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“A criacao do Tribunal Unificado de Patentes: A mudanca (anunciada) do
sistema europeu de patentes”

Resumo

A imaginacdo, a criatividade e a inovagdo sempre fizeram parte da vida do
homem. Desde cedo que o mercado procurou proteger esta capacidade de criar e inovar,
indagando satisfazer os interesses dos seus titulares e daqueles que poderiam dela
beneficiar. Hoje, as exigéncias do mercado tornaram-se maiores € Os interesses
econdmicos antes consignados aos territorios de cada pais procuram estabelecer relacdes
além-fronteiras. Desde cedo, a Unido Europeia se debateu por desenvolver projetos
tendentes a unificacdo dos direitos de propriedade intelectual, mormente, marcas,
desenhos ou modelos e patentes, sendo certo que, no caso das patentes a tarefa revelou-
se (e revela-se) mais dificil.

E neste contexto que surge o “pacote legislativo” relativo a patente europeia com
efeito unitario, apds um percurso de, aproximadamente, 40 anos de tentativa de criacdo
(frustrada) de um titulo juridico unitério de patente valido para a (atual) Unido Europeia.
Este pacote da patente europeia unitiria é composto, essencialmente, por trés textos
normativos: o Regulamento (UE) n.° 1257/2012 de 17 de dezembro de 2012, pelo qual se
estabelece uma cooperacdo reforcada no dominio da criacdo da prote¢do unitiria de
patentes; o Regulamento (UE) n.° 1260/2012, de 17 de dezembro de 2012, que
regulamenta a cooperacdo reforcada no dominio da criagdo da protecdo unitaria de
patentes no que diz respeito ao regime de traducdo aplicavel; o Acordo Relativo ao
Tribunal Unificado de Patentes de 19 de fevereiro de 2013.

Com a presente dissertacdo pretende-se proceder a uma andlise do referido
“pacote legislativo”, com maior incidéncia sobre o Acordo Relativo ao Tribunal
Unificado de Patentes, por forma a perspetivar os desafios futuros. Assim, pretende-se
inicialmente analisar as varias vias de protecdo de patentes atualmente existentes, de
modo a extrair as vantagens e desvantagens de umas e outras. Posteriormente proceder-
se-a a andlise, mais direta, da historia atribulada sobre a criacdo da patente da UE, agora
convertida em patente europeia com efeito unitirio, procurando estudar as varias
propostas e alteracdes que foram sendo efetuadas até a versao final que compde o “pacote
legislativo”. De seguida, analisar-se-4 o Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de
Patentes, extraindo os aspetos principais do funcionamento deste Tribunal. Por fim,
proceder-se-4 um estudo das fragilidades deste tribunal e dos desafios que terd de

enfrentar no futuro.
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“The creation of the Unified Patent Court: The (announced) change in the

European patent system.”
Abstract

Imagination, creativity, and innovation have always been part of man's life. From
an early age the market sought to protect this ability to create and innovate by seeking to
satisfy the interests of its holders and those who could benefit from it. Today, the demands
of the market have become greater and the economic interests previously assigned to the
territories of each country seek to establish relations across borders. From an early stage,
the European Union has been struggling to develop projects for the unification of
intellectual property rights, especially trademarks, designs, and patents, although in the
case of patents the task has revealed to be difficult. It is in this context that the "legislative
package" on the European patent with unitary effect arises, after a course of
approximately 40 years of attempted (frustrated) creation of a unitary patent legal title

valid for the (current) European Union.

This package of the European unitary patent consists essentially of three pieces of
legislation: Regulation (EU) 1257/2012 of 17 December 2012 establishing an enhanced
cooperation in the field of the creation of unitary patent protection; Regulation (EU)
1260/2012 of 17 December 2012 regulating enhanced cooperation in the field of the
creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation regime; the
Agreement Concerning the Unified Patent Court of February 19, 2013. This dissertation
intends to analyze the "legislative package", with a greater impact on the Unified Patent

Court Agreement, to analyze the future challenges.

Thus, it is initially intended to analyze the various existing patent protection
avenues, to extract the advantages and disadvantages of each other. Later, a more direct
analysis of the troubled history of the creation of the EU patent, now converted into a
European patent with unitary effect, will be carried out, seeking to study the various
proposals and changes that have been made until the final version that composes the
patent. "Legislative package". Next, the Agreement Concerning the Unified Patent Court
will be analyzed, extracting the main aspects of the functioning of this Court. Finally, a
study will be made of the weaknesses of this court and the challenges it will face in the

future.
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Introducao

A presente dissertacdo situa-se no campo das patentes, um dos direitos de
propriedade industrial mais importantes, ao lado dos desenhos ou modelos e das marcas.
A patente apresenta-se como um universo juridico complexo e com multiplos temas de

discussdo sendo necessario delimitar o objeto de trabalho.

Assim, reportando-nos as patentes, enquanto matéria relevante no ambito da
propriedade industrial, propomos-mos analisar, essencialmente, dentro da multiplicidade
de temas problematicos e atuais, o Tribunal Unificado de Patentes. Este Tribunal, faz
parte um pacote legislativo que compreende trés documentos essenciais: 0 Regulamento
(UE) n.° 1257/2012 de 17 de dezembro de 2012, pelo qual se estabelece uma cooperagao
refor¢cada no dominio da criagdo da prote¢do unitaria de patentes; o Regulamento (UE)
n.° 1260/2012 de 17 de dezembro de 2012, que regulamenta a cooperacgdo refor¢cada no
dominio da criacdo da protecdo unitaria de patentes no que diz respeito ao regime de
traducdo aplicavel; o Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes de 19 de
fevereiro de 2013. Estando estes documentos intimamente ligados, ndo podemos deixar
de analisar, embora de forma sucinta, os aspetos principais de cada um deles. Sendo certo
que, iremos abordar com maior incidéncia o Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de

Patentes, que institui e regula o funcionamento do Tribunal Unificado de Patentes.

E importante referir que, este sistema normativo reflete uma evolugio de mais de
40 anos, e representa a persisténcia da Unido Europeia em criar um titulo juridico unitario
de patentes (solucdo fracassada) ou uma solucdo alternativa afim (que acabou por
prevalecer). Portanto, para uma correta analise e enquadramento do objeto de estudo, ndo

poderemos deixar de analisar a evolugdo histdrica deste processo legislativo conturbado.

Assim, em primeiro lugar, procederemos a uma breve introducdo daquilo que € a
patente de invencao. De seguida, analisaremos as diferentes vias de protec¢do das patentes
existentes (nacional, europeia e internacional), sendo que, esta andlise posteriormente
serd utilizada como fator de comparacio para extrair as vantagens e desvantagens do

“pacote legislativo” relativo a Patente Europeia com Efeito Unitério.

De seguida analisaremos a estrutura, a competéncia, as regras processuais € entre

outros elementos essenciais, que constam do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de
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Patentes e que expressam o modo como funcionara o Tribunal aquando da sua entrada

em Vvigor.

Também analisaremos, ainda que de forma breve, o impacto dos atuais
acontecimentos a nivel europeu na entrada em vigor do “pacote legislativo™ relativo a
Patente Europeia com Efeito Unitario, como ¢ caso do “Brexit” e bem assim, da
apresentacio da queixa por um cidaddo alemao junto do Tribunal Constitucional Alemao,

quanto a ratificagdo por parte da Alemanha do Tribunal Unificado de Patentes.

Por fim, efetuaremos uma anéalise critica do Tribunal Unificado de Patentes,
procurando extrair as fragilidades deste tribunal, tendo em conta a anélise dos sistemas
de protecdo de patentes que vigoram atualmente e enunciar os desafios que terd de
enfrentar no futuro. Apds a andlise de todos os pontos enunciados procuraremos

apresentar algumas conclusdes do tema abordado.

Resumidamente, esta serd a estrutura utilizada na presente dissertacao.
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Capitulo I — Evolucao dos Sistemas de Protecao da Patente

1. Patentes de Invencao

A invencdo sempre fez parte da histéria da humanidade e desde os tempos
primérdios que as invengdes fazem parte do dia-a-dia do homem, tendo sido varias as
invengdes que foram mudando a histéria e marcaram as varias épocas.

A importancia da propriedade industrial foi mais visivel a partir do século XIX
quando surgiram as primeiras formas de protecao legal da propriedade intelectual (direito
de autor e propriedade industrial).

Foi com a revolugao francesa e revolugao industrial que se criaram as bases para
que operasse uma mudanga estrutural, do modo como se encarava a propriedade
industrial, na qual se inclui a prote¢ao juridica das invengdes.

A revolucdo francesa instituiu um sistema de reconhecimento do direito de
propriedade sobre a propriedade industrial e a revolucdo industrial veio alterar os
mercados, na medida em que veio introduzir uma maior oferta e, por conseguinte, um
aumento da concorréncia.

Neste contexto as empresas, impulsionadas pela mecanizacdo e inovacdo na
producdo, comecaram a sentir a necessidade de terem elementos diferenciadores
(técnicos, estéticos e distintivos), que impulsionassem os compradores a uma opcao de
compra face aos produtos de outras empresas. E assim, a inovagdo comecou a ser
encarada como uma ferramenta fundamental para as empresas que necessitavam de fazer
face a concorréncia dos mercados.

Num primeiro momento, a propriedade industrial veio satisfazer os interesses dos
mercados nacionais, estando, portanto, intimamente ligada ao principio da territorialidade
e cingia-se as suas fronteiras.

Num segundo momento, os mercados, até entdo fechados para o territrio
nacional, comecaram a sentir a necessidade de expansdo internacional, comecando a
surgir os primeiros instrumentos internacionais que visavam a protecdo da propriedade

industrial.
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As varias legislacdes nacionais ndo apresentam nenhuma definicao legal de
invencdo. Todavia, podemos apresentar a invencdo!, em termos muito genéricos, como
sendo uma solug¢do técnica que visa solucionar um problema técnico de determinada érea.

A invengdo passa por um processo de investigacdo técnica e cientifica que culmina
com um novo produto ou processo no mercado.

A invencdo para ser protegida juridicamente necessita de cumprir com certos
requisitos, nomeadamente os requisitos de patenteabilidade?, que sdo a novidade, a
atividade inventiva e a suscetibilidade de aplicacdo industrial. Estes requisitos de
patenteabilidade, hoje em dia, sdo comuns a muitos Estados, o que aproxima as vérias
legislagdes nacionais no que concerne a prote¢do da invengao.

O titular que pretende proteger a sua inven¢do pode recorrer a patente, a0 modelo
de utilidade (nos paises que consagram este direito, como Portugal) ou optar por manter
a mesma em segredo negocial.

E neste seguimento que a patente veio a ser um marco importante na invencio,
porquanto, veio permitir uma coeréncia entre os interesses do titular da patente e as
exigéncias dos mercados. Do lado do inventor, temos o direito exclusivo sobre a
exploracdo da patente, e do lado dos mercados temos o interesse pela divulgacdo da
invencdo e a garantia do livre acesso a patente quando findar o periodo de protecdo da
mesma. A patente permite assim, ao inventor que traz para o mercado novos
conhecimentos técnicos, uma protecdo através um direito privativo que se traduz no
direito exclusivo sobre essa invencao.

Segundo José Mota Maia®, “A patente de invencdo é um titulo concedido pelo
Estado ou por uma Organizacdo internacional, em nome de um Estado, que confere ao
seu titular um direito exclusivo de exploracdo da invengdo de que é objecto ™.

Acrescenta, “O direito de patente é, portanto, um direito de propriedade, incidindo
sobre os conhecimentos apropriados pelo patenteado; a apropriacdo é realizada pela
tomada da patente”.

No mesmo sentido o INPI*, “Uma patente e um modelo de utilidade sdo direitos
exclusivos que se obtém sobre invencoes (solugoes novas para problemas técnicos

especificos). Ou seja, é um contrato entre o Estado e o requerente através do qual este

! Nas palavras de José Mota Maia “As invengdes constituem uma das bases da inovagdo, a qual consiste em fazer coisas diferentes
ou fazer as mesmas coisas de outra maneira. Assim, as bases da inovagdo sdo a criatividade e a capacidade inventiva, apoiadas no
conhecimento”. In “Propriedade Industrial”, Volume I, Almedina, Coimbra, junho 2003, pag. 19.

2 No Cédigo de Propriedade Industrial, doravante designado por CPI, os requisitos de patenteabilidade encontram-se previstos nos
seus artigos 55.° e seguintes.

3 PINTO, José Mota, Propriedade Industrial, Volume I, Almedina, junho 2003, pag. 51.

4 Instituto Nacional de Propriedade Industrial, in http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=87.
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obtém um direito exclusivo de produzir e comercializar uma invengdo, tendo como
contrapartida a sua divulgacdo publica”.

No entendimento de Graca Enes Ferreira®, “A patente constitui o titulo que funda
esse direito e consagra a presungdo de que o seu titular foi o criador e, portanto, quem
tinha o direito pessoal prévio sobre a invengdo — o direito de patente — que a patente
consolidou juridicamente”.

O sistema de patentes, ao longo dos tempos, tem vindo a garantir o estimulo da
inovacdo, a divulgacdo do conhecimento, o fomento da ciéncia e tecnologia e a protecio
dos interesses do titular da patente, que sdo pontos essenciais nesta matéria. Com
um mercado cada vez mais competitivo os titulares das patentes procuram solucdes
eficazes e menos dispendiosas para a protecdo dos seus interesses. Por forma a combater
as barreiras impostas pelo principio da territorialidade, os Estados t€ém procurado
implementar instrumentos legislativos comuns a varios Estados, que regulem aspetos

importantes da protecdo em matéria de patentes.

No caso da Europa tém sido varios os esfor¢os dos Estados em uniformizar as
regras em matéria de patentes. SAo varios os instrumentos que t€ém vindo a marcar a

histéria da Europa na regulamentagdo da protecdo das patentes.

Desde logo, o mais emblemético, a Convencdo sobre a Patente Europeia de 5 de
outubro de 1973, que através dos seus principios veio uniformizar as regras de concessao
de patentes, tendo influenciado, por exemplo, os requisitos de patenteabilidade que hoje

em dia sdo comuns a praticamente todos os Estados Membros.

A nivel internacional, ja antes tinha sido aprovado o Tratado de Cooperacdao em

matéria de Patentes, de 19 de junho de 1970 (Tratado de Washington).

2. Protecao Nacional da Patente de Invencao

A propriedade intelectual (onde se inclui a propriedade industrial), a luz da
Constituicao da Republica Portuguesa, tem uma protecdo reforcada.
A CRP, no seu artigo 42.°, n.° 26 consagra o direito a inven¢do como um direito,

liberdade e garantia pessoal.

> FERREIRA, Graca Enes, O sistema de patentes na Unido Europeia: entre o direito comunitdrio e o direito (inter)nacional, 2001, pag.
502.

SCANOTILHO, Gomes, € MOREIRA, Vital “O n.° 2, conjugado com o n.° 1, torna mais clara a densificacdo semantica do conceito de
«criagdo intelectual». Ela abrange (a) o processo de criagdo ou conformagdo; (b) a obra, concebida como objectivagdo de criagdo
cultural; (c) a divulgagdo, o conhecimento e a comunicagdo «produto» de criagdo cultural na qual se inclui por ex., o «ensino
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Por seu turno, a invenc@o encontra tutela constitucional no artigo 62.°, n.° 1,
porquanto, a protecdo juridica da invencdo atribui ao seu titular uma série de direitos
exclusivos de utiliza¢do dessa inveng¢do, assim como, a proibi¢do a terceiros de a utilizar
sem a sua autoriza¢do, pelo que, estamos na esfera da propriedade privada, protegida pela
CRP, enquanto direito fundamental.

Segundo Rui Medeiros e Maria Manuel Simdes’, “a protecdo constitucional dos
direitos de propriedade intelectual resulta, por conseguinte, ndo so da protecdo da
propriedade — entendida essencialmente como espago de defesa patrimonial perante a
ingeréncia publica — mas também tutela da personalidade, enquanto liberdade pessoal
de criacdo”.

No que concerne a legislacdo ordinaria portuguesa, a regulacdo da propriedade
industrial ocorreu pela primeira vez em 1896 com a Lei da Propriedade Industrial de 21
de maio de 1896. Nos seus artigos 6.° a 57.°, inven¢do encontrava-se tutelada pelo “titulo
de patente”.

Posteriormente surgiu o Cédigo de Propriedade Industrial de 1940.

Mais tarde, o CPI de 1995, na sequéncia da adesdo de Portugal a Comunidade
Econdémica Europeia (em 1986), a Convencdo da Patente Europeia, em janeiro de 1992,
e ao Tratado de Cooperacao de Patentes (em 23 de novembro de 1992), veio instituir trés
formas de protecdo das patentes, a via nacional, a europeia e a internacional.

Por sua vez, o Codigo de Propriedade Industrial de 2003 veio substituir o de 1995,
sendo que, introduzido mudangas significativas, por forma a colmatar as deficiéncias do
anterior. O CPI de 2003, entre outras alteragdes relevantes, transp0s a diretiva comunitéria
referente as invencdes biotecnolodgicas.

A matéria de patentes vem regulada nos artigos 51.° a 116°, sendo que, € nos seus
artigos 55.° a 57° que estdo consagrados os requisitos de patenteabilidade, que sdo a
novidade, a atividade inventiva e a suscetibilidade de aplicac¢do industrial. Conforme se
referiu, estes requisitos sdo comuns a todos os Estados membros da UE.

Nos termos do artigo 58.°, n.° 1, do CPI a regra geral em matéria de patentes € que
“o direito a patente pertence ao inventor ou seus sucessores por qualquer titulo”. Este

direito exclusivo é concedido pelo Estado®, através do Instituto Nacional da Propriedade

cientifico» o «ensino das artes». Estas dimensaes justificam a extensdo da garantia constitucional, que a actividade cultural em si
(«invengdo e produgdo»), quer a irradiagdo do produto («divulgagdo cultural»)”. Constitui¢do da Repuiblica Portuguesa Anotada,
Volume I, 4* edi¢do revista, Coimbra Editora, 2007, pag. 623.

7 MEDEIROS, Rui e SIMOES, Maria Manuel, “Tribunal Unificado de Patentes e Constituigdo”, in Estudos em homenagem ao
Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos, Volume II, Coimbra, Almedina, julho 2016, pag. 490.

8 MEDEIROS, Rui e SIMOES, Maria Manuel, cit., pag. 491.
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Industrial (INPI), entidade administrativa com competéncia para verificar se determinada
inven¢do cumpre com os requisitos previstos no referido diploma legal.

Nos termos do CPI, a patente confere ao seu titular uma série de direitos, entre eles:
“I- O direito exclusivo de explorar a invengcdo em qualquer parte do territorio portugués,
2- O direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a
armazenagem, a introducdo no comércio ou a utilizacdo de um produto objeto de patente,
ou a importagdo ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados.
3 - O titular da patente pode opor-se a todos os atos que constituam violacdo da sua
patente, mesmo que se fundem noutra patente com data de prioridade posterior, sem
necessidade de impugnar os titulos, ou de pedir a anulacdo das patentes em que esse
direito se funde”.’

O ambito de protecdo da patente, nos termos do artigo 97.°, n.° 1, do CPI é
delimitado pelo contetido das suas reivindicacdes'’, que por sua vez so interpretadas pela
descric@o do objeto das patentes e bem assim dos desenhos que a compdem.

A propriedade industrial aplica-se as garantias estabelecidas para a propriedade
geral, e especialmente aplica-se as garantias especiais previstas no CPI, mormente, nos
artigos 320.° e seguintes. Por conseguinte, a violacdo dos direitos de patente pode
culminar em responsabilidade civel do infrator, na aplicagdo de medidas inibitérias e
ainda em ilicitos criminais e contraordenacionais.

Assim, a via nacional de protecdo de patentes encontra-se especialmente regulada
no CPI e permite ao titular do direito de patente a protecdo da invengdo apenas no
territério portugués. Todo o processo administrativo é tramitado pelo INPI e € a esta
entidade que cabe a decisdo sobre a concessdo ou a recusa da patente. Todos os litigios

serdo decididos pelos Tribunais nacionais.

3.  Protecio Internacional da Patente de Invencao

No panorama econdmico global atual, as empresas tém vindo a expandir cada vez
mais a sua atividade, a disputa pelos mercados e pela clientela deixou de se cingir as
fronteiras de cada pais. Todas estas circunstancias tiveram influéncia a nivel da

concorréncia, mormente, no que concerne aos direitos de propriedade industrial.

° Cfr. artigo 101.° do CPL
10 Nos termos do artigo 101.°, n.° 4 “Os direitos conferidos pela patente nio podem exceder o ambito definido pelas reivindicagdes.”
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Para um melhor funcionamento das empresas, para que a sua atividade possa
prosperar, € necessario que os seus direitos de propriedade industrial sejam reconhecidos

além-fronteiras. Portanto, surge a necessidade da tutela internacional destes direitos.

Todavia, apesar de o futuro tender para um mercado cada vez mais internacional,
no que respeita aos direitos de propriedade industrial, a verdade € que continuam a existir
entraves. Entre eles, encontramos o principio da territorialidade. Este principio continua
arepresentar a soberania de cada Estado, e no caso dos direitos de propriedade industrial
cada Estado continua a ter as sua proprias regras para atribuicdo destes direitos, conforme
supra se referiu, relativamente a protecdo nacional das patentes. Deste ponto de vista, as
invencOes de uma empresa encontram-se limitadas ao territorio do Estado que concedeu

o direito imaterial e, por conseguinte, sujeitos as suas leis e tribunais.

Uma das formas de contornar este obstaculo serd obter a concessdo do direito em
cada Estado em que a empresa tenha interesse no mercado. Para além de ficarem sujeitas
as regras diferentes de cada Estado, esta solu¢do implica custos avultados, bem como,

pode levar a decisdes contraditérias nos litigios emergentes.

Por forma a contornar o sistema tradicional de concessdo de patentes existente em
cada Estado, e por forma a dar resposta as dificuldades impostas por este sistema, surgiu,
desde cedo, a protecdo de patentes pela via internacional, permitindo aos interessados o

acesso a mecanismos supranacionais de obtencao de patentes.

Em comparagdo com outros setores do sistema econdmico, a propriedade
intelectual desde cedo foi palco de cooperagdo internacional, prova disso, sdo os varios

instrumentos internacionais'! sobre patentes.

O primeiro instrumento internacional foi a Convencao de Paris, de 20 de marco de
1883, para a protecao da propriedade industrial (CUP), tendo sido Portugal um dos 11
paises fundadores. A Convengao foi o primeiro passo nos desenvolvimentos das relagcdes

internacionais, no que concerne a propriedade industrial.

