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RESUMEN

Los Estados contratantes del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) han
decidido crear un centro de mediacién y arbitraje (en Lisboa y Luibliana), que ofrece a las
partes una gama completa de servicios de resolucion de litigios. Las partes pueden recurrir a
los servicios del Centro de Mediacién y Arbitraje siempre que deseen resolver su litigio al mar-
gen de un procedimiento contradictorio ante el TUP. Controvertido es el ambito material de su
competencia, la cuestion del reconocimiento de los laudos arbitrales y acuerdos alcanzados
mediante el uso de los servicios del Centro y la relacion entre las competencias jurisdicciona-
les del Centro de Arbitraje y los tribunales nacionales. Este estudio pretende aclarar algunas
dudas y desvelar algunas perplejidades.
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ABSTRACT

The Contracting States to the Unified Patent Court Agreement (UPC) have decided to es-
tablish a Mediation and Arbitration Centre (in Lisbon and Luibliana), which offers parties a full
range of dispute resolution services. Parties can avail themselves of the services of the Media-
tion and Arbitration Centre whenever they wish to resolve their dispute outside an adversarial
procedure before the UPC. The material scope of its competence, the question of the recog-
nition of arbitral awards and settlements reached through the use of the Centre’s services and
the relationship between the jurisdictional competence of the Arbitration Centre and national
courts are controversial. This study aims to clarify some doubts and reveal some perplexities.

Keywords: Unified patent Court, Center of Mediation and Arbitration, mediators, arbitra-
tors, jurisdiction, arbitral awards, recognition, national courts.

*  Catedrdtico de la Faculdad de Direito de 1a Universidad de Coimbra (Portugal). Propriedade Industrial,
Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. Direccién de correo electronico: remedio @fd.uc.pt.
Fecha de recepcion: 3 de abril de 2024// Fecha de aceptacion: 26 de mayo de 2024


mailto:remedio@fd.uc.pt

286 J. P. REMEDIO MARQUES O tribunal unificado de patentes: a competéncia material do...

SUMARIO: I. PRELIMINAR.— II. SEDE DO CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM. ESCOLHA
DO LOCAL DA ARBITRAGEM / MEDIACAO PELAS PARTES.— IIl. COMPETENCIA MATE-
RIAL.— 1. Patentes europeias sujeitas a opt-out ou patentes nacionais.— 2. O conhecimento e apreciacio
de questoes respeitantes a validade de patentes e certificados complementares de prote¢ao.— 3. Compe-
téncia do Centro de Mediagdo e Arbitragem para apreciar e julgar litigios de patentes europeias «cldssi-
cas» e outros direitos de propriedade intelectual?— 4. A submissdo do litigio ao Centro o de Mediacdo
e Arbitragem: antes ou apenas ap6s o litigio ter sido submetido ao TUP?— 5. A possibilidade de os
tribunais arbitrais constituidos no Centro poderem efetuar pedidos de reenvio prejudicial para o TJUE.—
IV. ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DO CENTRO: JUIZES ARBITROS E MEDIADORES. OS
MANDATARIOS JUDICIAIS.— V. OS ABITROS E O LOCAL DA ARBITRAGEM.— VI. CONSTI-
TUIGAO DO PROCEDIMENTO DE MEDIACAO OU ARBITRAGEM. O TRAMITE. A CONFIDEN-
CIALIDADE.— VII. RELACOES ENTRE OS PODERES JURISDICIONAIS DOCENTRO DE ARBI-
TRAGEM E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, INCLUINDO O TUP— VIII. A INTERRUPCAO DA
PRESCRICAO E DA CADUCIDADE NA PENDENCIA DE PROCEDIMENTOS DE MEDIACAO OU
ARBITRAGEM.— IX. A EXECUGCAO DE TRANSACOES E DE SENTENCAS PROFEIRDAS NESTE
CENTRO.— X. CONCLUSAO. —XI. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: 1. INTRODUCTION.— II. SEAT OF THE MEDIATION AND ARBITRATION CENTRE.
CHOICE OF VENUE FOR ARBITRATION/MEDIATION BY THE PARTIES.— IIL.SUBSTANTIVE
JURISDICTION.— 1. European patents subject to opt-out or national patents.— 2. Knowledge and
assessment of questions relating to the validity of patents and supplementary protection certificates.—
3. Competence of the Mediation and Arbitration Centre to hear and determine disputes concerning «clas-
sic» European patents and other intellectual property rights?— 4. Submission of the dispute to the Me-
diation and Arbitration Centre: before or only after the dispute has been submitted to the UPC?— 5. The
possibility of arbitral tribunals established at the Center being able to make requests for a preliminary
ruling to the CJEU.— IV. ADMINISTRATIVE ORGANISATION OF THE CENTRE: ARBITRATORS
AND MEDIATORS. ARTORNEYS V. ARBITRATORS AND PLACE OF ARBITRATION.— VI. THE
CONSTITUTION OF THE MEDIATION OR ARBITRATION PROCEEDINGS. ADMINISTRATIVE
ORGANISATION OF THE CENTRE: ARBITRATORS AND MEDIATORS. CONFIDENTIALITY.—
VII. RELATIONS BETWEEN THE JURISDICTIONAL POWERS OF THE ARBITRATION CENTRE
AND THE STATE COURTS, INCLUDING THE UNIFIED PATENT COURT.— VIII. INTERRUPTION
OF STATUTES OF LIMITATION PENDING MEDIATION OR ARBITRATION PROCEEDINGS.—
IX. THE ENFORCEMENT OF SETTLEMENTS AND AWARDS RENDERED IN THIS CENTRE.—
X. CONCLUSION. XI. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

O Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), alcangado
a nivel intergovernamental e ratificado, até a data, por todos os paises da UE,
com excecdo da Espanha, da Polonia e da Croacia, prevé um sistema duplo de
resolugdo de litigios: por um lado, um sistema judicial heterocompositivo —
baseado num Tribunal de Primeira Instincia (com sede em Munique e Paris),
dispondo de divisdes locais e regionais, e num Tribunal de Recurso (com sede
no Luxemburgo)—, o qual € obrigatdrio para as partes; e, por outro, um sistema
consensual e facultativo, complementar ou, antes, alternativo do sistema ju-
risdicional, baseado num Centro de Mediacdo (autocomposicdo) e Arbitragem
(em regra, com heterocomposicdo, podendo as partes terminar o litigio por meio
de transacdo).

Na decorréncia da aprovagao e ratificagdo, este Tribunal Unificado de Pa-
tentes (TUP) iniciou o funcionamento no dia 1 de junho de 2023 —enquanto
nova ordem jurisdicional que integra 6rgdos jurisdicionais (divisdes locais, re-
gionais, centrais e tribunal de recurso) considerados tribunais comuns a vdrios
Estados-Membros da Unido Europeia' aderentes a0 mecanismo de cooperagdo
reforcada. Ordem jurisdicional, esta, destinada a tutela efetiva das patentes eu-

' Art. 71.°-A, n. ° 1, do Regulamento (UE) n.° 1215/2012 (Bruxelas I-bis), na redagido do Regulamento
(UE) n.° 542/2014, de 15 de maio.
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ropeias (e respetivos certificados complementares de prote¢do para medicamen-
tos - CCP), as quais tenha sido atribuido um efeito (extraterritorial) unitdrio das
decisdes de procedéncia proferidas, designadamente, em a¢des por violagao de
patentes europeias, acoes de simples apreciacdo e acdes (ou pedidos reconven-
cionais) de nulidade.

Como diziamos, na sequéncia da entrada em funcionamento do TUP, os Es-
tados contratantes do ATUP? decidiram criar um Centro de Media¢do e Arbitra-
gem, oferecendo assim as partes uma gama completa de servicos de resolugdo
de litigios. O legislador do TUP e do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de
Patentes (ATUP) estabeleceu, desta maneira, um mecanismo de resolucdo al-
ternativa de litigios administrado pelo Centro de Mediacdo e Arbitragem. Este
Centro € competente e prestard servicos de mediagdo e arbitragem em relagdo
a todas as patentes europeias —tanto as patentes «cldssicas»— concedidas pela
OEP —como as patentes com efeito unitario?, incluindo certificados comple-
mentares de protecdo cuja patente-base seja uma patente europeia.

No que diz respeito aos litigios relacionados com patentes nacionais e/ou
internacionais concedidas via PCT, que as partes submeteram a mediagao e/ou
a arbitragem neste Centro, coloca-se a questdo de saber se a sua competéncia
também se estende a essas patentes, ou se € necessario recorrer a outros organis-
mos de resolucdo alternativa de litigios (por exemplo, na OMPI ou nos organis-
mos de mediacdo acreditados pelas autoridades nacionais competentes). Como
desenvolveremos melhor, infra, esta Gltima orientacao alicerga-se no direito de
as partes poderem submeterem toda a matéria em litigio a mediacdo ou a arbi-
tragem, mesmo que o objeto do litigio inclua direitos e obrigacdes nao relacio-
nados somente com patentes europeias, na medida em que tais questdes estejam
factual ou juridicamente ligadas (ou se coloquem numa relacdo de prejudiciali-
dade) a um litigio cuja apreciacdo e julgamento caiba exclusivamente ao TUP*.

2 Como referimos, o Reino de Espanha (tal como a Polénia e a Crodcia; esta dltima, observe-se, nao
integrava a Unido Europeia na data da celebracdo do ATUP) ndo ratificaram este tratado internacional. Porém,
a utilizac@o do Centro de Mediagdo e Arbitragem pode, evidentemente, ser mobilizada por cidaddos e empresas
espanholas, contanto que a submissao de um litigio a este centro seja precedida de convengdo de arbitragem ou
de acordo das partes para a submissao a um procedimento de mediagdo. Seja como for, atualmente, o ATUP estd
a vigorar em 17 Estados-Membros, pois os restantes (a excegdo da Poldnia, Espanha e Crodcia), embora tenham
aderido ao ATUP, ainda néo o ratificaram, devido a problemas respeitantes a observancia do disposto nas respe-
tivas Constitui¢oes (v.gr., Hungria), ou a motivos de politica legislativa—cfr. JOCE, C 116, de 31/12/2023, p. 6.

3 As quais também s@o concedidas pelo OEP, permitindo a obtengdo de protegdo em 25 paises da UE de
uma so vez, mediante o pagamento de uma taxa tnica de renovagao anual.

