg¢do juridica harmonizada pela Diretiva 2004/48,
e o movimento deve prosseguir.

A saida efetiva do Reino Unido da Unido Europeia
produzird um efeito automatico nos direitos comunitarios:
o seu ambito, que abrangia todo o territério dos 28 Esta-
dos-membros, permanecera igualmente unitirio, mas con-
cretizar-se-2 num espag¢o que sera amputado do territério
Reino Unido!.

Curiosamente, a atencdo dos juristas (para nio men-
cionar a dos meios de comunica¢io) centrou-se mais no
destino da patente europeia com efeito unitario, ainda que
nenhum titulo tenha sido emitido, do que em todos os ou-
tros direitos intelectuais, de que milhares de titulos estio
em vigor. Para se ter uma ideia, mesmo que muito genera-
lizada, da amplitude da questdo, tomemos alguns ntimeros
como exemplo. O EUIPO (Instituto da Propriedade Inte-
lectual da Unido Europeia) concede por ano 135 000 mar-
cas da Unido e 100 000 desenhos e modelos. Apesar de as
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renovagdes serem muito inferiores aos nimeros que men-
cionei, o EUIPO renova mais de 20 000 desenhos por ano
(durante cinco anos) e 30 000 marcas por ano (durante 10
anos). Isto totaliza cerca de um milhdo de marcas em vigor,
acerca de cujo destino teremos de decidir.

No que se refere aos titulos relativos as Variedades Ve-
getais, o Instituto Comunitario das Variedades Vegetais
(ICVV), sediado em Angers, concede cerca de 3500 titulos
(validos, dependendo das espécies, por 20 ou 25 anos), de
modo que aproximadamente 50 000 titulos estio atualmen-
te em vigor. As indica¢des geograficas sio mais modestas em
quantidade: existem, no entanto, 3000 indica¢des geografi-
cas comunitarias em vigor, com durac¢do ilimitada.

Porém, temos de ter em ateng¢io que esses nimeros nio
s30 apenas nimeros de registos: referem-se a titulos de pro-
priedade reais, direitos privativos, para o beneficio de enti-
dades maioritariamente comerciais, tendo um valor por ve-
zes consideravel e, em qualquer caso, amplamente utilizados
pelo seu titular no mundo dos negdcios. As consequéncias
econdmicas sio imediatamente essenciais. Por isso, a ques-
tio do destino, apds o Brexit, dos titulos concedidos nio é
simplesmente um problema de Estado para Estado, um sim-
ples problema institucional: ela envolve sobretudo interesses
privados que se arriscam, em caso de «mau acordo», a ser
macicamente lesados.

Eis a matéria sobre a qual trabalharemos na perspeti-
va das questdes que acabamos de recordar. Os titulos con-
cedidos nio desaparecerdo evidentemente por causa do
Brexit: continuario em vigor no territorio dos restantes

* O estilo oral da apresentagio foi voluntariamente conservado.
(Publicado originalmente na revista Propriétés Intellectuelles, n.° 64, julho de
2017, pp. 6-11.)

1.No que respeita aos territorios sob soberania britanica fora da Inglaterra,
Escdcia, Pais de Gales e Irlanda do Norte, os Tratados europeus aplicam-se
apenas a Gibraltar, excluindo as Ilhas Anglo-Normandas, as zonas de so-
berania britinica de Akrotiri e Dhekelia (Chipre), as Malvinas e, em geral,
os Territorios Britanicos Ultramarinos (British Overseas Territories), que in-
cluem nomeadamente as Indias Ocidentais Britinicas.
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27 Estados-membros. O que nos interessa de facto, e nos
preocupa, € o futuro dos titulos no 28.° Estado e, além disso,
as possiveis consequéncias do desaparecimento deste 28.°
Estado nos titulos da Unido subsistentes.

