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Cronicas de Jurisprudeéncia

Direito da propriedade industrial

MANUEL OEHEN MENDES

ADVOGADO E DOCENTE DA UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA

EVARISTO MENDES

PROFESSOR DA ESCOLA DE LISBOA DA FACULDADE DE DIREITO DA UCP

ANTONIO ANDRADE
ADVOGADO

JOAO PAULO MIOLUDO
ADVOGADO

Patentes de medicamentos — Arbitragem
necessaria e interesse em agir

e Acérdio do TRL de 27.04.2017!

I — Ao nivel do Direito nacional constituido, as conse-
quéncias mais visiveis da falta de interesse em agir situam-se
no dominio das custas, sendo que o conceito em apre¢o nio
surge integrado, de forma verbalizada, entre os pressupostos
processuais legalmente reconhecidos.

II — Porém, encontra-se no Direito constituido reco-
nhecimento de relevo estritamente processual a falta de in-
teresse em agir.

III — Face a inexisténcia da obrigacio legal de instaura-
¢io de acdo arbitral sempre que é publicitado o pedido de
Autorizacio de Introducio no Mercado para um medica-
mento genérico e porque a mera formulacio de tal pedido
nio gera, por si s6, qualquer viola¢io ou ameaca de viola¢io
da patente relativa a composto farmacéutico utilizado na
producio de medicamentos, nio existe interesse em agir do
titular dessa patente em acdo em que peticione a absten¢io
de violagio dos direitos emergentes da mesma e a interdi¢do
de alienacio a terceiros das AIM, a mingua de outras cir-
cunstancias que apontem para a verosimilhanca da previsio
da violagio de um direito.

IV — A necessidade de protecio legal que subjaz ao inte-
resse em agir nao se pode confundir com o mero convenci-
mento subjetivo da materializacio dessa necessidade.

V —A falta de interesse em agir na situagdo descrita im-
pde a absolvicio das Rés da instincia, o que gera a res-
ponsabilizacio da Demandante pelo pagamento das custas
do recurso e de todos os encargos pecuniarios gerados pela
acio arbitral®.

Acordam os Juizes, do Tribunal da Relagao de Lisboa:
(omissis)
Fundamentacio de Direito

1. —Tendo o Tribunal Arbitral entendido expressamen-
te que nio ficou provado nos autos a violagio ou ameaca
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de violagio de quaisquer direitos da Demandante, nio po-
dia ter deixado de julgar procedente a excecdo da falta de
interesse em agir ou, pelo menos, nio podia ter deixado
de absolver a Recorrente subordinada do pedido principal
formulado pela Demandante nio podendo também, conse-
quentemente, ser condenada no pagamento de custos?

16.— O interesse em agir corresponde a tensdo que exis-
te entre o gesto e o seu destino, a pulsio instalada entre
a necessidade e a sua satisfacio ou, em sintese de radical
histérico e etimologico, ao latino quod interest. Apodado, no
dominio da doutrina incidente sobre o Direito adjetivo civil
de dnteresse processualy (CALAMANDREI, Piero, La Relativi-
ta del Concetto di Azione, Rivista di Diritto Processuale Civile,
Padova, 1939, Cedam, Volume XVI, Parte I, pags. 22 a 46,
ANDRADE, Manuel de, Nogoes Elementares de Processo Civil,
Coimbra, Coimbra Editora, 1979, pag. 79, VARELA, Antu-
nes e QOUTROS, Manual de Processo Civil, Coimbra, Coimbra
Editora, 1985, pag. 179 — definindo-o, estes, de forma feliz,
como necessidade de usar do processo, de instaurar ou_fazer prosse-
guir a agdo — e FERREIRA PINTO, Fernando, Ligdes de Processo
Civil, Porto, ELCLA Editora, 1992, pag. 61), «nteresse em
agir» (CARNELUTTI, Francesco, Saggio di una Teoria Integrale
dell’ Azione, Rivista di Diritto Processuale, Padova, 1946 Ce-
dam, vol. I, pags. 5 a 18 — renunciando mesmo a considerar
o interesse em agir como condi¢do da a¢io —, LIEBMAN, En-
rico Tullio, Corso di Diritto Processuale Civile, Milano, Dott. A.
Giuftre Editore, 1952 — considerando serem apenas a legiti-
midade e o interesse em agir as veras condi¢cdes para o exer-
cicio da a¢io — DE CASTRO MENDES, Jodo, Direito Processual
Civil, Lisboa, AAFDL, 1980, vol. I, pag. 187, ANSELMO DE
CASTRO, Artur, Direito Processual Civil Declaratério, Coimbra,

1. Fonte: www.dgsi.pt. Relator: Carlos Marinho. Proc. n.° 1757-16.2YRL-
SB-6. Converteu-se o texto para o acordo ortografico, apesar das reservas
que suscita.

2. Sumirio elaborado pelo relator. Acrescentou-se a numeragio romana.

PROPRIEDADES INTELECTUAIS, JUNHO 2017 / N.° 7



Almedina, 1982, vol. I1, pag. 251, e ATTARDI, Aldo, L'interes-
se ad agire, Padova, Cedam, 1955), ou «necessidade de protecao
legaly (Rechtsschutzbediirfuis), cujo relevo foi defendido na
doutrina alemi enquanto elemento pressuponente da inter-
veng¢io do Tribunal (wenn hingegen ein solches Rechtsschutzbe-
diirfnis nicht vorliegt, darf das Gericht nicht in Anspruch genom-
men werden), assente numa nocio de interesse-adequacio, de
elemento de gestido processual orientado para economizar o
tempo e a energia dos servi¢os de administracio da Justica
(vd. SCHONKE, Adolf, Lehrbuch des Zivilprozessrechts, Karls-
ruhe: C.E Miiller 7.* edi¢io, 1951, pag. 167).

