Revista JURIDICA
PORTUCALENSE

https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(37)2025

Eugénio LUCAS

Tribunal Unificado de Patentes: Novos caminhos para a protecgo
de patentes na Europa

DOI: https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(37)2025.ic-5




Seccao

Investigacao Cientifica / Scientific Research’

" Os artigos presentes nesta secgao nao foram sujeitos a processo de revisdo segundo o método
blind peer review / The articles in this section have not undergone a blind peer review process.



Eugénio LUCAS

Tribunal Unificado de Patentes:
Novos caminhos para a protecao de patentes na Europa

Unified Patent Court:
New paths for patent protection in Europe

Eugénio LUCAS'

RESUMO: A recente entrada em funcionamento do Tribunal Unificado de Patentes vem
finalmente responder a necessidade de um controlo jurisdicional efetivo da patente europeia
e da patente europeia de efeito unitario. Neste artigo € apresentado o trajeto ocorrido até a
criacao do Tribunal Unificado de Patentes, bem como a sua estrutura e competéncias. Sao
também analisados recentes processos decididos pelo Tribunal Unificado de Patentes,
nomeadamente em matéria de validagdo e extingdo da patente, forum shopping,
interpretacdo da reivindicacao da patente e consequente avaliagdo da patenteabilidade.
Dada a existéncia de alguns aspetos comuns entre o “United States Court of Appeals for the
Federal Circuit” e o Tribunal Unificado de Patentes serdo também analisadas algumas
questdes juridicas comuns a estes dois tribunais de patentes.

PALAVRAS-CHAVE: Tribunal Unificado de Patentes; patente europeia; patente europeia
com efeito unitério; litigios de patentes na Europa; forum shopping.

ABSTRACT: The recent entry into operation of the Unified Patent Court finally responds to
the need for effective judicial control of the European patent and the European patent with
unitary effect. This article presents the path leading up to the creation of the Unified Patent
Court, as well as its structure and competences. Recent cases ruled by the Unified Patent
Court are also analyzed, particularly regarding patent validation and revocation, forum
shopping, interpretation of the patent claim and consequent assessment of patentability.
Given the existence of some common aspects between the “United States Court of Appeals
for the Federal Circuit” and the Unified Patent Court, some legal issues common to these two
patent courts will also be analyzed.

KEYWORDS: Unified Patent Court; european patent; european patent with unitary effect;
patent litigation in Europe; forum shopping.

Introdugao

O Tratado de Roma de 1957, que instituiu a Comunidade Econémica Europeia
(CEE), nao continha qualquer disposicdo sobre patentes ou outros direitos de
Propriedade Industrial. Sendo reconhecida a importancia da criacao de um sistema de
patentes europeu para a desenvolvimento da CEE?, logo em 1959, os seis Estados-

' Professor Coordenador Principal; ESTG, Instituto Politécnico de Leiria; IJP-Polo de Leiria;
eugenio.lucas@ipleiria.pt; Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9795-1707

2Van BENTHEM, J.B. The European Patent System and European Integration. |IC: International review
of intellectual property and competition law. Berlin: Springer. Vol. 24.1993, 4, p. 439-442. Ja
anteriormente a criacdo da CEE, o Conselho da Europa, em 1949, defendia a harmonizacao do sistema
europeu de patentes como uma das trés principais prioridades para a reconstru¢ao da Europa no final
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Membros iniciaram os trabalhos de que vieram a resultar a Convencao da Patente
Europeia (CPE) e a Convencgao da Patente Comunitaria (CPC). Assim, foi desenhado
um sistema com duas convengbes. Uma convengédo internacional (CPE) e uma
convencao exclusiva para os Estados-Membros da CEE (CPC), em que dentro desse
territério, a patente europeia concedida pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP)
gozaria de protecéo uniforme.

A Convengéao de Munique, formalmente conhecida como Convengéo sobre a
Concesséao de Patentes Europeias (ou Convencao da Patente Europeia - CPE), foi
assinada em 5 de outubro de 1973 e entrou em vigor em 7 de outubro de 1977 e criou
o sistema europeu de patentes, marcando o inicio de uma nova era para a protecao
de patentes na Europa, permanecendo em vigor desde essa data. Essa convencao
criou o IEP, que é responsavel pelo exame e concessao das patentes europeias.

Este novo sistema considerado revolucionario no seu inicio, obteve excelentes
resultados, reconhecidos pela generalidade da doutrina e da industria®, mas acabou
por criar um sistema de patentes fragmentado?*, onde uma patente europeia funciona
como um conjunto de patentes nacionais, necessitando de validacao e aplicacéao
separadas em cada jurisdicdo. Esta abordagem desarticulada conduziu a muitas
complexidades juridicas, incluindo litigios paralelos e decisdes inconsistentes entre
diferentes tribunais nacionais.

Efetivamente a patente europeia resultante da CPE padece de diversos
problemas, sendo um dos mais relevantes a auséncia de um sistema de controlo
jurisdicional centralizado®.

Na realidade desde a criacao da CPE que se conheciam os problemas relativos
ao controlo jurisdicional da patente europeia e, para resolver este problema, logo em

da Segunda Guerra Mundial, v. PLOMER, Aurora. The Unified Patent Court and the Transformation of
the European Patent System. IIC 51, 2020, p. 791. DOI: https://doi.org/10.1007/s40319-020-00963-6

3 WADLOW, C. Enforcement of Intellectual Property in European and International Law. London: Sweet
& Maxwell, 1998, pp. 214-216; GOMEZ SEGADE, José Anténio. El renacer de la Patente Comunitaria
y el sistema de Patentes Europeo. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Universidad de
Santiago de Compostela, Tomo XIX, 1998, p. 1159.

4 WADLOW, C. Op. cit. p. 214; Baldan, F., E. van ZIMMEREN. Exploring Different Concepts of Judicial
Coherence in the Patent Context: The Future Role of the (New) Unified Patent Court and its Interaction
with other (OId) Actors of the European Patent System. Review of European Administrative Law, 8(2),
2015, p. 385; GOMEZ SEGADE, José Anténio. Op. cit, p. 1159; VASCONCELOS, L. Miguel Pestana
de. Os Sistemas de Concessao do Direito de Patentes e o Valor Econdmico das Patentes. Scientia
luridica - Revista de Direito Comparado Portugués e Brasileiro, Tomo XLVIl, n® 274/276,
Julho/Dezembro, 1998, p. 320.

5 CLAY, Andrew. A Unified European Patent Process and a Unified Way of Enforcing It. Intellectual
Property & Technology Law Journal, 2012, 24(6), p. 17; LUCAS, E. The need for a Unified Patent Court.
LEXONOMICA. Vol. 12, No. 1, June 2020, p. 10.
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1975, os Estados-Membros da CEE assinaram, no Luxemburgo, a Convengao sobre
a Patente Comunitaria (CPC), que previa a criagdo de uma patente Unica, uniforme,
com um sistema de controlo jurisdicional comum e de ambito comunitario, concedida
em resultado de um pedido ao IEP. Esta Convencdo nunca foi ratificada por um
numero suficiente de Estados signatarios e, por isso, nunca entrou em vigor.

Face a este fracasso, em 1989, a nova versdo da CPC e o Acordo sobre
patentes comunitarias e os seus protocolos® previam a criagédo do Tribunal Comum de
Recurso (COPAC), que passaria a ter competéncia em matéria de controlo
jurisdicional da patente comunitaria, solucdo que também nado entrou em
funcionamento.