Em junho de 1970, surge o Tratado Internacional de Cooperagao em Matéria de

Patentes'? (PCT) assinado em Washington. O PCT constituiu o primeiro instrumento

' Como é o caso do Tratado de Cooperag@io em Matéria de Patentes, Washington em 19 de junho de 1970.
12,0 Tratado de Cooperag@io em Matéria de Patentes, entrou em vigor em Portugal desde novembro de 1992.
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juridico internacional com a finalidade de centralizar o sistema de formula¢ao dos pedidos
de patente nos Estados contratantes.

Este Tratado ¢ gerido pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI). A OMPI tem sede em Genebra, a quem cabe administrar 26 Tratados, entre os
quais a Convencdo de Paris e a Convencdo de Berna'>. A OMPI tem como principal
objetivo a promoc¢do da cooperacdo entre os Estados para uma maior protecdo da
propriedade intelectual.

Este tratado institui um procedimento centralizado de concessdo de patentes nos
Estados Contratantes através do qual, ap6s a sua validagdo, as patentes produzirdo os
efeitos concedidos pela legislacdo do Estado onde foi solicitada a prote¢ao. Deste modo,
o PCT permite um processo simplificado de concessio de patentes nacionais, devendo o
requerente designar os Estados em que o titular pretende a protecdo. Este pedido de
concessdo pode ser apresentado junto do INPI, no IEP e na Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual. O pedido desde logo desencadeia a fase de pesquisa, onde se
procede a andlise da possibilidade de protecdo da invencao, terminando com um relatdrio

de opinido.

Posteriormente, cada Estado, através das suas entidades administrativas, procede a

andlise dos requisitos de patenteabilidade, previstos no Tratado.

Em Portugal, a obtencdo da protecao internacional de patentes, através do Tratado,

encontra-se regulada nos artigos 90.° a 96 do CPL

Por sua vez, a Organizacdo Mundial do Comércio (OMC), criada em 1994, é um
importante marco na protecdo da propriedade industrial. Do Anexo 1C, parte integrante
do acordo que criou OMC, consta “O acordo sobre os Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio”. Este acordo entrou em vigor no
dia 1 de janeiro de 1996 e representa, a nivel mundial, um acordo multilateral completo.
O ADPIC/TRIPS, estabelece regras minimas para a prote¢ao dos direitos de propriedade
intelectual. No caso das patentes essas regras encontram-se previstas nos seus artigos 27.°

a34.°.

A protecdo das patentes pela via internacional limita-se a centralizar e agilizar o
processo de concessao das patentes, quando o titular da patente pretenda obter protecao

em varios Estados, incluindo Estados ndo europeus, onde se destacam os EUA e o Japao.

13 A Convengio de Berna, de 1886 tem como objetivo a Protegdo das Obras Literérias e Artisticas.
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Todavia, esta protecdo ndo € transnacional, porquanto, apesar de centralizar os pedidos
numa s6 entidade administrativa, os titulares das patentes continuam obrigados a proceder
a validagdo da patente junto de cada Estado, sujeitando-se a legislacdo de cada um e bem
assim, de suportar todos os custos inerentes. Com efeito, o principio da territorialidade
continua a prevalecer, na medida em que, a atribui¢ao do direito faz-se a nivel nacional,
e em caso de litigio, os tribunais competentes serdo os tribunais nacionais de cada Estado,

onde se verifica o litigio.

4. Sistema Europeu de Proteciao

Desde sempre que os direitos de propriedade estiveram intimamente ligados ao
principio da territorialidade e em consequéncia, aquando da criacdo da (agora) Unido
Europeia as inven¢des ndo foram tidas como um ponto essencial para a prossecucao dos
objetivos de um mercado comum. Mas os direitos de propriedade industrial (onde se
incluem as patentes) sdo um ponto fulcral para a livre circulacio de mercadorias e
rapidamente os Estados Membros se aperceberam disso. Os direitos de propriedade
industrial, dependentes da tutela dos Estados, sdo obstaculos a criacdo do mercado tinico

e a construcdo da Unido Europeia.

Dai, que, desde cedo, a Unido Europeia se debateu por desenvolver projetos
tendentes a unificacdo dos direitos de propriedade intelectual, mormente, marcas,
desenhos ou modelos e patentes, sendo certo que, no caso das patentes a tarefa se revelou
mais dificil.

Cada vez mais se torna urgente encontrar solucdes eficazes para as empresas que
pretendem expandir as suas inovacOes para outros mercados. Sobretudo no que respeita
a Buropa'¥, que é caracterizada pela diversidade de Estados, de sistemas juridicos e
linguas. A criac@o de solucdes para atenuar os custos relativos a concessao das patentes
em cada pais € essencial. A esta situacdo acresce o facto de cada pais, membro da Unido
Europeia, ter competéncia para litigios relacionados com as patentes validadas ou
concedidas no respetivo territdrio, esta situacdo leva a que existam decisdes diferentes

em relacdo & mesma patente.

!4 Para mais desenvolvimentos, VICENTE, Dario Moura, “Patente unitaria, regime linguistico e jurisdigdo competente” in Estudos de
Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo, 50 anos de vida universitdria, Almedina, Coimbra,
julho, 2015, pp. 733 e ss.
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Dario Moura Vicente!® apresenta a territorialidade das patentes como um dos
fatores para a auséncia de competitividade da indudstria na Unido Europeia e como um

desincentivo a inovagdo tecnologica, em comparagdo com outros paises fora da UE.

Para colmatar todas as deficiéncias existentes no sistema de protecdo europeia de
patentes surgiu, fora do ambito da entdo Comunidade Econémica Europeia, a Convencao
sobre a Concessao da Patente Europeia, assinada no dia 05 de outubro de 1973, que visa
a criacdo de um procedimento comum de concessdo de patentes a todos os Estados
Contratantes. Esta conven¢do, também designada por CPE, permite aos Estados
Contratantes, a obtencdo da designada “Patente Europeia”. A CPE abrange atualmente 38

Estados-membros, incluindo os 28 Estados da UE.

Para colocar em prética este objetivo, foi criada a Organizacdo Europeia de
Patentes (OEP), que, repete-se, ¢ uma instituicdo autonoma da UE. Dentro desta
organizacdo, incumbe ao Instituto Europeu de Patentes as competéncias para concessao
das patentes e bem assim da resolucao das questdes relativas a oposicdo € aos recursos

relativos a concessao de “Patentes Europeias”.

Todavia, ndo obstante a existéncia de um procedimento comum de concessdo da
Patente Europeia, continua a ndo existir uma patente unica, que produza efeitos em todos
os Estados Contratantes, pois que, o titular da patente, apds a concessado tera que proceder
a validacdo da patente junto dos Estados em que pretenda a protecdo, sujeitando-se aos
procedimentos administrativos de registo de cada um e, por conseguinte, sujeitando-se
aos custos dessa validacdo. Verifica-se que, a concessdo de patentes cria um “feixe de

patentes nacionais”'®

, 0 que torna limitado este sistema de protecdo, cuja analise mais
profunda seré efetuada infra, com a comparagdo com o sistema da Patente Europeia com

Efeito Unitario.

Pelo exposto, seja pela prote¢ao nacional, seja pela protecdo internacional ou pela
protecao europeia, os efeitos da patente irdo estar confinados ao territério do Estado em
que foi requerida a prote¢do'’. Com efeito, a protecdo europeia e internacional veio

agilizar o processo de concessdo das patentes, tornando o procedimento de concessao

15 Idem. pag. 734.

16 Cft. SILVA, Pedro Sousa e, “Tribunal Unificado de Patentes”, RDI, n. ° 1- 2014, pag. 246.

17 Neste sentido, PILA, Justin & TORREMANS, Paul, “Whichever of these national, European, or international routes is followed, the
result will always be on or more national patents, conferring rights confined to the territorial boundaries of the granting state. Thus,
while patents granted under the EPC are referred to as European patents, they take effect as bundles of national grants regulated by
national law. Only if the unitary (UE) patent system currently proposed comes into throughout the territories of several EU Member
States.” In European Intellectual property law”, Oxford University Press, United Kingdom, 2016, pag. 116.
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mais agil e acessivel. Todavia os titulares das patentes continuardo a ter de proceder a
validacdo da patente junto de um ou mais Estados Contratantes dos varios instrumentos

em vigor, o que cria o designado “feixe de patentes nacionais”.

E esta fragmentacio que a Patente Europeia com Efeito Unitirio pretende
ultrapassar, através da concessdo automatica de um efeito unitario a todos os Estados
Contratantes (pertencentes igualmente a Unido Europeia) e através da sujeicao dos litigios

emergentes apenas a um Tribunal, conforme infra se demonstrara.
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Capitulo IT — A Patente Europeia

1. Patente Europeia sem efeito unitario

A Convengao sobre a Patente Europeia, celebrada em Munique, em 5 de outubro

de 1973, revista em 1991 e em 2000, veio instituir a designada “patente europeia”. '

A CPE institui um direito comum'®

, entre os Estados Contratantes, no que
concerne a obtengdo de patentes e permite ao titular da inven¢do o pedido de protecdo

nos Estados contratantes.

A CPE criou a Organizacdo Europeia de Patentes, com sede em Munique.
Apresenta-se como uma organizacdo internacional, com autonomia financeira e
administrativa, e dotada de personalidade juridica. A referida organizacdo ¢ composta
pelo Instituto Europeu de Patentes?, cuja tarefa principal é a concessdo das patentes e
pelo Conselho de Administracdo que compreende entre outras fungdes, a de gestdo e

supervisao.

1>, mas sim uma

A patente europeia ndo € uma patente com efeito supranaciona
patente que vigora nos estados contratantes da Convengdo sobre a Patente Europeia,
cabendo ao titular da patente a escolha dos Estados em que pretende a protecdo da
invencdo. Por conseguinte, a Patente Europeia permite um processo de concessao
centralizado numa s6 organizacio (IEP), a quem cabe a apreciacio dos requisitos para a

concessdo da patente de acordo com as regras estabelecidas na CPE.

Segundo Luis Couto Gongalves®* *

a patente europeia ndo representa um titulo
unitdrio para o conjunto dos Estados- membros. O significado da patente europeia é um
outro: é permitir, com base num tnico pedido e num uinico processo de exame, que seja

concedido um feixe de patentes nacionais”.

18 Cfr. Artigo 2.° da CPE “As patentes concedidas em virtude da presente Convengio sdo denominadas «patentes europeias»”.

19 Cfr. Artigo 1.° da CPE “E instituido pela presente Convengdo um direito comum aos Estados Contratantes em matéria de concessdo
de patentes de invenc¢do”.

20 As linguas oficias do Instituto sdo o alemdo, inglés e o francés.

2l Segundo Pedro Miguel Ascensio, “El sistema del CPE implica que tras el procedimiento de concesion y las correspondientes
validaciones en los Estados miembros que selecione el titular, éste tendrd un conjunto de patentes nacionales, cuyo contenido y
régimen viene en lo essencial determinado por las respectivas legislaciones nacionales”. In “La Patente Europea com Efecto Unitario
y su Régimen Juridico ”, in RDI, n.° 1, 2016, pag. 145.

22 GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorréncia Desleal, 7" edi¢do, Almedina,
Coimbra, 2017, pag. 82.
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Neste sentido, Pedro Sousa e Silva*, “(...) ndo existe uma patente iinica, com
efeito supra-nacional, mas sim um feixe de patentes nacionais, que apenas vigoram nos

paises indicados pelo requerente (...)". **

No mesmo sentido, Rui Medeiros e Maria Manuel Simdes® entendem que “A
decisdo de concessdo produz efeitos relativamente aos Estados contratantes designados
pelo requerente, mas ndo resulta na obtengdo de um unico titulo vdlido, sem mais, nos

Estados designados”.

Por seu turno, Graca Enes Pereira®, ““A patente europeia” ndo é apenas um
“substantivo colectivo” para designar um conjunto de patentes nacionais, mas constitui
sim uma outra categoria de patentes, uma patente de cardcter internacional, ainda que
uma substancial parte do seu regime seja o que regula as patentes nacionais nos
territorios em que ela é valida.” Acrescenta: “Se o resultado do processo de concessado,
da competéncia do IEP, fosse um simples cabaz de patentes nacionais, apenas ligadas
pelo facto de terem sido geradas por um tinico processo de concessdo, seria despicienda

a remissdo para o regime nacional, que seria o seu por natureza!”.

As designadas “Patentes Europeias” t€ém os mesmos efeitos e estdo submetidas ao
mesmo regime que uma patente nacional?’. Portanto, sdo patentes que em termos
territoriais sdo variaveis, pois que, o pedido para obtenc¢do pode ser feito para um ou mais
Estados Contratantes, estando a escolha desses Estados na vontade do requerente e titular
da invencdo. S@o igualmente variaveis quanto ao conteudo dos direitos conferidos e a

protecdo juridica, que variam nas diversas ordens juridicas.

Note-se que a Patente Europeia ndo pode ser tida como similar a patente nacional,
uma vez que, para além de derivar de um unico procedimento de concessdo, o direito
vertido na convencdo regula pontos substanciais do direito da patente, o que faz da

“Patente Europeia”, diferente da patente nacional.

23 SILVA, Pedro Sousa e, “Tribunal Unificado de Patentes”, RDI, n. ° 1- 2014, pag. 246.

24 No mesmo sentido ULLRICH, Hanns, “Indeed, the European Patent Convention has not established a European Patent, which would
be different from and exist alongside national patents. Rather, it only has created a system for the centralized grant of national patents,
whose substance, the exclusivity which it confers upon its holder, essentially is derived from and entirely based on national law.”,
Select from within the system: The European patent with unitary effect, in Max-Planck-Institute for Intellectual Property and
Competition Law Research Paper Series, N° 12-11, disponivel em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2159672.

2> MEDEIROS, Rui e SIMOES, Maria Manuel, Tribunal Unificado de Patentes e Constituicdo in Estudos em Homenagem ao Conselheiro
Presidente Rui Moura Ramos, Volume II, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pag. 494.

26 PEREIRA, Graga Enes, “O sistema de Patentes na Unido Europeia. Entre o Direito Comunitario e o Direito (Inter)Nacional”, in
Comemoragdo dos 5 anos da F.D.U.P, pag.506.

27 Cfr. Artigo 2.°,n.°2 e 64.°, n.° 1 da CPE.
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Ap6s a concessao da Patente Europeia, os efeitos sdo nacionais, ficando a cargo
do titular da Patente Europeia a validacdo junto dos Estados contratantes da CPE,
escolhidos por si, para a protecao da mesma, ficando a cargo deste os custos inerentes a
casa validacdo.?® O que culminard, em caso de validacio em vérios Estados, num conjunto
de patentes nacionais, conforme supra se referiu. O interesse em validar a Patente
Europeia nos Estados escolhidos pelo requerente passa pela ponderacdo de muitos fatores,
entre eles, o mercado em que pretende a comercializacdo da patente e a concorréncia do
mercado. Assim, sem restringir o principio da territorialidade, a Patente Europeia permite

um equilibrio entre os interesses dos requerentes e os interesses dos Estados.

No que toca a concessdo da patente, o procedimento estd a cargo do Instituto
Europeu de Patentes e os pedidos de concessdo da Patente Europeia sdo elaborados nos

idiomas oficiais®® deste instituto, ou seja, no alemao, francés ou inglés.30

No caso de um titular de patente, com residéncia ou sede em Portugal, o
procedimento de concessdo passa, em primeiro lugar, por apresentar o pedido junto do
INPI®!, que por sua vez, envia com a maior brevidade possivel para o Instituto Europeu
de Patentes. O pedido deve ser redigido numa das linguas oficiais supramencionadas. As
validacOes importam a apresentacdo pelos titulares das patentes, junto dos institutos de

cada pais escolhido, do texto da patente traduzido, devendo tais tradu¢cdes ser completas.

Ap6s este pedido, segue-se uma fase de pesquisa, regulada nos termos do artigo
90.°, da Convencdao de Munique, procedendo-se nesta fase a uma pesquisa sobre a
regularidade formal da patente. De seguida, segundo o artigo 92.° CPE, o IPE, elabora
um relatério sobre essa mesma pesquisa, este relatorio é publicado juntamente com o

pedido patente ou em momento posterior.

A segunda fase deste processo compreende um exame dos requisitos e critérios de
patenteabilidade.? Este exame pode resultar na recusa ou na concessdo do pedido de PE,

sendo que, uma vez concedido, a patente é publicada (98.° CPE).

28 Cfr. Pedro Miguel Ascensio, “El panorama resultante implica costes mas elevados y una mayor complejidad como consecuencia de
que la proteccion en el seno de la Unién Europea se traduce e la existéncia de uns haz de patentes nacionales relativas a la misma
invencion.”, in “La Patente Europea com Efecto Unitario y su Régimen Juridico”, in RDI, n.° 1, 2016, pag. 145

» Cfr. artigo 14.°,n.° 1 € 2 da CPE.

3% Nos termos do artigo 65.°, n.° 1 do CPE, os Estados Contratantes, no processo de validagio, podem exigir que a patente seja traduzida
para a sua lingua oficial.

31 Cfr. artigo 76.°, n.° 1 e 2 do CPE.

32 Os requisitos de patenteabilidade estdo regulados no capitulo I da CPE e sdo comuns aos requisitos de patenteabilidade de muitos
paises:

- Novidade (artigo 54.° da CPE);

-Atividade Inventiva (artigo 56.° da CPE);
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Ultrapassadas estas etapas, e uma vez concedida a patente europeia, o seu titular
terd de prosseguir com a validacdo da patente junto dos Estados Contratantes, cumprindo
com os procedimentos administrativos de cada um e suportando as taxas correspondentes
a cada validacdo. A Patente Europeia tem uma duracdo de 20 anos a contar do seu

deposito, podendo existir prorrogacao deste prazo.

Em Portugal o procedimento de validagdo da patente encontra-se regulado nos
artigos 75.° a 89.° do CPL O titular de patente que pretenda a validagao em Portugal deve
apresentar a tradu¢do do texto da patente (reivindicacdes, descricdo) em portugués, com

a cominacio de que se nio o fizer, a patente nio produz efeitos em territrio portugués>>.

Este sistema de protecdo de patentes europeias € obtido centralmente e permite a
obtencdo de direitos de patente em vérios paises da Europa. Todavia, aspetos importantes
da patente ndo estdo regulados na CPE, como sdo as regras titularidade da patente e os
meios de defesa do direito. Com efeito, a regulacdo destes aspetos fica a cargo da
legislacdo de cada Estado Contratante, cuja protecdo tenha sido requerida. Significa que,
a CPE permite uma unificagdo quanto a concessao da patente, mas a gestdo das patentes
fica a cargo de cada um dos Estados, incluindo a resolucao dos litigios emergentes. Deste
modo, os problemas da fragmentacdo da protecdo da patente ndo ficam resolvidos por

esta via de protecao europeia.

2. Patente Europeia com efeito unitario

A Patente Europeia Unitaria atribuida por uma instituicdo da (agora designada
Unido Europeia) foi um processo que se arrastou, aproximadamente, 40 anos, mas

fracassou.

Em termos histdricos este percurso teve origem com a Convengao de Luxemburgo
de 1975.

Este dltimo instrumento nunca chegou a entrar em vigor e tinha como objetivo a
criacdo de uma patente europeia com efeitos sobre 0 mercado comum, tal como viria a
acontecer, mais tarde, em matéria de marcas, desenhos ¢ modelos. Este instrumento,

também conhecido como Convengdo da Patente Comunitéria, estabeleceu objetivos

- Aplicagdo Industrial (artigo 57.° da CPE).
33 Cfr. Artigo 79.° do CPL
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muito importantes®*, que nunca foram esquecidos e acabaram por influenciar todos os
outros instrumentos legislativos que surgiram posteriormente.

A conven¢do de Luxemburgo de 1975, tinha como propésito unir-se com a
Convenc¢do de Munique, mas, acabou por ndo entrar em vigor, sendo que foram varias as
tentativas para a sua substituicdo, mas, tal como a primeira, todas elas fracassaram.
Exemplo disso foi o processo de reapreciacdo desta Convencdo em 1985 que culminou
com o Acordo em Matéria de Patentes Comunitarias.

Apesar disso, a Convengao sobre a Patente Comunitaria (CPC) tem importante
relevancia histdrica e os seus defensores nunca desistiram dos seus objetivos e estes
acabaram por influenciar todos os atos tendentes a instituir um regime juridico com regras
uniformes, incluindo os mais recentes e que mais a frente abordaremos.

Segundo Pedro Sousa e Silva®, “(...) o objetivo destas iniciativas era e continua
a ser obviar a fragmentacdo do mercado interno causado pelo principio da
territorialidade”.

Entre as possiveis causas destes insucessos, encontramos questdes linguisticas,
questdes de localizacdo e competéncia de tribunais. Apesar de toda a evolucdo da Europa,
nem todos os Estados estdo ainda dispostos a abdicar da sua soberania.

Perante o impasse a UE entendeu, como “mal menor”, avangar para a criagao de
um sistema europeu de patentes que aproveitasse a logistica e experiéncia do Instituto
Europeu de Patentes.

Esse pacote legislativo comportou trés documentos essenciais:

a) Regulamento (UE) n° 1257/2012 de 17 de dezembro de 2012, pelo qual se
estabelece uma cooperaciao reforcada no dominio da criagdo da protecao
unitaria de patentes;

b) Regulamento (UE) n° 1260/2012 de 17 de dezembro de 2012, que
regulamenta a cooperacdo reforcada no dominio da criacdo da protecao
unitaria de patentes no que diz respeito ao regime de traducao aplicavel,

¢) Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes de 19 de fevereiro de

2013.

3 Entre os vérios objetivos encontramos a eliminagio das deformacgdes existentes na concorréncia dentro da Unido Europeia,
contribuir para a efetivagao de uma livre circulagdo de mercadorias e acima de tudo criar um mecanismo juridico que, a nivel da Unido
Europeia, permitisse a regulacdo da protecao da patente de forma unificada.

35 Cfr. SILVA, Pedro Sousa e, “Tribunal Unificado de Patentes”, RDI, n. ° 1- 2014, pag. 244.
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No entendimento de Justin Pila e Paul Torremans?, o pacote legislativo relativo
a Patente Europeia com Efeito Unitério tem a sua origem remota na Convencao sobre a
Patente Comunitaria de Luxemburgo de 15 de dezembro de 1975. Em primeiro lugar,
ambas procuram criar uma nova patente que ofereca uma protecdo uniforme e que tenha
o mesmo efeito nos varios Estados-Membros da UE. Por outro lado, ambas tém por base
a Convencdo sobre a Patente Europeia e mantém como entidade responsavel pela
concessdo e registo de patentes a Organizacdo Europeia de Patente. Todavia, existem
diferencas significativas, desde logo, pelo facto de a Patente Europeia com efeito Unitério
derivar de um regulamento europeu, o mesmo ndo acontecendo com a Convencdo de
Luxemburgo, cujo conteido derivava de um tratado internacional dos Estados Membros
Contratantes. O fracasso da Patente Comunitaria foi devido, essencialmente, a
complexidade do sistema judicial implantado e aos elevados custos de traducdo

linguistica.

