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LEGAL ALERT

O TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES
ESTA Al A PORTA

Com a entrada em vigor do sistema da patente europeia unitaria e do Tribunal Unificado de
Patentes, ja no proximo dia 1 de junho de 2023, 0 contencioso europeu de patentes esta prestes a
viver uma mudanca de paradigma com efeitos para Ia das nossas fronteiras.

Por um lado, a figura da patente europeia com efeito unitario, estabelecida por forca

do Regulamento (UE) n.° 1257/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de
2012, permitira aos titulares de patentes europeias requererem ao Instituto Europeu de Patentes que
as suas patentes beneficiem de efeito unitario nos Estados-Membros participantes do regulamento.
Através da producdo automatica de efeitos idénticos em todos os Estados-Membros participantes,
deixara de ser necessario validar a respetiva patente europeia em cada Estado-Membro e suportar 0s
respetivos encargos administrativos, como sucede com a atual patente europeia “classica” (i.e., sem
efeito unitario).

Por outro lado, os litigios referentes a todas as patentes europeias (com e sem efeito unitério, sem
prejuizo, neste Gltimo caso, da possibilidade de opt-out, conforme se referira adiante) passardo a ser
da competéncia exclusiva de um tribunal supraestadual — o Tribunal Unificado de Patentes —,
instituido através do Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, assinado em Bruxelas em
19 de fevereiro de 2013 e ratificado por Portugal em 28 de agosto de 2015. A criagéo deste tribunal
tem por objetivo centralizar numa Unica instancia especializada o enforcement dos direitos
conferidos pela patente europeia com efeito unitario e pela patente europeia “classica”, por forma a
assegurar eficiéncia, rapidez e maior uniformidade nas decisoes.
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Atualmente, uma decisdo de um tribunal nacional que incida sobre uma patente europeia (na
perspetiva da sua infragdo ou invalidade) apenas produz efeitos no &mbito do territdério do Estado-
Membro a que pertenca esse tribunal, sendo que a invalidade de uma patente europeia com efeitos
para todos os Estados-Membros da Convencao sobre a Patente Europeia s é possivel no ambito de
um processo de oposicao intentado junto do Instituto Europeu de Patentes.

Esta realidade sera alterada com a entrada em vigor do Tribunal Unificado de Patentes, que é
constituido: (i) por um tribunal de primeira instancia, composto por uma divisdo central (com sede
em Paris e seccles, para ja, em Munique, cuja distribui¢do de processos sera efetuada consoante o
setor da patente em causa) e por divisdes locais (uma das quais com sede em Lisboa) e regionais
(cuja competéncia é aferida segundo o tipo de acdo em causa); (ii) por um tribunal de recurso (com
sede no Luxemburgo); e (iii) por uma secretaria. Foi, também, criado um centro de mediacdo e
arbitragem de patentes cuja sede serd em Lisboa e em Liubliana.

Este novo tribunal, composto por juizes com formacdo juridica e técnica, tera competéncia
exclusiva para, nomeadamente, apreciar 0s casos relativos a infracdo, a validade e a
responsabilidade civil fundados em: (i) patentes europeias com efeito unitario; (ii) patentes
europeias “classicas”; e (iii) pedidos de patente europeia, produzindo as decisdes por si proferidas
efeitos diretos no territorio de todos os Estados-Membros contratantes em que a patente em causa
esteja em vigor, sem necessidade de qualquer mecanismo adicional que permita a sua execucao.

A titulo exemplificativo, o Tribunal Unificado de Patentes serd competente para dirimir litigios
relativos a infracdo de patentes europeias que produzam efeitos em Portugal, quando, quer o titular,
quer o infrator tenham sede, estabelecimento ou domicilio em Portugal, deixando, assim, o0s
tribunais nacionais de cada Estado-Membro de decidir sobre matérias de infracdo e validade de
patentes europeias. Os Estados-Membros passam, assim, a ser competentes para conhecer das agoes
que envolvam litigios com patentes que ndo estejam abrangidos pela competéncia exclusiva do
Tribunal Unificado de Patentes, como serd o caso dos processos de natureza criminal ou
contraordenacional e das situacGes de opt-out.