Esta problemitica respeita ao direito transitorio, no sen-
tido etimolégico do termo. Nio ao direito transitério no
sentido estrito do termo, visando apenas a aplicacio da lei
no tempo. Aqui passamos de um e(E)stado a outro. O di-
reito transitdrio acarreta sempre fenémenos complexos: a
temporalidade e a territorialidade constituem igualmente
fatores dificeis de manejar, atingindo a fic¢do da lei os seus
limites. O direito da propriedade industrial nio vai escapar
a implementacio de mecanismos delicados. Essa implemen-
tacio devera ser feita de forma realista.

Para abordar esta problematica em tracos gerais ¢ de
uma forma abrangente, estruturarei a minha exposi¢io em
torno de dois eixos procurando antes de mais os possiveis
fundamentos de uma solu¢io — solucio essa que eu nio
tenho, estando ela nas mios dos negociadores — mas, para
além das incertezas, existem alguns elementos de referéncia.
Entre estes, existe o que chamarei de principio de continui-
dade. A imagem do que conhecemos no direito internacio-
nal ptblico e com a ajuda de outros mecanismos fornecidos
pelos direitos fundamentais, constitui encargo dos Estados a
obriga¢io de perpetuarem a protecio juridica de que po-
dem beneficiar os particulares e que eles concederam ou em
cuja concessdo consentiram, através de uma transferéncia de
soberania.

Embora o artigo 17.° da Carta dos Direitos Fundamen-
tais, que protege os direitos intelectuais, deixe de se aplicar
a0 Reino Unido ap6s a sua saida da Unido, permanecerio
as disposi¢Oes semelhantes constantes da Conveng¢io Euro-
peia dos Direitos do Homem, em particular o artigo 1.° do
primeiro protocolo, tal como interpretado pelo Tribunal de
Estrasburgo. Estas disposi¢des compelem a uma soluc¢do de
continuidade (I). A aplicacdo do principio da continuidade
nao elimina a necessidade de recorrer a solucdes do direito
transitorio clissico para ter em conta um certo nimero de
ativos atuais, de situacdes factuais, que ocorreram antes do
advento do Brexit e que terio um impacto na continuagio
da aplica¢do dos direitos (II).

[. O principio da continuidade

O principio da continuidade, ou os direitos adquiridos
por particulares, que exige que se assegure a manuten¢io
dos direitos de propriedade apesar de uma mudanca de
soberania, baseia-se tanto no direito internacional publico
como na aplicacio dos direitos fundamentais.

A saida do Reino Unido da Unido Europeia constitui
uma situacdo totalmente original no direito internacional
publico. A Unido Europeia nio é um Estado, nio é um Es-
tado federal, pelo que esta saida nio pode ser assimilada a
sucessio de um Estado relativamente a outro2 é antes de
mais a rutura de uma associa¢io com aspetos federalistas por
causa da integra¢do a que esta associacio deu origem.A Eu-
ropa conheceu secessdes num passado recente. A separagio
da Eslovaquia e da Republica Checa apenas precedeu por
pouco tempo a sua entrada na Unido Europeia, de modo
que ela tem sido por vezes esquecida. Antes desta separacio,

a Checoslovaquia conhecia um s6 sistema de marcas, pa-
tentes, etc., e tudo teve de ser dividido. Contudo, os efeitos
desta divisio foram amplamente atenuados pela integra-
¢do das duas novas entidades na Unido Europeia3. O Gnico
exemplo de saida que a construcdo europeia conheceu nio
merece a nossa atencio: a saida da Gronelandia da Comu-
nidade Europeia em 1985, quando este territorio adquiriu
maior autonomia em relacdo a Dinamarca; apés esta retira-
da, a Gronelandia negociou com a Unido um estatuto de
territorio associado.