17.— Ao nivel do Direito nacional constituido, as conse-
quéncias mais visiveis da falta de interesse em agir situam-se
ao nivel das custas, sendo que o conceito em apre¢o nio
surge integrado, de forma verbalizada, entre os pressupos-
tos processuais — cf. arts. 278.°, 535.°, n.° 2, al. ¢), e 610.°,
n.” 2 e 3, todos do Codigo de Processo Civil. Porém, nio
se diga que as mesmas se circunscrevem a um mero ni-
vel «tributirio», ji que se encontra no n.° 2 do art. 557.°
do mesmo encadeado normativo, mediante uma leitura a
contrario sensu, um afloramento da concessio de relevo es-
tritamente processual a falta de interesse em agir — se ¢é
possivel pedir «a condenagio em prestacdes futuras quando
se pretenda obter o despejo de um prédio no momento
em que findar o arrendamento e nos casos semelhantes em
que a falta de titulo executivo na data do vencimento da
prestacio possa causar grave prejuizo ao credor, tem de
se concluir que nio é possivel fazé-lo quando o risco de
producio de grave prejuizo nio se desenhe. Este aflora-
mento do reconhecimento normativo do relevo do inte-
resse em agir enquanto pressuposto nio especificado tem
claras consequéncias na analise doutrinal do sistema — vd.
neste sentido, CASTRO MENDES, Jodo, ibidem, pig. 191, ou
ANTUNES VARELA, Joio de Matos, e OUTROS, ibidem, pags.
188 e 189 —levando estes autores a concluir que a sua fal-
ta conduz a consequéncia semelhante a da falta de outros
pressupostos processuais cristalizados no Direito positivo,
a saber, a absolvicio da instancia (ou, segundo FERREIRA
PINTO, Fernando, ibidem, pag. 63, a absolvi¢io do pedido).

18. — B decisiva, com vista a formula¢io de conclu-
sdo sobre a falta do aludido interesse e, a jusante, sobre as
suas consequéncias, a andlise do pedido e da causa de pedir
(particularmente esta). Quanto aquele, temos que a De-
mandante visou obter a condenagio das Rés «a abster-se de,
em territdrio portugués, ou tendo em vista a comercializagdo nesse
territorio, importat, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, ven-
der ou oferecer quaisquer medicamentos genéricos que contenham
como principio ativo a Caspofungina, |...] enquanto o CCP 115
se encontrar em vigor», a «ndo transmitir a terceiros as AIM
identificadas» na peti¢io inicial «até a referida data de ca-
ducidade dos direitos ora exercidos» e «a pagar uma sangdo
pecuniaria compulséria de valor ndo inferior a 5000,00 (cinco mil
euros) por cada dia de atraso no cumprimento da condenagio que
vier a ser proferida». Estes elementos relativos ao pedido, par-
ticularmente a reiteracio no uso da propria palavra «conde-
nagio» dizem-nos pouco quanto ao interesse em agir mas
fornecem-nos um dado importante para a analise ulterior,
id est, dados para a caracterizagdo tipologica da agdo. Im-
poe-se concluir, face a tais elementos e ao disposto na al. )
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do n.° 3 do art. 10.° do Cddigo de Processo Civil que a acio
instaurada é de condenacio, na dupla vertente de imposi¢cio
de uma conduta omissiva e de um facto positivo traduzido
num pagamento compulsério, em caso de incumprimento
da injuncio. Ora, aquele preceito exige que se atue, pedindo
a condenacio, «pressupondo ou prevendo a violagio de um
direito», o que nos conduz a necessidade de analisar a causa
de pedir, ou seja, o facto juridico genésico (conforme resul-
ta do n.° 4 do art. 581.° do Cddigo sempre sob referéncia).

19. — Extrai-se da peti¢io inicial que a causa de pedir
desenhada pela Autora é de natureza complexa integrando
a titularidade de patente europeia sobre determinado far-
maco, a extensdo da tutela emergente desta através de Cer-
tificado Complementar de Protecio (CCP) e a formulacio,
pelas Demandadas, de pedidos de autoriza¢io de introdu-
¢io no mercado (AIM), nos termos descritos no primeiro
articulado.

20. — Nio se extrai da peti¢do inicial inequivoca refe-
réncia a concretas razoes determinantes da existéncia de um
receio justificativo do pedido de condenacdo. A este nivel,
mostra-se ajustada ao Direito constituido, particularmente a
teleologia do referida alinea do art. 10.°,a referéncia lancada
em FERREIRA PINTO, Fernando, ibidem, pag. 63, no sentido
de que se deve «com boas razdes», prever que venha a ocor-
rer a violagdo de um Direito. Ora, nio se invocam quaisquer
«boas razdes» que permitam entrever um efetivo risco de
violagio de um direito. A menos que a mera apresentacio
de pedido de AIM represente um risco automatico e inva-
riavel. Serd que assim é?

21. — A este respeito, importa referir que, a ser assim,
o legislador sempre deveria deixar indicios ou, melhor, re-
feréncias expressas nesse sentido. SO assim seria possivel rea-
lizar uma interpretagio conforme a regra vertida no n.® 2
do art. 9.° do Cdédigo Civil. Mais, sempre deveria assumir
que o mero pedido de AIM sempre envolveria a necessi-
dade de instaurag¢io de acdo com vista a tutela dos direitos
protegidos pela patente. Porém, nio o fez. Neste ambito,
alias, referiu-se, no acérdio impugnado, com grande acerto
e felicidade que justifica transcri¢io, parecendo logo apon-
tar na direcdo técnica que se reputa de mais adequada, que:
«Demonstrado nos parece estar que ndo é hoje juridicamente obri-
gatdria a instauragao da agao arbitral sempre que é publicitado o
pedido de AIM para um medicamento genérico e que ndo se prova
qualquer violagao ou ameaga de violagdo da patente — o exercicio de
um direito ndo a pode constituir — ha que ponderar sobre se apesar
disso se admite a plausibilidade bastante para integrar, na situagdo,
a verificagdo do interesse em agir.»