4 Quanto a competéncia em matéria de licencas FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory), é
provével que o TUP decida sobre estas licencas quando tal questdo for apresentada, a titulo incidental, como
meio de defesa em processos por infracido (em que se peca que a decisdo produza caso julgado material se o
demandado requerer o julgamento com essa amplitude, a semelhan¢a do disposto no art. 91.°, n.° 2, do CPC
portugués) ou a titulo de reconvengdo (cfr. art. 32.°, n.° 1, alinea i), do ATUP) . Neste contexto, as partes poderdo
ser convidadas pelo juiz-relator a remeter o litigio relativo a estas licengas ao Centro de Mediacao e Arbitragem.
Além disso, as partes poderdo ter o direito de utilizar as instalacdes do Centro de Mediagao e Arbitragem, por
exemplo, para efeitos de determinagdo das condigdes destas licengas FRAND, caso ndo exista um litigio pen-
dente no TUP, partindo do principio de que o Centro estd habilitado a tratar de questdes que envolvam patentes
ndo abrangidas pelo artigo 3.°. Uma outra dimensdo material controvertida de competéncia deste Centro € con-
substanciada na regulac@o dos termos das licengas relativas patentes relativas a infraestruturas essenciais ou
patentes essenciais a uma norma, licencas sobre patentes essenciais padrdo ou licengas SEP (standard essential
patents), as quais devem exibir um contetido com as mesmas caracteristicas, ou seja, fair, reasonable, and
non-discriminatory. Uma «norma» € definida como uma «especifica¢ao técnica, aprovada por um organismo de
normaliza¢@o conhecido, para aplicagdo repetida ou continuada» —cfr. o Regulamento (UE) n.° 1025/2012, do
Parlamento europeu e do Conselho, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2022/2480, de 14 de dezembro, o qual
estabelece regras no que respeita a cooperacao entre as organizagdes europeias de normalizacdo, os organismos



288 J. P. REMEDIO MARQUES O tribunal unificado de patentes: a competéncia material do...

O quadro juridico deste Centro de Mediacdo e Arbitragem esta distribuido
por vérias disposic¢des e codificagdes, sobretudo os arts. 35.°, 39.°, 52.°¢ 79.° do
ATUP, as Regras 11 e 365 do Regulamento de Processo no TUP?, bem como
as Regras de Funcionamento do Centro de Mediagao e Arbitragem®. No entan-
to, mesmo o regime juridico desta nova estrutura de resolucdo alternativa (ou
complementar) de litigios ainda se encontra incompleta. Nao obstante ja esteja
em vigor o Regulamento de Processo do TUP e tenha sido publicado um projeto
de Regras sobre a mediagdo e arbitragem, os meios interessados continuam a
aguardar a entrada em vigor do Regulamento de Arbitragem deste Centro.

O principal objetivo deste Centro serd promover a mediacdo e a arbitragem
de litigios em matéria de patentes europeias que sejam, total ou parcialmente, da
competéncia do referido Centro. Em particular, o Centro ird exercer as seguintes
competéncias funcionais: disponibilizar apoio institucional para os procedimen-
tos de mediagdo e arbitragem; fornecer as regras do procedimento; informacdes
sobre custas, cldusulas modelo, quaisquer outros regulamentos e servicos de que
as partes necessitem; promover e organizar a formacao de mediadores e arbi-
tros em cooperagdo com o Centro de Formagado localizado em Budapeste ou
outras instituicdes. As partes podem recorrer aos servigos do Centro de Mediagio
e Arbitragem sempre que desejarem resolver o seu litigio fora dos processos
adversariais perante o TUP. Controverso € o ambito material da atuacdo deste
Centro, bem como o procedimento de reconhecimento das sentencas arbitrais
condenatorias e das decisdes de homologagao de acordos alcangados neste Cen-
tro. Vejamos.

II. SEDE DO CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM,
ESCOLHA DO LOCAL DA ARBITRAGEM / MEDIACAO
PELAS PARTES

De acordo com o n.° 1 do art. 35.° do ATUP, o Centro tera as suas sedes em
Liubliana, na Eslovénia, e em Lisboa. Podera perguntar-se por que razdo nio
tem este Centro a sua sede no local onde foi instalado o Tribunal de Recurso ou
a Divisdo Central.

A razdo pela qual o Centro ndo tem a sua sede no local onde esta instalado
o Tribunal de Recurso ou a divisao central €, ao que cremos, de politica legis-
lativa: deve-se ao interesse dos Estados-Membros em ter, pelo menos, a sede

nacionais de normalizac@o, os Estados-Membros e a Comissdo, a elaboragdo de normas europeias e de produtos
de normalizacdo europeus relativos a produtos e servigos de apoio a legislac@o e as politicas da Unido, a identi-
ficacdo de especificacdes técnicas no dominio das tecnologias de informagio e comunicagio suscetiveis de ser
referenciadas, ao financiamento da normalizagdo europeia e a participagdo dos interessados na normalizagido
europeia. Sobre esta questdo do ponto de vista processual, cfr. em Portugal, REMEDIO MARQUES (2023), pags.
122 e segs.; e do ponto de vista material, QUELHAS (2024), n.° 5.

Esta competéncia —atribuida expressamente ao Instituto de Propriedade Intelectual da Unido Europeia,
em termos de procedimento de conciliag¢do, cujos conciliadores podem efetuar propostas dos termos e condi¢des
deste outro tipo de licengas— consta de um projeto de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 27/04/2023, COM(2023) 232 final 2023/0133 (COD), disponivel no seguinte enderego eletronico: https://
single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-04/COM_2023_232_1_EN_ACT partl_v13.pdf

5 Cfr. estas Rules of Procedure of the Unified Patent Court (adotadas em 8/07/2002 e cujo inicio de vigén-
cia foi em 1/09/2022) no seguinte enderecgo eletrénico: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/
upc_documents/rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website.pdf

® Rules of Operation of the Mediation and Arbitration Centre, 8 July 2022, disponiveis no seguinte ende-
reco eletronico: https://www.unified-patentcourt.org/en/court/legal-documents


https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-04/COM_2023_232_1_EN_ACT_part1_v13.pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-04/COM_2023_232_1_EN_ACT_part1_v13.pdf
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de uma institui¢do do TUP no seu territério. Se esta decisdo ird contribuir para
a sua utiliza¢do, € o que ficard para apurar’. Além disso, parece-nos que as
partes sdo livres de escolher qualquer outro local para a mediagdo, de acordo
com o art. 9.° deste ATUP. Se as partes ndo chegarem a acordo a esse respeito,
o Centro tomara a decisdo. E de esperar que o Regulamento de Arbitragem
deixe as partes a mesma escolha. O art. 4.° das Regras de Funcionamento deste
Centro confirma, na verdade, a orientacdo segundo a qual os procedimentos de
mediacdo e arbitragem podem ter lugar noutros locais para além das sedes do
Centro (Lisboa e Liubliana). Com efeito, a liberdade das partes para escolherem
a sede de uma arbitragem € muito importante, uma vez que a sede tem um forte
impacto no quadro juridico processual da arbitragem que se venha a iniciar,
designadamente a aplicacdo da Lei de Arbitragem Voluntdria do Estado onde o
tribunal arbitral venha a ser instalado (v.gr., possibilidade de dedu¢do de ordens
preliminares ou providéncias cautelares; intervengao de terceiros na arbitragem:;
prazo para proferir a decisdo arbitral; possibilidade de retificar erros de cdlculo
ou de custas na decisdo ja proferida; recurso da decisdo arbitral; agao de anu-
lag@o dessa decisdo).

III. COMPETENCIA MATERIAL

O Centro de Mediacdo e Arbitragem pode ser chamado a intervir pelas par-
tes em todos os litigios abrangidos pela competéncia material do TUP®. A pri-
meira frase do n.” 2 do Regulamento de Mediagdo assinala que a competéncia
do Centro se limita a prestacdo de servicos de mediacdo e arbitragem de liti-
gios em matéria de patentes abrangidos pelo ambito do ATUP —navegando nas
mesmas dguas o art. 2.°, n.° 1, do Regulamento de Mediac¢do). Por conseguinte,
a primeira aparéncia, parece que os seus servicos nao podem ser utilizados para
litigios de patentes (ou certificados complementares de protecdo) para os quais
o TUP ndo goza de competéncia®. Pode ndo ser assim, como veremos, infra. A
atuacdo deste Centro pode implicar questdes que envolvam, pelo menos, uma
patente europeia com efeito unitirio (PEEU), mesmo que outros elementos do
objeto do processo possam estender-se para além da jurisdi¢ao da TUP'°.

Esta nova instituicdo de arbitragem ndo tem, porém, competéncia exclusiva
para os litigios que sdo da competéncia do TUP. Consequentemente, os litigios
que sdo da competéncia do TUP —com excecdo da revogacdo (nulidade) das
patentes europeias e certificados complementares de prote¢do, nos termos do
art. 35.° do ATUP— sio arbitraveis perante este novo 6rgao de arbitragem, bem

7 De todo o modo, em Portugal (Lisboa) foi criada e estd instalada uma divisao local do TUP. Todavia,

dado que ndo se sabia se o entdo Governo portugués iria criar e instalar uma divisao local (por motivo, v.gr,
localizagdo, em Portugal, dos recursos destinados ao financiamento do funcionamento deste Centro, do proce-
dimento recrutamento dos funciondrios, identificacdo de instalagdes apropriadas, etc.), foi negociada, anterior-
mente em Portugal, a localizacdo da sede do Centro de Mediacao e Arbitragem, mesmo que Portugal ndo viesse
a acolher, no seu territério, qualquer divisao local.

8 Arts. 31.° e 32.° do ATUP; art. 2.° n. ° 1, do Regulamento de Mediagéo e Arbitragem. Cfr., sobre as
competéncias materiais do TUP e a partilha de competéncias com os tribunais dos Estados Contratantes durante
o0 periodo transitorio, cfr. REMEDIO MARQUES (2024), pdgs. 57-59, pag. 60 segs.

° Por exemplo, litigios emergentes de contratos de licenca (voluntdria ou obrigatéria) e patentes europeias
«cldssicas» — neste sentido, KANEKO (2019), pag. 89.

10 PrcHT (2018), pag. 9 segs.; DE WERRA (2023); GRANATA (2018), pag. 259.
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como perante outras instituicdes arbitrais ou, inclusivamente, perante um tribu-
nal arbitral ad hoc.

Seja como for, de acordo com o Regulamento de Mediagao, as partes podem
incluir no procedimento de mediacio qualquer matéria que esteja intimamente
ligada a uma matéria da competéncia do TUP''.

1. Patentes europeias sujeitas a opt-out ou patentes nacionais

Faz-se necessdrio questionar se este Centro poderd apreciar e julgar litigios
relativos a patentes ndo abrangidas pelo art. 3.° do ATUP (ou respetivos certi-
ficados complementares de protecdo), em especial patentes europeias sobre as
quais foi emitido o opt-out, ou patentes nacionais, especialmente no contexto
em que as partes num acordo teriam submetido o seu litigio ao Centro para efei-
tos de resolucio do litigio relativo a uma carteira global de direitos de patentes.
Cremos que a resposta deve ser afirmativa. Na realidade, uma interpretacdo lite-
ral do seu ambito de competéncia material previsto no ATUP tornard, por certo,
o Centro menos atrativo para os meios interessados nos processos de resolugéo
alternativa de litigios.