Ressalta das anilises relativas a questdes de sucessio de
Estado no sentido amplo do termo, a ideia segundo a qual
nada deve ser de modo a pdr em causa as obrigacdes e os
direitos adquiridos por pessoas privadas antes da mudanca
de soberania*. Por isso, o Tribunal Internacional de Justica
(TT)) considerou repetidamente’ que «os direitos privados
adquiridos em conformidade com o direito em vigor nio
caducam pelo efeito de uma mudanca de soberania». O TTJ
considerou mesmo que este principio é parte integrante do
direito internacional comums, porque, embora inobservado,
por vezes, no momento da descolonizacio com o fendéme-
no das nacionalizac¢des, ele estd subjacente tanto ao Tratado
de Viena sobre o Direito dos Tratados como aos trabalhos
que tém sido empreendidos, especialmente a nivel das Na-
¢des Unidas, sobre as sucessdes de Estado. Por conseguinte,
convém manter os direitos de propriedade adquiridos por
particulares e proporcionar-lhes uma solu¢io que vise com-
pensar uma eventual alteracdo devida a uma mudanga de
soberania. Resta saber a quem incumbe esta obrigacio.

Na minha opinido, esta obrigagio de respeito pelos di-
reitos adquiridos deve ser suportada pela Gra-Bretanha, que
devera compensar a prote¢io dos direitos intelectuais unita-
rios no seu territorio. A emissio desses titulos pelo EUIPO,
o ICVV ou pela Comissio (para as IGP) concretizou-se
gracas a uma transferéncia de competéncias autorizadas pelo
Reino Unido em prol destas instituicdes europeias, transfe-
réncia de competéncias nio implicada porém na adesio do
Reino Unido a Unido Europeia. Esta fora de questio abolir
de uma penada esses direitos privados no territério desse
Estado a pretexto de que, por razdes politicas, ele sai do
sistema juridico da Unido. Sera que a obrigac¢io assim subs-
crita pelo Estado britinico desresponsabiliza completamen-
te a Unido Europeia? Certamente nio: foi em seu nome
que esses titulos foram emitidos por organizac¢des que de
si dependem. Portanto, cabe-lhe garantir a perenidade dos
direitos que foram concedidos a pessoas privadas. Por outras
palavras, a Unido deve, no decurso das futuras negociacdes,
garantir as obrigacdes do Reino Unido neste ponto.

2. Nguyen Quoc Dinh, P. Dailler e A. Paillet, Droit international public, 5.*
ed., LGDJ, 1994, p. 497.

3. Jiri Malenovsky, «Problémes juridiques liés a la partition de la Tchécos-
lovaquie», Annuaire frangais du droit international, vol. XXXIX, 1993, p. 309.
4. Nguyen Quoc Dinh, op. cit.,n.° 358 p. 517.

5. Avisos de 10 set. 1923, série B-6, p. 15, e de 26 jul. 1927, série A-9,
pp- 27-28.

6.T1J, 25 maio 1926, série A-7, p. 20.
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A aplica¢io deste principio do direito internacional pa-
blico deverd opor-se a duas das solu¢des por vezes consi-
deradas pelos especialistas para garantir a continuidade dos
direitos: um novo depésito pelos titulares de um direito
unitirio de um pedido de registo de um titulo britanico
junto do respetivo servi¢o nacional, acompanhado de um
novo exame no final do qual o pedido poderia ser rejeitado;
e a conversao automatica de titulos unitarios em titulos bri-
tanicos, sujeita a condi¢io de pagamento de uma nova taxa.
Os titulares pagaram taxas validas para 28 paises. E verdade
que, inversamente, quando novos paises entraram na Uniio,
os titulares ndo pagaram mais: pelo que se poderia entio
considerar que se trata de um jogo de soma zero.