22.— Porém, o Douto Acdrdio Arbitral, em stbita infle-
x30, apelou a um interesse em agir subjetivo, bem distante
das no¢des e finalidades da figura acima brevemente descri-
ta, transformando a «necessidade de protecio legal» (Rechtss-
chutzbediirfnis) num mero convencimento dessa necessidade,
0 que sempre tornaria existente o interesse em agir (exceto
em casos de flagrante mi-fé), determinaria o desapareci-
mento pratico da figura e frustracio das suas finalidades e
sempre geraria a necessidade de o julgador realizar uma
complexa e eventualmente falivel avaliacio ou prognose de
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focagem subjetiva sobre a ciéncia, convencimento e vontade
do Demandante. Na tese que parece subjazer ao acordio
impugnado, havera interesse em agir sempre que o autor
esteja convencido de que ele existe ou, a0 menos, quando
o desconhecimento do Direito ou a novidade da norma
tornem compreensivel a vontade de instauracio da agio.Tal
representaria, cré-se, a contemporiza¢io com uma avalia-
¢io assente na cedéncia a realidade e abstracio da técnica
e finalidades do conceito que conteria, em si, verdadeiro
fermento da implosio da figura. Tomemos, a titulo de ele-
mento de teste da conce¢io vertida no acérdio, o exemplo
dado pelo Prof. CASTRO MENDES, na obra indicada (pag.
192), com o seguinte teor: «Assim, suponhamos que A pede
contra B a declaragio da nulidade do contrato x, por simulagio;
e ganha, transitando em julgado a senten¢a. E suponhamos que,
em seguida, pede contra o mesmo B a declaragio de nulidade do
mesmo contrato, por impossibilidade do objeto. A mudanga de causa
de pedir impede a dedugdo no segundo processo da excecdo de caso
Julgado (cf. art. 498.°). No entanto, repugna-nos a solugao segundo
a qual seja possivel pedir de novo a declaragao de nulidade; vemos
aqui um caso excecional de falta de interesse em agir» Neste caso,
a luz da tese sufragada no acérdio, nio haveria falta de inte-
resse em agir e condi¢cdes de absolvi¢io da instancia (sendo
esta a consequéncia recomendavel por se tratar de elemento
primariamente atinente a subsisténcia da propria demanda
e s6 em segunda linha ao pedido) sempre que fosse possi-
vel compreender, face a recente regulacdo normativa, que
o Demandante «tivesse interposto a acdo [...] entendendo
a nova lei como a impondo obrigatoriamente». E como se
demonstraria este entendimento? R ecomendar-se-ia, como
parece ocorrer, uma avaliacdo objetiva da subjetividade?

23. — Regressando a um contexto estritamente legal, é
manifesto ser adequada ao caso dos autos a invocacio feita,
pela Recorrente subordinada, do n.° 8 do art. 19.° do DL
n.° 176/2006, de 30 de agosto (regime juridico dos medica-
mentos de uso humano). Segundo tal preceito, a «concessdo de
autorizagdo prevista no artigo 14.% (autorizagio de introdugdo
no mercado) ndo é contraria «aos direitos relativos a patentes ou a
certificados complementares de protegdo de medicamentos». Quer
isto dizer que a concessio de tal autoriza¢io nunca seria
suficiente para preencher, por si s6, o conceito de risco re-
ferido na alinea do art. 10.° do Cddigo de Processo Civil
acima invocada. Alids, conforme bem notado no acdrdio
posto em crise, «se é verdade que a DEMANDADA pe-
diu as AIM com mais de dois anos de antecedéncia sobre a
caducidade da vigéncia dos direitos da DEMANDANTE,
também é certo que nem sequer foram concedidas». Quer
isto dizer que, no caso em apre¢o, nos encontramos, até,
num nivel inferior e meramente vestibular ao que, por si s9,
seria insuficiente para inculcar nog¢do da previsibilidade da
violagdo de um direito.

24. — A situagio constatada impde a absolvicio das Rés
da instancia o que gera a responsabiliza¢io da Demandante
pelo pagamento das custas deste recurso e de todos os en-
cargos pecuniarios gerados pela a¢do arbitral — cf. n.° 1 do
art. 527.° do Cédigo de Processo Civil. E, pois, positiva a
resposta 2 questio em apreco.

(omissis)
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I1I. DECISAO:

32. — Pelo exposto, julgamos a apelacio subordina-
da procedente, nos termos sobreditos e, em consequéncia,
revogamos o Douto Acérdio Arbitral impugnado e absol-
vemos as Rés da instancia. Mais declaramos prejudicada a
avaliagdo da Apelagdo da Demandante, face a procedéncia
do recurso subordinado.

33. — Custas do recurso subordinado pela ai Recorrida,
a qual, na qualidade de Recorrente, suportara também as
custas do recurso principal por si instaurado, sendo que, face
ao ora decidido quanto as impugnag¢des judiciais, a mes-
ma suportard, também, todos os encargos pecuniirios ge-
rados pela ativacio e funcionamento do Tribunal Arbitral.

Lisboa, 27.04.2017

Carlos M. G. de Melo Marinho (Relator) - Anabela
Moreira de Sa Cesariny Calafate (1.* Adjunta) - Antbnio
Manuel Fernandes dos Santos (2.° Adjunto)”.

Breve comentario

1. O interesse em agir, o mesmo ¢ dizer, a necessidade de
prote¢io jurisdicional, € um pressuposto processual sobeja-
mente conhecido. Este pressuposto justifica-se por razdes
de economia de meios e significa que a dedu¢io de uma
pretensio em juizo nio serd admissivel sempre que nio se
verifique a necessidade de intervenc¢io dos tribunais para a
satisfacio da pretensio do Autor.