Um outro marco de tentativa parcial de unificagdo, embora no ambito do Conselho
da Europa,®’ foi a Convencdo de Estrasburgo, de 27 de novembro de 1963, que unificou

certos elementos do direito das patentes na UE.*®

Segundo Manuel Oehen Mendes*’, no que concerne ao Tribunal Unificado de
Patentes, a Convengcdo de Munique de 1973, “lancou a sua primeira pedra”,

considerando este tribunal um dos pilares do Sistema Europeu de Patentes.

A Convenc¢ao de Munique surgiu do desejo de reforgar a cooperacio na protegao
das invencdes, bem como, pelo desejo de criar um modelo que comporte um processo de
concessao Unico de patentes, com regras uniformes. Esta Convencao prevé um processo

unico de concessao da Patente Europeia e criou o Instituto Europeu de Patentes.

Podemos ainda considerar como pilar do sistema de protecdo de patentes, a
Diretiva n.° 98/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, acerca das invencdes

biotecnoldgicas de 6 de julho de 1998 e, ainda o Acordo de Londres de 17 de outubro de

36 PILA, Justin & TORREMANS, Paul In European Intellectual property law, Oxford University Press, United Kingdom, 2016, pag.
130.

3PILA, Justin & TORREMANS, Paul “The result of the Council’s patent efforts more specifically was the conclusion of several
conventions in the 1950s and 1960s, including the Strasbourg Patent Convention of 1963 (SPC). The SPC was the product of
substantial work on the part of the Council’s Committee of Experts on Patents, and represented an impressive agreement among
represented European states on issues on which their national laws had previously diverged substantially, including the disclosure
required for a valid grant, the criteria for protection (patentability), and the role of patent claims in defining the scope of the patent
monopoly.” In European Intellectual property law, Oxford University Press, United Kingdom, 2016, pag. 117.

38 Este acordo s6 entrou em vigor em 1980 e na atualidade s6 13 Estados fazem parte da Convengdo de Estrasburgo.

3 MENDES, Manuel Oehen, “O Tribunal Unificado de Patentes (TUP)”, RDI, N° 1, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pag. 120.
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2000 referente as tradugdes do artigo 65.° da Convencdo sobre a Patente Europeia. Este

acordo teve como objetivo reduzir os custos ligados a tradugao.

Na opinido de Freitas Amaral*’, “o significado politico, cultural e econémico do
“Acordo de Londres”, perante tudo o que fica dito, é facil de determinar: trata-se de
procurar destruir, como principio -regra, sem excecdo, o principio do respeito pelo
pluralismo linguistico dos paises europeus, concentrando em trés linhas apenas — o
alemado, o inglés e o francés (..)”, acrescenta “e tudo isto por um tinico motivo econoémico,
que é o de transferir os custos de traducdo das patentes europeias das grandes empresas
dos paises grandes e ricos, criadores e exportadores de inovagdo cientifica e tecnologica,

par as pequenas e médias empresas dos paises mais pequenos e menos desenvolvidos™.

O primeiro projeto do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes foi alvo
de um parecer negativo por parte do Tribunal de Justica da Unido Europeia, porquanto, a
sua primeira versao era incompativel com TUE e do TFUE, na medida em que, privava
os tribunais dos Estados membros e o proprio TJUE da interpretacdo e aplicacdo do

Direito da Unido Europeia.

Posteriormente, surge a decisdao 2011/167/UE do Conselho da Unido Europeia,
em 10 marco de 2011, relativa a “cooperagdo refor¢cada no dominio da cria¢do da
protecdo da patente unitdria”, na qual participou Portugal, com exclusdo da Espanha ¢
Italia, que por motivos linguisticos optaram por ndo participar e a Crodcia por ter entrado

na UE posteriormente.

A oposicdo da Espanha e Itdlia terminou com recursos*' de anulagio junto do
Tribunal de Justica da Unido Europeia, decididas em conjunto e cuja decisao foi negativa

(decisdo de 16 de abril de 2013).

A decisao 2011/167/UE, foi tida em conformidade com o artigo 3.°, n.° 3 do TUE
e o artigo 118.° do TFUE, segue os objetivos da criacdo de um mercado interno, do
fomento do progresso cientifico e tecnoldgico, criacdo de prote¢dao uniforme para toda a
UE, objetivos que sdo alcancados através de mecanismos juridicos disponibilizados as

empresas, sendo que a Patente com Efeito Unitario se inclui nestes mecanismos.

0 Parecer Juridico de Diogo Freitas do Amaral sobre a adesdo de Portugal ao Acordo de Londres de 2000, Lisboa, 30 de setembro de
2009, disponivel em http://www.arquitectos.pt/documentos/151618603 116bGJ9w17Jg70PB3.pdf.
41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62013CC0146.
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No seguimento desta autoriza¢do, como vai dito, foram aprovados pelo
Parlamento da Unido Europeia, dois regulamentos, o primeiro o Regulamento (UE)
1257/2012 do Conselho, de 17 de dezembro de 2012, que regulamenta a cooperagdo
reforcada no dominio da criacdo da protecdo unitdria de patentes, e o0 Regulamento (UE)
n.° 1260/2012 do Conselho de 17 de dezembro de 2012, que regulamenta a cooperagdo
refor¢ada no dominio da criacio da protecao unitdria de patentes no que diz respeito ao

regime de traducdo aplicavel.

Relativamente ao primeiro Regulamento, que cria a Patente Europeia com Efeito
Unitério, faz jus aos objetivos previstos no artigo 3.° n.° 3, do Tratado da Unido Europeia
e no artigo 118.°, do Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia. A prossecucdo
destes objetivos, passa pela criagdo de condicdes favoraveis para a expansdo empresas €
pela criacdo de uma protecdo unitiria do Mercado Interno Europeu. A criacdo de uma
protecdo unitdria ird permitir as empresas dos estados contratantes uma maior seguranga
juridica, menos custos e menor complexidade na obtencdo de patentes além-fronteiras. A

Patente Europeia com Efeito Unitario serd um mecanismo capaz de atingir tais objetivos.

Por seu turno, estes regulamentos deram origem ao Acordo Relativo ao Tribunal
Unificado de Patentes (2013/C175/01), assinado em Bruxelas no dia 19 de fevereiro de
2013. Este é um acordo internacional, considerado a pedra angular do Sistema Europeu
de Patentes. Este tribunal surgiu da necessidade de criar uma jurisdicdo especializada,
unitdria, que se caraterize pela eficiéncia, rapidez nas decisdes e a qualidade técnica. Este
Tribunal, comum aos Estados Contratantes, tem competéncia exclusiva para os litigios

emergentes da Patente Europeia com Efeito Unitério e sem efeito unitario.

A protecdo “unitaria” ¢ assim constituida por estes trés documentos (dois
Regulamentos e um Tratado), que espelham o designado “pacote legislativo” europeu em
matéria de patentes, cujo objetivo, desde inicio € suprir a dificuldades impostas pelo
principio da territorialidade e que implica, em matéria de patentes, uma fragmentacdo da

protecao e que tais regulamentos pretendem eliminar.
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2.1 Regulamento (UE) n.° 1257/2012 de 17 de dezembro de 2012, pelo qual se
estabelece uma cooperacao reforcada no dominio da criacao da protecio
unitaria de patentes.

O regulamento (UE) 1257/2012 é considerado um acordo particular*? na previsio
do artigo 142.° da CPE, assim como na ace¢do do artigo 19.° da Convencdo para a
protecao da Propriedade Industrial de 20 de margo de 1883, assinada em Paris e ainda é
tido como um tratado de patentes regional, nos termos do artigo 45.°, n.° 1, do Tratado de

Cooperagao em Matéria de Patentes.

A Decisao 2011/167/UE do Conselho da Unido Europeia, de 10 de margo de 2011,
cuja cooperagdo reforcada tinha como objetivo principal a criagdo de uma patente
unitaria, pretendia proporcionar uma protecao uniforme das patentes em todos os Estados
participantes. De igual modo, tinha como objetivo o fomento da evolucdo cientifica e
tecnoldgica, o crescimento do mercado interno da UE e o aumento da competitividade da
UE para com as outras poténcias econdmicas, como sao os EUA e o Japdo. O processo
de concessdo desta patente devia passar pelo Instituto Europeu de Patentes, o regime de

traducgdo deveria ser simples € menos custoso.

Todavia, apesar de todos estes objetivos, a PEEU esta dependente da entrada em
vigor do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes e ao efetivo estabelecimento
do Tribunal e que s6 ird acontecer “no primeiro dia do quarto més apos o deposito do
décimo terceiro instrumento de ratificagcdo ou adesdo nos termos do artigo 84.°, incluindo
os trés Estados-Membros que contavam o maior niimero de patentes europeias em vigor
no ano anterior ao da assinatura do Acordo, ou no primeiro dia do quarto més apos a
data de entrada em vigor das alteracoes ao Regulamento (UE) n.° 1215/2012 no que
respeita a relacdo deste com o presente Acordo, consoante a data que for posterior”*
Ora, a Alemanha e o Reino Unido ainda ndo ratificaram o ATUP e, fazendo estes parte
do leque de Estados com maior nimero de patentes, coloca em causa a aprovacdo do
regime da PEEU. Esta realidade complica-se com clima de incerteza “pds-Brexit” e pela

queixa apresentada junto do Tribunal Constitucional Alemao contra a ratificagdo do

ATUP, por um cidaddo alemao.

42 Cfr. Considerando 6 do Regulamento n.° 1257/2012 (UE) de 17 de dezembro de 2012.
4 Cfr. Ultimo considerando do ATUP.
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Outros Estados optaram por ficar fora deste regime, como € o caso da Espanha,
sobretudo por questdes linguisticas, mormente, pela discordancia quanto a escolha das
linguas oficiais da PEEU. Pelo que, o titular da patente para tornar véilida a sua invengao
nestes paises tera de proceder a validagao da patente europeia dita “classica” ou entao

recorrer ao direito nacional desses Estados em matéria de Patentes.

Em comparagao com a Patente Europeia, que se resume num “feixe de patentes
nacionais” e implica um sistema de concessdo mais complexo e sobretudo oneroso, a
PEEU permite uma protecao uniforme nos Estados Contratantes, na medida em que ira
produzir os mesmos efeitos nos varios Estados que participam na cooperacao reforcada,
sem necessidade de estar sujeita as diferentes regras administrativas de cada Estado e a
custos excessivos. Assim, através do efeito unitario, os titulares da patente evitam os

custos associados a validacao da patente nos varios Estados.

Para Dério Moura Vicente*, “O seu objetivo fundamental é a instituicdo de um
direito de exclusivo unitdrio, vdlido em toda a Unido Europeia, a imagem do que sucede

com a marca comunitdria e os desenhos ou modelos comunitdrios”.

Segundo o considerando niimero 4* do Regulamento (UE) N.° 1257/2012 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2012, “esta protegdo uniforme
deverd estar ao dispor dos titulares de patentes europeias, tanto dos Estados — Membros
participantes como de outros Estados, independentemente da respetiva nacionalidade,

domicilio ou local de estabelecimento”.

Sera através da Organizacdo Europeia de Patentes, criada pela Convencdo sobre a
Concessdao de Patentes Europeias de 5 de outubro de 1973 e através do seu Instituto
Europeu de Patentes, que as patentes concedidas por este ultimo, a pedido dos seus
titulares, poderdo dotar a sua patente de um efeito unitario nos Estados Contratantes do
Regulamento n.® 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro
de 2012.

* VICENTE, Dério Moura, resume a patente europeia com efeito unitrio nos seguintes pontos: “Para tanto, O Regulamento estabelece
que: a) a patente europeia de efeito unitdrio nos Estados-Membros participantes; b) Essa patente tem cardcter unitdrio,
proporcionando uma protegdo uniforme e produzindo os mesmos efeitos em todos os Estados-Membros participantes; ¢) A Patente
em causa so pode ser limitada, transferida, revogada ou caducar para o territorio de todos os Estados-Membros participantes; e d)
A patente pode ser objeto de licenga relativamente a totalidade ou apenas parte dos territorios dos Estados- Membros participantes.”
“Patente Unitaria, regime linguistico e jurisdigdo competente”, in AA.VV., Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof.
Doutor José de Oliveira Ascensdo, Almedina, Coimbra, junho, 2015, pag. 742.

+ Disponivel em http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pt.
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Compete assim ao IEP, nos termos do disposto no artigo 9.° do Regulamento: a)
a gestdo dos pedidos de para concessdo de efeito unitirio as patentes, apresentados pelos
seus titulares; b) Promover a inclusdo do registo do efeito unitirio naquele ji existe e
administracio desses registos; ¢) Promover todas as diligéncias relativas as licencas a que
se refere o artigo 8.° (rece¢do, registo, a sua retirada e obrigacdes); d) A publicacdo das
tradugdes (artigo 6.° do Regulamento); e) Cobranca e administracdo de todas as taxas

respeitantes a PEEU, e entre outras competéncias.

No fundo, a PEEU sera requerida junto do IEP, tal como acontece com a Patente
Europeia*® e, por conseguinte, encontra-se sujeita as regras do CPE. Todavia, o
Regulamento 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de
2012, permite que o titular da patente requeira junto desta entidade a atribuicdo do efeito
unitario, um més ap0ds a concessdo da Patente Europeia, pagando as despesas inerentes a
este registo. Assim, estd na faculdade do titular da patente optar pela atribui¢do do efeito

unitario ou entio continuar com a designada patente europeia “classica”.

A PEEU ir4 assim coexistir*’ com as patentes europeias “classicas” (sem efeito
unitario) embora ambas fiquem sujeitas a jurisdi¢do do Tribunal Unificado de Patentes

(artigo 3.°, als. ¢) e d) do ATUP, apds o periodo transitorio previsto no artigo 83.°, n.° 1)).

Segundo o considerando 7 do Regulamento, “A protecdo unitaria de patentes
deverd concretizar-se mediante a atribuicdo de efeito unitdrio as patentes europeias na
fase de pos-concessdo, ao abrigo do presente regulamento e no que diz respeito a todos

os Estados-Membros participantes”.

Assim, a particularidade da PEEU ser4 o seu efeito unitario, uma vez que permite
uma protecao uniforme em todos os estados participantes do regulamento. Esta protecdao
uniforme engloba os efeitos como a caducidade, revogacdo, limitacao, transferéncia das
patentes Europeias com Efeito Unitério, efeitos que, produzir-se-ao em todos os Estados
participantes. Do mesmo modo que, as patentes europeias que apds concessao do efeito
unitario venham a ser revogados ou limitadas, o efeito unitario deve ser a partir desse

momento considerado nulo, tendo assim um caracter subsidiario.*®

46 Vejamos neste sentido as palavras de SILVA, Pedro Sousa e: “Ndo estamos perante uma patente “‘unitdria”, mas apenas perante
uma patente europeia “de efeito unitdrio”. Isto significa que a PEU é, na origem, uma patente europeia concedida pelo IEP (de
acordo com as regras da CPE), a qual pode vigorar em todos ou alguns dos 38 Estados Contratantes”. In “Tribunal Unificado de
Patentes”, RDI, n. ° 1- 2014, pag. 246.

47 Na opinido de SILVA, Pedro Sousa e, “Esta diversidade de regimes, como facilmente se conclui, acentuara a fragmentagdo do
sistema.”, “O Tribunal Unificado de Patentes”, in RDI, n.° 1, 2014, pag. 248.

48 Cfr. Considerando 7 do Regulamento.
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Todavia, Déirio Moura Vicente® entende que “dpesar de proclamar a
uniformidade da protecdo que institui, o Regulamento é omisso quanto a definicdo dos
atos relativamente aos quais a patente confere protecdo e as limitagdes aos seus efeitos,
v.g., no tocante a atos de uso privado ou praticados para fins de investigacdo. O que

suscita a questdo do Direito aplicdvel a esses e outros aspetos”.

No entendimento de Jean- Christophe Galloux e Bertrand Warusfel®?, “O
mecanismo adotado é simples: a Convengdo sobre a Patente Europeia (CPE) rege a
aquisicdo do titulo europeu até a sua concessdo: é o suporte original. O regulamento
vem reger os efeitos pos — concessdo da patente europeia, tornando “patente europeia

de efeito unitario” na sequéncia dessa concessdo: é o rebento nela enxertado”.

A protecao uniforme das patentes devera ainda, segundo o regulamento e segundo
o artigo 64.° da Conven¢do Patente Europeia, ter efeitos retroativos nos Estados
contratantes até ao momento da concessdo da patente europeia. Os Estados membros
deverdo ainda garantir que ndo ha repeticao de protecdo das patentes, desde 0 momento
em que € concedido o efeito unitirio a patente europeia, assim como, a patente ndo deve

produzir efeitos como patente nacional.”!

A PEEU ira conferir aos seus titulares o direito de impedir que terceiros pratiquem
atos que lesem a sua patente e que sejam abrangidos pelo ambito de prote¢ao do efeito
unitario.

E ainda aplicdvel a PEEU o principio do esgotamento dos direitos, seguindo assim

o entendimento da jurisprudéncia do Tribunal de Justica da Unido Europeia.

Segundo o considerando 14, a PEEU, nos Estados — Membros Contratantes, deve
ser considerada como patente nacional, no sentido de estar sujeita a certos requisitos,

como ¢ o caso do domicilio, sede principal, etc...

Em prol da exploracdo economica da PEEU, os seus titulares deverdo poder
autorizar outras licengas, tendo uma contrapartida econémica. Para tal, serd necessario
que o titular da patente informe o IEP por declaragado, sendo que, segundo o regulamento,

nestes casos o titular deverd poder beneficiar de reducio nas taxas.

4 Cfr. VICENTE, Dario Moura, “Patente Unitaria, regime linguistico e jurisdigio competente”, in AA.VV., Estudos de Direito
Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo, Almedina, Coimbra, junho, 2015, pag. 743.

30 GALLOUX, Jean- Christophe e WARUSFEL, Bertrand, “A Patente Unitaria e a futura jurisdi¢do unitaria”, Propriedades Intelectuais,
n.° 1, Universidade Catdlica, junho, 2014, pag. 16.

3! Cfr. Considerando 8 do Regulamento UE N.° 1257/2012.
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Note-se que o referido regulamento ndo impede os Estados Contratantes de
concederem patentes nacionais sob a sua legislacdo, nem a existéncia das Patentes
Europeia, antes pelo contrario, permite que a0 mesmo tempo existam as patentes
europeias, com ou sem efeito unitario, e as patentes nacionais atribuidas por cada Estado.

Verificamos assim, diferentes “patamares de protecdo” >

2.2. Regulamento (UE) n.” 1260/2012, de 17 de dezembro de 2012 que regulamenta
a cooperacao reforcada no dominio da criacao da proteciao unitaria de patentes
no que diz respeito ao regime de traducao aplicavel

No que concerne ao regime linguistico da PEEU, este encontra-se previsto no
Regulamento n.° 1260/2012, de 17 de dezembro de 2012. Este regulamento estabelece o
regime de traducdo aplicavel a PEU, dando cumprimento ao estatuido no artigo 118.° do
Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia. Regime este que, devera pautar-se
pela eficacia, pela simplicidade e beneficiar as pequenas e médias empresas, na medida

em que deverd implicar menos custos no acesso ao regime da PEEU.

Este regulamento estipula que “ndo sdo exigidas outras tradugoes caso o fasciculo
de uma patente europeia com efeito unitdrio tenha sido publicado nos termos do artigo
14.°, n.°6, da CPE”.>® Os pedidos referidos no artigo 9.° do Regulamento n.° 1257/2012,
devem ser apresentados na lingua do processo. Em caso de litigio, o titular deve
apresentar a traducdo da PEEU, a pedido e a escolha do infrator, numa das linguas oficiais
do Estado Membro Contratante, onde tenha existido a violacao da patente ou do domicilio
do demandado. Sucedendo o mesmo quando seja pedido pelo Tribunal competente uma
tradu¢cdo numa das suas linguas oficiais. Os custos inerentes as referidas traducdes sao
suportados pelo titular da patente. No fundo este regime de traducdo baseia-se naquele ja

existente no IEP.

Em tudo o que ndo estiver regulamentado no Regulamento em anélise, serdo
aplicaveis as disposicOoes da Convengdo da Patente Europeia, o Acordo relativo ao
Tribunal Unificado de Patentes, o direito nacional, e bem assim, as disposicdes de direito

internacional privado.

32 SILVA, Pedro Sousa e, “O Tribunal Unificado de Patentes”, in RDI, n.° 1, 2014, pag. 277.
33 Cfr. Artigo 3.° do Regulamento n.° 1260/2012, de 17 de dezembro de 2012.

37



Pelo que, partilhamos da opiniio de Dario Moura Vicente®*, quando conclui que
a Patente Europeia, com efeito unitario ¢ uma “figura hibrida”, na medida em que, se

sujeita tanto ao direito europeu, como o internacional e aos direitos nacionais.

Pelo exposto, ao contririo do que acontece com a Patente Europeia, que tem que
ser validada junto de cada Estado Contratante e, portanto, esta sujeita aos efeitos das leis
nacionais, a PEEU tera efeito unitario, ou seja, ird vigorar nos Estados que aderiram a
cooperacao reforcada e aqueles que ainda poderao aderir a mesma. Pelo que, o “elemento

1’955

supranacional’™” esta mais presente na PEEU do que na Patente Europeia.

3 VICENTE, Dario Moura, “Patente Unitaria, regime linguistico € jurisdigdo competente”, in AA.VV., Estudos de Direito Intelectual
em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo, Almedina, Coimbra, junho, 2015, pag. 746.
55 Para mais desenvolvimentos, idem VICENTE, Dario Moura, pag. 745 e seguintes.
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Capitulo III — Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes

Conforme ja analisado, na sequéncia Decisdao 2011/167/UE, do Conselho de 10
de mar¢o, sobre a cooperacao reforcada em matéria da criacio patente com efeito unitario,
entre os Estados membros, onde se inclui o Estado Portugués, surgiu o Regulamento (UE)
n.° 1257/2012 do Parlamento e do Conselho onde conta o regime da PEEU e o
regulamento n.° 1260/2012 do Conselho, de 17 de dezembro de 2012, relativo ao regime

de traducao aplicavel.

1°%, assinado em Bruxelas, a 19 de

Neste contexto, surgiu um Tratado Internaciona
fevereiro de 2013, por 25 Estados Membros, designado por Acordo Relativo ao Tribunal
Unificado de Patentes, que cria o Tribunal Unificado de Patentes, indispensavel a
aplicacdo dos Regulamentos referidos supra. Portugal ratificou o acordo em 06 de agosto
de 2015, por Decreto-lei do Presidente da Republica n.® 90/2015, por sua vez aprovado

pela Assembleia da Repiiblica pela resolucdo n.° 108/2015°7, em 10 de abril de 2015.