2. O conhecimento e apreciacio de questoes respeitantes
a validade de patentes e certificados complementares de protecao

A arbitrabilidade dos litigios em matéria de patentes foi efetivamente recon-
hecida na maioria das jurisdi¢des; todavia, com uma limitagdo: a falta de poderes
jurisdicionais dos arbitros para invalidar patentes (ou certificados complementa-
res de protecdo), em parte ou na totalidade, com um efeito erga omnes, ou seja,
um efeito vinculativo para terceiros —¢ a realidade que se verifica, por exemplo,
na Alemanha, em Franga ou em Portugal . Pelo contrério, na Suica, os tribunais
arbitrais podem decretar a invalidade de uma patente com efeitos erga omnes. O
mesmo ocorre na Bélgica. No entanto, os drbitros podem conhecer incidental-
mente e com efeitos inter partes da validade das patentes em litigios contratuais
—por exemplo, em Franca'?; na Alemanha'#; Finlandia'®> ou em Portugal, sendo
que, neste ultimo caso, esta permissdo de conhecimento e apreciagdo jurisdicio-
nais consta expressamente da lei, nos termos do art. 2.°, n.° 3, da Lei n.° 62/2011,
de 12 de dezembro . Neste caso, a decisdo sobre a validade da patente € vin-
culativa apenas entre as partes na arbitragem (efeitos inter partes). Esta parece
ser a orientacdo na maioria dos ordenamentos juridicos, mesmo fora da Unido

" Art. 2.° n. ° 3, do Regulamento de Mediagao. De igual sorte, parece-nos que a pendéncia de um litigio
perante o TUP ndo constitui, nem um obstdculo nem uma condic¢do para os interessados submeterem o seu
conflito a este mecanismo de resoluc@o alternativa de litigios. Isto porque a Regra 11, n.° 2, do Regulamento de
Processo no TUP estatui que a resolu¢ao amigével do litigio ndo alcancada através do Centro de Mediacao e
Arbitragem pode ser objeto de uma decisao de confirmacdo pelo TUP e, nessa medida, ser executada ao abrigo
da Regra 365 do mencionado Regulamento de Processo, ex vi do art. 82.° do ATUP. Este Centro de Mediagao e
Arbitragem estd em condicdes de apreciar e julgar litigios resultantes de convengdes de arbitragem que afastem
a reiolugao do litigio por um tribunal do Estado, incluindo o TUP.

REMEDIO MARQUES (2011), pag. 179 segs.; REMEDIO MARQUES (2017), pags. 324 segs., pag. 353 segs.

13 Decisdo da Cour d’Appel de e Paris, de 28 de fevereiro de 2008, n. ° 05/10577.

4 Decisdo do OLG, de Munique, de 25 de maio de 2021, proc. n. ° 21 O8717/20.

15" SCHRODER (2023).

16 Na redagao do Decreto-Lei n. ° 110/2018, de 10 de outubro, que aprovou o novo Cédigo da Proprie-
dade Industrial portugués.
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Europeia, incluindo nos paises da familia da common law'’. Afirmada a validade
da patente, os terceiros, que ndo tenham sido partes continuam, evidentemente,
a poder contestar a validade da patente perante os tribunais competentes, ja que
o alcance subjetivo do caso julgado material nao os atinge.

E verdade que, nos termos do n.° 2 do art. 35.° do ATUP —alids, de harmonia
com o n.° 2 do art. 79.° do mesmo Acordo—, uma patente nao pode ser anula-
da (motivos relativos) ou declarada nula (motivos absolutos relacionados com
o interesse publico) ou, inclusivamente, limitada em algumas reivindicacoes
por meio do proferimento de uma decisdo heterocompositiva num processo de
arbitragem'®. No entanto, isto ndo significa que as partes tenham de se abster
de discutir a validade de uma patente no decurso da mediagdo ou arbitragem.
Elas podem, pelo contrdrio, lograr um acordo que inclua a rentincia (a algumas
reivindicacdes) ou limitac¢do voluntdria (a algumas reivindicacdes) dessa paten-
te. Com efeito, a Regra 11, n.° 2, do Regulamento de Processo no TUP prevé
expressamente tais declaragdes '°.

Deveremos, na verdade, nestas eventualidades, distinguir os casos da eficd-
cia direta constitutiva erga omnes resultante de uma declaracao de nulidade ou
anulacdo de uma patente ou CCP daquelas outras situagdes em que a invalidade
e a extin¢do da patente (ou CCP) com efeitos erga omnes decorre indiretamente
da manifestacdo da vontade do seu titular, ainda que necessite da colaboracdo da
parte contrdria ou de uma declaragdo de vontade integrativa desta tltima. Na
realidade, o titular da patente pode evidentemente limitar, renunciar ou concor-
dar com a «revogacdo» de uma patente ou, ainda, ndo a fazer valer contra a outra
parte e/ou terceiros (Regra 11, n.° 2, do Regulamento de Processo no TUP).

O ATUP proibe a mera invocagdo e conhecimento da invalidade de uma
patente (ou CCP) com efeitos inter partes, quer pelo TUP, quer pelo Centro
de Arbitragem e Mediagao (art. 35.° n.° 2 e 3). De resto, a competéncia deste
Centro ndo abarca a mera invalidacdo ou limitacdo da patente com um efeito
erga omnes direto com dispensa da existéncia de uma ulterior decisdo judicial),
embora permita a realizacdo indireta do mesmo objetivo. Se, por exemplo, a
manutencido de um acordo de licenga estiver sujeita a condicio resolutiva da
declaracdo de nulidade da patente licenciada (maxime, de parte dela, isto &, de
algumas reivindicagdes), € provdvel que o Centro de Arbitragem e Mediagdo
aprecie nao so a nulidade da patente com efeito inter partes, mas também aspe-
tos dependentes do acordo de licenga, como o pagamento de rendas periddicas
(royalties) ou outras obrigacdes acessorias?'.

17" REED / MILLER / TEZUKA / DOERNENBURG (2021); MOURA VICENTE (2015), pag. 155.

'8 Circunstancia, esta, em que a atividade do tribunal arbitral, como € sabido, € completamente diferente,
no que respeita a apreciacao e julgamento dos factos controvertidos e da sua qualificacio juridica, de uma de-
cisd@o homologatoria de transagdo.

1 O mesmo se prevendo no art. 2.° n. ° 2, do Regulamento de Mediago.

20 Por exemplo, pode estabelecer-se um regime de eficacia inter partes em matéria de validade da patente
—tanto no TUP quanto no Centro de Mediag@o e Arbitragem constituido em Lisboa e Liubliana—, obrigan-
do-se, por exemplo, o titular da patente a nao atuar, em relacdo a outra parte, como se a patente em causa fosse
ineficaz em relagao a ela (v.gr., em acoes de infrag¢do; para pagamento de royalties; em agoes em que se discute
0 uso prévio anterior do réu, etc.), ou obrigando a outra parte a nio usar, para o futuro, uma parte limitada do
objeto originalmente patenteado — PICHT (2023), pags. 3-4, disponivel no seguinte endereco eletrénico: https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4305883

2 Cfr. PicHT (2018), pag. 9; FASAN (2023), pags. 74-75; Scurr (2017), pag. 57; GALLOUX (2023), pags.
154-155.
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3. ¢(Competéncia do Centro de Mediacio e Arbitragem
para apreciar e julgar litigios de patentes europeias «classicas»
e outros direitos de propriedade intelectual?

Retornemos ao ambito da competéncia material deste Centro de Mediagdo e
Arbitragem. NOs ndo sustentamos uma interpretacao restrita e literal da compe-
téncia do ATUP que exclua, por exemplo, todas as outras patentes, com excecao
das patentes europeias com efeito unitario (PEEU)?. Ao invés, o Centro de
Mediacdo e Arbitragem deverd, idealmente, ter o poder de apreciar e julgar um
litigio decorrente de uma PEEU ou de outros direitos de propriedade intelectual
que ndo sejam abrangidos pelo ambito de aplicagdo do ATUP, mesmo que tal
sentido interpretativo ndo encontre forte ressonincia na redacdo do art. 35.°, n.°
2, do ATUP. Tal deve ser entendido como significando que os procedimentos de
mediagdo ou arbitragem podem abranger questoes de facto e de direito relacio-
nadas com contratos de licenga sobre patentes abrangidas pelo ATUP, uma vez
que tais questdes estariam juridicamente ligadas ao litigio sobre a validade ou
infragdo de tais patentes; outrossim, também podem abranger litigios respeitan-
tes ao direito a PEEU. Na mesma linha, deve ser possivel submeter a arbitragem
os litigios relacionados com patentes abrangidas pelo ATUP, que com estas se
situem numa relagao de prejudicialidade, ou que destas sejam acessorios, cone-
X0S ou instrumentais.

E verdade que o art. 52.°, n.° 2, do ATUP d4 a impressao de que a referéncia
a mediacdo e a arbitragem efetuada ao abrigo do ATUP foi concebida pelos
seus redatores como um instrumento para as partes resolverem os seus litigios
depois de estes jd terem sido submetidos ao TUP. Este cendrio, ainda que ndo
seja irrealista, ndo abrange, porém, os casos, muito frequentes, em que as partes
selecionam os mecanismos de resolucio alternativa de conflitos antes da oco-
rréncia de um litigio. As partes contratantes nas suas relagcdes comerciais e, mais
especificamente, nos contratos respeitantes a direitos de propriedade intelectual
(incluindo direitos de patente e certificados complementares de protecdo) pre-
veem, geralmente, a ocorréncia potencial de litigios futuros e, por conseguinte,
escolhem, antecipada e consequentemente, os tipos de mecanismos alternativos
de resolucao de litigios a que recorrerdo em caso de litigio (em Portugal, por
meio da denominada cldusula compromissoria). Por conseguinte, nao ha davida
de que as partes devem estar em condi¢gdes de acordar em submeter o seu litigio
a um processo de arbitragem, gerido pelo Centro de Mediagao e Arbitragem,
mesmo antes da ocorréncia de um litigio®.

Este limite substantivo ao ambito dos servicos a prestar pelo Centro de Me-
diacdo e Arbitragem € dificilmente concilidvel com as expectativas normais das

22 Contra, porém, neste sentido, KANEKO (2018), pag. 89, que exclui a litigncia de outras patentes.

2 A orientacd@o oposta a que se perfilha no texto ndo reflete a natureza dos processos arbitrais, os quais,
por via de regra, excluem o direito de agdo exercido através dos tribunais do Estado e constituem um meio al-
ternativo de resolucgao do litigio entre as partes. A referéncia que € feita a arbitragem contida no art. 52.°, n.° 2,
do ATUP é&, por conseguinte, um pouco equivocada, na medida em que € pouco provavel que as partes aceitem
transitar de um litigio judicial (perante o TUP, af suspendendo a instincia) para a arbitragem na fase intermédia
do tramite neste TUP, a qual tem lugar ap6s, hoc sensu, a fase dos «articulados»; isto dito tendo em conta os
investimentos por elas j4 terdo efetuado para deduzirem a agdo e a contestagdo perante o TUP. Normalmente, o
momento mais adequado para as partes iniciarem a autocomposi¢ao (ou serem para tal estimuladas pelo TUP)
surge logo apds a produgdo dos meios de prova na audiéncia final.
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partes num litigio comercial. Com efeito, estes (atuais ou futuros) litigantes t€ém
interesse em resolver o seu litigio, globalmente, num tinico processo (€ nao em
varios processos paralelos). E o caso, nomeadamente, das partes contratantes
num contrato transfronteirico em matéria de patentes (por exemplo, um con-
trato de licenca de direito ou CCP de patente para varios paises). O contetdo
deste tipo de contratos ndo se limita as patentes europeias «cldssicas» e/ou as
patentes europeias com efeito unitdrio, abrangendo também patentes america-
nas, patentes japonesas, ou mesmo marcas ou saber-fazer secreto. Ora, estas
partes s terdo interesse em submeter o seu litigio as regras de arbitragem do
Centro de Mediagdo e Arbitragem se tal puder garantir uma resolucdo global
do seu litigio, cujo caso julgado material seja oponivel a todos os interessados.
Caso contrario, € provavel que essas partes selecionem outro sistema ou centro
de arbitragem que nio esteja sujeito a um poder jurisdicional tao limitado?. Por
outras palavras, o poder deste Centro para gerir os casos que lhe sejam submeti-
dos, apreciando e julgando tais processos arbitrais, ndo tem necessariamente de
refletir o poder jurisdicional do TUP para apreciar e julgar os litigios em matéria
de patentes que sio da sua competéncia (exclusiva). Esta competéncia material
exclusiva do TUP ndo deverd constituir o alicerce ou o espelho que reflete a
competéncia material do Centro de Mediag@o e Arbitragem.