Assim, segundo a doutrina mais autorizada (cfr., p. ex.,
ROSENBERG/SCHWAB/GOTTWALD,  Zivilprozessrecht, 17.*
ed., Munique, 2010, pp. 491 s.), uma acdo devera ser jul-
gada inadmissivel, por falta de interesse em agir, quando nos
encontremos em presenca de uma das seguintes situacdes:

a) A prote¢io juridica pode ser alcancada, em termos
razoaveis, sem recurso aos tribunais, ou quando estes forem
usados absolutamente sem sentido;

b) O Autor utilizar a a¢io exclusivamente para prosse-
guir fins que configurem um uso abusivo do processo;

¢ For possivel realizar os fins tidos em vista através de
outros meios de tutela juridica mais baratos, ripidos, seguros
e efetivos.

Numa palavra, s6 nio havera interesse em agir quan-
do a pretensio juridicamente tutelavel ja tiver sido satisfeita
ou quando for possivel satisfazé-la por outros meios menos
onerosos para o sistema judicial, mas igualmente aceitaveis
do ponto de vista do titular da pretensio.

3. Sintese do Acérdio do TRLxa. retirada do site “www.evaristomendes.
eu”, com expressa autorizacio do Autor, que ai publica um extenso e mui-
to mais fundamentado comentirio a esta polémica decisio.
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Como ¢ natural, o facto de uma agio parecer inoportu-
na e desprovida de qualquer fundamento valido para poder
proceder, nio exclui o interesse em agir do Autor.

2. No caso dos autos, nio se verifica qualquer das situa-
¢Oes acima descritas, que nos permita concluir pela auséncia
do referido pressuposto processual.

Ao invés, o linkage expressamente estabelecido pela Let
n.° 62/2011, de 12 de dezembro, entre o direito de patente
e a solicitagio de AIM junto do INFARMED, para me-
dicamentos genéricos relacionados com patentes ou CCP,
confere ao «interessado que pretenda invocar o seu direito
de propriedade industrial» (sic), nio sé o interesse em agir
de acordo com o disposto no art. 3.° da referida Lei, como
também o dever de diligéncia de o fazer, sem mais, no cur-
tissimo prazo de 30 dias que ai se prescreve!

MANUEL OEHEN MENDES

PROPRIEDADES INTELECTUAIS, JUNHO 2017 / N.° 7

Patentes de medicamentos — Arbitragem
necessaria — Invalidade das patentes —
Incompeténcia dos tribunais arbitrais —
Processo equitativo

Existe um ntmero consideravel de decisdes jurispru-
denciais recentes dos tribunais superiores a respeito da ar-
bitragem necessaria instituida pela Lei n.° 62/2011. Um
primeiro grupo respeita a2 competéncia ou nio dos tribu-
nais arbitrais necessarios para apreciar, a titulo incidental,
a invalidade das patentes. Trata-se dos Acdrdios do STJ de
14.12.2016 e do TRL de 16.11.2016, adiante parcialmen-
te transcritos e comentados (A), e do Acoérdio do Tribunal
Constitucional n.° 251/2017, de 24.05.2017, que, por ter
sido proferido quando o presente n.° 7 da Revista ja es-
tava praticamente concluido, é objeto de um comentario
mais curto (B). Sio ainda objeto de curtos comentirios os
Acdrdaos do Tribunal da Relag¢io de Lisboa de 16.03.2017,
relativo a natureza do prazo para concluir a arbitragem (infra), e
de 27.04.2017, que se ocupa do problema do inferesse em agir
nas agdes especiais do artigo 3.° daquela Lei n.° 62/2011
(supra).

Um segundo grupo de arestos respeita a questio de saber
se e em que casos é admissivel o recurso para o Supremo de
decisoes arbitrais proferidas ao abrigo da Lei n.° 62/2011,
acerca da qual é importante, no entanto, distinguir aque-
las acOes especiais das restantes, mormente acdes de infra-
¢do. Integram-no os Acdrdios do STJ de 23.06.2016, de
2.02.2017 e, por ultimo, de 25.05.2017. Salienta-se, ainda,
0 Acérdio do STJ de 7.12.2016, respeitante ao controverti-
do prazo para propor a agao arbitral. Embora nio os tenhamos
podido incluir no presente ntmero, por razdes de espago
e equilibrio da edi¢io, realca-se que a sua importancia é
grande'.

A
Incompeténcia dos tribunais arbitrais necessarios
para apreciar a invalidade das patentes:
» Acordiaos do ST]J
de 14.12.2016 e do TRL de 16.11.2016

Nota introdutdria

1. Escreveu-se, em nota ao Acdrddo do Supremo, no n.° 6
(2016) da revista Propriedades Intelectuais (p. 39):

«Mediante o recente Acérdio de 14.12.2016, o Supre-
mo Tribunal de Justi¢ca tomou, finalmente, posicio sobre
a questdo de saber se os tribunais arbitrais constituidos ao
abrigo da Lei n.° 62/2011 possuem ou nio competéncia
para apreciar, ainda que a titulo incidental, se a patente invo-
cada pelo proponente da agio é valida ou invalida; questio
acerca da qual existe uma conhecida divergéncia de opinides

1. Os respetivos textos podem encontrar-se em www.dgsi.pt e, com anota-
¢oes, em evaristomendes.eu.
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doutrinais e de decisdes, tanto ao nivel dos tribunais arbi-
trais, como do Tribunal da Rela¢io de Lisboa, a instancia de
recurso na matéria. Confirmando a decisio que prevaleceu
por maioria em acérdio arbitral relatado por Fernando Fer-
reira Pinto, o Supremo afirmou a competéncia exclusiva do
Tribunal da Propriedade Intelectual nesta matéria.