Os direitos de propriedade intelectual — como tem sido
julgado repetidamente tanto pelos Tribunais Constitucio-
nais nacionais, em particular o francés, como pelo Tribunal
Europeu dos Direitos Humanos — sdo direitos de proprieda-
de que se enquadram no ambito de protecio do artigo 1 do
primeiro protocolo da CEDHY. Até que ponto a remogio
de uma fatia substancial desses direitos, no caso concreto
territorial, ndo é uma forma de ingeréncia dos Estados no
gozo dos direitos de propriedade intelectual? Esta é uma
questdo que se pode colocar.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH)
poderia sancionar este ponto. Eis um argumento adicio-
nal em ordem a uma solu¢io de continuidade que devera
ser oferecida pelo Reino Unido para compensar a perda
consequente a restricdo territorial que atingiu os direitos
unitarios. O TEDH elaborou uma nova categoria de lesdo,
uma criagdo puramente pretoriana: a lesdo da substancia da
propriedade, que nio priva a vitima da propriedade do seu
bems. Um caso recentemente julgado pelo Tribunal de Es-
trasburgo, por decisio de 21 de julho de 2016 visando a
Grécia, na sequéncia do reescalonamento da divida grega,
fornece um interessante esclarecimento?. O governo tinha
imposto aos portadores de titulos do Tesouro a troca de
obrigacdes antigas por novas com um valor nominal in-
ferior em 53,5%, o que foi considerado uma lesio a subs-
tancia dos seus direitos de propriedade: «A sua participacio
for¢ada no processo de reducio é vista, assim, como uma
interferéncia no seu direito ao respeito pelos seus bens, na
ace¢do da primeira frase do artigo 1 do protocolo n.° 1 da
Convencio.» No entanto, esta interferéncia foi justificada
pela desastrosa situagio econdémica na Grécia: «o Tribunal
considerou que, a0 tomar as medidas litigiosas, a Grécia nio
quebrou o justo equilibrio entre o interesse geral e a pro-
tecao dos direitos de propriedade dos requerentes e nio os
sujeitou a uma carga especial excessivar. A nocio de interfe-
réncia pode certamente ser retida em beneficio dos titulares
de direitos unitarios europeus, a partir do momento em que,
em nossa opiniio, eles provem que os titulos sio ou tenham
sido efetivamente explorados na Gra-Bretanha (nem todos
os titulos unitarios sio, longe disso, explorados em todos
os paises da Unido). Se a ingeréncia se considerar concre-
tizada, contrariamente ao caso acima referido, nio vemos
nenhuma razio econémica ou politica imperiosa capaz de
justificar semelhante atentado.

A aplicacio deste principio opde-se a que o Reino Uni-
do imponha aos titulares de direitos unitirios um novo depd-
sito integral dos seus titulos na Gri-Bretanha e, seguramente,
a0 pagamento de uma taxa como se fosse um novo titulo.

O mecanismo da transformacao de titulos unitirios em
titulos britanicos foi por vezes evocado como uma solucio
alternativa. Assim, os titulos conservariam a priori as suas da-
tas de registo e de anterioridade comunitarias. No dominio
das marcas, seria permitido recorrer ao mecanismo do ar-
tigo 112.° do regulamento: se uma marca da Unido deixar
de produzir os seus efeitos, pode ser convertida numa mar-
ca valida em determinados Estados-membros. A conversio
¢ particularmente Util para superar os possiveis problemas
relacionados com o caracter unitirio da marca da Unijo.
Este mecanismo ndo se adapta a situacio em causa porque
pressupOe o desaparecimento do titulo unitario. Além disso,
o sistema de conversio nao esta disponivel para todos os
direitos de propriedade industrial.

Uma conversio de titulos unitarios em titulos britanicos
sera concebivel desde que o titulo nacional que substitui
a parte do direito comunitirio em falta beneficie de um
alcance juridico equivalente. E o caso de todos os direitos
de propriedade industrial harmonizados através de uma di-
retiva. B este, portanto, o caso do direito das marcas, como
acabamos de ver, e do direito dos desenhos e modelos. Con-
cebe-se igualmente no caso das variedades vegetais, ape-
sar da auséncia de uma diretiva de harmonizacao, uma vez
que o Plant variety Act de 1997 foi alinhado com o direito
da UPOV (Uniio Internacional para a Protecio das Ob-
ten¢Oes Vegetais) de acordo com a sua revisio de 199110,
Mesmo em matéria de marcas, s6 funcionaria, porém, se o
Trademark Act de 1994 fosse revisto, incorporando a tltima
diretiva do «pacote marcas». O prazo para a transposicio
termina a 14 de janeiro de 2019, pelo que, ainda que por
escassos dois meses, o Reino Unido continua obrigado a
transpor este texto para o seu direito nacional.