Este acordo entrard em vigor quando for ratificado pelo menos por 13 paises, nos
quais tem de obrigatoriamente constar a Alemanha, a Franca e o Reino Unido, porquanto,

sdo estes os Estados com o maior numero de patentes europeias em vigor.

O referido acordo”® cria um tribunal comum a todos os Estados Contratantes, em
paralelo aos tribunais de cada Estado, por forma a resolver os litigios emergentes das
designadas “patentes europeias”, reguladas pela CPE e aqueles litigios que venham a
surgir relativamente as patentes europeias com efeito unitario, concedidas ao abrigo do

regulamento 1257/2012 (UE), de 17 de dezembro de 2012.

Segundo o artigo 1.° do referido acordo, “E criado um Tribunal Unificado de
Patentes para a resolucdo de litigios relacionados com as patentes europeias e com as
patentes europeias com efeito unitdrio. O Tribunal Unificado de Patentes é um orgdo

Jjurisdicional comum aos Estados-Membros Contratantes e como tal sujeito as mesmas

% Segundo ASCENSIO, Pedro Miguel, “A diferencia de los regulamentos, el Acordo es un convénio internacional, no un acto de las
instituciones de la UE”, in La Patente Europea com Efecto Unitario y su Régimen Juridico, in RDI, n.° 1, 2016, pag. 153.

57 Proposta de Resolugdo n.° 98/XI1I, disponivel em:
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhelniciativa.aspx?BID=38769

S ANTUNES, Aquilino Paulo, entende que “(...) o Acordo relativo ao TUP apresenta implicacdes desvantajosas para o acesso a
medicamentos a custos comportdveis e para a sustentabilidade do Servico Nacional de Saiide (SNS). Estas implicacées resultam, por
um lado, da consagragdo no Acordo de algumas regras de direito material que limitam a liberdade de conformagao legislativa por
parte dos Estados Membros Contratantes em matéria de patentes e CCP e dos direitos pelos mesmos conferidos e, por outro lado, do
facto de serem estabelecidas a competéncia exclusiva do TUP e regras processuais proprias, com a consequente postergagdo do
tribunal arbitral necessdrio e das regras processuais previstas na Lei n.° 62/2011, de 12 de Dezembro, para os casos abrangidos pelo
mesmo Acordo.” In “Tribunal Unificado de Patentes: Alguns problemas de acesso a medicamentos em Portugal”, in AA.VV., Estudos
de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo, Almedina, Coimbra, junho, 2015, pag. 696.
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obrigacoes nos termos do direito da Unido que qualquer orgdo jurisdicional nacional
dos Estados-Membros Contratantes”. Assim, com o objetivo de eliminar a fragmentagao
na resolugdo dos litigios emergentes do sistema atual de protecdo de patentes europeu, o

ATUP procura concentrar todos os litigios num tnico Tribunal.

O sistema de resolucao de litigios atual pode implicar que, relativamente a mesma
patente, sejam criados processos paralelos, em diferentes tribunais nacionais, o que
poderd implicar decisdes contraditorias, inseguranca juridica e avultados custos tanto para
os demandantes como para os demandados. O que, conforme o entendimento de Dério
Moura Vicente>®, “do feixe de direitos que incidem sobre as mesmas inveng¢oes
corresponde, assim, um feixe de tribunais competentes para os litigios a elas
respeitantes”. Portanto, a criacdo de tribunal unico ird permitir a eliminacdo das

desvantagens decorrentes do sistema de resolucdo de litigios atualmente em vigor.

Da leitura dos considerandos do ATUP, verificamos que o TUP tem como
objetivos, (1) a criacdo de um sistema que assegure a concorréncia no mercado interno;
(i1) fomentar o respeito pelas patentes e ampliar a seguranga juridica com a criacdo deste
Tribunal; (iii) a eficaz defesa contra pedidos infundados e que respeitem a patentes que
deveriam ser extintas; (iv) através do TUP asseverar decisdes céleres e com elevada
qualidade; e (v) a criacdo de um Tribunal com competéncia exclusiva para litigios que

envolvam as patentes europeias € as patentes europeias com efeito unitério.

Assim, colocando em pratica estes objetivos, com a criagdo do TUP, pretende-se
resolver os problemas impostos pelo principio da territorialidade, como sdo o recurso a
vérios tribunais nacionais para a resolugdo de litigios emergentes das patentes e cuja
discussdo incide sobre a violacdo ou validade das mesmas, assim como, os avultados
custos associados a esta litigdncia em diversos tribunais nacionais. Pretende-se resolver
os problemas que resultam da existéncia de divergéncias entre decisdes sobre a mesma
matéria, que inevitavelmente origina inseguranca juridica. A estes problemas, acresce a
vantagem que alguns demandantes obtém da escolha do Tribunal que melhor se adeque
aos seus interesses, nomeadamente pela interpretacdo de normas nacionais que
visivelmente venham a ser mais vantajosas na resolucdo de litigios que envolvam

patentes.

3 VICENTE, Dério Moura, “Patente Unitaria, regime linguistico e jurisdi¢io competente”, in AA.VV., Estudos de Direito Intelectual
em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo, Almedina, Coimbra, 2015, pag. 749.
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O ATUP esta organizado em cinco partes. A primeira parte regula as disposi¢des
gerais e institucionais do TUP, mormente a sua composi¢do, a primazia do direito da
unido, responsabilidade e obrigagdes dos Estados Contratantes, e a competéncia
internacional do Tribunal. Por seu turno a segunda parte regula as disposi¢des financeiras,
a Terceira parte regulamenta a organizacdo e as disposicdes processuais do TUP. No que
concerne a quarta parte, estatui as disposicoes transitdrias e a quinta parte as disposicoes

finais.

Nas palavras de Dario Moura Vicente, “o Acordo procura assim estabelecer um
equilibrio entre, por um lado, o interesse do titular da patente na tutela jurisdicional
efetiva do seu direito e, por outro o dos utilizadores da tecnologia em poderem defender-

se perante tribunais que lhes sejam convenientes”.

O Tribunal Unificado de Patentes serd constituido por um Tribunal de Primeira
Instancia, um Tribunal de Recurso e uma Secretaria, cujas competéncias analisaremos

infra.

No que respeita ao ambito de aplicacdo, o ATUP aplica-se a designada Patente
Europeia com Efeito Unitério, aos certificados complementares de protecdo, as Patentes
Europeias em vigor a data da entrada do ATUP, assim como, aos pedidos de Patente
Europeia pendentes e aqueles que venham a ser pedidos posteriormente, sem prejuizo do
regime transitorio previsto no artigo 83.°, tendo competéncia exclusiva dirimir estes

litigios.®

Todavia, o caminho percorrido pelo ATUP tem sido tudo, menos facil. Desde
logo, o seu primeiro projeto, em 2011, obteve um parecer negativo do Tribunal de Justica
da Unido Europeia. A Espanha e a Italia®!, através de uma acdo de anula¢do, sustentaram
junto do Tribunal de Justica da Unido Europeia que este orgao jurisdicional violaria os
Tratados da Unido Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia. O
TJUE veio a julgar improcedente esta acdo. Mais tarde, a Espanha pediu a anulag¢do dos
dois regulamentos® que regem a PEEU, mas, tal como anteriormente, o TJUE negou

provimento aos dois recursos de Espanha.

€031.°e32.°do ATUP.

1 Acérdao do Tribunal de Justica da Unido Europeia, de 16 de abril de 2013, processos C-146/13 e C-295/11.

2 Acérdaos do Tribunal de Justiga da Unido Europeia C- 146/13 e C- 146/13 de 5 de maio de 2015.

“O Reino de Espanha invoca, a titulo principal, sete fundamentos de recurso.

21. O primeiro fundamento é relativo a uma violagdo dos valores do Estado de Direito conforme enunciados no artigo 2.0 TUE. O
Reino de Espanha alega que o regulamento impugnado implementa uma protegdo baseada na patente europeia, ainda que o processo
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Conforme supra se referiu a entrada em vigor do ATUP encontra-se dependente
da ratificacdo por parte do Reino Unido e da Alemanha. Até junho de 2017% a ratificagio
do ATUP, por parte da Alemanha era tida por certa. Todavia, o Tribunal Constitucional
Alemio dirigiu ao Presidente da Republica Federal da Alemanha®, um pedido de ndo
ratificacdo do ATUP, até que seja emitida uma decisdo sobre uma queixa apresentada
junto deste Tribunal por um cidadio alemdo®. A queixa foi apresentada por um
conhecido advogado alemado, especialista em patentes que ao longo dos anos foi tecendo
duras criticas ao “pacote legislativo” relativo a Patente Europeia com efeito Unitario. Esta
situacdo veio atrasar a previsdo de entrada em vigor do ATUP, que se projetava para o
ano de 2017. Porquanto, apés esta “queixa”, a entrada em vigor do ATUP terd de ser
adiada, pois que, a ratificacio do ATUP pela Alemanha sé poderd ocorrer quando o
Tribunal Constitucional Alemao proferir decisdo quanto a queixa constitucional, o que
podera demorar, ja que as alegacOes sdo longas e complexas e as questOes levantadas
foram remetidas pelo Tribunal Constitucional Alemao para vérias entidades, cujo parecer

€ necessario para a decisao.

O mesmo acontece com o Reino Unido que, no “pds-brexit’, ainda subsistem

ddvidas quanto a ratificacdo por este Estado do ATUP, conforme infra se analisara.

Assim, a Europa vé mais uma vez adiado o projeto inovador que ird mudar o modo

como encaramos a protecao de patentes na Unido Europeia. Conforme a publicacdo de

administrativo respeitante a concessdo de tal patente escape a qualquer fiscalizagdo jurisdicional que permita garantir a aplicagdo
correta e uniforme do direito da Unido, bem como a prote¢do dos direitos fundamentais.

22. O segundo fundamento tem por objeto uma falta de base juridica. O Reino de Espanha afirma que o artigo 118.0 TFUE ndo
constituia a base juridica adequada para a adog¢do do regulamento impugnado, uma vez que ndo estabelece medidas que garantam
a proteg¢do uniforme prevista nesta disposi¢cdo.

23. O terceiro fundamento é relativo a um desvio de poder. De acordo com o Reino de Espanha, o Parlamento e o Conselho cometeram
tal desvio na medida em que o regulamento impugnado ndo respeita o objetivo da cooperagdo reforgcada previsto no artigo 20.0, n.o
1, TUE.

24. O quarto fundamento assenta na violagdo do artigo 291.0, n.° 2, TFUE. A titulo principal, o Reino de Espanha contesta a
competéncia atribuida aos Estados-Membros participantes que atuam no dmbito do Comité Restrito de fixarem o nivel das taxas de
renovagdo e de definirem a chave de reparti¢do das mesmas. Segundo este Estado-Membro, o artigo 291.0 TFUE ndo permite que o
legislador da Unido delegue aos Estados-Membros participantes tal competéncia. A titulo subsididrio, o Reino de Espanha invoca a
violagdo dos principios enunciados no acorddo Meroni/Alta Autoridade (11), na medida em que a delegacdo de poderes ndo preenche
0s requisitos fixados por este acorddo. O quinto fundamento é, por sua vez, relativo a violagdo dos mesmos principios enunciados no
referido acorddo, devido a delegagdo ao IEP, prevista no artigo 9.0, n.° 1, do regulamento impugnado, de determinadas funcoes
administrativas associadas a PEEU. O Reino de Espanha alega que os poderes delegados implicam uma ampla liberdade de
apreciagdo e, por outro lado, que os atos do IEP ndo estdo sujeitos a fiscalizagdo jurisdicional.

25. Os sexto e sétimo fundamentos sdo relativos a violagdo dos principios da autonomia e da uniformidade do direito da Unido. O
Reino de Espanha alega que as competéncias da Unido e das suas Instituigcoes foram desvirtuadas, uma vez que o artigo 18.0, n.” 2,
primeiro pardgrafo, do regulamento impugnado faz depender a aplicabilidade deste iiltimo da data de entrada em vigor do Acordo
TUP, na medida em que esta data seja posterior a 1 de janeiro de 2014, sublinhando que o regime jurisdicional especifico da PEEU
estd previsto neste acordo e ndo no regulamento impugnado”.

93 Cfr. https://www.unified-patent-court.org/news/summing-and-looking-forward-2018.

 Atualmente o cargo é ocupado por Frank-Walter Steinmeier desde 19 de marco de 2017.

% Para mais desenvolvimentos, Antonio Corte-Real, “Tribunal Unificado de Patentes: a Bela Adormecida — um ponto de situagdo.”,
Outubro de 2017, https://www.sgcr.pt/index.php/pt/recursos/noticias/item/150-tribunal-unificado-de-patentes-a-bela-adormecida-
um-ponto-da-situacao.
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Alexander Ramsay®, no site®” oficial do TUP, espera-se que o ano de 2018 encerre os
esfor¢os para a entrada em vigor do ATUP e que o Tribunal Unificado de Patentes se
torne uma realidade que proporcione beneficios ao crescimento e a competitividade na

Unido Europeia.

1. Tribunal Unificado de Patentes

O TUP ou TPU®® surge como resultado de um processo moroso, conforme supra
se demonstrou. Podemos apontar a sua origem a 1975 com a Convencao de Luxemburgo.
Assim, sdo mais de 40 anos de constru¢do de um projeto inovador que tinha como
principais objetivos, a criacdo de uma jurisdi¢do unica, uniformizar a interpretacdo das

regras, e ainda reduzir as despesas de protecdo de patentes no seio da Unido Europeia.

O TUP foi criado, com o objetivo de resolver os litigios emergentes das
designadas Patentes Europeias com Efeito Unitario. Segundo o acordo, serd um 6rgdo
jurisdicional comum a todos os Estados Contratantes, dotado de personalidade juridica e
que goza de capacidade juridica® das pessoas coletivas, concedida por cada Estado

Membro Contratante.

Este tribunal permite um procedimento de resolu¢do de litigios mais simples, uma
vez que os titulares do direito de patente ndo necessitam de resolver os seus litigios em
varios paises, visto que, as decisdes deste tribunal irdo produzir efeitos em todos os
Estados Contratantes. Este Tribunal para além de decisdes com elevada qualidade, devido

a especializacdo dos juizes, ird permitir uma uniformizacao de jurisprudéncia.

Para Manuel Oehen Mendes’, a criacio do TUP, “(...) justifica-se com a
necessidade de centralizar numa tinica instancia especializada, ainda que organicamente
desconcentrada, o enforcement dos direitos conferidos pela patente europeia e pela
patente europeia com efeito unitdrio no espaco da Unido Europeia, de uma forma que se
pretende centralizada, eficiente, rdpida, de elevada qualidade técnica e, ainda assim,

com um custo aceitdvel”.

% Assume o cargo do Presidente do Comité Preparatério (Chair of the Preparatory Committee).

7 Cfr. https://www.unified-patent-court.org/news/summing-and-looking-forward-2018.

% TUP (Tribunal Unificado de Patentes) ou TPU (Tribunal de Patentes Unificado), no que respeita a designagio do Tribunal, esta
varia de acordo com os textos e traducdes.

% Artigo 4.°, n.° 1 do ATUP.

70 MENDES, Manuel Ochen, “O Tribunal Unificado de Patentes (TUP)”, RDI, N° 1, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pag. 121.
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Tal como qualquer tribunal dos Estados Membros da UE, o TUP esta sujeito ao
principio do primado do Direito da Unido Europeia’'. Em cooperagio com o Tribunal de
Justica da Unido Europeia, o TUP devera garantir a correta aplicacao do Direito da UE,

sendo as decisdes do TJUE vinculativas.”?

Nos termos do artigo 24.° do ATUP, sdo fontes legais do TUP, a Convencao de
Munique sobre a Patente Europeia de 1973; o Regulamento (UE) n.° 1257/2012, de 17 de
dezembro de 2012; o Regulamento n.° 1260/2012 de 12 de dezembro de 2012; e o
Regulamento (UE) n.° 542/2014, de 15 de maio, que veio alterar o Regulamento (UE) n.°
1215/2012. Estas fontes estdo elencadas numa relagao de hierarquia, colocando o Direito

da Unido Europeia com privilégios sobre as demais fontes.

O Tribunal dever4 pautar pela proporcionalidade e equidade’?, aplicando os meios
adequados a cada tipo de litigio, tendo em conta a sua importancia e a sua complexidade.

Os meios escolhidos devem respeitar a concorréncia.

Ao TUP caber4 a tarefa de uma gestdo’* ativa dos processos nele pendentes, com
referéncia ao objeto do processo e aos meios de prova trazidos pelas partes. O principio
da publicidade” dos processos estd presente no ATUP, na medida em que, os processos
sdo publicos, a excecdo daqueles que a confidencialidade seja necessaria para proteger os

interesses das partes.

Para a resolucdo destes litigios, o Tribunal conta com juizes com formacao

juridica e técnica, pautados pela imparcialidade e independéncia.

O Tribunal é composto’® por uma primeira instincia, que compreende uma divisio
central, divisdes regionais e locais, e um Tribunal de Recurso, conforme infra melhor se

analisara.

As decisoes proferidas pelo TUP produzirdo efeitos em todos os Estados Membros
Contratantes, sem necessidade de qualquer mecanismo adicional que permita a sua

execugao (artigos 36.° e 82.°).

! Artigo 1.° do ATUP.

2 Artigo 21.° do ATUP.

3 Artigo 42.° do ATUP.

™ Artigo 43.° do ATUP.

75 Artigo 45.° do ATUP.

76 Cfr. Artigo 6.° do ATUP.
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Toda a estrutura do TUP € concebida para assegurar a correta prote¢ao das
patentes europeias com ou sem efeito unitdrio e por forma a garantir a maxima qualidade

das suas decisoes.

1.1. Composicao

O Tribunal Unificado de Patentes é composto’’por um Tribunal de Primeira

78 9

Instancia’®, um Tribunal de Recurso e uma Secretaria’®,

No que concerne ao Tribunal de Primeira Instancia, € integrado por uma divisdao
Central, com sede em Paris e com subsec¢des em Londres e Munique, cuja distribui¢do
de processos serd efetuada segundo o Anexo II, ao referido acordo e parte integrante
deste. A Primeira Instincia é ainda composta por divisdes locais e regionais. As locais®,
cuja criacdo depende do pedido do Estado Membro Contratante, ficando a seu cargo a
escolha do local e a sede. Podem ainda os Estados Membros Contratantes solicitar a
instalacdo de divisdes locais suplementares, € podem fazé-lo por cada cem processos de
patentes, por ano civil, sendo que, o nimero de divisdes locais ndo pode ser superior a
quatro nesse Estado. E concedida ainda a faculdade de ser criada uma diviso regional®',
com extensdo em dois ou mais Estados Membros Contratantes, a pedido destes, ficando

a seu cargo a escolha da sede da divisdo regional.

As seccdes do Tribunal de Primeira Instdncia sdo caracterizadas pela sua
composi¢ao multinacional. Nos termos do artigo 8.° do ATUP, as sec¢des sdo compostas
por trés juizes. No caso das divisdes locais, onde nos trés anos anteriores ou posteriores
a entrada do ATUP, tenham entrado em juizo menos de cinquenta processos, por cada
ano civil, as divisdes serdo compostas por um juiz nacional do Estado Contratante que
acolhe a divisdo e por dois juizes nao nacionais. Nas situacdes em que, nas divisoes locais,

em igual periodo, se verifique que entraram cinquenta ou mais processos, as divisdes

77 Para mais desenvolvimentos, GALLOUX, J ean-Christophe, WARUSFEL, Bertrand, “A Patente Unitaria e a futura jurisdicdo
unificada”, PInt., N.° 1, Universidade Catdlica Editora, junho, 2014, pag.24.

8 Cfr. Regra n.° 17 do Regulamento de Processo.

7 Artigo 6.°n.° 1, ATUP.

S0Em Portugal, relativamente as medidas e iniciativas sobre a Organizac@o e funcionamento dos Tribunais Judiciais e acesso a Justica,
o atual Governo informou que se encontra em curso a instala¢do da Divisdo Local de Tribunal Unificado de Patentes em Lisboa. Cfr.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/area-de-governo/justica/iniciativas-e-medidas/gc2 1/outras-informacoes/justica/organizacao-e-
funcionamento-dos-tribunais-judiciais-e-acesso-a-justica.aspx.

81 Segundo PEZARD, Alice, a Franga poderé criar uma divisdo regional com Portugal. Cfr. AA.VV., Les nouveaux usages du brevet
d'invention, Réflexions théoriques et incidences pratiques, vol.], direcdo de Jean-Pierre Gasnieret Nicolas Bronzo, Aix-en-Provence,
Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2016, pag. 79.
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serdo compostas por dois juizes nacionais dos Estados que acolhem a divisdao e por um

juiz ndo nacional.

As divisdes regionais serdo compostas por dois juizes nacionais dos Estados que
estdo abrangidos pela divisdo e escolhidos a partir de uma lista regional e por um juiz que

ndo seja nacional.

Sem prejuizo destas regras, as partes podem solicitar ao Presidente do Tribunal de
Primeira Instancia um juiz complementar com experiéncia e formacao técnica na questao

que deu origem ao litigio.

Por sua vez, as sec¢des de divisdo central serdo compostas por dois juizes
nacionais de diversos Estados Membros Contratantes, juizes esses, com formacao juridica
e por um juiz com formacao técnica. No entanto, nos processos previstos no artigo 32.°,
n.° 1, alinea 1), a divisdo central serd composta por trés juizes com formacao juridica,
nacionais de diferentes Estados Contratantes. Os juizes de formacdo técnica serdo

destacados a partir da bolsa de juizes, a que se refere o artigo 18.° do ATUP.

Assim, as divisdes do Tribunal de Primeira Instincia espelham dois principios®?

orientadores: o da “desconcentracdo territorial”, na medida em que permite aproximar
os juizes do cidadao e o principio da “interpenetracdo de competéncias”, no sentido de
conciliar a atuacdo de juizes com formacdo juridica com os de formagdo técnica, por

forma a garantir a maxima competéncia e qualidade das suas decisoes.

A semelhanca do Tribunal de Primeira Instancia, a composi¢ao das secgdes do
Tribunal de Recurso serd multinacional, de cinco juizes, trés deles nacionais de diferentes
Estados Membros Contratantes, com formacao juridica e dois juizes com formacgdo
técnica. O Tribunal de Recurso sera presidido por um juiz com formagao juridica e terda

sede em Luxemburgo.

No Tribunal de Recurso, seré criada uma Secretaria, dirigida por um Secretario e
ird desempenhar as func¢des atribuidas pelo ATUP, mormente no Anexo I, na Seccio 4,
artigos 22.° a 25.°. Nas divisdes do Tribunal de Primeira Instancia serdo criadas
subsecretarias, que apoOs a rece¢do dos processos comunicam a Secretaria, que por sua

vez guarda todos os atos do processo.