Nesta sequéncia a Comissao, em 1997, publicou o “Livro Verde sobre a patente
comunitaria e o sistema de patentes na Europa”™, com duas solugdes de controlo
jurisdicional da patente comunitaria, a que se seguiu a proposta de Regulamento do
Conselho relativo a patente comunitaria®. Esta proposta conduziu a uma profunda
discussao sobre a criacdo da Patente Comunitaria, mas por uma série de razoes,
incluindo os requisitos de traducéao, as taxas e, em particular, a falta de acordo sobre
o modelo de controlo jurisdicional da patente nunca foi aprovada.

Em 2010 a Comissdo Europeia apresentou o documento “EUROPA 2020
Estratégia para um crescimento inteligente, sustentavel e inclusivo”, que, entre muitas
outras matérias, voltou a reforcar a necessidade de criar uma patente Unica da UE e
um tribunal especializado em matéria de patentes®.

Finalmente, depois de uma longa caminhada, a patente europeia com efeito
unitario foi estabelecida por forca do Regulamento (UE) n.2 1257/2012'0, e vem
permitir aos titulares de patentes europeias requererem ao IEP que as suas patentes
beneficiem de efeito unitario nos Estados-Membros participantes do regulamento.
Assim, com a producao automatica de efeitos idénticos em todos os Estados-Membros
participantes, ndo sera necessario validar a patente europeia individualmente em cada

Estado-Membro, nem arcar com os encargos administrativos correspondentes, como

6 Protocolo sobre litigios, JOCE, L n® 401, de 30.12.1989.

7 Comissao Europeia, Livro Verde sobre a patente comunitaria e o sistema de patentes na Europa,
COM (97) 314 final, 24.06.1997.

8 Proposta de Regulamento do Conselho relativo & patente comunitaria, COM (2000) 412 final, de
01.08.2000.

9 COM/2010/2020 final, p. 15.

10 Regulamento (UE) n.2 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de
2012, que regulamenta a cooperacao reforgcada no dominio da criagcdo da protecéo unitaria de patentes.
JO L 361 de 31.12.2012, p. 1-8.
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ocorre atualmente com a patente europeia “classica”, sem efeito unitario.

Para permitir um eficaz funcionamento da patente europeia com efeito unitario,
os litigios referentes a todas as patentes europeias (com e sem efeito unitario, sem
prejuizo da possibilidade de opt-out no segundo caso) passaram a ser da competéncia
exclusiva do Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que foi criado pelo Acordo relativo
ao Tribunal Unificado de Patentes (ATUP)'!, assinado em Bruxelas em 19 de fevereiro
de 2013 e ratificado por Portugal em 28 de agosto de 2015.

Antes do estabelecimento da patente europeia com efeito unitario e do TUP, a
concessao e fiscalizacdo das patentes europeias variava muito entre os 39 Estados-
Membros da CPE (que incluem os 27 Estados-Membros da UE). Para garantir a
protecdo de patentes em toda a Europa, o titular da patente precisava de registar e
validar a sua patente junto do IEP e em cada Estado individualmente. Em alternativa,
poderia ser obtida uma patente nacional para cada um dos 39 Estados-Membros.
Estes registos duplicados eram dispendiosos, complexos € morosos € o controlo
jurisdicional também era efetuado separadamente em cada Estado, o que em ultima
analise, diminuia a protecao das patentes em toda a Europa.

Como refere Brinkhof estas diferengas conduziram a decisdes divergentes em
termos de qualidade, com diferencas na rapidez e nos custos do litigio, 0 que era
oneroso para os detentores de patentes e para os seus concorrentes’?.

Ainda antes da criagdo da patente europeia, logo em 1949, ja era reconhecido
que a questdo mais dificil para a patente internacional nao resulta da existéncia ou da
auséncia de exame prévio aos requisitos de patenteabilidade, mas sim do facto de as
condi¢des de validade de uma patente serem apreciadas de maneira diferente em
cada Estado’s.

Finalmente, com a entrada em funcionamento do TUP, pretende-se a criacdo
de um mecanismo eficaz de controlo jurisdicional da patente europeia e da patente
europeia de efeito unitario, que contribua para um avanco significativo no direito
europeu das patentes, promovendo uma maior seguranga juridica, permitindo

procedimentos centralizados sob um conjunto unificado de regras.

" Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, p. 1-40.

2 BRINKHOF, Jan. Patent Litigation in Europe: Two Sides of the Picture. 9(4) Federal Circuit Bar
Journal. 2000, p. 468.

3 PANEL, Francois. La Protection des Inventions en Droit Européen des Brevets. Paris: Litec 1977, p.
5.
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Tal como o processo de criacdo do TUP, também o seu processo de entrada
em funcionamento foi moroso e complicado. Ap6s extensas negociacbes e a
resolucao de varios desafios juridicos e politicos, 0 TUP tornou-se operacional a 1 de
junho de 2023 (50 anos apds a aprovacao da CPE), apéds a ratificacdo do ATUP pela
Alemanha.

O ATUP ja foi subscrito por 24 dos Estados-Membros da UE e esta em vigor
nos 18 Estados que ja ratificaram este acordo, sendo que os outros 6 Estados'* podem
ratificar o ATUP a qualquer momento. A Espanha, Polonia e Croacia ainda nao
subscreveram este acordo'®.

O ATUP prevé um duplo sistema de resolucao de litigios: um sistema judicial,
baseado num Tribunal de Primeira Instancia e num Tribunal de Recurso, que é
obrigatdrio para as partes e um sistema consensual e facultativo, alternativo ou melhor
complementar do judicial, assente num Centro de Mediacao e Arbitragem de Patentes
(CMAP). Esta opgéao confirma a tendéncia europeia a favor da resolugéo de litigios de
propriedade intelectual através da resolucao alternativa de litigios.

De uma forma esquematica apresentamos a estrutura judicial do TUP, onde se
percebe a intencédo de possuir divisdes espalhadas por toda a UE.

4 Chipre, Republica Checa, Grécia, Hungria, Irlanda e Eslovaquia.
15 https://www.unified-patent-court.org/en/organisation/upc-member-states
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Tribunal Unificado de Patentes

Tribunal de Justica
da Uniao Europeia

Tribunal de Primeira Instancia —
Divisao Divisoes Divisoes
Central Locais Regionais
- Paris (IPC: B, D, E, -g;“*:m . Divisao Regional
G, H, Certificado L it Nérdica do Baltico:
Complementar de - Lisboa, - Estocolmo,
Protegao), - Lubliana, - Riga,
: 3 - Viena, CTali
- Munique (IPC: C, (art. 8(2) ATUP) Tgln_],
F), - Dusseldorf, - Vilnius.
- Mildo (IPC: A). - Haia, (art. 8(4) ATUP)
(art. 7(2) ATUP) - tamburgo,
- Mannheim,
- Munique,
- Paris,
- Milao.
(art. 8(3) ATUP)

O Tribunal de Primeira Instancia do TUP é constituido por divisdes locais,
divisdes regionais e uma divisdo central (com sede em Paris e seccoes em Milao e
em Munique). Todos os Estados-Membros que o pretendam podem estabelecer uma
divisdo local'®. Os Estados-Membros com menos casos de patentes podem optar por,
em conjunto com um Estado-Membro vizinho, criar uma divisdo regional’”. Uma
divisdo central decidira os casos quando ndo existe uma divisdo local disponivel e em
determinadas circunstancias que permitam a transferéncia para a divisdo central,
como quando um requerente leva um caso a uma divisdo regional e pede
indemnizagdes em mais de trés paises’®.