Encontrando-se o presente n.° 6 da revista praticamen-
te fechado, o Aresto nio pdde ser nele incluido. Contamos
proceder a sua publicacio no proéximo ntmero.

Entretanto, para mais indica¢des sobre o tema, podem
ver-se, nesta Revista, o artigo doutrinal de M. Oehen Men-
des, “Da incompeténcia dos tribunais arbitrais portugueses
para apreciarem a questdo da invalidade das patentes...”,
publicado nas paginas 5 e seguintes do respetivo n.° 4
(2015), bem como diversas observacdes do autor desta nota
[Pi,n.° 3 (2015), pags. 104 e ss., n.° 4 (2015), pags. 34 e s.,
e n.® 5 (2016), pag. 55], ambos citados no Acérdio, e, ain-
da, o comentario de Anténio Andrade ao Acoérdio do TRL
de 4.02.2016 [Pi n.° 5 (2016), pags. 58 e ss.].» (EVARISTO
MENDES)

O Aresto — que se ocupa desenvolvida e proficiente-
mente da controvérsia doutrinal e jurisprudencial existente
(na doutrina, a favor da competéncia, citam-se Remédio
Marques, Dario Moura Vicente e José Alberto Vieira; em
sentido contrario, Manuel Oehen Mendes e Evaristo Men-
des, cuja posi¢io é acolhida) — foi, entretanto, objeto de
comentario concordante de Luis Couto Gongalves, sob o
titulo «A questio da competéncia do tribunal arbitral neces-
sario para apreciar a invalidade da patente com eficicia inter
partes», no n.° 56 (2016) dos Cadernos de Direito Privado (pp.
23-49). Reproduz-se, adiante, na quase totalidade (I). Para
facilitar a leitura, inseriram-se alguns titulos (entre parénte-
sis retos). Acrescentaram-se também ao sumario «oficial» os
pontos IV e V.

2. O Acorddo do TRL insere-se na corrente maioritaria
existente no mesmo Tribunal (e também nos tribunais arbi-
trais), que afirma a incompeténcia dos tribunais arbitrais; na
linha agora também afirmada pelo STJ% A semelhanca do
que acontece com o do Supremo, mas com indica¢des dis-
tintas, o Aresto ocupa-se da controvérsia doutrinal reinante
(citando, no sentido da incompeténcia, Bessa Monteiro e
Pedro Sousa e Silva; contra, Dario Moura Vicente) e proce-
de a uma anilise da divergente jurisprudéncia da Relacio.
Transcreve-se, adiante, o respetivo sumario, com pequenos
excertos da fundamentacio que sustenta a posi¢io adotada
(I’

3. Os Acordaos sao seguidos de comentario, que procura
realcar sobretudo o pensamento exarado no do Supremo,
com o qual concordamos (IIT). Maiores desenvolvimentos
acerca deste encontram-se no mencionado comentirio de
Couto Gongalves.
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I
¢ Acordio do STJ de 14.12.2016*

TRIBUNAL ARBITRAL NECESSARIO. EXCE-
CAO DE NULIDADE DA PATENTE. COMPETEN-
CIA INCIDENTAL. PROCESSO EQUITATIVO

Sumario:

[. O tribunal arbitral necessirio previsto na Lei
n.° 62/2011 é incompetente para apreciar, ainda que por
via da deducio de mera exce¢io perentdria, cujos efeitos
ficariam circunscritos ao processo, a questdo da nulidade da
patente do medicamento em causa, por tal matéria estar re-
servada a competéncia exclusiva do TPIL.

II. A inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, na-
quele processo, a exce¢do perentéria de nulidade do direito
patenteado configura-se como proporcional e adequada,
radicando, em dltima analise, [i] na natureza da relagio con-
trovertida, [ii] no cariter constitutivo do ato de reconhe-
cimento dos direitos de propriedade industrial e [iii] nas
razdes de interesse publico e [iv] de congruéncia do sistema
que levaram a reservar o conhecimento de tais vicios apenas
ao TPI — nio implicando, consequentemente, neste caso, o
desvio a regra constante do n.° 1 do art. 91.° do CPC qual-
quer viola¢io do direito de defesa, da regra do contraditorio
ou do principio do processo equitativo.

III. A necessidade de desencadear, pelo interessado que
despoletou o pedido de AIM do medicamento genéri-
co e pretenda questionar a validade da patente, hi muito
registada, que obsta a pretendida introdu¢io no mercado,
da pertinente acio de nulidade da patente, conjugada com
a possibilidade de requerer e obter a suspensio da instan-
cia arbitral até que tal a¢io seja julgada, constituem meios
procedimentais — alternativos a dedug¢io perante o tribunal
arbitral da excecio de nulidade da dita patente — que nio
envolvem onerosidade excessiva para o interessado e permi-
tem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a ques-
tionar a validade da patente que obsta a comercializacio por
ele pretendida — o que naturalmente afasta a violagio do
preceituado no art. 20.° da Lei Fundamental.

2. Para mais indica¢des, cfr., além dos nossos textos citados acima [Pi, n.° 3
(2015), pags. 104 e ss., n.° 4 (2015), pags. 34 e s., e n.° 5 (2016), pag. 55],
Luis CouTto GONCALVES, CDP 56 (2016), citado no texto, notas 8 e 9,
pp-42s.