Repare-se que a Regra 5.°, n.° 2, do Regulamento de Funcionamento deste
Centro® navega no sentido de o seu ambito material de competéncia ser mais
vasto. A referida Regra determina que objetivo do Centro é promover a me-
diagdo e a arbitragem em casos total ou parcialmente da competéncia do TUP?.
As Regras de Mediagdo deste Centro adotadas pelo Comité Consultivo do TUP,
em 27/11/2015, também trilham esta linha: em matéria de mediagdo, a Regra
2,n.° 3, estatui que as partes podem decidir incluir na mediagdo qualquer outro
direito ou obrigacdo disponivel, factual ou juridicamente ligada ao litigio, que
seja da competéncia exclusiva do TUP>"%%,

2 E ndo se obtempere dizendo que este Centro teria que possuir na sua lista de drbitros um acervo de espe-

cialistas em muiltiplos dominios contratuais (e ndo contratuais) em matéria de direitos de propriedade intelectual,
designadamente para dirimir o ambito de uma licenca concedida relativamente uma determinada patente; para sa-
ber se o contrato de licenca foi validamente resolvido; para determinar qual a lei material aplicdvel ao contrato em
causa, que nao serd necessariamente a lei de qualquer Estado-Membro da UE (que sdo partes no ATUP) e sobre a
qual o tribunal arbitral deverd estar em condi¢des de decidir, etc. Exigir essa especializagdo ao Centro ndo deve ser
um fator que justifique o &mbito limitado das suas atividades (em conformidade com a redagio do n.° 2 do art. 35.°
deste ATUP). Repare-se que os drbitros incluidos nas listas de drbitros dos centros de arbitragem ndo precisam
(e, de facto, ndo podem) ter conhecimentos de direito substantivo em todas as dreas juridicas que estdo em causa
nos litigios que lhes sdo submetidos. Por exemplo, ndo se espera que os drbitros que integram a lista do Tribunal
(Internacional) de Arbitragem da Cdmara de Comércio Internacional (CCI) detenham conhecimento substantivo
em todas as dreas juridicas que possam estar implicadas num determinado litigio submetido a arbitragem da CCL

2 O Regulamento deste Centro, de 8/07/2022, estéd disponivel no seguinte endereco eletrénico: https:/
www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_06_08072022_rules_of _operation_media-
tion_arbitration_centre_en_final_for_publication.pdf

% Rule 5 — Objectives: 1. The objective of the Centre is to promote mediation and arbitration in cases
which fall wholly or in part within the competence of the UPC. Poderdo, designadamente, acolher-se a este
Centro litigios respeitantes a contratos celebrados ao abrigo da legislagdo ndo comunitaria que licenciem PEEU,
bem como patentes europeias «cldssicas»; outrossim, litigios decorrentes da violagdo ndo sé dessas patentes,
mas também de segredos comerciais concomitantes (por exemplo, no caso de um invento que implicam progra-
mas de computador), direitos de autor sobre programas de computador, etc.

2 Em lingua inglesa a redagdo € a seguinte: «The parties may decide on any other disposable right or
obligation factually or legally linked to the dispute falling within the exclusive competence of the UPC to be
included into mediation». Cfr. estas Regras no seguinte endereco eletronico: https://www.sicpi.org/wp-content/
uploads/2014/01/2015-11-27_UPC_Mediation_Rules.pdf

Nota 28 na pagina seguinte
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Consequentemente, o Centro de Mediacdo e Arbitragem devera poder tra-
tar de litigios que envolvam, por exemplo, contratos celebrados ao abrigo da
legislacdo ndao comunitdria que licencia patentes da CPE (com ou sem efeito
unitdrio), bem como patentes ndo europeias; ou a violagdo ndo s6 dessas pa-
tentes, mas também de segredos comerciais a estas inerentes (por exemplo, no
caso de um invento que implica programas de computador), de direitos de autor
respeitantes a software ou o direito «especial» do fabricante de bases de dados.

4. A submissao do litigio ao Centro de Mediacao
e Arbitragem: antes ou apenas apos o litigio
ter sido submetido ao TUP?

Parece evidente que um litigio pode ser submetido ao Centro durante a pen-
déncia de uma agdo no TUP. No entanto, faz-se necessdrio determinar se essa
apresentacao ao Centro também € possivel numa situagdo —mais normal— em
que as partes pretendem resolver o seu litigio por mediagado e/ou arbitragem, an-
tes de qualquer litigio cuja demanda tenha sido ajuizada em matéria de patentes
neste TUP.

O n.° 2 do artigo 35.° do ATUP estabelece que o Centro deve proporcio-
nar instalagdes para mediacdo e arbitragem de litigios em matéria de patentes
abrangidos pelo ambito deste ATUP. Devido a redagdo desta norma e a auséncia
de requisitos explicitos para a exigéncia de uma agdo se encontrar pendente no
Tribunal, consideramos que, tal como ja insinudmos atrés, as instalacdes do
Centro também podem ser utilizadas de forma mais convencional antes da pro-
positura de qualquer acdo no TUP, por exemplo, através da mobilizacao de uma
clausula de mediacdo e / ou arbitragem. Esta interpretacio parece também estar
em conformidade com a proposta da Presidéncia da UE relativa as principais
caracteristicas do 6rgdo jurisdicional em matéria de patentes da UE, que serviu
de base para a redagdo do ATUP.

5. A possibilidade de os tribunais arbitrais constituidos no Centro
poderem efetuar pedidos de reenvio prejudicial para o TJUE

Outra importante questio € a de saber se os arbitros deste Centro de Me-
diacdo e Arbitragem poderao (ou deverdo) suspender a instancia das agdes arbi-
trais e submeter pedidos de reenvio prejudicial ao TJUE. Vejamos. Nao obstante
a decisdo do TJUE, de 6/03/2018, no proc. C-284/16 (Slowakische Republik c.
Achmea BV), cremos que, tal como as a¢des que tramitam no TUP, estes tribunais
arbitrais constituidos no seio deste Centro para apreciarem os litigios submetidos
a sua competéncia material inserem-se no sistema jurisdicional da Unido, poden-
do ser teleologicamente equiparados a 6rgaos jurisdicionais dos Estados-Mem-
bros na acecdo do artigo 267.° do TFUE —a maiori, tal como o préprio TUP
considerado «tribunal comum» do Estados-Membros (art. 1.° do ATUP; art. 71.°-
A, n.° 2, alinea a), do Regulamento n.° 1215/2012)—, de tal forma que as suas
decisdes estejam sujeitas a mecanismos suscetiveis de assegurar a plena eficicia

2 Tb., neste sentido DE WERRA (2023), pdg. 129 = pégs. 6-8 do paper publicado em https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4534882
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das normas do direito da Unido?. Quer dizer, nao existe nenhum motivo valido
que justifique que um tribunal arbitral que se venha a constituir para apreciar e
julgar um litigio ndo seja, para esse efeito, considerado equiparado a um 6érgao
jurisdicional «comum» a vdrios Estados-Membros, exatamente os que subscre-
veram o ATUP. A possibilidade de submeter esses litigios a um organismo (sci-
licet, o tribunal arbitral que funciona no seio deste Centro) que ndo constitui um
elemento do sistema jurisdicional da Unido estd prevista por um acordo que nao
foi celebrado pela Unido, mas por Estados-Membros. Todavia, este ATUP, por
meio da técnica do reenvio, integra o direito dos Estados-Membros participantes
do mecanismo de cooperacdo reforcada.

Seja como for, o Centro de Arbitragem poderia incorporar nas suas proprias
regras processuais um artigo semelhante ao previsto na Regra 266 do Regula-
mento de Processo no TUP, proporcionando aos tribunais arbitrais a possibilida-
de de solicitar uma decisdo prejudicial ao TJUE quando tal for necessario para
a aplicacdo uniforme do Direito da UE. Este Centro de Mediacdo e Arbitragem
pode fazé-lo expressamente com base no art. 35.°, n.° 3, do ATUP, que estabe-
lece que «O Centro o Centro estabelece as regras de mediacdo e arbitragem».

IV. ORGAN[ZACAO ADMINISTRATIVA DO CENTRO;
JUIZES ARBITROS E MEDIADORES; OS MANDATARIOS

As partes podem selecionar em qual das suas linguas de trabalho (inglés,
francé€s e alemao) este Centro deve comunicar com elas (Regra 6, n.° 2, do
Regulamento de Funcionamento do Centro). Nao existe qualquer relagio obri-
gatdria entre esta lingua e a lingua utilizada nos respectivos procedimentos.
Por conseguinte, a Regra 10 do referido Regulamento reconhece as partes uma
margem de atuagao ilimitada para escolherem a lingua do procedimento de me-
diacdo. Se este consenso ndo for obtido, o n.” 2 da Regra 10 do Regulamento
de Funcionamento do Centro remete para a lingua «em que a patente foi conce-
dida pelo Instituto Europeu de Patentes» ou seja, a(s) patente(s) em torno da(s)
qual(ais) se desenvolve o litigio. No caso de se verificarem vdrias concessdes de
patentes em linguas diferentes ou nas eventualidades em que a lingua da patente
seria evidentemente inadequada —por exemplo, porque um contrato de licenga
que constitui o objeto central do litigio utiliza uma lingua diferente—, o Diretor
do Centro pode desaplicar a referida Regra 10, n.° 2.

Nos termos da Regra 8 do referido Regulamento, os quatro «6rgaos» do
Centro sdo o seu Diretor®, o Comité Administrativo do TUP, o Comité Orga-
mental e de Auditoria do TUP e o Comité de Peritos. O Diretor tnico e inde-
pendente (Regra 9, n.°s 1 e 3, do Regulamento) ocupa uma posig¢ao institucional
muito forte cujos poderes vao para além da mera representagdo deste Centro
(Regra 9, n.° 1), abrangendo a responsabilidade por «toda a estrutura operacio-

2 Esta questdo € importante ndo apenas no quadro processual civil da Unido Europeia (v.gr., competén-

cia internacional, litispendéncia, conexdo de agdes, etc.), mas também do direito de patente, certificado comple-
mentar de protecdo e direito da concorréncia da Unido Europeia (art. 101.° do TFUE).