82 Neste sentido, GALLOUX, Jean-Christophe ¢ WARUSFEL, Bertrand, in “A Patente Unitaria e a futura jurisdi¢@o unificada”, PInt., N.°
1, Universidade Catélica Editora, junho, 2014, pag. 25.
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Serdo ainda criados Comités®®, um Administrativo, um Orcamental e um comité
Consultivo, com o objetivo de promover a correta aplicacio do ATUP. O Comité
Administrativo sera constituido por um representante de cada Estado Contratante, sendo
que cada um tem direito a um voto. A Comissdo Europeia terd lugar nas reunides do
Comité Administrativo, mas, apenas como observadora. Nas reunides, as decisdes serao

tomadas por maioria de trés quartos.

A semelhanca do Comité Administrativo®*, o Comité Orcamental serd composto
por um representante de cada Estado, com direito a um voto cada, sendo que, suas
decisdes serdo tomadas por maioria simples, a exce¢do do or¢amento, cuja aprovagao

depende de maioria de trés quartos.

No que respeita ao Comité Consultivo, as suas fungdes estdo definidas no artigo
14.° do ATUP, mormente, o auxilio na preparacdo dos Juizes do Tribunal a cargo do
Comité Administrativo, assim como propoe diretrizes para o plano de formacao dos juizes
e emite pareceres. Este Comité serd composto por juizes e especialistas em matéria de

patentes.

Todos os Comités adotam o seu préprio regulamento interno.®

Conforme o referido supra, dependendo das divisdes em causa, o TUP serd
composto por Juizes®® com formacdo juridica e juizes com formacdo técnica, que deverdo
possuir elevada competéncia e experiéncia em matéria de patentes. Serdo, portanto,
constituidas por coletivo de juizes de origem multinacional. Os juizes com formagao
juridica deverdo ter competéncia para o exercicio da fun¢do jurisdicional num Estado
Membro Contratante. Os juizes de formacgdo técnica, sdo juizes com experiéncia numa
area tecnologica e com habilitagdes de nivel superior. A experi€éncia numa Aarea
tecnoldgica deve ser comprovada, assim como, os conhecimentos em direito civil e em

direito processual em matéria de patentes.

As regras de nomeacdo dos juizes estdo previstas no artigo 16.° do ATUP.
Resumidamente, o Comité Consultivo elabora uma lista dos juizes que cumpram com o0s
requisitos supra expostos e, tendo por base a aludida lista, 0 Comité Administrativo

procede a nomeacao dos juizes de comum acordo. Segundo o acordo, serd criada uma

8 Artigo 11.° do ATUP.

8 Artigo 12.° do ATUP.

8 Artigos 12.°,n.°4, 13.°,n.°4 e 14.°,n.° 4 do ATUP.
8 Artigo 15.° ATUP.
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bolsa de juizes®’ que serd constituida por todos os juizes com formacio juridica e com
formacdo técnica. O destacamento dos juizes para cada divisao do TUP sera efetuado pelo
Presidente do Tribunal de Primeira Instancia, e sera efetuado consoante as qualificagdes,
a experiéncia, as habilitacdes e os conhecimentos linguisticos dos juizes, permitindo,
assim, manter um nivel elevado de competéncia e conhecimentos, quer juridicos, quer
técnicos, em todas as divisdes do TUP. A fim de melhorar a competéncia e conhecimentos
dos juizes, o ATUP cria um plano de formacao continua dos juizes, que passa por estagios
em tribunais nacionais de patentes, aprendizagem e melhoramento de linguas, dos aspetos
técnicos relacionados com patentes, entre outros. Este plano tem o objetivo assegurar

elevado qualidade e competéncia nas decisdes em matéria de litigios com patentes.

No que concerne a regras deontolégicas®

, 0s Juizes gozam de independéncia
judicial e sdo imparciais. Nao poderdo exercer outra atividade profissional, a excecao de
outras fung¢des de cariz judicial e a nivel nacional. Em situacdes de conflito de interesses,

0s juizes que no caso em concreto, se encontrem nesta situagao, nao intervém no processo.

No dia 09 de maio de 2016, no site oficial do TUP¥, foi emitido um comunicado
para o recrutamento de juizes com formacdo técnica e com formacdo Juridica para
ingressarem na Primeira Instancia e Tribunal de Recurso do Tribunal Unificado de
Patentes. O prazo para inscri¢des foi até dia 4 de julho de 2016. A finalizacdo do processo
de recrutamento fica dependente da entrada em vigor do Acordo sobre o Tribunal

Unificado de Patentes.

Serd também criado um Centro de Mediacdo e de Arbitragem, com sede em
Liubliana e Lisboa. A este Centro de Arbitragem e Mediacdo®, aplica-se, com as
necessarias adaptacdes, o artigo 82.°do ATUP. Nos termos do artigo 35.°, n.° 2 do ATUP,
uma patente nao poderd ser extinta ou limitada neste tipo de processo (voluntario). A lista

de mediadores e arbitros para a resolucdo de litigios € elaborada pelo préprio centro.

87 Artigo 18.° do ATUP e 20.° do Estatuto do Tribunal Unificado de Patentes.
8 Artigo 17.° do ATUP.

8 Cfr. https://www.unified-patent-court.org/news/upc-judicial-recruitment.
% Cfr. Regra n.° 11 do Regulamento de Processo.
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1.2. Competéncia

A competéncia do TUP rege-se pelos termos previstos no acordo. A competéncia
internacional deste Tribunal est4 regulada no Regulamento n.° 1215/2012°!, assim como,

na Convencio de Lugano®?, quando aplicavel.

Nos termos do artigo 32.° do ATUP, o TUP, em razdo da matéria, o TUP tem
competéncia exclusiva (competéncia externa) para conhecer de acdes que respeitem a
i o ~ . ~

violagdo ou ameaca das patentes e certificados complementares de protecdo e
respetivas contestacoes, incluindo pedidos reconvencionais relativos a licengas”™; para
conhecer de acdes que envolvam a “verificagdo de ndo-violacdo de patentes e
certificados complementares de protecdo”; assim como para conhecer “agcoes com vista
a concessdao de medidas provisorias e cautelares e medidas inibitorias”; “pedidos
reconvencionais de extingdo de patentes e de declaracdo de nulidade dos certificados
complementares de protecdo”; “agoes por danos ou pedidos de indeminiza¢do
decorrentes da protecdo provisoria conferida por um pedido de patente europeia

. e e . ~ ~
publicado”; “agoes relativas a utilizacdo da invengdo antes da concessdo da patente ou
ao direito asseado na utilizacdo anterior da inveng¢do”; “acoes de indeminizacdo por
licengas com base no artigo 8.° do Regulamento n.° 1257/2012”; e “agoes relativas as
decisoes do Instituto Europeu de Patentes tomadas no ambito das funcdes a que se refere

o artigo 9.° do Regulamento n.° 1257/2012”.

Por conseguinte, os Estados Membros Contratantes sdo competentes para
conhecer de a¢des que envolvam litigios com patentes ou certificados complementares de
protecao que ndo estejam abarcados pela competéncia exclusiva do TUP, melhor elencada
supra, como é o caso dos processos de natureza criminal ou contraordenacional, cuja

competéncia € do tribunal nacional onde ocorreu a infracao.

Em matéria de competéncia entre divisdes (competéncia interna), as regras estao
previstas no artigo 33.° do ATUP. Assim, nos termos ai previstos, as acdes elencadas no
artigo 32.°, n.° 1, alineas a), c), f) e g) sdo intentadas nas divisdes locais do Estado

Contratante onde se verificou ou verificar-se-4 a violagdo ou ameaga, ou na divisdo

1 O Regulamento n.° 542/2014 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, veio alterar o Regulamento (UE)
n.° 1215/2012, quanto as regras a aplicar em rela¢@o ao Tribunal Unificado de Patentes e ao Tribunal de Justica do Benelux. Para mais
desenvolvimentos sobre esta questdo, MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto de, “Tribunal Unificado de Patentes: Competencia judicial y
reconocimiento de resoluciones”, AEDIPr, t. XTI, 2013, pp. 73 - 99 disponivel em
http://eprints.ucm.es/29670/1/PDeMiguel AsensioAEDIPrtIXTIIpp73-99.pdf.

2 A Convengio regula a competéncia judiciaria, o reconhecimento e execugdes de decisdes em matéria civil e comercial.
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regional, se existir, ou, na divisdo local acolhida pelo Estado, onde se verifique o
domicilio ou sede do demandado ou demandos, ou na falta destes, no local da sua
atividade, ou ainda, na divisdo regional que o Estado participe. As acdes previstas na
alinea h) serdo intentadas nas divisdes locais ou regionais, seguindo o0s termos
anteriormente referidos. Nos litigios que envolvam Estados fora do territério do Estado
Membro Contratante, as acdes serdo intentadas nas divisdes locais ou regionais, seguindo
os termos previstos no artigo 33.° n.° 1, alinea a). Nas situa¢des em que Estado Membro
Contratante ndo tenha divisdo local ou regional, as a¢des serdo intentadas perante a

divisao central.

O Tribunal, quando confrontado com uma ac¢do de extin¢cdo ou de um pedido
reconvencional de extingdo®, decide sobre a validade das patentes nos termos do artigo
65.° do ATUP. A decisdo sobre a declaracdo da extin¢do da patente ainda que parcial, s6
pode ser declarada com base nos fundamentos®* previstos na CPE, mormente, nos artigos
138.°,n.° 1 € 139.°, n.° 2. No caso de decisdo de extin¢do, esta deve produzir efeitos desde
o inicio, nos termos do disposto no artigo 64.° e 67.° da CPE. Esta decisao deve ser
notificada ao IEP, sendo que, no caso de patentes europeias deve ser também notificado
o instituto de patentes do Estado Estado Membro envolvido. Quanto a esta matéria, nos
termos do disposto no artigo 33.°, n.° 3 do ATUP®, nas situacoes de apresentacdo de
pedidos reconvencionais de extin¢cdo, nos casos previstos no artigo 32.°, n.° 1, alinea e) e
nas acoes de violacdo (artigo 32.°, n.° 1 alinea a)), as divisdes locais ou regionais podem
solicitar ao Presidente do Tribunal de Primeira Instancia o destaque de um juiz com
competéncia técnica especifica para aquela matéria em discussdo, optando pela
continuacdo da acdo, decidindo-se a validade e a violagdo da patente. Por outro lado,

podem remeter o pedido reconvencional de extingdo para a divisdo central, por forma a

9 Quanto aos pedidos reconvencionais, existe uma discussdo denominada de “bifurcagdo” e que envolve a Alemanha e a Austria.
Nestes paises, as acdes de violagdo da patente e as acdes de apreciacdo de validade sdo conhecidas por tribunais diferentes. Sendo
que, ndo € permitido a contestacdo de uma ac@o de violagdo com base na invalidade da patente. Esta situacdo € conhecida por
“bifurca¢@o”, pois que, os processos seguem de forma auténoma e ndo se suspendem. Para mais desenvolvimentos cfr. HILTY, R.
M., JAEGER, T., Lamping, M., Romandini, R., & Ullrich, H. Comments of the Max-Planck-Institute for Intellectual Property and
Competition Law on the Preliminary Set of Provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court. Max-Planck-Institute
for  Intellectual Property and  Competition Law  Research  Paper  Series, N° 13-16, 2013 in
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2337467.

% Artigo 138.°,n.° 1:

“a) Se o objecto da patente europeia ndo for patenteavel nos termos dos artigos 52.° e 57.°% b) Se a patente europeia nao descrever a
invencao de forma suficientemente clara e completa para que um perito na matéria a possa executar; ¢) Se o objecto da patente europeia
se estender para além do conteido do pedido tal como foi depositado ou, quando a patente for concedida na base de um pedido
divisiondrio ou de um novo pedido depositado em conformidade com as disposi¢des do artigo 61.°, se o objecto da patente se estender
para além do contetdo do pedido inicial tal como foi depositado;”

% Em detalhe veja-se a regra n.° 37 do Regulamento de Processo.
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que esta decida, suspendendo ou dando seguimento a acdo de violagdo. Ou, havendo

acordo entre as partes, remeter esta questio para a divisdo central para decisdo.

Verifica-se que, a competéncia interna afere-se pela causa de pedir®® e em funcio

do territorio.

Quanto as regras de competéncia, Rui Medeiros e Maria Manuel Simdes®’, “Este
regime conduz, assim, antes de mais, nos casos em que ndo haja divisdo local instalada
no Estado membro Contratante, a um tendencial esbatimento do principio tradicional de
direito processual segundo o qual a competéncia do tribunal se afere, tendencialmente,

pelo domicilio do requerido”.

Em suma, entendem que em regra € em consonancia com o entendimento do
Tribunal de Justica da Unido Europeia, a competéncia do Tribunal deve ser aferida em
funcdo do domicilio do requerido, todavia, o TUP permite que em algumas situagdes,
como € o caso da existéncia de elementos de conexao, que justifiquem a propositura das
acdes em locais diferentes do domicilio do Requerido. O que pode chocar com a

necessidade tutelada do direito de defesa do demandado.

O que sucede com o Tribunal Unificado de Patentes € que existem acdes que
segundo as regras previstas no ATUP, devem ser propostas na divisdo local, onde o
demandado/requerido tem domicilio. Contudo, em outras situacdes tal ja ndo poderd
suceder, nomeadamente, quando no domicilio do demandado ndo existe divisdo local ou

quando, pela matéria que devera ser apreciada, € da competéncia das divisdes centrais.

Deste ponto de vista, verifica-se que podera existir uma desigualdade®® no que
concerne aos custos associados para as pequenas empresas, em comparacio com as

grandes empresas, quando demandas nas sec¢Oes centrais.

% Cfr. SILVA, Pedro Sousa e, “Tribunal Unificado de Patentes”, RDI, n.° 1 - 2014, pag. 250.

°7 MEDEIROS, Rui e SIMOES, Maria Manuel, “Tribunal Unificado de Patentes e Constitui¢io” in Estudos em Homenagem ao
Conselheiro Presidente Rui Moura Ramos, Volume II, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pag. 510.

8 De uma analise a luz da Constitui¢io da Reptiblica Portuguesa, Rui Medeiros e Maria Manuel Simdes entendem que “tem sentido
questionar-se -pelo menos nos casos visados pelo Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes que ndo revelam a existéncia
de lagos juridicos ou materiais determinantes com o territorio de um Estado diferente do Estado Portugués — a cedéncia da regra
geral da competéncia do tribunal do domicilio do requerido se afigura necessdria e justificada, e ndo introduz — sobretudo para
PME s — dificuldades prdticas inadmissiveis no exercicio do direito de acesso aos tribunais pelos cidaddos portugueses, garantido
pelo artigo 20.° da Constitui¢do.” In “Tribunal Unificado de Patentes e Constitui¢do” in Estudos em Homenagem ao Conselheiro
Presidente Rui Moura Ramos, Volume II, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pag. 512.
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1.3. Regras Processuais

As regras processuais do ATUP deverdo constar de um Regulamento de

Processo”’

, que serda aprovado pelo Comité Administrativo e que consistird num
desenvolvimento das regras processais ja existentes no ATUP. No regulamento de
processo serdo definidas as modalidades de tramitacdo dos processos e deverd ser
solicitado um parecer prévio a Comissao Europeia, por forma apurar a compatibilidade
deste Regulamento com o Direito da Unido Europeia. Nos termos do artigo 41.°, n.° 3 do
ATUP, “o Regulamento de Processo garante que as decisoes do Tribunal tenham a mais
elevada qualidade e que a tramitacdo seja organizada da forma mais eficiente e rentdvel.
Assegura um justo equilibrio entre os legitimos interesses de todas as partes, bem como

0 necessdrio poder discriciondrio dos juizes sem prejudicar a previsibilidade da

instancia para as partes’ .

Entre as vérias normas processuais previstas no ATUP, encontramos o direito
aplicavel as decisoes. Assim, o TUP rege-se pelo principio do Primado da Unido
Europeia!® e colaborara com o Tribunal de Justica da Unido Europeia'®! na aplicagio do
Direito da Unido Europeia, pelo que, esta vinculado as suas decisdes. Desta forma, para
compatibilizar o acordo com o Direito da Unido Europeia, nos artigos 20.° a 24.°, o ATUP
regula as obrigacdes dos Estados Membros Contratantes, quanto a primazia e respeito
pelo direito da Unido Europeia, quanto ao reenvio prejudicial (artigo 267.° TFUE) e a
responsabilidade dos Estados pela violagdo do Direito da Unido Europeia. Todavia, o
ATUP ¢ considerado um acordo internacional, pelo que, ndo pode ser tido como um
tratado celebrado no campo de acdo da Unido Europeia. Para além disso, o ATUP rege
certas disposicoes de direito substantivo, relativas aos direitos das patentes europeias. Na
opinido de alguns criticos, esta questio sera a que merece mais reparo. Como é o caso de
Manuel Oehen Mendes'??, que entende que a inclusdo no ATUP destes direitos “(...) foi

intencional e motivada por uma indisfarcdvel falta de confianca no TJUE para se

9 Artigo 41.° do ATUP. No site oficial do TUP esta disponivel uma versdo preliminar deste regulamento. (https://www.unified-
patent-court.org/sites/default/files/rules_of procedure 2016.06.pdf)

10 PEZARD, Alice, “Le point sur l'interprétation de l'éntendue des droits conférés par le brevet et la contrefagon fut l'object d une
longue et laborieuse controverse. S’agit-il dun traoté international non communautaire ou la CJUE a-t-elle une prise
directe?Autrement dit, de maniére plus pragmatique, le droit international prévaut, | impact des questions préjudicielles serait réduit.
Nul n’ignore que nos partenaires britanniques manifestent une forte suspicion a l’égard des decisions de la CJUE particulierement
s ‘agissant du droit de la propriété industrielle. De ce fait, ils ont toujours souhaité maintenir le droit des brevets a | ‘écart de | influence
de cette juridiction, notamment s agissant de la définition de la contrefagon, la portée des brevets avec l’équivalence, la double
application thérapeutique... qui n’existent pas dans le droit de |'Union, contrairement a certains sujets faisant l'objet de directives
comme la biotechnologie.” in AA.VV., Les nouveaux usages du brevet d'invention, Réflexions théoriques et incidences pratiques,
vol.I, dire¢@o de Jean-Pierre Gasnieret Nicolas Bronzo, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2016, pag. 81

101 Crf. artigo 267.° do TFUE e 21.° do ATUP.

122 MENDES, Manuel Oehen, “O Tribunal Unificado de Patentes (TUP)”, RDI, N° 1, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pag. 126.
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pronunciar, a titulo prejudicial, sobre as matérias envolvidas por aquela protecdo
uniforme, designadamente no que respeita a interpretacdo das reivindicagcoes das
patentes e, por esta via, da fixacdo do respetivo ambito de protecdo. Acrescida da
preocupagdo fundada de que o TJUE poderia vir a ter dificuldades em dar resposta
atempada as miiltiplas questoes prejudiciais que se perfilam no horizonte a este
proposito” ' Mas, apesar desta “transferéncia normativa” do Regulamento 1257/2012
(UE), de 17 de dezembro de 2012, para o ATUP, hid quem defenda que o TJUE ira
continuar a ter a oportunidade de se pronunciar por via do reenvio prejudicial, previsto

no artigo 267.° do TFUE, e ao qual os artigos 25.° a 29.° do ATUP se referem.

Tem legitimidade'®*

para intentar acdes no Tribunal os titulares das patentes, os
beneficidrios de licencas concernentes a patentes, assim como, podem intentar agdes
qualquer pessoa singular ou coletiva que seja passivel de estar em juizo por si, ou
representado, seguindo dos termos previstos na legislacdo nacional, desde que, tenha

interesse em alguma patente ou seja afetado por alguma decisdo do IEP.

O titular da patente terd sempre os seus interesses protegidos, posto que, pode
constituir-se parte seja qual for a agdo intentada pelo beneficiario da licenga e nas acdes
intentadas contra o beneficiario da licenga. Salvo disposicdo em contrério, o titular da
patente tem de ser previamente notificado nas acdes, incluindo nas acdes por violacdo
intentadas pelo beneficiario da licenca, ndo podendo ser contestada a validade da patente

sem que o titular da mesma ndo seja parte.

As partes, nos processos que estejam abrangidos pela competéncia do ATUP sao
representados por advogados, devidamente autorizados a exercer a profissao nos Estados
Membros Contratantes. Por outro lado, podem fazer-se representar pelos designados
advogados de Patentes Europeias, com competéncia para atuar como mandatarios junto
do IEP!% e com qualificagdes fixadas pelo Comité Administrativo. Os representantes'%
das partes podem ser auxiliados pelos Advogados de Patentes, uma vez que, sdo estes que

107

estdo autorizados a intervir no Tribunal. Os representantes ' estdo sujeitos as regras

deontologicas, gozam de direitos, imunidades e independéncia.

103 SILVA, Pedro Sousa e, é defensor desta tese e considera que este serd o maior reparo que o regime exposto merece, mas, entende

que apesar deste reparo, este Acordo tem favoravelmente conseguido superar os seus erros € procurar solu¢do para os mesmos. Cfr.
SILVA, Pedro Sousa e, “Tribunal Unificado de Patentes”, RDI, n. ° 1- 2014, pag. 257.

104 Artigo 47.° ATUP.

195 Cfr. artigo 134.° CPE. Estes advogados tém de possuir um Certificado Europeu de Contencioso em matéria de Patentes.

106 Cfr. Artigo 48.° do ATUP e regras n.°s 284 e seguintes do Regulamento de Processo.

107 Ser4 de aplicar o Cédigo de Deontologia dos Advogados Europeus.
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O regime linguistico encontra-se previsto no artigo 49.° a 51.° do ATUP!%, que

estabelece as regras aplicadas no que respeita a lingua do processo.

109 "a lingua do processo podera ser a lingua

No Tribunal de Primeira Instancia
oficial da Unido Europeia, no caso da divisdo local, podera ser a lingua oficial do Estado
que acolhe essa divisdo e nos casos de divisdo regional, poderd ser a lingua ou linguas
escolhidas pelos Estados Membros que se encontram abrangidos por aquela divisdo
regional. Ndo obstante estas possibilidades, pode ainda ser escolhida uma das linguas
oficiais do IEP. As partes poderdo ainda, sob aprovacdo da seccdo competente, escolher
a lingua da patente. Por razdes de equidade, ouvidas as partes, e tendo em consideragdo
o caso concreto, o Presidente do Tribunal de Primeira Instincia pode decidir utilizar a

lingua em que foi concedida a patente. No que respeita a divisdo central, a lingua dos

processos sera aquela que foi concedida a patente.

Nos processos pendentes no Tribunal de Recurso!!®

a regra geral serd a lingua
designada no Tribunal de Primeira Instancia, contudo, poderdo as partes, por acordo,
solicitar a utilizacdo da lingua das patentes e em situacdes excecionais e com o acordo

das partes o Tribunal de Recurso pode aplicar a lingua oficial de um Estado Membro.