3. Os acordaos encontram-se disponiveis, com titulos destinados a facilitar
a leitura, em evaristomendes.eu.

4. Relator: Lopes do Rego. Proc. n.° 1248/14.6YRLSB.S1. Fonte: www.
dgsi.pt.
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[IV°. O demandado nio estd impossibilitado de ques-
tionar a validade da patente pela circunstancia de lhe nio
ser possivel deduzir incidentalmente, perante o tribunal ar-
bitral, a excecio de nulidade. E no momento inicial, quan-
do requer a AIM, que lhe cumpre definir adequadamente a
sua estratégia processual: ou ndo tem interesse, sério e efetivo,
em questionar a validade da patente e desencadeia entio o
pedido de AIM, sabendo que, na eventual e ulterior acio
arbitral, nio poderd suscitar e ver decidida, com eficicia
apenas inter partes, a excecio de nulidade; ou, pelo contra-
rio, interessando-lhe efetivamente controverter a validade
da patente, terd o dnus de o fazer na agio propria e perante o
tribunal materialmente competente ¢ com intervengio de todos
os interessados nessa lide. ]

[V. Quem pede uma AIM —sabendo que fica sujeito, por
esse facto, a uma provavel acio arbitral — se quiser valer esse
meio de defesa, devera propor a competente acdo no TPl e,
vindo a ser envolvido em subsequente arbitragem, requerer
uma suspensio do processo até o TPI se pronunciar. O TA
deferira a pretensdo se — excecionalmente, dados os termos
em que o exclusivo é concedido e a circunstancia de se tra-
tar de patentes em fim de vida, via de regra ja escrutinadas a
nivel mundial — houver fortes indicios capazes de vencer a
presuncio de validade de que a patente goza.|

Acordam no Supremo Tribunal de Justiga:

[Partes. Alegada nulidade da patente por falta
de objeto e requisitos de patenteabilidade]

1. AA RT, sociedade sedeada em ..., Hungria, e BB,
sociedade sedeada em Paris, intentaram e fizeram seguir
contra CC, Lda, com sede em Lisboa, a presente a¢io, no
Tribunal Arbitral competente, pedindo que a mesma seja
julgada procedente e, consequentemente, a ré condenada
a abster-se de, em territério portugués, ou visando a co-
mercializacio em Portugal, importar, armazenar, introduzir
no comércio, vender ou oferecer o medicamento genérico
contendo Levonorgestrel 1,5 mg — nomeadamente o iden-
tificado no pedido de AIM publicado pelo Infarmed em
10.05.2013 para o medicamento Levonorgestrel 1,5 mg —
sob qualquer designa¢io ou marca, durante a vigéncia da EP
1448207, bem como a nio transmitir a AIM, peticionando
ainda a fixa¢do de san¢io pecuniaria compulsoria.

A ré defendeu-se, por excecdo e por impugnagio, tendo
a final pugnado pela total improcedéncia da ac¢do, assen-
tando a sua defesa basicamente na excecio de nulidade da
Patente Europeia n.° 1448207, por carecer de requisitos de
patenteabilidade (método de tratamento) e auséncia de no-
vidade e atividade inventiva.

As autoras responderam a matéria de exce¢io de nuli-
dade da referida Patente Europeia n.° 1448207 sufragando
o entendimento de que a competéncia para apreciar e declarar
a nulidade de uma patente compete ao Tribunal da Propriedade
Industrial e ndo aos tribunais arbitrais — aduzindo ainda argu-
mentos para sustentar a validade da referida patente.
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[Despacho saneador do Tribunal Arbitral®:
incompeténcia]

Findos os articulados, o Tribunal Arbitral procedeu ao
saneamento do processo, tomando posi¢io sobre a compe-
téncia para conhecer da alegada invalidade da Patente Euro-
peia n.° 1448207, invocada pela ré, a titulo de excecdo, tendo
declarado a incompeténcia do Tribunal para apreciar e conhecer da
excegdo de invalidade da Patente Europeia n.° 1448207, dedu-
zida pela demandada na sua contestacio.

Tal decisdo assentou na seguinte fundamentacio:

E verdade que, no dmbito desse procedimento, aos demandados
(requerentes das AIM) é assegurado o direito de defesa. Mas seria
estranho que, relativamente a patentes em _fim de vida, os requeren-
tes de AIM viessem invocar a respetiva invalidade para sustentar
a procedéncia do pedido — tendo tido amplas oportunidades para
o fazer em momento anterior — assim como seria estranho, muito
estranho mesmo, que o pudessem fazer relativamente a patentes
com prazos de vigéncia muito extensos, estando mais do que a tem-
po de impugnar a respetiva validade perante os tribunais judiciais
competentes, em agao rodeada de especiais cautelas e em que podem
intervir todos os interessados. Admiti-lo, seria abrir a porta para se
contornar a limitagao estabelecida pelo art. 35.°, n.° 1, do CPI,
privando esta disposicio de grande parte do seu significado, pelo
menos no que se refere as patentes de medicamentos. Com efeito, em
elevado ntimero de casos, os interessados na comercializacdo de me-
dicamentos genéricos ndo teriam qualquer interesse em langar mao
da agdo de nulidade, prevista naquele preceito legal, ja que lhe sera
mais proveitoso (até pela vantagem competitiva que lhes advira de
uma eventual decisdo favoravel) recorrer ao subterfiigio consistente
em requerer a concessao imediata de AIM para, suscitando a reagdo
do titular dos direitos exclusivos, atacar por via obliqua a validade
da patente e fazer apreciar a questdo no dmbito de um processo que,
na sua tramitagdo e extensdo subjetiva, ndo se equipara a agdo de
nulidade regulada por lei.

De resto, a prépria expressdo literal do art. 2.° da Lei n.’
62/2011 parece contradizer essa assergdo. Ai se refere que os «li-
tigios emergentes da invocagdo de direitos de propriedade industrial
[...] relacionados com medicamentos de referéncia [...] e medi-
camentos genéricos [...] ficam sujeitos a arbitragem necessdaria»
(sublinhado nosso; cfr. também, o art. 3.°, n.° 1). Ndo se afigura,
pois, ficar abrangida a discussdo sobre a existéncia ou a validade
da prépria patente. Até porque se trata de um procedimento que se
pretende célere e que, por isso, ndo se compadece com o aprofunda-
mento dessa questao.