De realcar que o TUP é composto por juizes com formacao juridica e por juizes
com formacao técnica'®.

Também, como previsto no ATUP, foi criado o CMAP, que tem a sua sede em
Liubliana e em Lisboa, que pode atuar na generalidade dos litigios de patentes,
excecionando que uma patente ndao pode ser extinta nem limitada num processo de

mediagdo ou arbitragem?°.

16 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 7.° n.° 3.

17 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, arts. 7.°n.° 5 e 33.°n.°
2.

8 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, arts. 33.°n.° 1 b) e 33.°
n.° 2.

19 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art.° 15.°n.° 1.

20 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 35.°.
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A execucado das decisdes e ordens do TUP aplica-se mutatis mutandis aos
acordos alcancados através da utilizacao dos recursos do CMAP, incluindo através de
mediacao (art. 82.%, ATUP) ou acordo (art. 79.2, ATUP), de que resulta que qualquer
acordo, mediacao, conciliagdo ou a sentenca arbitral pode ser um titulo executivo nos
Estados subscritores do ATUP.

O CMAP integra a estrutura (central e local) da TUP, e pretende funcionar de
forma independente, mas em estreito contacto e colaboragdo com o TUP.

Relativamente as suas competéncias o Tribunal de Primeira Instancia conhece
varios tipos de agdes, elencadas no art. 32.°2 da ATUP, que incluem nomeadamente
acoes por violacdo ou ameaca de violacao de patentes, acdes de verificacdo de nao-
violagdo de patentes, acdes de extincao de patentes e pedidos reconvencionais de
extincao de patentes.

Desde a sua entrada em funcionamento, em 1 de junho de 2023, até final de
setembro de 2024 o Tribunal de Primeira Instancia do TUP ja recebeu um total de 503
processos, em diferentes divisdes e diferentes tipos de agdes, como retratado na

préxima tabela?’.

o Counterclaim Appl for Appl. for Appl. for Request Declaration of
Infringement Coumerclaj - Revocation for provisional preserving Order for for non-
et infringement measures evidence inspection damages infringement
Paris CD 1 4 37 2 1
Paris LD 11 17 1
Munich CD 1 5
Munich LD 70 94 16 1 1
Milan CD 1 3 1
Milan LD 7 2 1 3 1
Dusseldorf 42 27 9 1
Mannheim 25 36 1
Hamburg 14 15 5 1"
Nordic-Baltic
RD 6 12 1
The Hague 10 4 3
Brussels 2 1
Helsinki 1
Copenhagen 1 1 1
Lisbon 1
Ljubljana
Vienna 1
Total 192 212 45 2 39 8 2 1 2

Verificamos nesta tabela que entre as 13 divisées locais do TUP a maioria dos
casos sao submetidos e litigados nas divisdes locais alemas.

O Tribunal de Recurso até final de setembro recebeu 14 recursos ao abrigo da
RoP220.1 (a ou b); 28 recursos ao abrigo da RoP220.1 (c) e 54 recursos ao abrigo da
RoP220.2. O Tribunal de Recurso recebeu ainda 10 pedidos de revisao discricionaria,

2 https://www.unified-patent-court.org/en/news/case-load-court-start-operation-june-2023-upda
te-end-september-2024
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9 pedidos de efeito suspensivo e 24 pedidos de despacho de emissao de recurso e 1
pedido de nova audiéncia ao abrigo do RoP245%2,

A predominancia da atividade das divisdes alemas no periodo dos primeiros 12
meses de atividade do TUP é uma realidade, sendo que estas foram responsaveis por
quase 80% dos casos de violagdo, com a divisdo de Munique a liderar com 37,7% de
todos os casos de violagcdo apresentados perante a TUP. A divisdo local de Paris
surge como o unico tribunal ndo alemao entre as cinco divisbes mais ativas, sendo
que a divisdo central de Paris dominou os casos de extin¢cao, recebendo 26 pedidos

em comparagéo com dois na divisdo central de Munique?3.

Neste primeiro ano de atividade a area técnica com maior relevancia foi a
engenharia eletrotécnica, constituindo 39,8% de todos os casos de violagdo de
patentes e em matéria de extincdo de patentes a area técnica mais relevante foi
instrumentos com 36% dos processos, face a 28% de processos na area técnica de
engenharia eletrotécnica®*.

Relativamente aos tipos de processos no Tribunal de Primeira Instancia em
funcdo da Classificacao Internacional de Patentes (IPC), verifica-se uma maior

incidéncia nas patentes da classe H (Eletricidade)?®.

22 https://www.unified-patent-court.org/en/news/case-load-court-start-operation-june-2023-upda
te-end-september-2024

23 CLARIVATE. One year later in the UPC: First insights from Darts-ip. 2024, p. 3. In:
https://clarivate.com/Ip/insights-from-the-unified-patent-courts-inaugural-

year/?campaignname=UPC Review Whitepaper LeadGen IP Global 2024&campaignid=701KY000
000DHuUBYAW&utm campaign=UPC Review Whitepaper LeadGen IP Global 2024&utm source=
Press Release&utm medium=Earned Press

24 |dem, ibidem.

25 hitps://www.unified-patent-court.org/en/news/case-load-court-start-operation-june-2023-upda
te-end-september-2024
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First IPCclass of the patent in suit
M infringement actions M counterclaims for revocation M revocation actions
an 77
50 a2 42
. 29
e 23
;. 2021 e 18
o 10 11
10 5 5 6
N RECTR TR | B |
o H Nim _ e B -
class A class B classC classD classE class F class G classH

O TUP tem competéncia sobre as patentes europeias e sobre as patentes
europeias com efeito unitario. No entanto, relativamente as patentes europeias os
titulares destas patentes podem optar por nao ficarem sujeitos ao TUP (opt-out) e
ficarem sujeitas a jurisdicao dos tribunais nacionais. E uma opgao que podem tomar
se considerarem que assim defendem melhor os seus interesses.

Os titulares de patentes europeias podem exercer o seu direito de opt-out do
TUP desde o passado dia 1 de marco de 2023 e durante todo o periodo transitério,
que, se nio for renovado por mais 7 anos, terminara a 30 de marco de 2030. E um
procedimento administrativo em que basta notificar a sua decisdo a secretaria do TUP
até um més antes do termo do periodo transitério. E possivel revogar esta opgdo do
opt-out e regressar ao sistema do TUP (opt-in), desde que nao tenha sido intentada
uma acao perante um tribunal nacional. Em consequéncia do pedido de opt-out, o
Registo Europeu de Patentes ira informar se a patente europeia optou pela
autoexclusao da competéncia exclusiva do TUP.

Quando da entrada em funcionamento do TUP, a 1 de junho de 2023, foram
efetuados 418.095 pedidos de exclusdo de patentes europeias da jurisdicdo deste
tribunal durante o periodo de caréncia de trés meses que antecedeu a entrada em
funcionamento. Um ano depois havia mais de 500.000 patentes europeias cujo
titulares tinha requerido o opt-out e o numero de opt-outs registados entre 1 de junho
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de 2023 e 1 de junho de 2024 (112.354) é superior ao numero de patentes europeias
concedidas em 2023 (104.609)%%. Esta escolha de optar pela exclusdo de uma patente
europeia suscita uma série de novas consideracdes estratégicas para os titulares de
patentes, para quem contesta as patentes e para os utilizadores das patentes.