30 Terminou no passado dia 1 de fevereiro de 2024 o prazo para a apresentacdo de candidaturas para o
cargo de Diretor deste Centro. O exercicio deste cargo tem a durac@o de cinco anos. Cfr. o documento disponivel
no seguinte enderego eletrénico: http://www.ordineavvocativibovalentia.it/oavv/uploads/Job-Description_Di-
rector-PMAC_EN_final.pdf ; bem como o questiondrio a preencher pelos candidatos: http://www.ordineavvoca-
tivibovalentia.it/oavv/uploads/Questionnaire_Director-PMAC_EN.pdf


http://www.ordineavvocativibovalentia.it/oavv/uploads/Job-Description_Director-PMAC_EN_final.pdf
http://www.ordineavvocativibovalentia.it/oavv/uploads/Job-Description_Director-PMAC_EN_final.pdf
http://www.ordineavvocativibovalentia.it/oavv/uploads/Questionnaire_Director-PMAC_EN.pdf
http://www.ordineavvocativibovalentia.it/oavv/uploads/Questionnaire_Director-PMAC_EN.pdf
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nal e organizacional do Centro, incluindo questdes financeiras, de secretariado e
de pessoal» (Regra 9, n.° 3). Entre outros aspectos (cfr. Regra 9, n.° 4), o Diretor
atribui os litigios as sedes do Centro, nomeia e destitui arbitros e mediadores da
lista (se possivel, apds consulta do Comité de Peritos); dota o Centro de pessoal
«conforme necessario» e estabelece o or¢amento anual. O Comité Administrati-
vo adota, em especial, no ambito do seu poder de decisdo (Regra 2, n.° 2), o Re-
gulamento de Funcionamento do seu Regulamento de Mediagdo e Arbitragem e
outros estatutos; aprova o relatério anual do Centro, aceita os «critérios e qua-
lificagdes gerais dos arbitros e mediadores» (mas ndo de pessoas individuais) e
nomeia o Diretor «sob proposta dos Estados-Membros contratantes» (Regra 10,
n.°2). O Comité Or¢camental «aprova o projeto de orcamento anual do Centro e
transfere as contribui¢cdes financeiras necessarias para a criacdo, manutencao e
funcionamento do Centro» (Regra 11, n.° 1).

Coerente com os amplos poderes reconhecidos ao Diretor deste Centro, o
Regulamento de Funcionamento designa o Comité de Peritos como um 0rgao
consultivo. Para um nivel adequado de controlos e equilibrios, e dada a expe-
riéncia em direito das patentes, mediagdo e arbitragem dos peritos (Regra 12, n.°
1, e Regra 12, n.° 5), estes peritos devem ter um protagonismo ativo. Isto pode,
por exemplo, significar que podem pretender reunir-se mais vezes do que uma
vez por ano —tempestividade minima legal da realizagc@o das reunides prevista
na Regra 12, n.° 6. A elaboracao da lista de mediadores/arbitros e a proposta de
«alteracdes necessdrias ou adequadas ao regulamento do Centro» sdo tarefas
importantes nas competéncias funcionais do Comité de Peritos; mas ndo t€m de
ser as Unicas atribui¢des funcionais como demonstra a expressio «inter alia»
contida na primeira linha do n.° 3 da Regra 12. Através da selecdo de personali-
dades adequadas, os Estados-Membros proponentes e o0 Comité Administrativo,
que procede a nomeacao (Regra 12.°, n.° 4, do Regulamento de Funcionamento
deste Centro), podem contribuir para promover, no futuro, o papel do Comité
de Peritos.

O art. 35.°, n.% 3 e 4, do ATUP mandata o Centro de Mediacdo e Arbitra-
gem para elaborar uma lista de mediadores/arbitros, de preferéncia incluindo
peritos de todos os Estados-Membros contratantes. O art. 7.°, n.° 2, alinea c),
do Estatuto TUP*, no quadro da observancia do principio da imparcialidade ™,
proibe os juizes de participarem nos processos em que «tenham sido chamados
a pronunciar-se na qualidade de membros de um painel de arbitragem ou de
mediacdo». Esta formulacdo deve incluir atividades no ambito do Centro de
Mediacao e Arbitragem. Independentemente do facto de se aprovar, ou nio,
esta decisdo legislativa, o art. 7.° n.° 2, alinea c), do Estatuto do TUP esclarece,
assim, que os juizes em fungdes no TUP podem, ao mesmo tempo (embora nao
nos mesmos casos), atuar como mediadores ou arbitros. Consequentemente,
deve ser possivel inclui-los na lista de arbitros ou mediadores, nos termos do
artigo 35.%s, n.° 3 e 4, do ATUP. Relativamente aos mediadores, o n.° 2 do da
Regra do Regulamento de Funcionamento deste Centro contém uma disposi¢ado
adicional relativa ao conflito de interesses, que exclui as pessoas que prestam
assisténcia judicidria ou representam uma parte no mesmo processo.

31 Disponivel no seguinte endereco eletrénico: https://www.epo.org/en/legal/up-upc/2022/upcaannexi

_ci.html
32 MACREZ (2023), pags. 308-309.


https://www.epo.org/en/legal/up-upc/2022/upcaannexi_ci.html
https://www.epo.org/en/legal/up-upc/2022/upcaannexi_ci.html
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Os advogados acreditados na OEP (mandatérios europeus de patentes) t€ém o
poder de representar e assistir, em termos de patrocinio judicidrio, as partes nos
procedimentos de mediagdo e arbitragem perante o Centro (art. 8.° do Regula-
mento de Mediagdo; art. 8.° Regulamento de Arbitragem), da mesma forma que
podem alegar matéria de facto e de direito em acdes no TUP. Este Centro est4,
porém, autorizado a emitir regras especiais respeitantes a qualificacdo destes
mandatdrios, exigindo, se assim o entender, uma certificacio especial previamen-
te emitida (a semelhanga do European Patent Litigator Certificate) por entidades
acreditadas por este Centro e pelo Centro de Formacao localizado em Budapeste,
com base em cursos de formacao especializados. A parte estd livre de nomear o
consultor técnico em procedimento de arbitragem administrado por este Centro.
Do mesmo modo, os drbitros podem sentir a necessidade de nomear um ou mais
peritos para a producio de prova pericial (relatério) ou servir-se de um consultor
técnico que os ajudem, v.gr., a entender o sentido e o alcance das reivindicagdes
do fasciculo da patente no confronto com o dispositivo alegadamente utilizado
pela parte contréria.

V. 0S ARBITROS E O LOCAL DA ARBITRAGEM

Quanto aos juizes-arbitros, o Centro elaborard uma lista de mediadores e
arbitros que poderdo ser designados pelas partes®*. Os pormenores relativos as
qualificacdes necessarias para ser admitido como mediador ou arbitro constariao
do regulamento de mediagao e arbitragem do Centro.

De acordo com o art. 6.° do Regulamento de Mediag@o e Arbitragem, as par-
tes podem chegar a acordo sobre o mediador que desejam para as apoiar na reso-
lucdo autocompositiva do seu litigio. Se ndo for possivel chegar a um acordo, o
Centro fornece as partes uma lista restrita de cinco mediadores constantes dessa
lista. As partes podem escolher qualquer outro mediador, quer conste, ou nao, da
lista do Centro. Se tal nao for possivel, o Centro seleciona um mediador adequa-
do. O mediador deve respeitar o Cédigo de Conduta Europeu para Mediadores*
e cumprir as obrigagdes estabelecidas no art. 7.° das Regras de Mediacdo, que
exige um mediador neutro que nao tenha actuado anteriormente como consultor
ou representante de uma das partes e que deve reconhecer qualquer possivel con-
flito de interesses e abster-se de prestar aconselhamento juridico as partes. Nao
ha, ainda, informacdes disponiveis sobre as qualificacdes exigidas aos arbitros.

As partes ndo estao vinculadas a lista de mediadores e arbitros proposta pelo
Centro. Na verdade, elas podem escolher um profissional que ndo esteja inscrito
na lista. Além disso, as partes ndo sdo obrigadas a recorrer aos servigos de reso-
lucdo alternativa de litigios deste Centro; elas podem, também, optar por qual-
quer outra forma de arbitragem ou mediacio ad hoc ou institucional, uma vez que
o Centro constitui apenas uma instdncia opcional de resolugdo de litigios e ndo
um sistema obrigatorio. No entanto, os mediadores ou arbitros escolhidos terdo
de aplicar as regras do ATUP que definem o direito material aplicavel ao litigio.

33

Art. 14.° do Regulamento de Mediacao e Arbitragem.
Cfr. em, lingua portuguesa, o documento Cédigo Europeu de Conduta para Mediadores, Gabinete de
Politica Legislativa, Ministério da Justica, 2014, disponivel no seguinte enderego eletronico: https://dgpj.justi-
ca.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7 % E3o0/Codigo_Europeu_Conduta_Mediadores_2014.pdf

¥ Regra 11, n. ° 2, do Regulamento de Processo no TUP.

34


https://dgpj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Codigo_Europeu_Conduta_Mediadores_2014.pdf
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A 1. parte do art. 35.°, n.° 2, do ATUP estatui que o Centro «disponibiliza
meios para a mediacdo e a arbitragem de litigios de patentes abrangidos pelo
presente Acordo». Estes meios s@o servigos através de meios humanos e mate-
riais. Seja como for, parece-nos que as partes sao livres de escolher a sede da
arbitragem no ambito do sistema de arbitragem de patentes previsto no citado
art. 35.°. Esta liberdade €, de facto, de importancia fundamental para as partes,
se e quando optarem por submeter os seus litigios a arbitragem: a escolha da
sede da arbitragem tem impacto em muitas questdes fundamentais, incluindo
as condicdes de uma agdo de anulacdo (ou recurso) contra a sentenca perante
os tribunais nacionais do pais da sede, a luz da Lei de Arbitragem Voluntaria
(LAV) que vigore nesse pais®®; bem como a origem da decisdo arbitral, o que é
relevante para efeitos da sua futura executoriedade em paises estrangeiros (ao
abrigo da Convengao de Nova lorque). Vale dizer: esta localizac@o, em Portugal
e na Eslovénia, ndo deve impedir as partes de instalarem a sede da arbitragem
noutros paises, na medida em que as partes o considerem necessario, tendo em
conta os seus interesses. Embora Portugal e a Eslovénia sejam ambas partes na
Convencdo de Nova lorque, de 1958, sobre o Reconhecimento e Execugdo de
Sentengas Arbitrais Estrangeiras —a qual conta, atualmente, com 172 Estados
Contratantes—, a escolha de Lisboa ou Liubliana como sede da arbitragem?’
ndo as impedird de beneficiarem das vantagens da referida Convencao de Nova
Iorque, para efeitos de executoriedade global da decisdo arbitral.

As partes podem, no mais, pretender submeter uma arbitragem relativa a
uma PEEU ou a uma patente europeia «cldssica» (ou certificado complementar
de protecdo) a outro centro de arbitragem e escolher uma sede noutros paises,
que ndo Portugal ou a Eslovénia (mesmo em paises ndo pertencentes a UE) por
varias razdes — incluindo a neutralidade do pais onde a arbitragem terd a sua
sede e da lei que regera a arbitragem.

VI. A CONSTITUICAO DO PROCEDIMENTO DE MEDIACAO
OU ARBITRAGEM. O TRAMITE. A CONFIDENCIALIDADE

As partes podem, em qualquer fase do processo, ou, como ja referimos,
sem que qualquer processo esteja pendente no TUP, solicitar os servicos de
resolucio alternativa de litigios do Centro. O pedido de mediacdo € apresentado
preferencialmente em [inha ao Centro, apds o pagamento das taxas administrati-
vas, procedendo os requerentes a escolha de um mediador de entre os indicados
na lista mantida pelo Centro (comunicando pelo menos cinco candidatos por
ordem alfabética) e este atuard como terceiro neutro, imparcial e independente,
assistindo as partes na procura de uma solucao final, de forma eficiente e expe-

% Em Portugal, cfr. os arts. 39.°, n. ° 4, e 46.° da LAV, aprovada pela Lei n.° 63/2011, de 14 de dezembro,
que se aplicam as arbitragens constituidas em Portugal, no referido Centro de Mediagdo e Arbitragem.