5.Os pontos IV eV correspondem, no essencial, a trechos do Acérdao, mas
nio constam do sumario que o acompanha, tal como publicado no sitio da
dgsi. O ponto IV e o primeiro periodo do pontoV sio uma explicitagio
do ponto III. O segundo periodo do ponto V ainda pode integrar-se no
thema decidendum, quando este seja interpretado num sentido lato, uma vez
que faz parte do regime que, no seu todo, releva para averiguar se o arti-
g0 20.° da CRP se encontra respeitado apesar da afirmada incompeténcia
dos tribunais arbitrais para a apreciagdo incidental da validade das patentes
(e CCP). Mas este ponto suscita davidas.

6. Presidente e relator: Fernando Ferreira Pinto.
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Nao parece, portanto, ter sido intengio do legislador deslocar
para os tribunais arbitrais todos os aspetos do contencioso gerado em
torno de pedidos de AIM que envolvam a violagdo de patentes que
se encontrem em vigor.

(omissis)

Acrescenta-se uma tltima nota para salientar o facto de, como
atras se observou, a controvérsia que divide as partes incidir sobre
uma Patente Europeia cujo periodo normal de vigéncia se estende
até ao ano de 2022. A demandada, querendo fazé-lo, esta muito
a tempo de sujeitar a validade da PE n.° 1448027 ao escrutinio
do tribunal competente para esse efeito: o Tribunal da Proprieda-
de Intelectual. A decisdo que ora se profere ndo coloca, portanto,
minimamente em causa a efetividade da tutela jurisdicional dos
direitos que a demandada se arroga. Alids, a tese que sustenta
a competéncia dos tribunais arbitrais para apreciar a questdo da
invalidade das patentes a titulo incidental é que podera suscitar
enormes reservas quanto da salvaguarda desse direito, na medida
em que, a proceder tal entendimento, caso o titular de uma AIM
ndo invoque a excegio de invalidade no dmbito da agao arbitral
necessaria, poderd ver precludir o direito de o fazer mediante pe-
dido autonomo, em consequéncia do disposto no art. 489.°, n.° 1,
do CPC (que impée que todos os meios de defesa devem ser
deduzidos na contestagdo).

[Voto de vencido’]

Este acordao teve voto de vencido em cuja declaracio se
pode ler “... entendo que o Tribunal Arbitral deveria ter admitido
a sua competéncia para julgar, a titulo incidental, a dita excegao...”
— com base na seguinte linha argumentativa:

Essa competéncia é, acima de tudo, uma exigéncia dos prin-
cipios do contraditério e do processo justo que a Constituicio da
Repiiblica Portuguesa garante no art. 20.° n.° 4; pois de outro
modo o demandado numa agao fundada na alegada violagao de
patente ficaria inibido de contraditar factos essenciais invocados pelo
demandante como causa de pedir, restringindo-se assim de modo
intolerdvel os seus direitos de defesa. Os fundamentos do Processo
Civil portugués reclamam, pois, a meu ver, o reconhecimento aos
Tribunais Arbitrais da competéncia para conhecerem e julgarem,
a titulo incidental, a excegdo de invalidade da patente deduzida
pelos demandados nas arbitragens necessdrias instituidas pela Lei
n.°62/2011.

E precisamente por isso que o art. 91.°, n.° 1, do Cédigo de
Processo Civil estabelece que o Tiibunal competente para a agdo o é
também para conhecer das questoes que o réu suscite como meio de
defesa; regra esta que vale também, atentas as razdes que a_funda-
mentam, para a arbitragem. |...]

Este argumento ¢, desde logo, contrariado pelo facto, a que se
aludiu acima, de em diversos Estados-membros da Unido Europeia
se admitir hoje a competéncia dos tribunais arbitrais para conhece-
rem incidentalmente da validade de patentes. |...]

A isto se deve acrescentar que o risco de decisées contraditorias
sobre a questdo da validade da patente, a que se faz referéncia no
dito despacho em aprego, é devidamente acautelado pela previsao, no
art. 3.°,n.° 7, da Lei n.° 62/2011, de que das decisies arbitrais
proferidas nas arbitragens instauradas ao abrigo deste diploma legal
cabe recurso para o Tribunal da Relagdo competente, assim se asse-
gurando a uniformizagao da jurisprudéncia sobre as matérias de-
cididas pelos referidos tribunais. Pelo que este argumento contrdrio
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a competéncia arbitral para julgar a oponibilidade de uma patente

tem de ser tido como imprudente. |...]

Nao sdo, porém, apenas esses os interesses em jogo nesta maté-

ria. Porquanto ndo pode negar-se a existéncia, na esfera juridica dos
potenciais utilizadores de bens intelectuais e do piiblico consumidor

em geral, de um interesse igualmente atendivel na supressao e inefi-

cdcia de titulos de propriedade industrial indevidamente atribuidos,
os quais coartam ilegitimamente a liberdade de utilizagdo e fruicdo
desses bens. Eis porque, a meu ver, se justifica que o exclusivo legal
possa também ser impugnado por aquele a quem o mesmo foi opos-
to na prépria agdo tendente a sua efetivagdo como sucede no caso
vertente. Sendo que esse interesse se mostra aqui particularmente
ponderoso, dado, por um lado, que a demandada é wma fabricante
de medicamentos genéricos que se vé forcada a defender-se perante
uma instdncia arbitral que ndo foi por si escolhida; e, por outro, que
em ultima analise é o erdrio puiblico que suportard os custos acres-
cidos da indisponibilidade desses genéricos no mercado enquanto

prevalecer a patente em causa.