O Tribunal de Primeira Instincia e o Tribunal de Recurso'!!

, ha medida do
necessario, podem em certas situagdes dispensar as regras em matéria de traducao, assim
como, quando as partes o solicitem, quer o Tribunal de Primeira Instancia, quer o Tribunal
de Recurso, facultam os meios necessérios de interpretacao por forma a dar assisténcia as

partes.

A semelhanga das regras processuais nacionais de varios Estados Membros, a

tramitagﬁol 12 dos Processos no TUP é constituida por uma fase escrita, uma fase intercalar

1113

e por uma fase oral' *°. A fase escrita € aquela que tem lugar em primeiro lugar, seguida

da fase intercalar em que o juiz mantém a qualidade de relator e que se caracteriza pela

existéncia de uma audiéncia intercalar, com o objetivo de alcangar uma conciliacdo entre

114

as partes. A fase escrita’ ~ € composta essencialmente pela peti¢ao inicial do demandante,

108 As regras processuais relativas a lingua do processo estdo igualmente previstas nas regras n.°s 321 e seguintes do Regulamento de
Processo.

19 Artigo 49.° do ATUP.

10 Artigo 50.° do ATUP.

" Artigo 51.° do ATUP.

12 Artigo 52.° do ATUP e regras n.’s 101 e seguintes do regulamento de processo.

113 Cfr. Regras n.% 111 e seguintes do Regulamento de Processo.

114 Nos termos previstos na regra n.° 12 do Regulamento de Processo:

“1. The written procedure shall consist of:

(a) the lodging of a Statement of claim (by the claimant) [Rule 13];
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pela resposta do demandado e eventualmente pela réplica e tréplica, respetivamente. O
Tribunal fara uso dos meios eletrénicos''® para o registo das peticdes das partes e das
provas que venham a ser apresentadas em suporte digital, sendo permitido o uso da
videoconferéncia. A fase oral, conhecida em Portugal pela audiéncia de discussdo e
julgamento, permite as partes exporem os factos alegados na fase escrita de forma mais
cabal, esta fase oral pode ser prescindida a pedido das partes. Os procedimentos serdo
puiblicos'!®, salvo nas situacdes em que o tribunal tem a faculdade de os tornar

confidenciais para proteger os interesses das partes.

De forma exemplificativa, os meios de prova'!” encontram-se previstos no artigo
53.° do ATUP. Este artigo, nas suas vdrias alineas, inclui, entre outros, a audicdo das
partes, pedidos de informagdo, a prova por documentos, por testemunhas, a prova pericial,

a inspecdo e outras. O 6nus de prova recai sobre a parte que alegar os fatos.!!®

No capitulo IV, o ATUP enuncia os poderes do Tribunal, entre o vasto leque,
encontramos os poderes gerais!'!® de ordenar os meios, os procedimentos e as medidas
previstas no acordo. O tribunal pode oficiosamente designar peritos judiciais'?’, que
devem pautar a sua atuacao pela independéncia e pela imparcialidade na elaborac¢do dos

S€us pareceres.

O Tribunal pode, e deve proteger as informacdes confidenciais.!?! Assim, devera
limitar o acesso a determinadas provas, por forma a evitar a sua utiliza¢do abusiva e por
forma a proteger os interesses das partes. A pedido das partes o Tribunal, através de
despacho pode ordenar a apresentacdo de provas, com reserva sob as suas informacdes
confidenciais. Assim como, dever4 igualmente adotar medidas provisérias e cautelares'??,
com efeito imediato, ordenar inspecdes de instalacdes, medidas inibitorias permanentes,

medidas corretivas, entre outras.

Entre outros poderes do TUP, encontramos o pedido de informagdes ao infrator e

a outra parte, desde que seja necessario a boa decisdo da causa. A pedido da parte lesada,

(b) the lodging of a Statement of defence (by the defendant) [Rules 23 and 24]; and, optionally
(c) the lodging of a Reply to the Statement of defence (by the claimant) [Rule 29(b)]; and

(d) the lodging of a Rejoinder to the Reply (by the defendant) [Rule 29(c)].”

115 Artigo 44.° do ATUP.

116 Artigo 45.° do ATUP.

17 Para um maior detalhe dos meios de prova vejam-se as regras n.°s 170 e seguintes do Regulamento de Processo.
18 Artigo 54.° do ATUP.

19 Artigo 56.° do ATUP.

120 Artigo 57.° do ATUP.

121 Artigo 58.° a 64.° do ATUP.

122 Artigo 62.° do ATUP e regras n.’s 265 e seguintes do Regulamento de Processo.
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o Tribunal, tendo em conta a resolucao do litigio, nos casos em que se verifica a violagao
das patentes, pode ordenar que o infrator proceda ao pagamento de uma indeminizacio'??
a titulo de perdas e danos, no entanto, nos termos do acordo, estas indemnizacdes nao tém
caracter punitivo. O objetivo consistird na reparacao da perda ou danos e colocar a parte

lesada na situacdo em que ela se encontraria se nao se verificasse a violagao.

As agdes que respeitem a indemnizagdes financeiras estdo sujeitas ao prazo de

prescricdo'** de 5 anos, a partir da data do conhecimento dos fatos.

5

As custas judicias'®® sdo pagas antecipadamente, ou seja, com o impulso

processual. O ndo pagamento das custas implica a exclusio da parte do processo, salvo

as situagdes de assisténcia judicidria. As custas do processo'?®

recaem sobre a parte
vencida e tém por base o que a parte tenha despendido com o processo. Nas situagdes em
que o vencimento seja parcial, o Tribunal decide pela reparticio das despesas na

propor¢do de vencimento.

Por forma a garantir o acesso ao Tribunal, o acordo, no seu artigo 71.° prevé a
possibilidade da pessoa singular que ndo consiga fazer face em parte, ou em todo, as
despesas com o processo, requerer a assisténcia judicidria. A decisdo fica a cargo do
Tribunal e ao Comité Administrativo estabelece as regras e montantes concernentes a esta

assisténcia judiciria.

Nas acdes que correrdo os seus termos no TUP, os juizes ficam sujeitos aos
pedidos apresentados pelas partes.!?” Assim, os juizes ndo poderdo condenar para além
dos pedidos formulados. E, portanto, um processo de partes, pois que, a decisdo sobre o
mérito da causa basear-se-4 nos factos trazidos pelas partes e prova produzida pelas
mesmas. Todavia, vigora o principio da livre e independente apreciacdo de prova pelo

Tribunal.

Todas as decisdes'”® do TUP deverdo ser devidamente fundamentadas com
respeito pelas disposicoes do ATUP quanto a esta matéria e deverdo ser emitidas por
escrito. Tanto as decisdes como os despachos proferidos deverdo ser redigidos na lingua

do processo. As decisdes sao tomadas pela maioria, sendo que, em caso de empate o voto

12 Artigo 68.° do ATUP e regras n.°s 125 e seguintes do Regulamento de Processo.
124 Artigo 72.° do ATUP.

125 Artigo 70.° do ATUP.

126 Artigo 69.° do ATUP e regras n.°s 153 e seguintes do Regulamento de Processo.
127 Artigo 76.° do ATUP.

128 As regras relativas as decisdes estdo previstas nos artigos 76.° a 82.° do ATUP.
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de qualidade pertence ao Presidente do coletivo de juizes. Em todo o caso, € permitido a
declaracdo de voto vencido em texto independente do da decisdo sobre a causa. Sendo
um processo de partes, estd na disponibilidade do demandante e demandado a extingao

do processo por acordo'?

, sujeitando tal transa¢do a homologacdo do Tribunal. Contudo,
nao esta na disponibilidade das partes a extin¢c@o ou limitagao dos direitos de patente por
acordo. A publicacdo das decisdes pode ser limitada em todo ou em parte, a pedido do
demandante, ficando a cargo do infrator as despesas inerentes as medidas adequadas para

tal.

Uma decisdo definitiva pode ser alvo de revisdo, excecionalmente nos seguintes

casos!30:

a) “Se a parte requerente da revisdo judicial descobrir um facto suscetivel de
exercer influéncia decisiva e que era desconhecido dessa parte ao ser proferida
a decisdo; esse pedido apenas pode ser declarado admissivel se for baseado num
ato qualificado como infracdo penal por uma decisdo definitiva de um orgdao

Jjurisdicional. Ou

b) eventualidade de um vicio processual fundamental, em especial se o ato que
iniciou a instdncia, ou ato equivalente, ndo tiver sido comunicado ou notificado

)

ao requerido revel, em tempo titil e de modo a permitir-lhe a defesa.’

Nestes casos, 0 pedido de revisdo deve ser formulado no prazo de dez anos a
contar da decisdo proferida e, no limite, no prazo de dois meses apds a descoberta do facto
ou vicio. O pedido deve ser dirigido ao Tribunal de Recurso e para efeitos de execugao
da decisdo, o pedido ndo tera efeito suspensivo, salvo decisao do Tribunal em contrério.
Este Tribunal, aprecia o pedido e se este tiver fundamento a decisdo podera ser anulada
em todo ou em parte, ou podera originar a reabertura do processo e ainda desencadear um
novo julgamento e, por conseguinte, numa nova decisdo. Os utilizadores da patente
envolvida num pedido de revisdo, desde que ajam de boa fé, devem ser autorizados a

continuar essa utilizacdo.

As decisdes e despachos proferidos pelo Tribunal serio apostas férmulas
executdrias e poderdo ser executadas em qualquer Estado Membro Contratante. Para a

execuc¢do das decisdes e despachos serdo seguidos os tramites processuais do Estado onde

129 Artigo 79.° do ATUP e regra n.° 365 do Regulamento de Processo.
130 Cfr. Artigo 81.°do ATUP.
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essa execugao tenha lugar. Por forma assegurar a execugao da decisdo ou despacho podera
ser necessario a constituicdo de uma caugdo idénea ou outra medida que garanta a
compensacdo de quaisquer danos, sobretudo nas situagdes em que esteja em causa as
medidas inibitdrias. Podera ainda ser estipulada uma san¢ao pecuniaria compulsoéria caso
ndo sejam cumpridos os termos constantes de um despacho do Tribunal, devendo ter-se

por base a importancia do despacho cuja execucdo se pretende.

O ATUP vem instituir um sistema de duplo grau de jurisdicdo, porquanto, apos
proferida decisdo pelo Tribunal de Primeira Instancia, a parte que sair vencida, seja em
todo o pedido ou parcialmente, pode recorrer da decisdo para o Tribunal de Recurso'?!,

no prazo de dois meses apds a notificacdo da decisdo.

Do mesmo modo, a(s) parte(s) vencidas(s) total ou parcialmente podem recorrer
dos despachos proferidos pelo Tribunal de Primeira Instancia, para o Tribunal de Recurso,
sendo que, nestas situagdes, as regras quanto aos prazos sao diferentes. Assim, nos termos
do disposto no artigo 73.°, n.° 2, alinea a), os despachos em que o juiz decide a utilizacdo
da lingua em que foi concedida a patente como lingua de processo (49.°, n.° 5); os
despachos que ordenam a apresentag¢do de elementos de prova (artigo 59.°); os despachos
que decretem medidas provisorias e cautelares (artigo 62.°) e os despachos que ordenem
a prestacdo de informacdes (artigo 67.°) cabe recurso para o Tribunal de Recurso, no prazo
de quinze dias a contar da notificacdo do despacho ao demandante. O recurso dos
despachos nao compreendidos neste elenco, por regra seguem com o recurso da decisdao
final, portanto, sobem a final, ou, no prazo de quinze dias a contar da decisdo de admissao

do recurso pelo Tribunal.

Os recursos das decisdes e despachos podem ter por base matéria de direito e de
facto, contudo, para apresentacdo de novos factos e provas, ficam limitadas as regras que
serdo determinadas no Regulamento de Processo e apenas serdo admitidas quando ndo

puderem ter sido previstas durante o processo no Tribunal de Primeira Instancia.

A regra geral de € que os recursos interpostos nao terdo efeito suspensivo, salvo
nas situagdes me que tal seja determinado pelo Tribunal de Recurso, quando pedido pelas
partes e devidamente fundamentado. J4 nos recursos que envolvam acdes ou pedidos
reconvencionais de extin¢cdo e acdes que envolvam decisdes do IEP (artigo 32.°, n.° 1

alinea 1), tém sempre efeito suspensivo. A atribui¢do deste efeito suspensivo justifica-se

131 A matéria de recursos encontra-se regulada com maior detalhe nas regras n.’s 220 e seguintes do Regulamento de Processo.
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pelos danos irreparaveis que as partes vencidas possam sofrer, atendendo a gravidade dos

efeitos das sentencas neste tipo de acdes e pedidos.

Quanto aos recursos intentados contra despachos proferidos pelo Tribunal de
Primeira Instincia, referidos no artigo 73.°, n.° 2, alinea a) do ATUP, uma vez que seguem
em separado, ndo prejudicam o prosseguimento da acdo principal. Todavia, o Tribunal de
Primeira Instancia ndo pode proferir uma decisdo final, sem que antes seja decidido o

recurso do despacho.

Sendo admitido o recurso da decisdo, e o Tribunal de Recurso julgar procedente
0 mesmo, ordena a revogacdo da decisdo do Tribunal de Primeira Instincia e o Tribunal
de Recurso profere decisdo definitiva, tendo, assim, plena jurisdicio. Em casos
excecionais, o Tribunal de Recurso tem a faculdade de reenviar'*? o processo para o
Tribunal de Primeira Instincia para nova decisdo, nestas situacdes este ultimo fica
dependente das solugdes apresentadas pelo Tribunal de Recurso, quanto a matéria de
direito. O Tribunal de Recurso, terd especial importancia quanto a uniformizacdo das

decisdes do TUP.

1.4. Funcionamento

Do ponto de vista orcamental, o TUP € inovador, na medida em que, sera
financiado pelas suas préprias receitas, compostas pelas custas judiciais e outros. No
periodo de transicio e nas situacdes de desequilibrio orcamental'*® serd também

financiado pelos contributos dos Estados Contratantes.

As custas judicias dos processos sdo fixadas pelo Comité Administrativo e serao
constituidas por uma taxa fixa!**, de acordo com o tipo a¢dio, e uma varidvel em fun¢io
do valor da causa. As custas serdo fixadas com respeito pelo principio do acesso ao direito
e a justica, tendo em consideracio as pequenas e médias empresas, associacdes € outras
entidades cujos custos judicias sejam dispendiosos. O Comité Preparatério, através do

99135

documento “Rules on Court fees and recoverable costs”’°°, veio enunciar com mais

pormenor as regras relativas as custas judiciais previstas no Regulamento de Processo e

132 Artigo 75.° do ATUP.

133 Artigo 36.°, n.° 4 do ATUP.

13 Cfr. Regra n.° 15 e regras n.°s 370 e seguintes do Regulamento de Processo.

135 Disponivel in https://www.unified-patentc

ourt.org/sites/default/files/agreed_and_final r370 subject to_legal scrubbing to_secretariat.pdf.
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que serdo cobradas de acordo com as disposi¢des contidas nas regras previstas no referido
documento e com base na tabela de taxas aprovada pelo Comité administrativo, tudo em

consonancia com o artigo 36.° do TUP.

No que respeita aos edificios de funcionamento das divisdes do TUP,
independentemente de ser uma divisdo local, central ou o Tribunal de Recurso, os Estados
Membros onde elas se localizem disponibilizam as instalagdes. No periodo transitdrio
(sete anos ap0s a entrada em vigor o ATUP), os Estados Membros terdo igualmente de
disponibilizar pessoas para procederem ao apoio administrativo. Até que o Tribunal seja
autossuficiente, sobretudo durante o periodo transitério, serdo os Estados Membros que

terdo que prover a sobrevivéncia do TUP.

Nos termos do artigo 26.° do Anexo I do ATUP, seréd criado um Regulamento
Financeiro'*® onde estariio previstas as regras relativas ao orcamento do Tribunal,
principios contabilisticos e as regras relativas a gestdo das despesas e receitas. O periodo

contabilistico tem inicio no dia e 1 de janeiro e fim no dia 31 de dezembro.

Contudo, alguns paises ndo tém vindo a ver com bons olhos este sistema
orcamental, sobretudo porque beneficia as grandes empresas, nomeadamente as
multinacionais, mas, prejudica as pequenas e médias empresas. Pois que, em algumas
situagdes as custas judiciais serdo muito elevadas, em alguns casos impossiveis de

suportar por algumas empresas.'>’

Todavia, o ATUP ndo deixou de prever no seu artigo 71.° um procedimento de
assisténcia judiciaria'®®, para as situacdes onde as dificuldades econémicas possam
colocar em causa o acesso ao Tribunal e a defesa dos seus interesses. Contudo, esta

disposi¢do apenas se aplica as pessoas singulares.

1.5. Regime transitério

Nos termos do artigo 89.° do ATUP, “(...) o presente Acordo entra em vigor em

1 de janeiro de 2014, ou no primeiro dia do quarto més apos o deposito do décimo

136 Cfr. “Rules on Court fees and recoverable costs”, in https://www.unified-patentc
ourt.org/sites/default/files/agreed_and_final r370_subject to_legal scrubbing_to_secretariat.pdf

137 Para mais desenvolvimentos, SAMPAIO, Gongalo “Custas do Tribunal Unificado de Patentes sdo um escandalo”, disponivel em
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/justica/lex/detalhe/goncalo-sampaio-custas-do-tribunal-unificado-de-patentes-sao-um-
escandalo.

138 Cfr. Regras n.%s 375 e seguintes do Regulamento de Processo.
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terceiro instrumento de ratifica¢do ou adesdo nos termos do artigo 84.°, incluindo os trés
Estados-Membros que contavam o maior niimero de patentes europeias em vigor no ano
anterior ao da assinatura do Acordo, ou no primeiro dia do quarto més apos a data de
entrada em vigor das alteracoes ao Regulamento (UE) n.° 1215/2012 no que respeita a
relacdo deste com o presente Acordo, consoante a data que for posterior.” Todavia,
conforme o suprarreferido, o0 ATUP s6 entrard em vigor apoés a ratificacdo da Alemanha
e do Reino Unido, o que, até a data ndo aconteceu. Nao obstante esta situacdo, conforme
facilmente se descortina, a entrada em vigor do ATUP, sem mais, podera causar o caos
entre os titulares das patentes e gerar inseguranca juridica, pois que, representando um
modelo completamente diferente daquele que existe, o mercado necessita de algum tempo
de adaptacdo a este sistema. Para tal, o ATUP prevé um regime transitério para as

designadas patentes europeias, conhecidas como “cléssicas”.

Assim, no ATUP est4 previsto um periodo transitério'*® de sete anos apés a
entrada em vigor do acordo. Durante este periodo prevé-se que, relativamente as patentes
europeias (sem efeito unitario), as agdes que tenham por base a violagdo ou extin¢do da
patente, a violacdo ou declaracdo de nulidade de certificado complementar de protecao,
possam ser intentadas nos tribunais nacionais de cada Estado. Mesmo ap6s a cessagao
deste periodo transitério, as agdes que estejam pendentes nos tribunais nacionais nao

serao afetadas.

E permitido aos titulares ou demandantes de patentes e de certificados
complementares de protecao que, antes do termo do periodo transitério, afastar a
competéncia exclusiva do TUP. A este direito é conhecido por “opt-out”.!*’ Todavia, tal
op¢ao s6 serd possivel se ndo tiver sido intentada nenhuma acao perante este Tribunal e

desde que o facam até um més'*!

antes do termo do periodo de transicdo, comunicando a
sua intencdo a Secretaria que produzird efeitos a data da sua notificacdo. Esta decisdo é
revogavel a todo o tempo, desde que, ndo tenha sido intentada a ac@o perante o tribunal

nacional, devendo para o efeito, notificar a Secretaria.

142

Na opinido de Manuel Oehen Mendes'**, “(...) a interpretacdo mais logica e

conforme o espirito desta disposicdo levar-nos-d a concluir que o que se pretende é,

139 0 Regime transitério esta regulado no artigo 83.° do ATUP.

140 MENDES, Manuel Oehen, “O Tribunal Unificado de Patentes (TUP)”, Revista de Direito Intelectual N° 1, Almedina, Coimbra,
julho, 2016, pag. 140.

141 Artigo 83.°, n.° 3 do ATUP.

142 MENDES, Manuel Oehen, cit., pag. 140.
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realmente, poder afastar de todo a competéncia do TUP nestes casos, e ndo apenas a sua

competéncia exclusiva, mantendo o TUP a “concorrer” com os tribunais nacionais.”

O regime transitorio prevé que, volvidos cinco anos apés a entrada do ATUP, o
Comité Administrativo deverd proceder a um estudo sobre os utilizadores deste sistema
e um inquérito sobre as patentes e certificados, cujas acdes foram intentadas perante
orgios jurisdicionais nacionais e procurar tirar conclusdes sobre as razdes de tais opcdes
e as possiveis consequéncias para o sistema. Apds esta andlise, acompanhado de um
parecer do TUP, o Comité administrativo podera prorrogar o periodo de transicao até um

limite de sete anos.

Assim, durante este periodo transitério'*

, as acoes relativas as patentes europeias
podem ser intentadas perante os tribunais nacionais, devendo, para o efeito, ser feita uma
comunicacdo a Secretaria pelos titulares ou demandantes. Esta op¢ao ndo serd possivel se
Ja existir uma acdo a decorrer no TUP ou se estiver em causa um Patente Europeia com
Efeito Unitario. Esta op¢do ¢ passivel de revogacdo, o que consiste num direito “opt-
in”!# Todavia, este direito s6 pode ser exercido antes de ser intentada a acfio perante o
tribunal nacional. A escolha pelo designado direito “opt-out” fica dependente da realidade
de cada titular da patente europeia “classica”, devendo ter em conta os Estados em que
requereu a protecdo e aqueles que ratificaram o ATUP, prevenindo situacdes de
excessivos custos com os litigios. Todavia, a op¢do pelo afastamento da competéncia
exclusiva do TUP podera significar que, em caso de agdes de extin¢cdo da patente, as
decisdes ndo venham a produzir efeitos em todos os Estados Membros Contratantes.
Contudo a opg¢ao pelo direito “opt-out” ou “opt-in” ird importar custos, nomeadamente,

0 pagamento de uma taxa, o que poderd funcionar como uma forma de dissuadir os

titulares aquando da escolha do afastamento da competéncia exclusiva do TUP.!%

2. Efeitos do “Brexit” (Breve abordagem)

Em 23 de Junho de 2016, uma noticia fez inquietar as previsoes de entrada em

vigor do “pacote”!*¢ legislativo da Patente Europeia com Efeito Unitério. Os cidaddos do

143 No entendimento de Manuel Oehen Mendes, “o afastamento da jurisdigio do TUP ndo devera significar mais do que isso.” idem,
pag. 141

144 MENDES, Manuel Oehen, cit., pag. 140.

145 MENDES, Manuel Oehen, cit. pag. 141.

146 Designacdo usada por vérios autores para englobar todos os regulamentos que regem a Patente Europeia de Efeito Unitario.
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Reino Unido, através de um referendo, votaram a favor da saida'*’ deste Estado da Unido
Europeia, apés 43 anos'*® de permanéncia. Este acontecimento abalou toda a Europa,
sobretudo porque comporta efeitos negativos na integragcdo europeia. Os efeitos vao fazer-
se sentir nos varios dominios europeus, mas, as consequéncias no dominio da Propriedade

Industrial serdo evidentes, sobretudo no que respeita ao sistema europeu de patentes.