A auséncia de precedentes do TUP cria uma incerteza nas diferentes partes de
litigios de patentes, o que dificulta o processo de tomada de decisao de opt-out ou de
manutenc¢do no TUP. Também o facto de uma decisdo do TUP poder extinguir uma
patente em todos os Estados subscritores do ATUP, e se a patente estiver opt-out a
deciséo do tribunal nacional s6 produz efeito nesse Estado, influencia a opg¢ao ou nao
pelo opt-out.

Mas a estratégia de opt-out ndo esta isenta de riscos. Se alguém intentar uma
acao contra uma patente europeia opt-out num tribunal nacional, o titular da patente
nao podera regressar ao sistema do TUP (opt-in), mesmo depois da conclusao da
acéo judicial nacional, no que foi apelidado de “opt-out torpedo™’.

Os titulares de patentes devem igualmente examinar se algum interesse da sua
patente é propriedade de outro titular (ex. propriedade conjunta) e se esse titular
também apresentou um pedido de opt-out. Se um titular de uma patente decidir opt-
out essa patente é fundamental que todos os titulares dessa patente facam o mesmo,
uma vez que se nao o fizerem tornara o opt-out ineficaz e sujeitara a patente a
jurisdicdo do TUP, como foi decidido na recente decisdao do TUP Neo Wireless GmbH
& Co. KG v. Toyota Motor Europe NV/SA?8,

Relativamente a parte processual além do ATUP é no Regulamento de
processo do TUP?® que estdo consagradas as regras nesta matéria. Este regulamento
comecga com uma seccao geral que trata dos principios de aplicacéo e interpretacao.
Seguem-se seis partes, em que a 12 parte trata do procedimento perante o Tribunal
de Primeira Instancia, seguem as disposicoes sobre provas (parte 2) e sobre medidas
provisérias (parte 3). A 42 parte contém as regras sobre o procedimento perante o

26 AL-KHALILI, David. The unitary patent and opt-out statistics: one year in. D Young & Co Intellectual
Property. June, 2024. In: https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/upc-1year-unitarypatent-
opt-out-stats

27 PEPE, Steven Pepe; Matthew SHAPIRO. Unified Patent Court. Opt-Out Strategic Considerations.
Ropes & Gray LLP. 2024. In: https://www.ropesgray.com/-
/media/files/publications/2023/05/20230508 ip alert.pdf?rev=fa827680c3454908a575e4b9bf3d2b3a&
hash=BCF3427481D5903F8EEA1DAEO0AD4360

28 UPC_CoA _79/2024, (11.04, 2024) - Neo Wireless GmbH & Co. KG v. Toyota Motor Europe NV/SA
29https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc _documents/rop en 25 july

2022 final consolidated published on website.pdf
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Tribunal de Recurso, a 52 parte contém regras gerais e a 62 parte regula as custas
judiciais e o apoio judiciario.

Uma vantagem do TUP, comprovada pela criagdo de tribunais de propriedade
intelectual em mais de 90 paises, € a de que a especializagdo pode ser especialmente
valiosa quando os litigios envolvem complexidade tecnolégica, como sucede na UE.
A pratica repetida desse tipo de processo da aos juizes a experiéncia necessaria para
desenvolver um corpo uniforme de jurisprudéncia de elevada qualidade®.

A especializacao do TUP é fundamental do ponto de vista da seguranca juridica
e da possibilidade de rever as decisdes do IEP e, sempre que necessario anula-las, e
assim cumprir uma ‘fungcdo de vigilancia’ em relagdo ao IEP3'. Um tribunal
especializado em patentes tendera a promover a eficiéncia institucional, com decisdes
mais rapidas, a garantir a uniformidade doutrinal, o que cria previsibilidade e a
fundamentar os acérddos com maior precisdo o que melhora a qualidade dos
julgamentos.

Se a especializaggo do TUP €é uma das suas vantagens, uma
superespecializacdo pode ser, no entanto, prejudicial para o resultado final.
Comparado com o CAFC e com o IHPC o TUP é considerado mais especializado no
que diz respeito a competéncia do tribunal e a nomeacao de juizes. O facto de o TUP
ter competéncia exclusiva sobre litigios de patentes e o facto de uma parte dos juizes
do TUP serem juizes com formacao técnica aumenta o risco de desenvolver uma
tendéncia favoravel as patentes, algo que foi criticado no que diz respeito ao CAFC, e
gue pode conduzir a um isolamento da jurisprudéncia dominante®.

No que respeita ao Tribunal de Recurso do TUP este € uma mais-valia deste
sistema. Como refere Marius Zipf et al., com base no sistema aleméao de litigios de
patentes, as evidéncias sugerem que o processo de recurso, através de reversoes de
decisOes, citacbes de casos e principios orientadores, melhora a qualidade da
interpretacao judicial e é particularmente importante em jurisdicbes com multiplos
tribunais regionais. O processo de recurso ndo sé prevé a correcao de erros e 0

esclarecimento de ambiguidades, como também serve como fonte de orientacao para

30 DREYFUSS, Rochelle Cooper. Op. cit. p. 1.

31 PETERSEN, Clement Salung; Thomas RIIS; Jens SCHOVSBO. The Unified Patent Court (UPC) in
Action - How Will the Design of the UPC Affect Patent Law?. Kluwer in “Transitions in European Patent
Law — Influences of the Unitary Patent Package”, June, 2014, p. 4. DOl
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2450945

32 KHUCHUA, Tamar. Op. cit., p.14.

Revista Juridica Portucalense
N.2 37 | 2025



Tribunal Unificado de Patentes: Novos caminhos para a protegdo de patentes
na Europa

a evolucdo da jurisprudéncia e convergéncia de interpretacdes juridicas®, situacdo
que se enquadra perfeitamente nas duas instancias do TUP e valoriza o seu Tribunal
de Recurso.

Jurisprudéncia do Tribunal Unificado de Patentes

Dada a existéncia de alguns aspetos comuns entre o “United States Court of
Appeals for the Federal Circuit” (CAFC) e o TUP34 fazemos uma breve caracterizagao
da sua criacao e jurisprudéncia inicial.

No inicio dos anos 80 (séc. XX), nos EUA, reconheceu-se a necessidade de
fortalecer e tornar mais eficiente o seu sistema de patentes. Esse entendimento levou
a um processo de reformulacdo desse sistema, especialmente no que diz respeito ao
controle judicial das patentes®.

Uma das medidas mais significativas para garantir um sistema de patentes
robusto foi a criacdo, em marco de 1982, do CAFC, por meio do “Federal Courts
Improvements Act”3. Este tribunal central recebeu competéncia exclusiva para julgar
recursos de todos os casos de patentes provenientes dos tribunais federais de distrito,
desde que a jurisdicdo desses tribunais se baseasse em reivindicacoes
fundamentadas no “U.S. Patent Act” e da sua composicao faziam parte juizes
especializados em matéria de patentes.