37 Em todo o caso, deve ser evitado que, na convengdo de arbitragem, as partes identifiquem insufi-
cientemente a sede da arbitragem, o que pode resultar, nomeadamente, de uma redac@o contratual inadequada,
designadamente, submetendo os litigios ao «Centro de mediacdo e arbitragem instituido nos termos do artigo
35.° do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes»: nesta eventualidade, a dificuldade (interpretativa,
no que tange a vontade das partes) resultaria da dupla sede do Centro (em Lisboa e em Liubliana). Esta dificul-
dade pode ser superada se e quando este Centro de Arbitragem, ao abrigo do n.° 3 do art. 35.° do ATUP, ficar
provido de um regulamento, no qual se estatua, por exemplo, que, «salvo estipulacdo diversa das partes, o local
da arbitragem € decidido pelo Centro, tendo em consideragdo as observacdes das partes e as circunstancias da
arbitragem».
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dita, ndo excedendo trés meses de duragdo, salvo excecdes acordadas. Durante
a pendéncia do procedimento de mediacdo, nenhuma iniciativa judicial ou ar-
bitral pode ser ajuizada ou prosseguida, exceto o recurso ao TUP, a fim de este
decretar eventuais medidas cautelares. De acordo com a Regra 295, alinea d),
do Regulamento de Processo no TUP, a pedido conjunto das partes, o Tribunal
pode entdo suspender a instdncia. Durante a mediagdao em curso, as partes de-
vem abster-se de prosseguir processos perante o TUP*. Nos termos do n.° 2 do
art. 52.° do ATUP, o juiz relator, enquanto parte integrante e impulsionador de
uma gestdo ativa do processo®, deverd explorar com as partes a possibilidade
de alcangar um acordo, recorrendo ao Centro durante a fase intermédia do pro-
cesso. De acordo com o art. 52.°, n.° 2, do ATUP, o juiz-relator deve explorar
opgoes de resolugdo autocompositiva de litigios (alcancar um acordo, incluindo
através de mediacdo e/ou arbitragem, utilizando os meios do Centro). O juiz-
relator ndo deve, por conseguinte, limitar estritamente as suas sugestdes aos
mecanismos alternativos de resolu¢do de controvérsias quando, por exemplo,
parece possivel alcancar um acordo imediato entre as partes ou quando outras
institui¢des de resolucdo alternativa de litigios, que ndo o Centro de Mediag@o
e Arbitragem, parecem estar em melhor posicdo para lograr essa autocompo-
sicdo*’. Apesar de o n.° 2, ponto 1, do artigo 52.° ATUP e a alinea d) do artigo
104.° do Regulamento de Processo no TUP se limitarem a descrever a possi-
bilidade e a responsabilidade do juiz-relator de abordar esta possibilidade de
resolucio alternativa do litigio outras op¢des em outras institui¢cdes na audiéncia
prévia, o art. 52.°, n.° 2, do ATUP nao vincula explicitamente os esforcos do juiz
na obten¢ao de uma transacio nesta audi€ncia. Esta redacdo flexivel e as vanta-
gens da resolucdo autocompositiva dos litigios sugerem que o juiz-relator deve
explorar tais opcoes, especialmente a celebracdo de transagdo, ndo s6 durante a
audiéncia prévia, mas durante todo o processo, sempre que tais opgdes paregam
realistas e adequadas, sobretudo, apds a realizacio das sessdes de producao de
prova na audiéncia final. As Regras 11, n.° 1, e 332.°, alinea ¢), do Regula-
mento de Processo no TUP confirmam explicitamente esta responsabilidade,
alargando-a a todos os membros do Tribunal que atuam nos casos concretos e
instituem-na mesmo como um principio geral de gestdo ativa dos processos.

Ja foi corretamente salientado que as partes ndo transitam habitualmente de
um processo judicial em curso para a instancia arbitral e que, por conseguinte,
o conceito de promog¢do dos referidos mecanismos alternativos de resolucio
de litigios € mais adequado a via da mediacdo e/ou dirigida a celebracdo de
uma transacdo, e nao a via arbitral*'. A pendéncia de um litigio perante o TUP
ndo constitui, nem um obstdculo nem uma condi¢do para a participagdo em
mecanismos alternativos de resolucdo de litigios através do referido Centro de
Mediacao e Arbitragem. Em particular, o referido Centro estd em condi¢des de

¥ Art. 14.° n. ° 3, do Regulamento de Mediagdo.

¥ Regras 11, 104, alinea d), e 332.°, alinea ¢), do Regulamento de Processo no TUP.

4 Mesmo que uma leitura restritiva da Regra 11, n.% 1 e 2 do Regulamento de Processo no TUP sugira
que o Tribunal s6 pode propor a interveng@o do Centro de Mediagao e Arbitragem, o certo € que o art. 52.°, n.°
2, do ATUP prevalece sobre as normas daquele Regulamento de Processo. Vale dizer: € sempre possivel que o
TUP sugira ou as partes optem por solicitar a interven¢do de outras institui¢des destinadas a resolugdo alterna-
tiva de litigios.

4 KANEKO (2018), pag. 93; DE WERRA (2023).
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tramitar os pedidos de arbitragem resultantes de convengdes de arbitragem que
excluem os litigios nos tribunais estatais.

O n.° 3 da Regra 11 do Regulamento de processo no TUP reforca a protecao
da confidencialidade das transa¢ées logradas no Centro de Mediagao e Arbitra-
gem e das negociacoes que as precederem. Esta norma determina, na verdade,
que os documentos ou (outras) comunicacdes geradas no procedimento condu-
cente a transacdo nao podem ser «invocadas como prova pelo Tribunal ou pelas
partes em processos perante o Tribunal ou qualquer outro tribunal», exceto para
efeitos de aplicagdo dos termos da transacdo ou «expressos para serem feitos
numa base aberta e livremente divulgdveis». Uma disposicdo deste tipo ndo &
habitual constar das leis e dos cddigos de propriedade industrial. Normalmente,
a confidencialidade das negociagdes conducentes a transagdes € protegida por
obrigacdes de nao divulgacdo (obrigacdes de non facere) acordadas entre as
partes e, se necessdrio, aplicadas por estas, e ndo através de regras de inadmissi-
bilidade legal probatdria que os tribunais devem observar ex officio.

Uma vez que o n.° 3 da Regra 11 do referido Regulamento de Processo
no TUP apenas se aplica a «tais» (such) acordos e uma interpretagdo sistemd-
tica sugere que os «tais» remete para o n.° 2 da referida Regra 11, esta forte
protecao da confidencialidade destes negdcios juridicos processuais aplica-se
apenas aos acordos confirmados por um tribunal, nos termos do n.° 2 da Regra
11 do referido Regulamento de processo, criando um incentivo adicional para
que um acordo seja certificado desta forma. A Regra 287 do mencionado Regu-
lamento complementa a prote¢ao da confidencialidade, alargando os deveres de
confidencialidade decorrentes da relagdo mandatario judicial com a parte que
representa aos procedimentos de Mediacdo e Arbitragem que tiverem lugar no
referido Centro. Quer dizer: contrariamente as disposi¢cdes mencionadas ante-
riormente, a regra 287 do Regulamento de Processo no TUP ndo coloca em pé
de igualdade, no que se refere aos deveres de confidencialidade do mandatério
judicial versus o seu constituinte, os procedimentos de mediag@o e arbitragem
que tém lugar no Centro com os procedimentos de mediacdo e arbitragem admi-
nistrados por outras institui¢des de mediacdo e arbitragem.

Repare-se que a Regra 365 do Regulamento de Processo no TUP nio inclui
qualquer disposi¢do protetora da confidencialidade equivalente a Regra 11, n.°
3, do referido Regulamento de Processo, estipulando somente que o Tribunal
«pode» (may) —a pedido, pelo menos, de uma parte— ordenar que os porme-
nores da transacdo sejam mantidos confidenciais. Ora, parece incoerente que o
mesmo nivel de protecdo da confidencialidade ndo se aplique a todas as tran-
sagcdes homologadas pelo TUP.

VII. RELACOES ENTRE OS PODERES JURISDICIONAIS D
O CENTRO DE ARBITRAGEM E DOS TRIBUNAIS ESTADUALIS,
INCLUINDO O TUP

O tribunal arbitral constituido neste Centro ndo € obrigado a suspender a
instdncia por motivo de uma das partes apresentar uma acao no TUP ou num
tribunal estadual, em violagdo da convencdo de arbitragem. Esta regra proces-
sual fundamental protege —n@o apenas no sistema jurisdicional do TUP— mas
tambén a instancia arbitral de ser perturbada pela intervengao do tribunal esta-
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dual. E verdade que o ATUP deveria ter mencionado expressamente esta regra.
Mas, no seu art. 5.°, n.° 2, a LAV portuguesa, aplicavel evidentemente as arbi-
tragens realizadas em territério portugués no seio da competéncia deste Centro,
prevé que, neste tipo de eventualidades, o processo arbitral pode prosseguir (ou
ser iniciado), ficando os arbitros livres de proferir sentenca enquanto a questao
estiver pendente em tribunal estadual.

De todo o modo, a protecdo da arbitragem e do processo arbitral pendente
(ou a instaurar) contra acdes dos tribunais estaduais que ignorem ou desconsi-
derem as convengdes de arbitragem baseia-se num principio ndo escrito deri-
vado do acervo comum das leis dos Estados contratantes do ATUP (art. 24.°, n.°
1, alinea ¢), do ATUP) e incorporado no direito internacional (ndo vinculativo),
como € o caso do art. 8.° da Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Co-
mercial Internacional, ou o art. 2.°, n.° 3, da Convencgao de Nova lorque. A LAV
portuguesa inclui no n.° 4 do seu art. 5.° este tipo de salvaguarda ou prote¢do
do processo arbitral perante eventuais interferéncias dos tribunais estaduais na
constituicdo ou no funcionamento do tribunal arbitral.

Inversamente, o TUP deve rejeitar —rejeicdo, esta, precedida de contes-
tacdo do demandado—, os pedidos abrangidos por uma convencdo de arbitra-
gem vilida*? que ndo permita a intervengdo do tribunal estatal pretendida pelo
requerente. O tribunal arbitral ndo € obrigado a suspender a instancia em curso
apenas porque uma das partes apresenta uma ac¢ao ao Tribunal, em violag¢ao da
convengdo de arbitragem. Esta regra processual fundamental protege —e néo
apenas no sistema do ATUP— a arbitragem de ser anulada pela intervencado
de um tribunal estadual. E estranho e lamentédvel que o ATUP ndo explicite ex-
pressamente este principio. Seja como for, a protec@o da justica arbitral contra
acoes judiciais ajuiadas nos tribunais dos Estados que ignorem convengdes de
arbitragem submetidas a prévia e precipua estipulag@o (e logo, consentimento)
do requerente tenha previamente consentido tem de ser alicer¢ada num princi-
pio ndo escrito derivado do acervo comum nas leis dos Estados contratantes do
ATUP (art. 24.°, n.° 1, alinea e¢), do ATUP), o qual estd materializado no direito
internacional (ndo vinculativo), como € o caso do art. 8 da Lei Modelo da UN-
CITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional ou o n.° 3 do artigo 2.° n.°
3, da Convencido de Nova lorque. Mutatis mutandis, uma valida convencao de
arbitragem e a pendéncia do processo arbitral a esta atinente ndo pode bloquear
a competéncia dos tribunais estaduais para ordenar medidas provisorias ou cau-
telares, especialmente para proteger uma das partes de danos irrepardveis que
ocorram antes de o tribunal arbitral poder decidir o caso na agé@o principal. O
mesmo principio deve aplicar-se no que diz respeito ao TUP, apesar de as suas
regras serem omissas a este respeito.