Analisando as implicagdes do “Brexit” no sistema europeu de patentes
verificamos que no que respeita a Patente Europeia'#’, prevista na Convencdo de Munique
de 1973, esta mudanca ndo ird interferir no que concerne a atribuicdo de Patentes
Europeias no Reino Unido, porquanto, a Convencdo é um tratado internacional, que nio
faz parte do sistema juridico da UE, sendo, portanto, independente e autonomo face a

esta. O acordo de Londres, de igual modo prosseguira os seus tramites normais.

A Patente Europeia de Efeito Unitéario e o Tribunal Unificado de Patentes sdo os

projetos que requerem mais preocupacao.

A saida' do Reino Unido da UE, ndo serd um processo rapido e imediato, a sua
concretizagdo podera demorar até dois anos, sendo que, pode ainda o Conselho Europeu
prorrogar o prazo. Dessa forma, os Tratados da Unido Europeia s6 irdo deixar de estar em
vigor no Reino Unido ap6s ser dado cumprimento ao artigo 50.° do TFUE, o que podera

demorar ainda alguns anos. !

Como se referiu uma das matérias que podera vir a ser afetada pela eventual saida
do Reino Unido da UE € o projeto da Patente com Efeito Unitario e o Tribunal Unificado
de Patentes. Conforme se analisou, estamos na presen¢a de um projeto cuja constru¢do
remonta a 1975 e cuja previsao de entrada em vigor estaria projetada para 2017 e que, em

virtude de tal cenario, vé-se adiado.

Segundo o artigo 89° do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, “o
presente Acordo entra em vigor em 1 de janeiro de 2014, ou no primeiro dia do quarto

més apos o deposito do décimo terceiro instrumento de ratificagdo ou adesdo nos termos

147 Ap6s 43 anos de permanéncia na Unido Europeia.

148 O reino Unido aderiu a Unido Europeia a 1 de janeiro de 1973.

1499 MENDES, Manuel Oehen, “Os efeitos do “Brexit” sobre a protecgio da propriedade industrial — Algumas reflexdes”, in RDI, n.° 2,
Almedina, Coimbra, 2016, pag. 87.

1DIBLASI, Gabriel, Efeitos do Brexit na propriedade intelectual, 18 de agosto de 2016, disponivel em http:/irelgov.com.br/efeitos-
do-brexit-na-propriedade-intelectual/.

SICORNET, Vicent,, “Les conséquences du Brexit en matiére de propriété intellectuelle”, 28/06/2016, disponivel em
http://www.eurojuris.fr/fr/entreprises/marketing-et-ventes/marques-et-brevets/cons%C3%A9quences-brexit-
propri%C3%A9t%C3%A9-intellectuelle#. V7W40lQrl11.
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o

do artigo 84.°, incluindo os trés Estados-Membros que contavam o maior niimero de
patentes europeias em vigor no ano anterior ao da assinatura do Acordo, ou no primeiro
dia do quarto més apds a data de entrada em vigor das alteracoes ao Regulamento (UE)
n.° 1215/2012 no que respeita a relacdo deste com o presente Acordo, consoante a data
que for posterior”. Até a presente data foram feitas 15 ratificagdes. Contudo, para que
entre em vigor é necessario que neste elenco constem obrigatoriamente a Franca, a
Alemanha e o Reino Unido, o que até a data ainda ndo aconteceu relativamente a

Alemanha e ao Reino Unido.

O ATUP, tal como a Convencdo sobre a Patente Europeia, ¢ um tratado
internacional, independente e autdbnomo, pelo que, a saida do Reino Unido da Unido
Europeia ndo afetara este acordo, desde que, o Reino Unido proceda a ratificacio, o que
ainda ndo aconteceu. Sem esta ratificacdo, se nao for encontrada outra solu¢ao, mormente,

a alteracdo do texto do artigo 89.°, o ATUP nao entrara em vigor.

Segundo Luis Couto Gongalves'>? “se o Reino Unido ratificar o ATUP, antes da
sua saida da UE, o sistema de patente unitdria poderd ser aplicado. No entanto, a patente
50 produzira efeitos no Reino Unido segundo o modelo “classico™.

“Se o Reino Unido ndo ratificar o ATUP, o sistema de patente unitdria ndo poderd
entrar em vigor até que o Reino Unido abandone a UE e seja substituido pela Itdlia, o

quarto pais da Unido com maior niimero de patentes europeias no ano anterior d

assinatura do acordo”.

No entendimento de Maria Cruz Garcia'>> “

estd instalada a inseguranca juridica”,
porquanto, sdo varias as alteracdes que serdo necessarias para que o ATUP integre um

pais que ndo faz parte da Unido Europeia, enumerando alguns pontos:

1. “A expressio “Estado-Membro Contratante” tera de ser alterada para
“Estado Contratante” na alinea c) do artigo 2.°, com todas as ‘“pequenas”
consequéncias que isso trard;

2. Onde se refere que o Tribunal Unificado de Patentes estd sujeito as mesmas
obrigagoes nos termos do direito da UE que os tribunais nacionais, deverd ler-se “sujeito
as mesmas obrigacoes nos termos do direito da Unido que qualquer orgdo jurisdicional

nacional de um Estado-Membro”, no artigo 1.

152 Manual de Direito Industrial cit, pag. 87.
153 GARCIA, Maria Cruz, 18/12/2016, in http://pontosdevista.pt/2016/12/18/brexit-tribunal-unificado-patentes-they-call-it-diplomacy/
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3. No artigo 21.°, a referéncia a “um orgao jurisdicional nacional” deverad ser
substituida por “‘um orgao jurisdicional nacional de um Estado-Membro”;

4. Do mesmo modo, o artigo 29.° relativo ao esgotamento de direitos deverd refe-
rir-se ao mercado dos Estados Contratantes e ndo apenas ao “‘mercado da Unido Euro-
peia’;

5. Finalmente, varias outras referéncias a “Estados-Membros” teriam de ser al-
teradas para incluir o Reino Unido (e potencialmente outros Estados ndo-Membros?!);

6. E, apesar de se falar na possibilidade da adesdo a Convengdo de Lugano como
alternativa perfeitamente vidvel ao Regulamento de Bruxelas, ficam por resolver vdrias
questoes de competéncia judicidria e de execugdo das decisoes”.

Todas estas questdes poderdo apresentar no futuro alguns entraves na aplicacao
do ATUP ja que, conforme defende Maria Cruz Garcia, ndo sdo apenas alguns
pormenores, mas questdes importantes que colocam em causa o bom funcionamento do
Tribunal. Serd, portanto, importante que se procure solucionar e precaver futuros
inconvenientes. Contrariando as expectativas, apds o referendo no Reino Unido, em
novembro de 2016, a ministra responsavel pela Propriedade Intelectual do Reino Unido,
Neville-Rolfe, confirmou que o Reino Unido ird prosseguir com as preparagdes para a

ratificacdo do ATUP.

Outra questdo, prende-se com a seccao da Divisdo Central com sede em Londres,
prevista no artigo 7.°, n.° 2 do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. Esta
seccdo tem de ser transferida para outro Pais. Sobre este ponto, existe quem aprecie o
impacto negativo do “Brexit”, mas, também existe quem aprecie as oportunidades que

podem dele surgir, tal como Gongalo de Sampaio!>*

, que vé no “Brexit” uma
oportunidade de trazer para Portugal a sec¢do que estaria destinada a Londres. V€ assim,
a ensejo de trazer para Portugal a oportunidade de colocar na mesa a discussao 0 nosso

papel nesta mudanga nas Patentes.

Por sua vez Manuel Oehen Mendes'>® entende que “(...) se, porém, o sistema da
PEEU chegar a ser uma realidade, em virtude da ratificacdo do ATUP por parte do Reino
Unido antes do Brexit, as PEEU entretanto concedidas terdo de passar a ser havidas, na

melhor das hipoteses, em relacdo ao Reino Unido pos-Brexit, sem esse seu atributo

154 SAMPAIO, Gongalo de, "Brexit" e as patentes: uma oportunidade para Portugal, 06/07/2016, artigo de opinido in Jornal Pdblico,
disponivel em https://www.publico.pt/mundo/noticia/brexit-e-as-patentes-uma-oportunidade-para-portugal-1737303.

155 MENDES, Manuel Oehen, “Os efeitos do “Brexit” sobre a protec¢io da propriedade industrial — Algumas reflexdes”, in RDI, n.° 2,
Almedina, Coimbra, 2016, pag. 93.
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especial e, assim, devolvidas a categoria original de Patentes Europeias tradicionais,
uma vez que as PEEU sé produzirdo efeitos no ambito territorial da UE e, dentro deste,
apenas nos territorios dos Estados-Membros que hajam aderido a “cooperagdo
refor¢ada”, autorizada pela Decisdo 2011/167/UE do Conselho, 10 de Margo de 2011,
que estd na origem do Regulamento (UE) n.° 1257/2012, o qual, obviamente, ndo se

aplica a paises terceiros”.

No mesmo sentido, Filipa Iglésias'>® entende que “Dado o histérico de Portugal
na investigagdo cientifica, que, através de instituicoes, academias e empresas do sector
médico e farmacéutico, tem persistentemente cavalgado a vanguarda nestas dreas, bem
como a sua localizagcdo geogrdfica, a aposta num turismo de saiide, o incremento da
oferta hoteleira, imobilidria, cultural, ao que devia acrescer uma equidade na
distribuicdo das agéncias europeias, Portugal pode bem reunir as condi¢oes necessdrias
para se apresentar como um dos candidatos mais bem posicionados para acolher o futuro

Tribunal Unificado de Patentes”.

No que concerne aos advogados que representam as partes nos litigios que sdo da
competéncia do Tribunal Unificado de Patentes, conforme o previsto no artigo 48.° do
Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, os advogados que podem representar
as partes sdo aqueles que estdo autorizados a exercer nos 0rgdos jurisdicionais de um
Estado-Membro Contratante, ou seja, na eventualidade de ndo existir ratificacdo do
Acordo pelo Reino Unido, os advogados que exercam a profissdo neste Estado, nao

podem representar as partes junto do TUP.

Na atualidade, a discussdo centra-se essencialmente no futuro da Patente Europeia
com Efeito Unitario e do Tribunal Unificado de Patentes. A previsdo da conclusdo deste
processo de constitui¢do projetava-se para 2017. Contudo, o “Brexit” veio alterar o rumo
de um projeto cuja constru¢cdo demorou mais de quarenta anos € que no presente se
encontra tdo perto do objetivo e pode vir a ser adiado por mais anos. Todavia,
contrariando as expectativas, conforme se referiu, em novembro de 2016, a ministra
responsavel pela Propriedade Intelectual do Reino Unido, Neville-Rolfe, confirmou que

o Reino Unido ira prosseguir com as preparacdes para a ratificagdo do ATUP.

156 JGLESIAS, Filipa, “Patentes: um Tribunal em Portugal?”, 30/10/2017 in https://observador.pt/opiniao/um-tribunal-de-patentes/.
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Mais recentemente, Benoite Battistelli, Presidente do Instituto Europeu de

Patente, numa entrevista'>’

ao Jornal Vida Econémica, veio informar que o processo de
ratificagdo do ATUP pelo Reino Unido teve progressos durante o ano de 2017 e que esta
quase concluida, podendo existir noticias quanto a esta questao muito em breve. E termina
esta entrevista com a comunicagao de que o “o inicio do novo sistema estd previsto para
o final de 2018 ou inicio de 2019”. Aguarda-se expectante esta ratificacio que tarda a

chegar, bem como a da Alemanha.

3. Analise Critica

Do exposto, verifica-se que das vérias vias de protecdo das patentes, os direitos
concedidos aos seus titulares sdo essencialmente nacionais, sujeitos as normas de cada
pais e ao principio da territorialidade. Apesar dos esforcos e da criacao de modelos tinicos

de pedidos de concessdo de patentes, a fragmentacio da protecdo ainda subsiste.

E neste contexto da fragmentacdo que, impulsionado pelo crescimento da
economia global e pela necessidade de tutela internacional da patente, surge o “pacote
legislativo em matéria de protecio de patentes. Um projeto inovador que procura
combater a fragmentacdo da protecdo, criando um sistema unificado de protecido de
patentes. Este sistema implica o reconhecimento supranacional dos efeitos das patentes e
ainda a atribuicdo da competéncia para resolucao dos litigios em matéria de patentes num

anico tribunal, comum a todos os Estados.

Este novo sistema tem enfrentado varias dificuldades. Por um lado, existem
aqueles que defendem a necessidade de existéncia de um 6rgdo jurisdicional que venha
uniformizar as decisdes em matéria de patentes. Por outro, existem outros, no qual se
incluem profissionais, titulares das patentes e académicos que estdo bastante reticentes

quanto a entrada em vigor deste Tribunal, sendo apontadas algumas fragilidades.

Vejamos algumas.

Primeiramente, atendendo a que, nem todos os Estados Contratantes, aderiram a
cooperacdo reforcada e ndo ratificaram o ATUP, a protecdo uniforme que se pretende
com a criagdo deste o6rgao jurisdicional dentro da Unido Europeia, ndo seré alcancada, ja

que, podera ainda existir patentes europeias paralelas. E nesta medida, ha quem coloque

157 BATTISTELLI, Benoit, Agrovida, Vida Econdmica, nimero 1731, 6 de abril 2018.
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em causa a norma que esta na base de criagao deste sistema, que € o artigo 118.° do TFUE,
uma vez que, este artigo prevé a “criacao de titulos europeus, a fim de assegurar uma
protecdo uniforme dos direitos de propriedade intelectual na Unido”, pelo que, podera
existir um conflito com esta disposicao legal e poderd chocar com o objetivo de criacio

de um mercado comum.

Com a entrada em vigor do pacote legislativo, referente a Patente Europeia com
efeito Unitario, passarao a coexistir varias formas de protecao, entre elas a protec¢do pela
via nacional, pela via da CPE e pela via da PEEU. Assim, a fragmentacdo da protecdo de
patentes, atualmente existente, e que se pretende combater com este sistema acaba nao

ser conseguida, pelo facto de resultar uma fragmentacio de regimes.

Por outro lado, ha quem ndo veja com bons olhos o facto das regras substanciais
da PEEU, mormente, os direitos do titular da patente, estarem previstas no ATUP, pois
que, conforme analisado, este acordo é um tratado internacional, enquanto que o
regulamento que institui a PEEU € um instrumento da Unido Europeia. Estas disposi¢coes
de direito substantivo que inicialmente estavam previstas nos artigos 6.° a 8.° da proposta
do regulamento relativo ao PEEU, passam a estar previstas nos artigos 25.° e seguintes
do ATUP. Assim, as questdes relativas a apreciacao dos direitos dos titulares das patentes
e os seus limites, deixam de estar sujeitas a apreciacao por parte do TJUE, mas tdo-s6 ao
TUP. Alguns criticos apontam esta questdo como sendo uma forma de o TUP ultrapassar
a desconfianca que tem sobre o TJUE na apreciacido das questdes relativas as patentes.
N3ao obstante esta teoria, continua a ser possivel a apreciagao destas questdes pelo TIUE,

através do reenvio prejudicial, previsto no artigo 267.° do TFUE.

O Direito substantivo aplicavel ao Tribunal Unificado de Patentes torna fragil a
atuacdo do Tribunal e por conseguinte fragiliza o “pacote legislativo”. O principal
objetivo desde inicio foi a criacdo de um sistema de resolucio de litigios comum aos
vérios Estados Contratantes. Todavia, no que respeita ao direito aplicavel, depardmo-nos
com uma espécie de hierarquia, onde se permite o recurso a diferentes fontes. Assim, nos
termos do artigo 24.° do acordo, em primeiro lugar, o TUP, tal como qualquer Tribunal
nacional esta sujeito ao Primado do Direito da Unido Europeia, em segundo lugar, as
regras estabelecidas no proprio acordo, em terceiro, as normas da CPE, em quarto, aos
acordos internacionais aplicaveis e cuja vinculacao se estende aos Estados Contratantes
e por ultimo, aplicar-se-a o direito nacional de cada Estado, sendo ele contratante ou ndo.
Verifica-se que a harmonizacdo pretendida e o combate a fragmentacdo existente no
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direito das patentes e que se pretende com o designado “pacote legislativo™ fica
prejudicado quando o Tribunal permite o recurso a fontes diversas para fundamentar as

decisdes, quando, o que se pretende é uma unificagao.

Acresce que, sendo o TUP um Tribunal comum aos vérios Estados-membros da
UE participantes e estando sujeito ao Direito da Unido Europeia e por conseguinte ao
Tribunal de Justica da Unido Europeia, sempre que nas suas instancias se coloque uma
questdo de interpretacdo de qualquer tratado ou questdes que envolvem 6rgdos da UE, o
TUP deverd dar cumprimento ao artigo 267.° do TFUE e submeter as questdes a

apreciacdo do TJUE.

No que concerne as regras da competéncia interna do ATUP (entre sec¢des), estas
podem desencadear uma desigualdade para as pequenas e médias empresas, em
comparacdo com as grandes empresas € com as multinacionais, pois que, conforme se
verificou, podem existir acoes que segundo as regras previstas no ATUP, serdo propostas
fora do territério do domicilio do demandado/requerido, nomeadamente, nas situacdes
em que no domicilio do demandado ndo existe divisdo local ou quando, pela matéria que
deverd ser apreciada, € da competéncia das divisdes centrais. Esta situacdo podera gerar

158

uma desigualdade ~® no que concerne aos custos associados para as pequenas empresas,

em comparacao com as grandes empresas, quando demandas nas se¢des centrais.

Segundo o Acordo, mormente, nos seus artigos 34.° e 82.°, as decisdes proferidas
pelo Tribunal Unificado de Patentes produzem efeitos em todos os Estados Contratantes,
todavia, ndo estd previsto um mecanismo de reconhecimento dessas decisdes nos varios

Estados, por forma a controlar a conformidade de cada uma delas com a ordem publica.

Ainda quanto as suas decisdes, ha quem aponte que a uniformizacdo da
jurisprudéncia do TUP saird enfraquecida pelo facto de apenas se cingir ao Tribunal de

Recurso, deixando de fora o Tribunal de Primeira Instancia, como é o caso de Ullrich.'>®

158 De uma anlise a luz da Constituigdo da Republica Portuguesa, Rui Medeiros e Maria Manuel Simdes entendem que “tem sentido
questionar-se -pelo menos nos casos visados pelo Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes que ndo revelam a existéncia
de lagos juridicos ou materiais determinantes com o territorio de um Estado diferente do Estado Portugués — a cedéncia da regra
geral da competéncia do tribunal do domicilio do requerido se afigura necessdria e justificada, e ndo introduz — sobretudo para
PME s — dificuldades prdticas inadmissiveis no exercicio do direito de acesso aos tribunais pelos cidaddos portugueses, garantido
pelo artigo 20.° da Constitui¢do.” in “Tribunal Unificado de Patentes e Constituicdo” in Estudos em Homenagem ao Conselheiro
Presidente Rui Moura Ramos, Volume II, Almedina, Coimbra, julho, 2016, pag. 512.

159 Cfr. ULLRICH, Hans, “Moreover, even if litigation comes to be concentrated before the UPC, uniformity of judicial practice will
only be ensured at the level of the Court of Appeal. Due to minimum workload requirements (Art. 7(3)—(4); Art. 8(2)—(3)) and financing
rules (Art. 37(1) sub-para. 2), local divisions will have to attract cases, and, therefore, will tend to develop their own judicial practice,
possibly in accordance with national legal or judicial tradition. The result will be possibilities of forum shopping, which as such are
common for most national judicial systems, but which might take on more importance under a unified court system covering an
internal market composed of many national territories.” In “The European Patent and Its Courts: An Uncertain Prospect and an
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Do ponto de vista do direito de acesso a justica, sao apontadas algumas barreiras
provocadas pelo ATUP, como sdo as dificuldades imposta pelas competéncias atribuidas
as secgoes. Como vimos, as regras de competéncia interna (entre secgdes) poderdao
colocar algumas desvantagens para os cidaddos nacionais de um Estado Membro
Contratante que nao acolha uma divisdo local, na medida em que, terdo de suportar os
custos para exercer a sua defesa nas divisdes centrais, e eventualmente suportar os custos
em termos linguisticos, e de representacdo, atentas as regras previstas para a lingua do

Processo.

O regime linguistico do TUP sempre foi um ponto de grande discussao, sobretudo
porque choca com a soberania de cada Estado. O regime linguistico ¢ um dos pontos que
envolve mais negociagoes entre os Estados Membros, por forma a alcangar consenso
quanto a esta matéria, o que nem sempre tem chegado a bom porto, como € o caso da
Espanha que ndo aderiu a “cooperacdo reforcada”, nem ratificou o TUP. O regime
linguistico, apesar das negociacdes, continua a trazer a discussdo alguns pontos frageis.
Como € o caso das consequéncias previstas quanto a tramitacao processual do TUP, que
sendo essencialmente oral e presencial, as questOes linguisticas poderdo ser uma
dificuldade, sobretudo para os cidaddos dos Estados Membros que tenham de passar por
procedimentos de traducdo e contratagdo de profissionais competentes para a sua defesa
nos processos que corram em divisdes do TUP, cuja lingua seja diferente da do seu Estado
nacional. Note-se que, o titular da patente, estando perante uma divisdo local instalada no
seu Estado nacional, a lingua utilizada serd aquela onde a divisdo estd instalada, o que
significa que podera coincidir com a lingua do requerido, o mesmo ja nao sucede quando
a competéncia € atribuida a divisdo central, pelo que a lingua do processo passara a ser
uma das linguas oficiais do IEP, e sera esta a lingua que ird acompanhar o processo

durante a Primeira Instincia e no Tribunal de Recurso.

Da anélise de todo o acordo verifica-se que niao se encontra previsto nenhum
mecanismo de recurso para os Tribunais nacionais das decisoes proferidas pelo ATUP,
mesmo que no concerne a situagdes com forte conexdo com o sistema juridico nacional e
que exista possibilidade de inconstitucionalidade, nao sendo assim possivel o recurso ao

Tribunal Constitucional.