Logo no seu periodo inicial de atividade a atuagédo do CAFC foi considerada
pré-patente, no sentido em que aumentou os direitos dos titulares das patentes. Uma
andlise das patentes em litigio entre 1930 e 1982 revela que uma percentagem
elevada dessas patentes eram invalidadas, e a partir da criacdo do CAFC essa

tendéncia inverteu-se®’. A jurisprudéncia inicial do CAFC confirmou, em percentagens

33 ZIPF, Marius, et al. The Judicial Geography of Patent Litigation in Germany: Implications for the
Institutionalization of the European Unified Patent Court. Social Sciences 12(5): 311. 2023.", p. 13.
DOI: https://doi.org/10.3390/socsci12050311

34 HARNETT, Christopher J., Amanda F. WIEKER. The EU Unitary Patent and Unified Patent Court:
Simplicity and Standardization, Challenge, and Opportunity. Vol. 25, n.® 4. Intellectual Property &
Technology Law Journal. 2013, p.15.

35 KORTUM, Samuel, Josh LERNER. Stronger protection or technological revolution: what is behind the
recent surge in patenting?. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Volume 48, 1998,
p. 253. DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-2231(98)00023-2

3628 U.S.C. §§ 1295, 1338.

37 KORTUM, Samuel, Josh LERNER. Op. cit. p. 248.

Revista Juridica Portucalense
N.2 37 | 2025



Eugénio LUCAS

muito superiores aos anteriores tribunais federais de recurso do circuito, as decisbes
dos Tribunais federais de distrito de declarar as patentes validas, bem como revogou,
em percentagens muito superiores, as decisées que declaravam uma patente invalida.
Como consequéncia, o CAFC foi logo entendido como um tribunal pré-patente3®.

Outra grande consequéncia imediata da criacdo do CAFC foi o fim da utilizagao
do mecanismo de forum shopping, pelo menos ao nivel do recurso®. Neste
enquadramento, a partir de 1985, os EUA registaram um aumento no numero de
pedidos de patentes, superior em termos absolutos e relativos a qualquer outra
década do século XX. Esse crescimento foi atribuido, em grande parte, a criacao do
CAFC, que proporcionou maior seguranca juridica aos titulares de patentes,
incentivando-os a investir mais na protecdo de suas invengoes?.

Igualmente o TUP pretende ser um érgéo com jurisdicdo exclusiva sobre todos
os litigios da patente europeia e da patente europeia de efeito unitario.

Relativamente a jurisprudéncia do TUP o ATUP refere que este “devera ser
concebido de forma a assegurar decisdes céleres e de elevada qualidade,
estabelecendo um justo equilibrio entre os interesses dos titulares de direitos e outras
partes interessadas, e tomando em consideracao a necessidade de proporcionalidade
e flexibilidade™".

Sendo o TUP um tribunal novo, sem um histérico jurisprudencial, coloca-se a
questdo genérica de saber se existe 0 perigo de a lei interpretada por um tribunal
especializado, isolado das correntes jurisprudenciais, ser subdptima do ponto de vista
econémico ou social? Dreyfuss numa analise comparativa do TUC com o CAFC dos
EUA conclui que, possuindo competéncias e estruturas diferentes, sendo o CAFC um
tribunal de recurso Unico que julga recursos de tribunais de primeira instancia de
jurisdicao geral e o TUP englobar um Tribunal de Primeira Instancia (com divisdes) e
um Tribunal de Recurso, o TUP centra a sua atividade nas questdes de patentes e
ndo também de concorréncia, como sucede no CAFC#.

38 LINN, Richard. The Future Role of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit Now
That It Has Turned 21. American University Law Review 53, no.4, April 2004., p. 733.

39 LINN, Richard. Op. cit., p. 732; HARNETT, Christopher J., Amanda F. WIEKER. Op. cit., p.18.

40 KORTUM, Samuel, Josh LERNER. Op. cit. p. 247-254.

41 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, p. 1.

42 DREYFUSS, Rochelle Cooper. Launching the Unified Patent Court: Lessons from the United States
Court of Appeals for the Federal Circuit. (February 21, 2023). L. Desaunettes & alii, Unitary Patent
Package & Unified Patent Court. Problems, Possible Improvements and Alternatives, Ledizioni, 2023,
NYU Law and Economics Research Paper No. 23-24, NYU School of Law, Public Law Research Paper
No. 23-36. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4365955, p. 2.
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Outra diferenca resulta do facto de as decisdes do CAFC serem passiveis de
recurso para o Supremo Tribunal dos EUA e poderem, na sua maioria, ser modificadas
por acdo do Congresso. No caso do TUP, que aplica a lei de patentes proveniente da
CPE, regulamentos da UE, do ATUP, de legislacdo nacional e de acordos
internacionais, apenas algumas decisdes serdao da competéncia do Tribunal de Justica
da Unido Europeia (TJUE). Por essa razao igualmente resulta que a maioria das
decis6es do TUP ndo podem ser facilmente anuladas por medidas legislativas na
UE®.

A atividade do TUP ainda é reduzida, mas ja existem decisdes muito relevantes
indicativas do sentido da sua orientacdo juridica. O processo 10x Genomics v
NanoString** foi o primeiro em que o TUP, seis meses depois do inicio da sua
atividade, analisou a violacdo de uma patente europeia de efeito unitario (EP
4108782), em concreto a interpretacdo da reivindicacao da patente, e consequente
avaliacédo da patenteabilidade.

Nesta decisdo o Tribunal de Recurso do TUP anulou uma injuncao preliminar
concedida pelo Tribunal de Primeira Instancia (divisao local de Munique) no processo
10x Genomics v. Nanostring*®, que tinha considerado que existia um grau suficiente
de certeza de que a patente reivindicada era valida e infringida e, por conseguinte,
concedeu a injungao.

Em matéria processual o Tribunal de Recurso do TUP entendeu neste processo
que o 6nus da prova da infracao cabe ao requerente, enquanto o énus da prova da
nulidade cabe ao requerido, e ainda rejeitou o argumento do requerido (baseado na
jurisprudéncia nacional alema) de que a revogacao sb precisa de ser demonstrada
para ser possivel negar a concessdo de uma injungao preliminar.

Em matéria substantiva o Tribunal de Recurso do TUP né&o apreciou a infragao,
uma vez que discordou da conclusdo de validade da divisdo local de Munique.
Concordou com a conclusdo da divisdo local de Munique sobre a novidade, mas
discordou da sua conclusdo da existéncia de atividade inventiva e com esse
fundamento anulou a injung¢éo preliminar.

Ficou também claro neste processo para o Tribunal de Recurso do TUP a

importancia da reivindicacdo da patente para definir o ambito da patente, como

43 |dem, p. 3.
44 UPC_CoA_335/2023, (26.02.2024) - 10x Genomics v NanoString
45 UPC_CFI_2/2023, LD Munich, (19.09.2023) - 10x Genomics v NanoString
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explicita Meier-Beck “The Court of Appeal first states that the patent claim is not only
the starting point, but also the decisive basis for determining the scope of protection of
a European patent™®,

O Tribunal de Recurso do TUP adotou uma avaliacdo mais ampla do que a que
teria sido efetuada pelo perito a partir do estado da técnica e nao utilizou
especificamente a analise de resolucao de problemas utilizada pelo IEP para a
avaliagdo da atividade inventiva, nem identificou o estado da arte mais proximo.
Reavaliou também varios pontos de interpretacdo da reivindicacdo e fez uma
declaragao geral de principio quando referiu “the description and drawings of a patent
must always be used as explanatory aids for the interpretation of the patent claim and
not only to resolve any ambiguities in the patent claim™’, declaracdo estd em
consonancia com os principios estabelecidos pelo IEP.