Um sistema de conversio nio é viavel na matéria das
indicacdes de proveniéncia geogrifica (na auséncia de um
sistema nacional britanico) e dos desenhos ou modelos
comunitarios nio registados (DMCNR). Para este altimo
direito, a situa¢io nio é demasiado grave, uma vez que a
duracio da protecio de um DMCNR ¢ de trés anos: as dis-
posicdes transitorias podem ser facilmente tomadas e o stock
ird esgotar-se rapidamente; uma solucio transitéria pode
alias utilizar o mecanismo do ciimulo com o direito de au-
tor britanico. Em contrapartida, a questio ¢ mais bicuda
quanto as indica¢des geograficas cuja prote¢io nio ¢ limi-
tada no tempo: a tnica solugdo serd o Reino Unido ado-
tar, por um lado, uma legislacio sobre o tema e, por outro,
adotar uma legislacdo coerente com os regulamentos euro-
peus. Mas querera isso? Conhecemos o pouco entusiasmo
dos paises anglo-saxdnicos pelo sistema de denominacdes

7. Para uma patente: TEDH, 24 nov. 1986, acérdao Gillow, série A, n.® 109.
8. TEDH, 23 set 1982, acérdio Sporrong e Lonnroth, série A, n.° 52, § 60.
O Tribunal manteve igualmente a qualifica¢io de «esio da substancia» no
caso Poiss (acordio do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, de 23
de abril de 1987, Erkner e Hofauer, A, n.° 117).

9. Caso Mamatas e outros ¢/ Grécia, peticdes n.% 63066/14, 64297/14 ¢
66106/14.

10. Sobre esta questio: P. Kamina, Droit anglo-américain des propriétés intellec-
tuelles, LGDJ, 2017, p. 374.
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de origem e indica¢cdes geograficas, pelo que, quanto a isto
nada é garantido.

II. A aplicacio de solugdes de
direito transitorio

Com o Brexit, as questdes de territorialidade combi-
nar-se-30 com a temporalidade dos acontecimentos e dos
direitos. Por outras palavras, pde-se o problema da devida
consideracdo dos acontecimentos que ocorreram em solo
britanico antes do Brexit para o futuro dos direitos uniti-
rios. A aplicacio do direito transitorio classico pode ajudar
a fornecer solugdes para problemas de técnica juridica de-
correntes dos direitos de propriedade industrial. No entan-
to, alguns problemas escapam aos mecanismos classicos de
transi¢ao.

As disposi¢oes classicas do direito transitorio poderiam
ser aplicadas sem um texto especifico, por vezes com conse-
quéncias que nio sio necessariamente benéficas para os ti-
tulares'’. Devem ser tidas em conta as situacdes estabelecidas
e as relagdes juridicas constituidas na Gra-Bretanha antes do
Brexit, salvo em casos excecionais, em particular quanto a
apreciacio da validade dos titulos da Unido concedidos. O
direito da Unido deve ter em conta os efeitos futuros de si-
tuacoes juridicas nio contratuais ocorridas na Gra-Bretanha
antes do Brexit.

O primeiro exemplo das consequéncias, a ter em con-
ta, de um acontecimento ocorrido no territdério britinico
antes do Brexit pode ser encontrado no direito de marcas:
a efetividade do uso que permite evitar a caducidade (ar-
tigo 15.° do Regulamento). Desde um acérdio de 19 de
dezembro de 201212, 0 uso deve ser considerado sério ainda
que ocorrido no territério de um tGnico Estado-membro.
Se este uso se tiver verificado na Gra-Bretanha, pode ser
considerado suficiente. O titular tem uma espécie de direito
«adquirido» a beneficiar deste uso apenas neste territorio
e esta circunstancia deve reportar-se ao conjunto do titu-
lo comunitirio ap6s o Brexit. Ndo se compreenderia bem
como o uso sério da marca na Gri-Bretanha nio tivesse
nenhum valor para o resto da vida do titulo em questio
depois do Brexit.