Unfinished Agenda”, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, February 2015, Volume 46, Issue 1,
pp. 1-9, também disponivel in https:/link.springer.com/article/10.1007%2Fs40319-015-0298-z.
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Outro ponto de discussdo e de andlise critica, € o facto das regras relativas as
custas judicias beneficiarem as grandes empresas, nomeadamente as multinacionais,
prejudicando as pequenas e médias empresas. Uma vez que, em algumas situacdes as
custas judiciais serdo muito elevadas e, em alguns casos impossiveis'®® de suportar por
algumas empresas. Sobretudo pelo facto de as regras preverem uma taxa fixa aplicada de
acordo com a agdo em causa e uma taxa variadvel em funcdo do valor. Assim, em agdes
de grande complexidade, que contraponham uma pequena ou média empresa a uma
multinacional, as taxas que se ir@o aplicar, serao visivelmente mais faceis de suportar pela
multinacional. O ATUP prevé um procedimento de assisténcia judicidria, para situacdes
onde se verifique dificuldades econdmicas e que possam colocar em causa 0 acesso ao
Tribunal e a defesa dos interesses da parte interessada, contudo s6 se aplicam as pessoas

singulares.

Tém sido véarios os criticos que t€m alertado para as consequéncias que a entrada
em vigor do ATUP pode acarretar para Portugal. Desde logo, em matéria de
medicamentos, hd quem considere que a entrada em vigor do ATUP ird ter implicacoes
gravosas para o acesso aos medicamentos genéricos e para o proprio Servico Nacional de
Satde, como é o caso de Aquilo Paulo Antunes.'®! Por um lado, entendem que o ATUP
vem colocar alguma rigidez nas liberdades de conformacdo, concedidas pelo
ADPIC/TRIPS nesta matéria. Assim como, vém fazer com que haja um retrocesso nos
regimes de obtencdo de autorizacdes administrativas, que vigoram atualmente na Unido
Europeia e em Portugal, criando oportunidade para situacdes de bloqueio por parte dos
titulares da patente. Por outro, as regras estabelecidas no ATUP, quanto a competéncia
exclusiva em matéria de patentes europeias e patentes europeias com efeito unitério,
chocam com o tribunal arbitral necessario, previsto na Lei n.° 62/2011 de 12 de dezembro,

o que podera ter implicacdes no sistema de resolucao de litigios que vigora em Portugal.

162 3 entrada em vigor do ATUP,

Para Jodo Pereira da Cruz e Jodo Veiga Gomes
nao podera admitir uma violagdo do principio da igualdade, na medida em que ndo podera
implicar uma discriminagdo para os portugueses que sejam parte interessada em litigios

sobre a jurisdicdlo do TUP, no que respeita ao uso da sua lingua ou serem

190 Para mais desenvolvimentos, Gongalo Sampaio “Custas do Tribunal Unificado de Patentes sdo um escandalo”, cit..

161 ANTUNES, Aquilino Paulo, Tribunal Unificado de Patentes: Alguns problemas de acesso a medicamentos em Portugal,in AA.VV.,
Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo, Almedina, Coimbra, junho, 2015.

12 CRUZ, Jodo Pereira de, GOMES, Jodo Veiga, “Patente Unitaria: vantagens e inconvenientes”, Revista do Instituto do Conhecimento
AB Instantia - Ano 11, n.° 3, semestral, abril 2014, pag. 66.
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sistematicamente sujeitos a litigancia fora do seu pais nas acdes que envolvam questdes

de validade ou infra¢do da Patente Europeia ou da PEU.

Na mesma medida, Dario Moura Vicente'%?

, entende que, a maioria das patentes
sdo tituladas por empresas cuja sede se situa fora da Unido Europeia, sendo estas que
retirardo maior proveito deste sistema. O mesmo ja ndo sucede com as empresas nacionais
portuguesas que sdo utilizadoras de tecnologia estrangeira, que podem ver os custos
associados a verificagdo de exclusivo, elevarem-se significativamente. Esta questdo
agrava-se nas situagdes em que ndo estejam disponiveis as tradugdes em lingua
portuguesa das PEEUs. Acrescenta que € importante que seja fixada uma divisdo local do
TUP em Portugal, sob pena dos titulares de patentes portugueses terem de se deslocar em
caso de litigio a paises estrangeiros e sujeitarem-se a outras linguas, suportando os custos

a isso associados. Termina concluindo, que ndo parece que a PEEU venha a alcancar o

objetivo pretendido de criar uma patente unitaria que se aplique a todo o mercado interno.

No estudo!%*

sobre “A Patente Europeia de Efeito Unitirio Consequéncias para a
Economia Portuguesa”, a Associagdo Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Intelectual (ACPI), apresenta algumas das desvantagens de um sistema de protecdo de
patentes como este para Portugal. Desde logo, afirma que este sistema vai representar
uma perda de €12 milhdes por ano no que concerne as taxas € que o retorno que esta
previsto ndo se aplica a realidade do mercado, ja que, se fundar no volume de utilizacao
do sistema pelos portugueses, o que, em comparagao com outros Estados € diminuta. Por
outro lado, afirma que este sistema ird implicar uma perda de exportacdo, o que leva a
perda de muitos postos de trabalho, ocupados por pessoas com formagdo superior em
matéria de propriedade industrial. A todas estas questdes, acresce o facto de a lingua

portuguesa ser definitivamente afastada, pela imposi¢ao das linguas oficiais do sistema

(alemao, inglés e frances).

Por sua vez a Deloitte!%

, elaborou um estudo sobre impacto da entrada em vigor
da patente europeia com efeito unitario e do TUP as empresas portuguesas, a pedido da
Confederacdo Empresarial de Portugal (CIP). Este estudo, embora mais exaustivo, tal
como anterior, partilha da mesma preocupagdo quanto aos enunciados pontos negativos

da aplicagdo deste sistema de protecdo de patentes em Portugal. Este estudo aponta como

163 VICENTE, Dério Moura, AA.VV., Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensio,
Almedina, Coimbra, junho, 2015, pag. 759.

164 Disponivel em http://www.acpi.pt/wp-content/uploads/2014/01/Estudo-Tribunal-Unificado-PatentesDezembro2013.pdf.

165 Disponivel em http://cip.org.pt/wp-content/uploads/2015/03/CIP_Patente-Europeia_Report2015.pdf.
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fragilidade o contexto de elevada incerteza quanto a este sistema, a dificuldade de
compreensdo das regras processuais do processo por causa do regime linguistico imposto,
assim como, o facto de os Estados Membros terem de contribuir monetariamente para o
funcionamento do TUP durante o periodo transitério, que em nada € benéfico para

orcamento do Estado Portugués.

Todas estas posi¢des, tém um ponto em comum, que € facto de todas elas terem
sido elaboradas antes da ratificacio do ATUP por Portugal, que como € sabido ocorreu
no dia 06 de agosto de 2015. Todos eles partilharam da opinido de que Portugal ndo
deveria ratificar o acordo, tendo em conta que as desvantagens ultrapassavam em maioria

as vantagens deste sistema para Portugal.

O certo € que todas estas posicdes retratam apenas possiveis consequéncias da
aplicacdo de um sistema como este. SO apds a entrada em vigor e a efetiva aplicacdo deste
sistema e bem assim, pelos efeitos das suas decisoes, € que se poderd proceder a um
balanco positivo ou negativo da implementacdo de um sistema como este. Para tal é
necessario que seja dada a oportunidade a este projeto de demonstrar o seu potencial e

eventualmente suprir as deficiéncias que venham a ser verificadas.
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Conclusoes

Terminada esta dissertagdo, estamos em condi¢des de apresentar um balanco e
vérias conclusdes sobre a criacdo do Tribunal Unificado de Patentes e a mudanca que

muitos anunciam do sistema europeu de patentes.

O sistema de patente, ao longo dos tempos, tem vindo a garantir o estimulo da
inovagdo, a divulgac¢do do conhecimento, o fomento da ciéncia e tecnologia e a prote¢ao
dos interesses do titular da patente, que sdo pontos essenciais nesta matéria. A Unido
Europeia, desde cedo, tem encetado diversos esforcos para uniformizar as regras em
matéria de patentes, tendo sido varios os instrumentos que t€m vindo a marcar a histdria

da Europa na regulamentacdo da protecdo das patentes.

Atualmente, os Estados-Membros da Unido Europeia t€ém ao seu dispor,
essencialmente, trés tipos de protecao: (a) a prote¢do nacional, que se cinge ao territorio
de cada pais, impondo as suas normas e regras quanto a concessdo das patentes e
sujeitando-as aos Orgdos jurisdicionais nacionais. No caso portugués, esta matéria esta
regulada no Codigo de Propriedade Industrial; (b) a protecdo internacional permite aos
Estados, através de um processo centralizado e 4gil, fazer pedidos de concessdo das
patentes, quando o titular da patente pretenda obter protecao em varios Estados, incluindo
Estados ndo europeus. Neste ponto, destaca-se o Tratado Internacional de Cooperagdo em
Matéria de Patentes (PCT), assinado em Washington, em junho de 1970. Este Tratado é
gerido pela Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Conforme o
referido, este tratado institui um procedimento centralizado de concessao de patentes nos
Estados Contratantes através do qual, apés a sua validagdo, as patentes produzirdo os
efeitos concedidos pela legislacio do Estado onde foi solicitada a prote¢do. Todavia,
apesar de centralizar os pedidos numa s6 entidade administrativa, os titulares das patentes
continuam obrigados a proceder a validacao da patente junto de cada Estado, sujeitando-
se a legislagdao de cada um e bem assim, de suportar todos os custos inerentes. Em caso
de litigio, os tribunais competentes serdo os tribunais nacionais de cada Estado, onde se
verifica o litigio; e (c) o sistema europeu de patentes que através da Convencao sobre a
Patente Europeia de 5 de outubro de 1973, veio uniformizar as regras de concessdo de
patentes. Para prosseguir com os seus objetivos, foi criada Organizacdo Europeia de
Patentes. Dentro desta organizacdo, incumbe ao Instituto Europeu de Patentes as

competéncias para concessdao das patentes e bem assim da resolucdo das questdes
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relativas a oposi¢do e aos recursos relativos a concessao de Patentes “Europeias”. Este
sistema de protec¢ao, tal como a protecdo pela via internacional, veio permitir um processo

de concessdo de patentes mais agil.

Todavia, seja pela protecdo internacional ou pela protecdo europeia, os efeitos da
patente irdo estar confinados ao territério do Estado em que foi requerida a prote¢ao. Com
efeito, a protecdo europeia e internacional veio agilizar o processo de concessdo das
patentes, tornando o procedimento de concessao mais 4gil e acessivel. Porém, os titulares
das patentes continuardo a ter de proceder a valida¢do da patente junto de um ou mais
Estados Contratantes dos varios instrumentos em vigor, o que cria o designado “feixe de

patentes nacionais”.

Por conseguinte, a Convengao sobre a Patente Europeia, celebrada em Munique,
em 5 de outubro de 1973, veio instituir a designada “patente europeia”. A CPE institui
um direito comum, entre os Estados Contratantes, no que concerne a obtencao de patentes
e permite ao titular da invenc¢do o pedido de protecao nos Estados contratantes. A patente
europeia ndo € uma patente com efeito supranacional, mas sim uma patente que vigora
nos estados contratantes da Convencao sobre a Patente Europeia, cabendo ao titular da
patente a escolha dos Estados em que pretende a protecdo da invencao. Assim, a Patente
Europeia permite um processo de concessao centralizado numa sé organizacdo (IEP), a
quem cabe a apreciacdo dos requisitos para a concessdo da patente de acordo com as
regras estabelecidas na CPE. Todavia, esta protecao culmina com uma fragmentacdo da
protecao, ja que os titulares das patentes t€ém que valida-las junto de cada Estado, ficando

sujeitas as normas desses paises em matéria de patentes e aos seus 0rgaos jurisdicionais.

E esta fragmentacdo que a Patente Europeia com Efeito Unitario pretende
ultrapassar, através da concessdo automética de um efeito unitario a todos os Estados
Contratantes (pertencentes igualmente a Unido Europeia) e através da sujeicao dos litigios

emergentes apenas a um Tribunal — ao Tribunal Unificado de Patentes.

Em termos historicos, a uniformizacdo das regras em matéria de patentes,
comecou com a Patente Europeia Unitaria atribuida por uma instituicdo da (agora
designada Unido Europeia) e que representa um processo que se arrastou,
aproximadamente, 40 anos, mas fracassou. Entre as possiveis causas destes insucessos,

encontramos questoes linguisticas, questdes de localizacdo e competéncia de tribunais.
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Apesar de toda a evolugdo da Europa, nem todos os Estados estdo ainda dispostos a
abdicar da sua soberania.

Perante esta dificuldade a UE entendeu, avancar para a criagdo de um sistema
europeu de patentes que aproveitasse a logistica e experiéncia do Instituto Europeu de
Patentes.

Esse sistema comporta trés documentos: o Regulamento (UE) n.° 1257/2012 de
17 de dezembro de 2012, pelo qual se estabelece uma cooperacao reforcada no dominio
da criacdo da prote¢do unitaria de patentes; o Regulamento (UE) n.® 1260/2012 de 17 de
dezembro de 2012, que regulamenta a cooperacdo refor¢cada no dominio da criacdo da
protecdo unitaria de patentes no que diz respeito ao regime de tradugdo aplicavel e o
Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, de 19 de fevereiro de 2013. Estes
trés instrumentos estdo intimamente ligados, na medida em que, a vigéncia de todos
depende da ratificacdo do ATUP.

Esta protecdo “unitaria” ¢ assim constituida por estes trés documentos (dois
Regulamentos e um Tratado), que espelham o designado “pacote legislativo” europeu em
matéria de patentes, cujo objetivo, desde inicio € suprir a dificuldades impostas pelo
principio da territorialidade e que implica, em matéria de patentes, uma fragmentacao da

protecdo e que tais regulamentos pretendem eliminar.

No fundo, a PEEU sera requerida junto do IEP, tal como acontece com a Patente
Europeia, e, por conseguinte, encontra-se sujeita as regras do CPE. Todavia, o
Regulamento 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de
2012 permite que o titular da patente requeira junto desta entidade a atribuicdo do efeito
unitario, um més apds a concessdo da Patente Europeia, pagando as despesas inerentes a
este registo. Assim, estd na faculdade do titular da patente optar pela atribui¢do do efeito

unitirio ou entdo continuar com a designada patente europeia “classica”.

O ATUP cria um tribunal comum a todos os Estados Contratantes, em paralelo
aos tribunais de cada Estado, por forma a resolver os litigios emergentes das designadas
“patentes europeias”, reguladas pela CPE e aqueles litigios que venham a surgir
relativamente as patentes europeias com efeito unitdrio concedidas ao abrigo do

regulamento 1257/2012 (UE) de 17 de dezembro de 2012.

Atendendo a que o sistema atual de resolugdo de litigios leva a que sobre a mesma

questdo possam existir processos judiciais paralelos, com decisdes contraditérias e com
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custos elevados, a criacdo deste tribunal dnico ird permitir a eliminacdo destas

desvantagens.

O ATUP aplica-se a designada Patente Europeia com Efeito Unitario, aos
certificados complementares de prote¢do, as Patentes Europeias em vigor a data da
entrada do ATUP, assim como, aos pedidos de Patente Europeia pendentes e aqueles que
venham a ser pedidos posteriormente, sem prejuizo do regime transitério previsto no
artigo 83.°, tendo competéncia exclusiva dirimir estes litigios. As decisdes proferidas
pelo TUP produzirdo efeitos em todos os Estados Contratantes, sem necessidade de
qualquer mecanismo adicional que permita a sua execugdo (artigos 36.° e 82.°). Toda a
estrutura do TUP é concebida para assegurar a correta protecdo das patentes europeias

com ou sem efeito unitario e por forma a garantir a maxima qualidade das suas decisoes.

As regras do TUP encontram-se previstas ao longo de oitenta e nove artigos do
ATUP, no Anexo [ ao ATUP e ainda nas trezentas e oitenta e duas regras do Regulamento
de Processo. Estas regras definem a natureza do TUP, a sua competéncia, a composi¢ao
e as regras processuais. A prossecu¢do das funcdes do ATUP caberd ao Comité
Administrativo, ao Comité Consultivo e ao Comité Orcamental, sendo que, cada um deles

terd funcdes especificas, conforme se analisou.

O TUP sera composto por Juizes com formacao juridica e juizes com formagao
técnica que deverao possuir elevada competéncia e experiéncia em matéria de patentes.
Serdo, portanto, constituidas por coletivo de juizes de origem multinacional, o que

permitird que as decisdes proferidas por este Tribunal sejam de elevada qualidade.

Do ponto de vista da legitimidade, podem intentar agdes no Tribunal os titulares
das patentes, os beneficidrios de licencas concernentes a patentes, assim como pode
intentar acoes qualquer pessoa singular ou coletiva que seja passivel de estar em juizo por
si, ou representado, seguindo dos termos previstos na legislacdo nacional, desde que,

tenha interesse em alguma patente ou seja afetado por alguma decisao do IEP.

O regime linguistico encontra-se previsto no artigo 49.° a 51.° do ATUP, que
estabelece as regras aplicadas no que respeita a lingua do processo. Esta matéria,
conforme referido podera colocar alguns entraves a defesa das partes em tribunal, uma
vez que, sendo o processo essencialmente oral e presencial, as questdes linguisticas
poderdo ser uma dificuldade, sobretudo para os cidadaos dos Estados Membros que

tenham de passar por procedimentos de traducdo e contratagdo de profissionais
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competentes para a sua defesa nos processos que corram em divisdes do TUP cuja lingua

seja diferente da do seu Estado nacional.

As decisdes e despachos proferidos pelo Tribunal serdo apostas férmulas
executdrias e poderdo ser executadas em qualquer Estado Membro Contratante. Para a
execuc¢do das decisdes e despachos serdo seguidos os tramites processuais do Estado onde
essa execucdo tenha lugar. O ATUP prevé um sistema de duplo grau de jurisdicdo. Uma
vez decida a causa, a decisdo do Tribunal de Primeira Instancia, a parte que sair vencida,
seja em todo o pedido ou parcialmente, pode recorrer da decisdo para o Tribunal de

Recurso. %

Sendo o TUP desconhecido no mercado onde produzira efeitos, esta previsto no
ATUP, um periodo transitério'®” pelo periodo de sete anos ap6s a entrada em vigor do

acordo, onde é concedido o direito aos Estados Membros Contratantes, afastar a

competéncia exclusiva do TUP, quanto as patentes europeias classicas.

Todavia, conforme analisado, o ATUP s6 entrard em vigor “no primeiro dia do
quarto més apos o deposito do décimo terceiro instrumento de ratificacdo ou adesdo nos
termos do artigo 84.°, incluindo os trés Estados-Membros que contavam o maior nimero
de patentes europeias em vigor no ano anterior ao da assinatura do Acordo”, sendo que
aqui estd incluida a Alemanha e o Reino Unido, cuja ratificacdo ainda nao foi efetuada, o
que podera adiar ainda mais a implementacdo deste sistema. No Reino Unido, temos o
clima “pds-Brexit”, que veio fomentar o receio da ndo ratificagao por este Estado do TUP,
mas, através de fontes oficiais, este Estado comunicou que estava a decorrer o processo
de ratificagdo, o que faz crer que este cenario estard proximo. Do ponto de vista da
Alemanha, uma vez que foi apresentada uma queixa junto do Tribunal Constitucional
Alemao quanto a ratificacdo do ATUP, teremos de aguardar a decisdo quanto a esta

queixa para saber se a ratificacdo pela Alemanha serd uma realidade ou nao.

Como ¢ sabido, a denominada Patente Europeia com Efeito Unitério e o Tribunal
Unificado de Patentes estdao intimamente ligados, estando a entrada em vigor de um

dependente da entrada em vigor do outro.

Foram mais de quarenta anos de esforcos para implementacdo de uma patente

unitaria, que apesar de todas as tentativas nao reuniu o consenso de todos. O “mal menor”,

1% A matéria de recursos encontra-se regulada com maior detalhe nas regras n.°s 220 e seguintes do Regulamento de Processo.
17 0 Regime transitério esta regulado no artigo 83.° do ATUP.
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passou pelo sistema de protecdo de patentes que analisamos. Estando nés perante uma
matéria que contende com a soberania de cada Estado, nem todos os Estados estdo na
disponibilidade de ceder perante certas condi¢Oes relativas a atribuicdo de patentes.
Assim, a ndo implementacdo do sistema unificado de patentes, podera ser reflexo dos
diferentes interesses de cada Estado no Mercado, enquanto uns procuram satisfazer os

interesses inerentes a importagdo, outros procuram relativamente a exportacdo e a estas

questdes acresce a realidade econdmica de cada pais.

As posigdes criticas que t€m vindo a ser adotadas por académicos, profissionais e
mesmo por utilizadores do sistema de protecdo de patentes, refletem uma série de
incertezas perante aquilo que serda a efetiva aplicacdo deste sistema. Entre as vérias
criticas encontra-se a desigualdade e as dificuldades que podera colocar o regime
linguistico previsto; a fragmentacdo que se pretende evitar, acaba por se verificar na
propria aplicacdo do TUP, pelas varias fontes de direito que o influenciam e a existéncia
de varios patamares de protecdo; pelas custas judicias que beneficiardo as grandes

empresas, entre muitas outras.

Na nossa opinido, cremos que estas criticas sdo especulativas, podendo nao se
verificar na realidade. SO ap0s a entrada em vigor do ATUP e com o decurso do tempo é
que se poderdo verificar as dificuldades inerentes a este sistema, € porventura a procura
por solucdes eficazes. O certo € que o Tribunal Unificado de Patentes, efetivamente
representa uma mudanca no sistema de prote¢ao de patentes e vém colmatar os problemas
atualmente existentes no mercado interno e vem de encontro aos interesses dos
utilizadores do sistema de patentes. E claro que o sucesso deste projeto fica dependente
do numero de ratificacdes que venham a surgir, e desde que lhe seja dada a oportunidade
de implementar este inovador sistema de resolugdo de litigios. A adaptagdo serd longa,

dai que esteja previsto um periodo transitério de sete anos, podendo ser prorrogado.

Pelo que, concluimos dizendo que o Tribunal Unificado de Patentes e todos os
instrumentos e documentos que o acompanham nao sio de todo perfeitos, e sem divida
no futuro, apos a sua entrada em vigor, existira a necessidade de fazer alguns ajustes, que
venham suprir as deficiéncias e outros que se considerem necessarios para o melhor
funcionamento do mercado interno. Mas para isso € necessirio que seja dada essa
oportunidade a este sistema de prote¢do de patentes, ja que, conforme analisado este
representa um grande passo, face a todos os instrumentos legislativos que o antecederam
e que fracassaram ao longo de mais de 40 anos.
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