Especificamente o Tribunal de Recurso do TUP no processo 710x Genomics v.
Nanostring*® fornece uma primeira viso da sua abordagem relativamente a atividade
inventiva e entende que um recurso no TUP pode envolver uma reavaliacao completa
da interpretagéo da reivindicacao e do estado da técnica.

No ambito da definicdo da competéncia do TUP definida no artigo 322 do ATUP,
em concreto artigo 322 n® 1 f) e artigo 322 n°1 a), no processo Fives ECL, SAS v. REEL
GmbH, este esclarece que “the UPC has no jurisdiction to hear actions for damages
brought on the basis of patent infringement proceedings which have become final and
binding before a national court™®. Esta acgéo visava determinar os danos devidos em
relacdo a uma sentenca de violacdo de patente que a requerente Fives ECL, SAS
obteve no Tribunal Regional de Disseldorf (tribunal nacional e ndo do TUP).

Assim, o TUP nao tem competéncia se um tribunal nacional ja tiver proferido
uma decisao definitiva sobre uma parte nacional de uma patente europeia, 0 que esta
de acordo com as disposi¢cdes do ATUP. Sera, no entanto, interessante averiguar a
razao pela qual a Fives ECL, SAS esta interessada em apresentar o seu pedido de
indemnizacao ao TUP e ndo ao Tribunal Regional de Disseldorf e qual considera ser
a sua vantagem nessa escolha.

Sobre outras questbes de natureza processual como, por exemplo, questoes

46 MEIER-BECK, Peter. The Assessment of Patent Validity by the Unified Patent. Court GRUR
International, Volume 73, Issue 7, July 2024, p. 670.

47 UPC_CoA_335/2023, (26.02.2024) - 10x Genomics v NanoString

48 UPC_CoA_335/2023, (26.02.2024) - 10x Genomics v NanoString.

49 UPC_CFI_274/2023, LD Hamburg (17.09.2023) - Fives ECL, SAS v. REEL GmbH
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relativas a principios juridicos, como o equilibrio de interesses e a proporcionalidade,
a divisao local de Dusseldorf aplicou o principio da ponderagédo de interesses para
concluir que “when deciding an application to grant protection for the allegedly
confidential information, the court must weigh the right of a party to have unlimited
access to the documents contained in the file, which guarantees its fundamental right
to be heard, against the interest of the opposing party to have its confidential
information protected”.

No sistema judicial na patente europeia, o forum shopping era, e ainda é, uma
questdo delicada. A preferéncia dos litigantes por determinados foros revela a
importancia real ou pelo menos percebida dos foros favoraveis. Por exemplo, em
2017, 40% de todos os casos de patentes europeias foram julgados num Unico pais,
na Alemanha, apesar de apenas 11% das patentes europeias terem origem na
Alemanha®'.

Consciente desta realidade é o préprio ATUP que pretende limitar o forum
shopping e, nesse sentido, refere expressamente “que um mercado de patentes
fragmentado e as variagdes significativas entre os sistemas jurisdicionais nacionais
prejudicam a inovagao” e pretende “aumentar a seguranca juridica” e “assegurar a
uniformidade da ordem juridica da Unido e a primazia do direito da Unido Europeia™?.

No entanto o TUP mantém a viséo tradicionalmente permissiva de jurisdigcao
que permite aos requerentes apresentar o processo na divisdo local ou regional de
qualquer Estado-Membro onde a infragdo ocorreu ou podera vir a ocorrer3. Noutra
vertente continua a verificar-se a existéncia de forum shopping no TUP, por exemplo,
na situacao de preservacdo de elementos de prova e a inspecao de instalagdes.
Apesar de, como referimos acima, as divisdes locais alemas do TUP serem as mais
requeridas, nenhuma das cinco ordens de preservacao de provas acima analisadas
foi concedida por uma divisdo alema, mas sim pelas divisdes locais de Bruxelas, Paris
e Milao, situadas em paises com uma longa tradicdo de procedimentos nacionais
desta natureza e foram medidas concedidas numa base ex parte®.

A questao do forum shopping nao foi assim totalmente resolvida com a criacdo

5 UPC_ CFI_355/2023, LD Disseldorf, (27/03/2024) — Fujifilm v. Kodak

51 CREMERS, Katrin et al. Patent Litigation in Europe. Eur J Law Econ. 44, 2017. p. 26 DOI:
https://doi.org/10.1007/s10657-016-9529-0

52 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, p. 1.

53 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 33.2n.2 1 a).
54 COURT, Valentin de le, Camille de MUNTER, Robyn TRIGG. Op. cit., p. 3.
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do TUP. Desde logo porque, no periodo transitério de sete anos apds a data de
entrada em vigor do ATUP, “as acdes por violacdo ou extincdo de uma patente
europeia ou as agbes por violacdo ou com vista a declaragdo de nulidade de um
certificado complementar de protecdo emitido para um produto protegido por uma
patente europeia podem continuar a ser intentadas perante os 6rgaos jurisdicionais
nacionais ou outras autoridades nacionais competentes™S. Acresce que a
possibilidade de escolha entre a divisdo central, as divisées regionais e locais permite
escolher o foro em funcao das carateristicas de cada foro.

No entanto, em comparacdo com o atual sistema europeu, a estrutura do TUP
com uma hierarquia de tribunais unificada, um Unico Tribunal de Recurso e a
eliminacdo de decisbGes declaratorias de “torpedo” pode contribuir para reduzir o
incentivo a procura de foros mais favoraveis e elimina explicitamente a possibilidade
de um “torpedo italiano.

Especificamente duas normas irdo abolir o forum shopping em acodes
declarativas. Em primeiro lugar as agdes de verificacao de ndo-violacao de patentes
e certificados de protecdo suplementar e as agdes de extincdo de patentes e de
declaracdo de nulidade dos certificados complementares de protecdo devem ser
intentadas perante a divisdo central do TUP®/. Em segundo lugar uma agio de
verificacdo de nao-violacado, pendente na divisao central € suspensa quando, dentro
de um prazo de trés meses a contar da data em que a acéo foi intentada perante a
divisdo central, for intentada perante uma divisdo local ou regional uma acao por
violacdo sobre a mesma patente entre as mesmas partes ou entre o titular de uma
licenca exclusiva e a parte requerente da verificacao de nao-violagao relativamente a
mesma patente®®. Com esta solugcdo os requeridos ja& ndo conseguem encerrar
processos simplesmente apresentando primeiro uma acao declarativa.

E necessario realgar, no entanto, que o TUP ndo detém a competéncia
exclusiva na apreciacao e julgamento de litigios relativos a patentes europeias, pois

55 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 83.°.

56 Estratégia para protelar a litigacdo aproveitando a morosidade dos tribunais italianos. O torpedo
italiano foi uma defesa popular em litigios de patentes europeias, através do qual uma empresa, sob
ameaga de um processo de infragdo, intenta uma acgéo torpedo em Italia solicitando uma declaracao
de ndo violagao em relagdo as patentes correspondentes italianas e/ou estrangeiras (ou partes italianas
e estrangeiras do patente europeu do concorrente), o que nao permite intentar a agao por violagao de
patentes noutros paises enquanto néo for resolvido o processo na ltédlia. Os artigos 21°, 22° e 26° da
Convencao de Bruxelas permitem a utilizagdo desta estratégia dilatéria.