A questio da devida consideracio pela exploracio de
uma marca da Uniio no territério britanico coloca-se em
termos similares quanto a aquisi¢io do caracter distintivo
através do uso. A prova da aquisicio do caracter distintivo
através do uso deve ter como referéncia todo o territério
da Unido Europeia, na sua configuracio a data do pedi-
do da marca, de uma forma quantitativamente suficiente!3.
Assim, nio basta provar que a marca contestada adquiriu
um caracter distintivo através do seu uso no seio de uma
parte substancial ou na maioria dos paises da Unido Euro-
pela, mesmo que, proporcionalmente, as populacdes destes
paises representem uma parte substancial da populag¢io da
Unido Europeia. O Tribunal da UE recorda, a este respei-
to, que «a auséncia de reconhecimento do sinal como uma
indicacio de origem comercial numa parte do territério
da Unido Europeia nio pode ser compensada por um nivel
mais elevado de conhecimento numa outra parte da Unido
Europeia».

Sem querermos ser exaustivos, os mesmos problemas de
territorialidade colocam-se tanto a respeito da avaliacio do
caricter notério da marca da Unido!4, como para o conhe-
cimento da divulgacio de um DMCNR 5.

Colocam-se igualmente para as questdes de contrafacio,
tanto do ponto de vista substantivo, como em termos de
competéncia jurisdicional: nio estando o Reino Unido ji
vinculado, ap6s o Brexit, ao Regulamento Bruxelas 1bis, sio
apenas as regras do direito privado inglés que se aplicario.

Em contrapartida, existem situacdes que escapam aos
mecanismos do direito transitério.Vamos evocar duas: a do
esgotamento do direito e a do estatuto dos profissionais da
propriedade industrial.

Do ponto de vista dos paises que permanecem na
Uniio, a resposta é simples. O mecanismo do esgotamento é
um complemento necessario de uma integra¢io econdémica
que comporta o principio da livre circulacio de mercado-
rias. Assim que o Reino Unido deixar o mercado tnico,
o mecanismo de esgotamento desaparece. E certo que as
coisas ndo sdo assim tio simples: o Reino Unido podera
aderir a Associa¢io Europeia de Comércio Livre (EFTA)
e integrar o Espaco Econémico Europeu (EEE), embora
esta solucdo nio pareca ser atualmente privilegiadal¢. Com
efeito, a primeira-ministra, Theresa May, parece opor-se a
uma tal adesio que imporia aos britanicos constrangimen-
tos do direito da Unido sem o poder influenciar; o Reino
Unido e a Unido Europeia poderiam igualmente negociar
um acordo de comércio livre que previsse o esgotamento
dos direitos. Para além destas duas hipoteses, apos o Brexit, a
primeira venda de uma mercadoria no Reino Unido ji nio
resultard no esgotamento dos direitos nos Estados-membros
da UE, mas também no EEE.

Do ponto de vista britanico, a situacio é mais complexa.
Em primeiro lugar, o direito resultante das leis de transpo-
sicdo continuard a ser aplicivel: este prevé expressamente o
esgotamento europeu dos direitos de propriedade industrial.
Mas o legislador britanico retomara o controlo dessas leis de

11. Sobre a questio na sua globalidade: P. Tavernier, «application dans le
temps des reglements CEE», Annuaire frangais de droit international, 1976,
vol.22,n.° 1, p. 160.

12.TJUE, 19 dez 2012, Proc. n.® C-149/11, Leno Merken.

13.TJUE, 15 dez 2016, Mondelez ¢/ EUIPO — Nestlé (bolacha Kit Kat).
14. Uma marca da Unido goza de notoriedade na Unido quando é co-
nhecida numa parte substancial do territorio da Uniio Europeia de uma
parte significativa do puablico pertinente. A parte substancial do territorio
da Uniio pode coincidir com o territério de um tnico Estado-membro:
TJUE, 3 de setembro de 2015, Proc. n.® C-125/14, Iron & Smith vs Unilever.
15. A divulgagio deve dar aos circulos especializados na Unido Europeia a
oportunidade de conhecer o desenho ou modelo. A divulgagio num tnico
Estado-membro pode ser suficiente, desde que seja efetuada de modo a
que os circulos especializados do sector em causa na Unido Europeia pos-
sam ter conhecimento desse desenho ou modelo. Isto devera ser suficiente
para estabelecer o direito sobre o desenho ou modelo comunitirio nio
registado.