Com efeito, a criacdo de um verdadeiro sistema unitério de patentes europeias, incluindo o respetivo
sistema processual, por representar um modelo totalmente diferente daquele que existe, prevé um

regime transitorio para as patentes europeias “classicas”, fornecendo ao mercado um periodo para
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adaptacdo ao novo sistema. Durante o periodo transitorio de, pelo menos, sete anos apds a entrada
em vigor do Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, prevé-se que, relativamente as
patentes europeias “classicas”, as agdes que tenham por base a violacdo ou extin¢do da patente
possam continuar a ser intentadas nos tribunais nacionais de cada Estado-Membro, mediante
exercicio de um direito de opt-out por parte dos titulares dessas patentes.

Os titulares de patentes europeias “classicas” podem exercer o seu direito de opt-out do novo
sistema desde o passado dia 1 de marco de 2023 e durante todo o periodo transitorio. Para o efeito,
devem notificar a sua deciséo a secretaria do tribunal até um més antes do termo do periodo
transitorio. Esta opgdo é passivel de revogacgdo a todo o tempo (0 que consistira, entdo, num direito
de opt-in), desde que ndo tenha sido, entretanto, intentada a acdo perante o tribunal nacional.

As empresas titulares de patentes europeias véem-se, assim, obrigadas a repensar a sua estratégia e
a escolher o caminho que melhor defenda os seus interesses. Por outro lado, a interagdo com 0s
paises que ndo integram o Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes constitui também um
fator decisivo na estratégia a equacionar e nos desafios que surgem.

A novidade deste 6rgdo jurisdicional e as dlvidas que ainda subsistem quanto a variados aspetos
substantivos (nomeadamente, no que respeita as fontes de direito e a aplicacdo do direito nacional
de cada Estado-Membro) e processuais levam a que o Tribunal Unificado de Patentes ndo seja ainda
encarado, pelo menos para ja, como um substituto do contencioso nas varias jurisdi¢cGes europeias,
mas antes como um possivel plus na definicdo da estratégia relativa as patentes.

Na jurisdicdo portuguesa, surge, desde logo, a questdo da compatibilizacdo entre o Acordo relativo
ao Tribunal Unificado de Patentes e a , que preveé regras
especificas quanto a litigios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em
causa medicamentos de referéncia e medicamentos genéricos, em especial quanto ao cumprimento
do prazo de 30 dias para instauragdo do respetivo processo.

Por outro lado, a implementacéo deste novo sistema criara desafios ndo apenas a induastria, mas
também aos seus advogados. A este respeito, a constituicdo de parcerias entre escritorios de
advogados de diferentes jurisdi¢des sera um fendmeno frequente, com o intuito de procurar alargar
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a expertise e cobrir diferentes angulos no que respeita a assessoria ao contencioso de patentes

transfronteirico.

A equipa de Propriedade Intelectual da Morais Leitdo continuara a acompanhar de perto os
desenvolvimentos relativos ao Tribunal Unificado de Patentes.

Ricardo do Nascimento Ferreira [+info]
Vasco Stilwell d’Andrade [+info]
Filipa Castanheira de Almeida [+info]

Esta publicacéo é meramente informativa, ndo constituindo fonte de aconselhamento juridico nem contendo uma andlise
exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. A informagao nela contida reporta-se a data da sua
divulgagdo, devendo os leitores procurar aconselhamento juridico antes de a aplicar em questfes ou operagdes
especificas. E vedada a reproducéo, divulgacéo ou distribuicéo, parcial ou integral, do contetido desta publicacdo sem
consentimento prévio. Para mais informagdes, contacte-nos por favor através do enderego com.pr@mlgts.pt.

www.mlgts.pt | 4 de abril de 2023


https://www.mlgts.pt/pt/
https://www.mlgts.pt/pt/servicos/areas-de-atividade/Propriedade-Intelectual/222/
https://www.mlgts.pt/pt/equipa/socios/Ricardo-do-Nascimento-Ferreira/223/
https://www.mlgts.pt/pt/equipa/socios/Vasco-Stilwell-dAndrade/299/
https://www.mlgts.pt/pt/equipa/associados-principais/Filipa-Castanheira-de-Almeida/21796/
mailto:com.pr@mlgts.pt