57 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 33.2 n.2 4.

%8 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 33.2 n.2 6.
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tem de partilhar essa competéncia com os tribunais nacionais dos Estados
subscritores da CPE, que ndo sado Estados-Membros da UE; com os Estados-
Membros da UE que nao sao participantes no mecanismo de cooperacao reforcada,
ou que nao ratificaram o ATUP; com os Estados-Membros do ATUP durante o periodo
transitério de sete anos (a que podem acrescer mais sete anos); e com os Estados-
Membros cujos titulares de patentes tenham optado pelo mecanismo de opt-out®®.

No que respeita a preservacdo de elementos de prova e a inspecédo de
instalagdes®® o TUP, na sua atividade inicial, tem demonstrado uma abordagem
flexivel e concede regularmente medidas ex parte (adotadas sem ouvir a outra parte),
antes de iniciar ou durante uma acéo de violagdo de patentes, para preservar provas
de suspeita de violacao de patente. Este tipo de medidas de preservacao da prova
fazem ha muito parte do cenario de litigios de patentes em jurisdicbes como a Bélgica,
a Franca e a Italia, modelo que o TUP adotou®'.

O requerente deve apresentar elementos de prova razoavelmente acessiveis e
suficientes para fundamentar a sua alegacdo de que o seu direito de patente foi
violado ou estd na iminéncia de o ser®?, sendo a prova obtida depois avaliada na
apreciacao do mérito da causa. Algumas divisdes locais ja concederam estas medidas
ex parte considerando o alto nivel do risco de as provas ja ndo estarem acessiveis,
serem removidas, ou apagadas devido a sua natureza digital, se o requerido fosse
notificado para a diligéncia judicial.

Até abril de 2024 ja havia cinco decisdes das divisdes locais de Bruxelas, Paris
e Mildao, todas em paises com tradicao juridica neste tipo medidas e em todos esses
casos os interesses do titular da patente foram sistematicamente favorecidos com
base no principio da proporcionalidade, considerado que o simples facto de as provas
poderem ser facilmente apagadas ou destruidas era suficiente para fazer prevalecer
os interesses do requerente®?.

Em resultado da sua atividade verifica-se que ja existe um ndamero significativo
de decisbes processuais relevantes para assegurar um bom funcionamento do TUP.

59 Para analise detalhada desta questao v. MARQUES, J.P. Remédio. O (Novo) Tribunal Unificado de
Patentes. Coimbra: Almedina, 2024, pp. 49-54.

60 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 60.2.

61 COURT, Valentin de le, Camille de MUNTER, Robyn TRIGG. Orders to Preserve Evidence Under the
Unified Patent Court: Seven Trends from the Emerging Case Law. April 2024. pp. 1-5. In
https://www.osborneclarke.com/insights/orders-preserve-evidence-under-unified-patent-court-seven-
trends-emerging-case-law

62 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 60.2n.2 1.

63 COURT, Valentin de le, Camille de MUNTER, Robyn TRIGG. Op. cit., p. 2.
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Constata-se assim uma elevada taxa de obtengado de injungbes preliminares, bem
como é relativamente facil de obter autorizagdo para inspecionar instalagdes e
recolher elementos de prova. Sobre o pedido de extensdo dos prazos este
normalmente nao é concedido. Verifica-se também que a maioria das decisdes e
despachos iniciais do TUP estao relacionadas com questdes processuais, sendo que
relativamente as injungdes preliminares o TUP tem resolvido essas questdes
rapidamente®.

A jurisprudéncia ja produzida pelo Tribunal de Recurso do TUP confirma a sua
capacidade de harmonizacado de jurisprudéncia, que influenciara os Tribunais de

Primeira Instancia.

Consideracoes finais

Para enfrentar os desafios de uma economia global altamente competitiva, os
sistemas de controlo judicial das patentes tém vindo a sofrer significativas reformas,
de que sao exemplo a criagdo do CAFC nos EUA, do “Intellectual Property High Court”
(IPHC) no Japéo e igualmente do TUP.

A criacdo do TUP é uma realizacéo notavel. E o primeiro tribunal supranacional,
com juizes de diferentes Estados-Membros da UE, com o objetivo de resolugcéo de
litigios de patentes. A quantidade de casos ja apresentados, de requerentes europeus
€ nao europeus, e de decisdes proferidas comprova a sua importancia.

Quando os direitos de propriedade industrial sédo incorporados em produtos que
séo vendidos e utilizados num mercado interno como a UE, um sistema de controlo
jurisdicional centralizado da patente é vantajoso devido ao facto de a defesa da
propriedade industrial em cada Estado ser dispendiosa e de n&o haver uniformidade
na jurisprudéncia de origem nacional.

Em pouco mais de um ano de atividade os indicadores existentes confirmam
que o TUP veio acabar com os litigios de patentes fragmentados pelos varios paises,
esta a promover uma jurisprudéncia uniforme em matéria de patentes, garantindo a
seguranca juridica das patentes, bem como esta a assegurar a sua legitimidade

enquanto novo ator institucional especializado no panorama judicial europeu e

¢ BRAMBRINK, Antje et al. Standard Essential Patents in the Unified Patent Court. IPLitigator.
May/June 2024, p. 2. In https://www.finnegan.com/print/v2/content/411277/Standard-Essential-
Patents-in-the-Unified-Patent-Court.pdf?g=
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internacional.

Nas questdes que podem suscitar dificuldades no funcionamento do TUP
referimos que o problema resultante da possibilidade de forum shopping, que foi
resolvido nos EUA com a criagdo do CAFC, vai continuar a existir com o TUP. A
estrutura do TUP e do CAFC séo diferentes. O CAFC é um tribunal de recurso unico
que aprecia recursos de tribunais de primeira instancia de jurisdicdo geral, o TUP
abarca Tribunais de Primeira Instancia e um Tribunal de Recurso. Assim, no TUP é
possivel que os Tribunais de Primeira Instancia divirjam entre si. Entre a divisdo
central, as divisdes regionais e locais, existe a possibilidade de resultarem diferentes
jurisprudéncias e isso condicionar a escolha do foro pelos litigantes de acordo com os
seus interesses.

Como analisamos a criagcdo de um sistema judicial unico com um tribunal de
recurso unico e a eliminacdo do “torpedo italiano” ird provavelmente diminuir
enormemente o incentivo a procura de féruns dentro do TUP, mas permitir que as
divisbes locais decidam se devem separar as acoes de invalidade e de infracéo,
provavelmente criard um incentivo ao forum shopping. Uma possivel solucdo seria
obrigar as divisdes locais a ouvir em conjunto as questdes de infracao e invalidade ou
transferir todas as questdes de invalidade para a divisao central.

Ao abrigo do ATUP, o TUP continuara a recorrer a uma série de fontes de direito
substantivo em matéria de patentes, incluindo os regulamentos da UE, o ATUP, a CPE
e o direito nacional e direito internacional®®, o que dificulta um acesso ao TUP e a
uniformizacao da jurisprudéncia.