16. House of Commons, Leaving the EU, Research paper 13/42, 1 de
julho de 2013.
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transposi¢io. Enquanto nio as modificar, esse esgotamento
«unilateral» perdurard. Mas ele pode também modifica-las,
suprimindo as disposi¢cdes em causa, e € livre de o fazer, pois
os Acordos ADPIC/TRIPS nio sio vinculativos na matéria.
O legislador britanico pode igualmente manter um esgo-
tamento local, ou regional, ou mesmo internacional. Lem-
bremo-nos de que, antes de sua entrada na Unido, o direito
britanico reconhecia um esgotamento local, exceto quanto
ao direito das marcas, que estava sujeito a um esgotamento
internacional!’. A adotar-se tal solu¢do, um titular de paten-
te britanica poderia invocar o seu titulo para bloquear a im-
portacio para o Reino Unido de uma mercadoria, apesar de
ter autorizado a sua primeira coloca¢io em circula¢io num
Estado-membro da Unido. Em contrapartida, esse mesmo
titular ndo poderia invocar a sua marca britanica, indepen-
dentemente do pais da primeira comercializagio.

A questdo da livre circulagdo de mercadorias nio pode
ser resolvida apenas a nivel da propriedade intelectual. Es-
tamos convencidos de que constituird uma moeda de troca
para os britdnicos que desejem manter algumas das vanta-
gens da sua antiga condi¢io de membros da Unido. Uma
destas vantagens seria a de que uma primeira venda no
Reino Unido imporia o esgotamento dos direitos de pro-
priedade intelectual no seio da Unido e, de um modo mais
geral, no EEE.

Finalmente, ndo nos esquecamos de que os contratos de
exploracio dos direitos unitarios de propriedade industrial
contém frequentemente indicagdes territoriais bem precisas
(ainda que as restri¢Oes territoriais sejam criticaveis em face
do direito da concorréncia’8). A retirada do Reino Unido
pode resultar em mudangas substanciais nesses contratos.
O novo artigo 1195 do Cddigo Civil, resultante da reforma
dos contratos que introduziu a teoria da imprevisio, nio
parece aplicavel a este tipo de situacdo. No entanto, nada
impede que as partes incluam nos seus contratos uma clau-
sula de revisao levando-a em consideragio.

A segunda situa¢do, que nio se encontra acautelada pelos
mecanismos tradicionais do direito transitério, é de natureza
estatutaria e refere-se a mandatarios europeus de origem
britanica, uma vez que se trata de uma questio estatutaria.
De facto, tanto os consultores em propriedade industrial
como os advogados ji nio poderio exercer nos paises da
Uniio e, de acordo com as disposi¢des nacionais, deixardo
de poder representar os titulares nos processos nacionais'®.
Também neste caso, durante as negociagdes poderio ser ne-
gociadas solucdes especificas, mas nada é certo.

Esta é uma visdo geral e sucinta do que espera os pro-
fissionais da propriedade industrial. Regras e salvaguardas
existem: elas devem ser aplicadas e caso seja necessario fa-
zé-las cumprir. Mas ainda hi uma série de mecanismos a
serem estabelecidos durante as negociagdes: isso necessitara
de uma vontade que ousamos esperar de todas as partes in-
teressadas e exigira, sobretudo, muita vigilancia por parte
dos profissionais.

17. P. Kamina, op. cit., p. 400.

18.]. Azéma e ].-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 8.* ed.,
2017,n.9s 711 e seguintes.

19. V., por ex., o art. L. 422-4 do CPI (Code de la Propriété Intellectuelle).
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