Tramitando o processo arbitral em Portugal, o art. 29.° da LAV portuguesa
prevé que os fribunais estaduais (portugueses ou estrangeiros) desfrutam do
poder para decretar providéncias cautelares na pendéncia da a¢do arbitral, nos
mesmos termos em que o podem fazer relativamente aos processos que trami-
tam perante os tribunais estaduais. A competéncia do TUP em matéria de me-

42O TUP nio perde o poder de avaliar a validade, a exequibilidade e o Aambito da convencdo de arbi-
tragem, a fim de determinar se essa convengdo abrange, do ponto de vista da arbitrabilidade objetiva, a acdo
intentada, pelo menos se o tribunal arbitral nao se tiver pronunciado previamente sobre a sua competéncia.
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didas provisorias e cautelares nao pode depender do facto de uma arbitragem
estar pendente no Centro de Mediagdo e Arbitragem ou noutra instituicao arbi-
tral: em qualquer caso, o TUP, a luz do regime processual que lhe € aplicdvel,
pode decretar medidas provisorias e cautelares na pendéncia destes processos
arbitrais®. H4, ainda, a questdo da impugnacdo das decisdes proferidas pelo
tribunal Arbitral constituido neste Centro de Mediacdo e Arbitragem. Dado que,
nem o ATUP, nem o Regulamento de Processo no TUP, nem, ademais, as regras
deste Centro de Mediacdo e Arbitragem regulam esta questdo —no sentido de
que nao preveem um 6rgdo de recurso ou de anulagao das decisdes proferidas
pelo tribunal arbitral—, a impugnac@o das decisdes sujeitar-se-4 ao disposto na
LAV portuguesa (se o processo arbitral decorrer em Lisboa ou noutro local em
Portugal), aqui onde se prevé apenas a possibilidade de ajuizar acdo de anu-
lacdo da decisdo arbitral dirigida, no caso, ao Tribunal da Relacio de Lisboa.

VII. A INTERRAUPCAO DA PRESCRICAO E DA CADUCIDADE
NA PENDENCIA DE PROCEDIMENTOS DE MEDIACAO
OU ARBITRAGEM

A Regra 11.°, n.° 1, pontos 3 e 4, do Regulamento de Processo no TUP
promove a mediagao de forma mais vigorosa do que através de meras propostas
promanadas do Tribunal, nomeadamente através da suspensdo dos prazos de
prescrigdo ou de caducidade até ao termo do procedimento de mediacdo (artigo
14.°,n.° 2, do Regulamento de Funcionamento do Centro de Mediagao). A refe-
rida suspensao produz efeitos a partir do inicio da mediacdo, ou seja, nos casos
de media¢do no mencionado Centro, quando o pedido de mediagdo € recebido
(n.° 1 do artigo 5.° e art. 14.°, n.° 1), do Regulamento de Mediagdo). Por muito
que seja indutora de mediacdo que esta disposi¢do se possa apresentar, nao ¢
claro se ela € aplicavel a todos os tipos de mediacdo ou —de forma mais con-
vincente— apenas a mediacdo efetuada através do referido Centro ou de outra
institui¢d@o instituida para a resolugdo alternativa de litigios. Além disso, parece
surpreendente que o mero Regulamento de Processo (no TUP) possa alterar os
prazos de prescri¢do para acdes de direito substantivo estipulados no ATUP
(art. 72.°).

E evidente que a instauragio de uma agdo arbitral deve, igualmente, sus-
pender os prazos de prescricdo ou de caducidade. Isto decorre, inter alia, da
circunstancia de a media¢do suspender a prescri¢do e de ser contraditério que as
regras do TUP recusem o mesmo efeito a uma medida mais decisiva consubs-
tanciada num processo heterocompositivo arbitral, o qual tem em mira uma
decisdo condenatoria e nao meramente homologatoria de um acordo submetido
a mediacdo. O efeito suspensivo provocado pela pendéncia das a¢Oes arbitrais

4 Questdo diversa e ainda ndo expressamente resolvida € a de saber se um tribunal arbitral constituido
sob a égide do Centro de Mediac@o e Arbitragem pode decretar medidas provisorias ou cautelares. Cremos,
porém, que este tribunal arbitral pode decretéd-las a pedido de uma das partes, se e quando a convengdo de arbi-
tragem ndo afastar este poder — cfr., por exemplo, o art. 17.°, n.° 1, da Lei Modelo da UNCITRAL e art. 20.°, n.°
1, 1.* parte, da LAV. Cfr DE WERRA (2033) = https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfim?abstract_id=4534882,
pags. 9-10. Evidentemente, a execugdo de tais medidas cautelares que nao sejam autoexecutaveis (como &, v.gr.,
a proibigdo de negociar um direito de patente ou a ordem para manter o statu quo ante até a prolacao de uma
decisdo), e que implique a apreensdo de bens ou quantias pecunidrias, € efetuada pelo tribunal estadual compe-
tente do Estado Contratante onde se localizem os bens ou as quantias a apreender, ap6s a aposicao da formula
executoria pelo TUP (art. 82.°, n.° 1, do ATUP).


https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4534882
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¢ também um principio bem estabelecido nas leis processuais e de patentes dos
Estados-Membros do ATUP#. O siléncio deste ATUP sobre esta matéria cons-
titui uma grave lacuna, o que parece, a0 mesmo tempo, confirmar a suspeita de
que foi a mediagdo, e ndo a arbitragem, o leitmotiv que orientou o legislador do
ATUP.

IX. A EXECUCAO DE TRANSACOES E DE SENTENCAS
PROFERIDAS NESTE CENTRO

Se as partes celebrarem uma transa¢do —no quadro de um procedimento de
mediag¢do ou numa acdo arbitral conduzido sob os auspicios do Centro— aplica-
se o art. 82.° do ATUP®. Por conseguinte, tais transagdes, enquanto negocios
juridicos processuais autocompositivos que terminam o litigio mediante reci-
procas concessoes, sao executorias em todos os Estados Contratantes do ATUP,
ao abrigo do disposto no art. 79.° do ATUP“®. Porém, um acordo alcangcado num
procedimento de mediagdo entre litigantes que tenham recorrido aos servigos do
Centro tem de ser confirmado por uma decisdo declaratoria do TUP, sob pena
de ndo ser executdrio como decisao final do Tribunal*’. A referéncia ao art. 82.°
do ATUP significa que esse acordo pode ser executado em todos os Estados
Contratantes, sem mais.

Uma transagdo celebrada no decurso de uma acdo arbitral que tenha sido
conduzida recorrendo aos servicos do Centro pode ser executada nas mesmas
condicdes que um acordo celebrado numa sessdo de mediacdo: € suficiente a
prolagdo de uma decisdo declaratéria do TUP. Porém, as regras do TUP ndo
preveem uma revisdo (do TUP) que possa impedir a execugdo de transacdes
cujo conteddo seja contrario, por exemplo, a ordem piiblica da UE. As regras
do TUP ndo preveem, tdo pouco, um controlo da ordem puiblica pelo Estado-
Membro para fazer cumprir a transagdo confirmada pela decisdo declaratoria
do TUP. Vale dizer: cremos que os juizes da concreta divisao local ou regional
apreciam a eventual existéncia de vicios da vontade desse acordo que condu-
zam a sua nulidade, a observancia de normas imperativas, a licitude do objeto
do acordo e a eventual violacdo de regras de ordem piiblica ou a violaciao dos
bons costumes. Por conseguinte, nao € necessdrio que o tribunal arbitral profira
uma decisao arbitral nos termos acordados, como € pratica comum noutros pro-

4 Cfr., por exemplo, o art. 13.°, n. ® 2, da Lei de Mediagdo portuguesa (respeitante a litigios civis e

comerciais) —Lei n.° 29/2013, de 19 de maio—, segundo a qual «o recurso a mediacio suspende os prazos
de caducidade e prescri¢ao». Esta norma determina, ademais, que os prazos se suspendem a partir da data de
assinatura do protocolo de mediacdo, quando as partes recorrem a mediacdo privada, ou a partir da data em
que as partes tenham manifestado o acordo a realizacdo da mediagdo, nos sistemas publicos de mediagdo. Cfr.
Liva ReGo (2017), pag. 699 e segs. Mesmo em sede de arbitragem localizada em Portugal, deve ser aplicado
o artigo 323.°, n. ° 1, do Cédigo Civil portugués, onde se 1€ que: «1. A prescri¢ao interrompe-se pela citacdao ou
notificacdo judicial de qualquer acto que exprima, directa ou indirectamente, a intencéo de exercer o direito, seja
qual for o processo a que o acto pertence e ainda que o tribunal seja incompetente»

4 Art. 20.° das Regras de Mediacao.

4 Observe-se que a executoriedade das decisdes e despachos do TUP ndo se limita as Partes Contratantes
do ATUP. O reconhecimento e a execucdo das decisoes e despachos do TUP nos Estados-Membros da UE que
nao sdo partes contratantes do Acordo ATUP sdo regidos pelo artigo 71.°, n.° 2, alinea b), do Regulamento (UE)
n.° 1215/2012, o qual garante que uma decisdo deste Centro pode ser reconhecida e executada em qualquer
Estado-Membro da UE que ndo tenha ratificado o Acordo ATUP, sem necessidade de qualquer procedimento
especial ou exequatur.

4 Art. 79.° do ATUP; Regra 365, n. ° 1, do Regulamento de Processo no TUP.
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cedimentos arbitrais. Além disso, o art. 79.° do ATUP aplica-se as transagdes
estipuladas no decurso do processo perante o TUP.

E as decisdes condenatdrias proferidas por este Centro? Pode conceber-se
que uma decisdo (scilicet, uma decisdo condenatoria) proferida pelo tribunal
arbitral que tenha sido criado sob os auspicios deste Centro pode ser equipara-
da a uma decisdo do préprio TUP, uma vez que o Centro é uma institui¢do do
TUP*. Por conseguinte, ha quem considere que se justifica equiparar —e, logo,
tratar da mesma forma para efeitos de execugdo— a decisdo do tribunal arbitral
a uma decisao do TUP, nos termos do art. 82.° do ATUP, a qual poderd, nesta
perspetiva, ser executada em todos os Estados Contratantes da mesma forma
que o € uma decisao judicial tomada neste TUP, de acordo com as regras de exe-
cucdo aplicdveis no Estado contratante da execu¢do —bastando, para o efeito a
emissdo da férmula executoria pelo préprio tribunal arbitral. Todavia —embora
a questdo seja controversa*—, cremos que uma tal decisao arbitral (maxime,
condenatdria) deverd ser revista ou confirmada por um tribunal estadual, a fim
de af ser executada, de acordo com o disposto na Convengdo de Nova lorque
sobre o Reconhecimento e a Execugdo de Decisoes Arbitrais Estrangeiras ou
com a Convengdo sobre o Direito Internacional Privado. Reconhecimento e
Execucgdo de Sentencas Arbitrais Estrangeiras ou, ainda, de acordo com os res-
pectivos Codigos de Processo Civil dos Estados Contratantes®, ou com os re-
gimes avulsos de arbitragem voluntaria neles vigentes, como € o caso da LAV
portuguesas'.