Também as disposicoes transitérias do ATUP podem ter consequéncias
preocupantes no funcionamento do TUP. Neste periodo inicial, de construcao da
jurisprudéncia do TUP, os titulares das patentes poderao optar por varias solugdes:
podem optar por patentes nacionais, ou patente europeia, em detrimento da patente
europeia de efeito unitario, casos em que podem intentar acbes de execucao nos
tribunais nacionais. Podem também, no periodo transitério, os titulares de patentes
europeias optar por sair totalmente do sistema TUP (opt-out), mas com a possibilidade
de voltar a aderir (opt-in) se/quando entenderem que o TUP respondera aos seus
interesses. Por outro lado, os infratores das patentes ndo tém a possibilidade de

efetuar as mesmas escolhas, o que pode conduzir a uma tendéncia pré-patente a

65 Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. JO C 175 de 20.06.2013, art. 20.°.
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medida que os juizes da TUP se esforgcam por atrair inventores, expandir os negdcios
judiciais, aumentar o seu prestigio e para contribuir para um clima criativo e inovador
no seio da UES®E.

Outra dificuldade resulta do facto de poder suceder que certos titulares da
patente europeia de efeito unitario ndo estejam atualmente concentrados na protecao
dos seus ativos de patentes e possam nao ser diligentes na analise do interesse na
estratégia de opt-out. Esta situacao permite a que quem quiser contestar a validade
dessa patente o possa fazer no TUP, com a consequéncia de essa patente poder ser
extinta em todos os Estados-Membros do ATUP.

Na realidade, os numeros revelam que muitos dos titulares de patentes
desejam manter as suas opg¢des em aberto para processar ou requerer injungoes
preliminares no maior nimero possivel de jurisdicées, sem correrem o risco de uma
decisdo desfavoravel do TUP afetar todos os seus direitos nos 18 Estados que ja
ratificaram o ATUP.

Além disso, embora exista um incentivo econémico ébvio para os titulares de
patentes em utilizarem o TUP para pouparem nos custos de litigio, em vez de
replicarem 0 mesmo processo em muitos paises, muitas vezes as grandes empresas
preferem uma estratégia oposta, a de forgar a outra parte a gastar o maximo dinheiro
possivel.

Relativamente a relacdo do TUP com a UE entendemos que o TJUE pode
influenciar a jurisprudéncia do TUP quer através do efeito vinculativo da sua
jurisprudéncia, quer através do processo de reenvio prejudicial nos termos do artigo
267.2 do TFUE, que exige que o TUP submeta decisdes prejudiciais ao TJUE em
casos de incerteza quanto a interpretacdo ou validade do direito da UE, a fim de
garantir a sua correta aplicacao e interpretacdo uniforme. Mas com que frequéncia
serdo solicitadas decisdes prejudiciais ao TJUE, em ultima analise, permanece uma
decisdo do TUP.

Neste enquadramento o TUP devera estabelecer uma parceria cooperativa
com o TJUE, uma vez que a sua interpretacdo e aplicacdo do ATUP deve ser
consistente com a legislacdo da UE. As divisées do Tribunal de Primeira Instancia
devem ser encorajadas a utilizar o processo de reenvio prejudicial para o TJUE
quando existir uma questdo de interpretacdo do direito da UE que exija

66 Para maior desenvolvimento desta questao v. DREYFUSS, Rochelle Cooper. Op. cit. p. 8.
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esclarecimento. Esperar que seja o Tribunal de Recurso a reenviar esse processo
para o TJUE ira tornar o processo mais lento e ir4 abrandar o processo de alinhamento
da pratica com o direito da UE e de garantia da coeréncia entre as diferentes divisdes
do TUP.

Questao ainda nao resolvida é a de saber se o TUP sera compativel com o
direito da UE e com o artigo 118.2 do Tratado sobre o Funcionamento da Uniao
Europeia (TFUE), quando se refere a estabelecer “medidas relativas a criacdo de
titulos europeus, a fim de assegurar uma protecdo uniforme dos direitos de
propriedade intelectual na Unido, e a instituicao de regimes de autorizacado, de
coordenacao e de controlo centralizados ao nivel da Uniao”.

As principais criticas sédo dirigidas ao facto de o novo sistema resultante do
ATUP néo estar integrado na arquitetura judicial da UE e de o papel do TJUE como
guardido do acervo comunitario ser limitado®’. O TJUE ainda n&o se pronunciou sobre
esta questdo, mas a prazo pode vir a ser apreciada esta questdo. A dificuldade e a
demora na entrada em funcionamento do TUP estiveram também relacionadas com o
enquadramento do TUP no sistema judicial da UE.

E necessario o TUP, na sua atividade, respeitar a jurisprudéncia sobre direitos
fundamentais e os principios gerais do direito da UE, de modo a contribuir para a
uniformizacao do mercado interno da UE. Questdes como proporcionalidade (ex. em
matéria de injungdes preliminares) ou concorréncia (ex. praticas anticoncorrenciais de
aplicagéo de patentes) além do disposto no ATUP, o TUP deve também atender as
disposicdes do Tratado de Lisboa e a jurisprudéncia do TJUE.

A terminar reiteramos que existe uma grande disparidade na utilizacao das
diferentes divisdes locais, constatando-se um predominio de utilizacdo das divisdes
alemds e que ainda ndo ha decisdes suficiente para analisar se os resultados das
diferentes divisdes serao diferentes ou aproximados, sendo que a consisténcia e a
qualidade das decisdes serdao fundamentais para o sucesso do TUP.

Como analisamos, ao nivel da primeira instancia, o TUP funcionara através das
suas divisbes locais, regionais e centrais, espalhadas pelos diferentes paises

europeus e representadas por painéis de juizes multinacionais, e devido a isso, pelo

67 DESAUNETTES-BARBERO, L., A. STROWEL. How to Straighten Up the Shaky Foundations of the
Unitary Patent System: Piercing the Non-EU Law Bubble and Reintegrating the UPC within the EU
Judiciari?. In DESAUNETTES-BARBERO, L., F. de VISSCHER, A. STROWEL, V. CASSIERS (eds),
The Unitary Patent Package & Unified Patent Court. Problems, Possible Improvements and Alternatives.
Ledizioni, 2023, pp. 527, 538. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7875960
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menos na fase inicial de funcionamento do TUP, manter a uniformidade serda um
desafio. No entanto, como salientou o Presidente do Tribunal de Recurso do TUP,
Klaus Grabinski, a propédsito da interpretacdo do ambito da patente, o TUP nao
comecara do zero e beneficiara enormemente da jurisprudéncia existente dos
tribunais nacionais e da CPE, especificamente o seu artigo 69.%, n.° 1 e do Protocolo
168,

No mesmo sentido é referido por Brinkhof e Ohly que a jurisprudéncia do TUP
nao se desenvolvera ex nihilo®®. Nesta fase inicial do TUP as influéncias nacionais
serdo mais fortes (vg. estamos a assistir a escolha de divisées locais em funcéo da
natureza das decisdes que proferem, que sao influéncias pela jurisprudéncia desse
pais), mas a prazo deverao diminuir e, com o tempo, desaparecer.

Para garantir o seu sucesso o TUP tera de estabelecer uma reputacédo de
eficiéncia, oferecendo um férum de litigios atrativo, jurisprudéncia uniforme, com
decisdes atempadas e uma reducao dos custos de litigio para os titulares de patentes
que procuram a aplicacao de patentes em varios Estados-Membros da UE. Num curto
espaco de tempo, o TUP tera de convencer os utilizadores do sistema da patente
europeia e da patente europeia de efeito unitario, de que a qualidade das suas
decisbes correspondera, ou superara, a qualidade das decisdes produzidas nos
sistemas nacionais. Os indicadores ja existentes indicam que estes objetivos estao a
ser alcancados.
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