O mecanismo de execucdo do ATUP nido parece ser aplicavel a sentencas
proferidas por um tribunal arbitral em resultado de processos arbitrais que ter-
minem com uma decisdo (maxime, uma decisdo condenatoria) sobre o fundo
ou mérito da causa. Em vez disso, € sobretudo a Convencdo de Nova lorque
que rege sobre a sua confirmacio e execucdo, sendo esta uma das principais
diferencas em relacdo ao mecanismo do TUP, atinente ao controlo da violagdo
das normas juridicas fundamentais a que o Art. V da Convencao de Nova lorque
faz depender a revisdo e confirmagao de tais sentengas . Isto porque o n.° 2 da
Regra 11 do Regulamento de Processo no TUP refere-se a «decisao arbitral por
consentimento» (arbitral award by consent), a qual deve ser entendida como
referindo-se apenas a chamada decisdo arbitral obtida por meio de autocompo-
si¢do das partes, ou seja, uma decisdo arbitral que resulta da resolu¢ao do litigio
entre as partes e que reflete, assim, um acordo (id est, uma transagdo) celebrado
pelas partes e para o qual as partes pretendem assegurar a exequibilidade das
respectivas obrigacdes resultantes da resolu¢do, estruturando a autocomposigdo
sob a forma de uma decisdo arbitral (que € executéria nos termos da Convengao
de Nova Iorque). A questdo que assim se coloca € a de saber se esta norma
também se aplica as sentencas arbitrais heterocompositivas (ou seja, aquelas
em que os arbitros conhecem do mérito da causa e condenam em obrigagdes de
dare ou de facere), de modo a que essas sentengas arbitrais possam ser confir-

% Regra 2, n. ° 1, do Regulamento de Funcionamento do Centro de Arbitragem e Mediagdo, de acordo
com a qual «The Centre forms part of the Unified Patent Court (UPC)».

4 Por isso mesmo que o n. °2 do art. 35.° ¢ o art. 79.°, ambos do ATUP, apenas mandam aplicar o art. 82.°
deste ATUP as transagoes (devidamente homologadas) alcangadas no Centro de Mediagdo e Arbitragem.

30 Em sentido contrdrio, TOCHTERMANN (2018), pag. 14.

S Art. 55.° desta Lei de Arbitragem Voluntdria.

32 DE WERRA (2023), pdgs. 13-14; PicHT (2023), pag. 9.
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madas pelo TUP e possam, subsequentemente, ser executadas como se fossem
decisoes finais do préprio TUP. O que atras dissemos leva-nos a responder ne-
gativamente a esta questao™.

O consentimento das partes elimina, porém, a necessidade de serem obser-
vados os procedimentos e condigdes que regem a confirmagdo e execugdo das
sentencas arbitrais nos termos da Convencdo de Nova lorque ou dos regimes
juridicos nacionais dos Estrados contratantes do ATUP. Na verdade, ocorrendo
uma transacdo no ambito de um processo arbitral, tal circunstancia legitima a
inclusdo destas sentencas no mecanismo de execucdo de confirmagdo do pro-
prio TUP, ao abrigo da Regra 11, n.° 2, do Regulamento de Processo no TUP, e
dos 35.°, n.° 2, e 79.° do ATUP. Ora, pelo contrério, cremos que nem a redacao
da Regra 11, n.° 2 (na versdo em lingua alema ou na versiao em lingua francesa),
nem outras disposi¢cdes do ATUP (em especial o n.° 2 do artigo 35.°) permitem
considerar que as decisdes arbitrais que conhecam do mérito da causa devem
ser equiparadas a transagdes e, portanto, serem suscetiveis de execugdo como se
fossem decisdes definitivas do proprio TUP>.

As decisdes arbitrais (sentengas ou acérdaos), mesmo que sejam proferidas
no final de um processo de arbitragem conduzido de harmonia com o regula-
mento do Centro, ndo sdo abrangidas pelo conceito de «transagio» (settlement)
referido no n.° 2 do artigo 35.° do ATUP. Ao invés, as sentencas arbitrais serdo
executodrias de acordo com as regras da Convencdo de Nova lorque de 1958.
O n.° 2 do artigo 35.° do ATUP parece significar, ademais, que uma transagao
alcangada através da utilizagdo das instalagoes do Centro serd executada da
mesma forma que as decisdes proferidas pelo TUP; as outras transacdes, nao
—solugdo que parece ndo assentar em bases racionais. O sentido e o alcance
que retiramos destas disposicdes constituem um incentivo parcial para utilizar
as instalacdes do Centro para lograr uma transagdo em comparacao com outros
prestadores de servigos de resolucdo alternativa de litigios, uma vez que suge-
rem que apenas as transagdes alcangadas através do Centro serdo executadas da
mesma forma que as decisdes proferidas pelo TUP. Deve, igualmente, notar-se
que o n.° 2 do art. 35.° do ATUP se aplica a «qualquer transacio», incluindo as
transagdes alcancadas através de mediacdo, o que implica que também as tran-
sagOes alcancgadas através de arbitragem podem beneficiar de um mecanismo de
execucdo igual ao das decisdes judiciais proferidas pelo TUP.

3 0O que também significa que, nesse sentido, ndo poderemos mobilizar o disposto no art. 71.° n.° 2,

alinea b), do Regulamento (UE) n.° 215/2012, relativamente ao reconhecimento e execu¢do de decisdes do TUP
em Estados-Membros que nao ratificaram o ATUP (v.gr., Espanha). Donde uma decisio do Centro de Mediagao
e Arbitragem nio pode ser reconhecida e executada em qualquer Estado-Membro da UE que néo tenha ratifica-
do o ATUP, sem necessidade de qualquer procedimento especial ou exequatur.

3 Neste sentido, DE WERRA (2023), pdg. 13,n.°2, ¢).

3 Seja como for, parece-nos improvavel que uma decisdo arbitral proferida por um tribunal arbitral
instituido ao abrigo das regras de arbitragem do Centro (com base no artigo 35.° do ATUP) ndo possa ser exe-
cutada num Estado-Membro da Unido Europeia com o fundamento de que, ao abrigo da lei nacional aplicavel
nesse pafs, um litigio em matéria de patentes ndo seria de todo arbitravel (inarbitrabilidade objetiva). Nesta
perspetiva, o artigo 35.° do ATUP abre, na UE, o caminho a uma arbitrabilidade objetiva mais alargada dos
litigios em matéria de patentes e CCP. Além disto, este art. 35.° confirma ainda a tendéncia global que promove o
recurso aos mecanismos de resolugdo alternativa de litigios em matéria de propriedade intelectual, enquanto via
heterocompositiva, por isso mesmo alternativa, aos complexos e dispendiosos litigios em matéria de patentes,
sobretudo para as pequenas e médias empresas.
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X. CONCLUSAO

A cria¢do de uma nova jurisdi¢do internacional especializada em matéria
de litigios de direitos de patente (europeias) e certificados complementares de
protegdo, a qual € comum aos varios Estados-Membros da Unido Europeia que
aderiram ao mecanismos de cooperacdo reforcada em matéria de direitos de
patente (TUP), cujas divisdes locais e regionais e tribunal de recurso sio consi-
derados tribunais dos Estados-Membros —iniciativa longinqua e com contor-
nos e evolucdo muito dispares, que foi consumada com a instalacio e o inicio
de funcionamento do TUP, no dia 1 de junho de 2023— traduz um efeito muito
benéfico e um fator de atratividade empresarial e tecnoldgica da Unido Euro-
peia (scilicet, de parte desta Unido) para os titulares de patentes ou certifica-
dos complementares de protecio que sejam grandes e médias empresas. Pois as
suas decisdes (de invalidacdo, de nulidade, de declaracdo de ndo infracdo, etc.)
sdo direta e automaticamente executdrias nos Estados contratantes (art. 82.° da
ATUP) e produzem efeitos unitdrios em todos os Estados da UE aderentes a esta
nova organizagao judicidria.

Apesar de o TUP ser um «tribunal comum» de um Estado-Membro quando
exerce a sua competéncia nas matérias para que foi criado, constata-se uma teia
muito complexa na distribui¢do da sua competéncia jurisdicional «interna» ou
Jfuncional (entre as vérias divisdes: locais, regionais e divisdo central) e «exter-
na» no confronto com os tribunais dos Estados da UE, Contratantes do ATUP
e Estados ndo contraentes, incluindo terceiros Estados partes da CPE (v.gr.,
Suica, Turquia, Noruega, Islandia, etc.).

Este TUP integra no seu seio mecanismos de resolugdo alternativa deste
tipo de litigios, os quais sdo operados pelo Centro de Mediagao e Arbitragem,
localizado, uno actu, em Lisboa (Portugal) e Liubliana (Eslovénia). A compe-
téncia em razdo da matéria deste Centro de Mediacdo e Arbitragem localizado
estd aparentemente subvalorizada no quadro do ATUP e do Regulamento de
Mediacdo e Arbitragem. Circunstancia que depde contra a sua atratividade pe-
rante os meios interessados.

Deve entender-se que esta Centro poderd —com o acordo dos litigantes—
iniciar e fazer atuar procedimentos de mediacdo e arbitragem para além das
competéncias materiais assinaladas ao TUP. Se assim ndo se entender, podera
ocorre uma espécie de fragmentagdo (dépécage) da apreciacdo e julgamento de
multiplas questdes litigiosas respeitantes a patentes europeias com (e sem) efei-
to unitdrio (incluindo certificados complementares de protecdo) que, pelo con-
trario, poderdo ser apreciadas, globalmente, neste Centro em atengdo a conexdo,
prejudicialidade e incindibilidade de tais questdes litigiosas com essas patentes
ou certificados complementares de protecdo (v.gr., contratos de licenga, direito
a patente, regime do contrato de franchising envolvendo licenciamento de dire-
itos de propriedade industrial).

Parece certo que as transagdes (negocios processuais autocompositivos) al-
cancadas por meio da utilizacdo das instalagdes do Centro de Mediagdo e Ar-
bitragem serdo executadas da mesma forma que as decisdes heterompositivas
proferidas pelo TUP, aqui onde os juizes apreciam e julgam o mérito da causa,
ou seja, as pretensdes processuais postuladas e as excegdes ou objecdes invoca-
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das. Todavia, subsistem, ainda, algumas dividas sobre se as sentencas arbitrais,
sobretudo as condenatérias, estdo sujeitas ao mecanismo de reconhecimento
instituido pelo art. 82.° do ATUP, ou se apenas serdo executdrias no territério
dos respetivos Estados contratantes de harmonia com as regras da Convencao
de Nova lorque, de 1958.
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