,
E hoje incontestado que todo o regime dos direitos intelectuais
assenta num equilibrio de interesses. Se entre estes avultam, de um

lado, os dos titulares desses direito em disporem de modo exclusi-

vo dos bens que os mesmos tém por objeto, colhendo os beneficios
materiais da sua exploragdo, ndo sdo menos relevantes, do outro,
os interesses dos potenciais utilizadores desses mesmos bens em
poderem usd-los e frui-los liviemente. E justamente a necessidade
de preservar esse equilibrio de interesses que reclama que, embora

a lei mande presumir a validade das patentes, pelas razées de cer-
teza e seguranga juridicas apontadas no douto despacho em apre-

¢o, esta presungdao possa ser ilidida num processo que vise o seu

enforcement.

A ndo ser assim, todos os que pretendessem utilizar bens
intelectuais que pudessem, ainda que por remota hipdtese, ser
objeto de exclusivos alheios teriam — arcando com os custos a isso
inerentes — de demandar preventivamente os que porventura se
arrogassem tais exclusivos, a fim de obterem a declaragdo judicial
da respetiva invalidade ou inexisténcia. O que é inconcebivel num
Estado de Direito assente, em matéria de utilizagdao daqueles

bens, num principio de liberdade. [...]

A ratio da Lei n.° 62/2011 consiste em transferir, em primei-

ra instdncia, dos Tribunais do Estado para tribunais extrajudiciais o
contencioso — todo ele e ndo apenas uma parte — gerado a volta das
Autorizagoes de Introdugao no Mercado de medicamentos genéricos

e agilizar a sua resolugdo. Se as questoes relacionadas com a vali-

dade das patentes invocadas nas arbitragens necessdrias instauradas
ao abrigo dessa Lei ndo puderem ser conhecidas pelos tribunais ar-
bitrais constituidos ao abrigo dela, continuard uma parte substancial

daquele contencioso afeto aos tribunais do Estado, com as conse-

quéncias que o legislador quis evitar: a incerteza sobre a ocorréncia
de violagdo, ou ndo, de direitos de propriedade industrial por parte
dos medicamentos genéricos que pretendem aceder ao mercado e a
multiplicagdo dos litigios judiciais relacionados com a existéncia de

direito de propriedade industrial a favor de outrem.

7. D. Moura Vicente.
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[Acérdio do TRL.
Afirmada a competéncia do TA]

2. Inconformada com tal decisdo, apelou a sociedade
CC, tendo a Relagio revogado o saneador-sentenga recorrido,
devendo o Tribunal Arbitral prosseguir com os ulteriores trdmites
processuais e consequente apreciagio da excegdo invocada pela ré.

(omissis)

Como vimos, a ré/apelante defende a revogagio da decisdo e
consequente apreciagio pelo Tribunal Arbitral da invocada excegdo
de nulidade da patente europeia, ao passo que as autoras/apeladas
defendem a subsisténcia da decisao recorrida que propugna pela
competéncia do Tribunal da Propriedade Intelectual.

Salvo melhor entendimento, afigura-se-nos que a decisdo recor-
rida ndo podera subsistir.

O art. 35.° (Processos de declaragao de nulidade e de anulagao)
do CP Industrial reserva em exclusivo aos tribunais judiciais a
competéncia para apreciagio da validade dos direitos de propriedade
industrial, ao estabelecer que a declaragio de nulidade ou a anula-
¢do s6 podem resultar de decisdo judicial.

Por imposigao do n.° 2 do mesmo preceito legal, na agao instau-
rada com tal objetivo, pelo MP ou por qualquer outro interessado,
assegurar-se-d, por via da respetiva citagdo, que possam participar
na discussdo da pretendida invalidagdo, ndo apenas o titular do
direito registado, mas todos aqueles que, a data do averbamento
da agao no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tivessem
requerido junto dessa mesma entidade o averbamento de direitos
derivados — como o sdo, por exemplo, o usufrutudrio ou o titular
de licenga de utilizacio da patente ou o titular de arresto ou
penhora sobre a patente.

O ¢feito ntil da decisao que, declarando a nulidade ou decre-
tando a anulagdo da patente, a destrua definitivamente, com eficacia
erga omnes, s6 serd alcangado se na agio declarativa constitutiva
instaurada para o efeito tiverem intervindo todos os referidos inte-
ressados, enquanto titulares da relagdo material controvertida, rela-
tivamente aos quais s6 assim aquela decisdo formara caso julgado.

Dito isto, a competéncia para apreciagio da agdo onde se vise,
a titulo principal, e com eficdcia erga omnes, a declaragio de nu-
lidade ou a anulagio de direitos de patente cabe em exclusivo ao
tribunal judicial, concretamente e nos termos do art. 111.°, n.° 1,
alinea ¢), da Lei n.° 62/2013 (Lei da Organizagao do Sistema
Judiciario) ao Tribunal da Propriedade Intelectual, segundo o qual
compete ao Tribunal da Propriedade Intelectual conhecer das ques-
toes relativas a agbes de nulidade e de anulagio previstas no Cédigo
da Propriedade Industrial.

Donde os tribunais arbitrais carecem, pois, de competéncia ma-
terial para o efeito.

Porém, no caso sub judice, o que estd em causa é saber se essa
falta de competéncia abrange também o conhecimento da invalidade
da Patente Europeia n.° 1448207, ndo a titulo principal — por
via de agdo ou de reconvengio — mas enquanto excegao oposta
pela vé as titulares da patente, no dmbito da presente agdo arbitral
intentada nos termos e para os efeitos dos artigos 2.° e 3.° da Lei
n.°62/2011, de 12.12.

Neste diploma legal, o legislador reflete a tendéncia contem-
pordnea no sentido de uma crescente abertura a arbitragem e aos
demais meios de composigio extrajudicial de litigios em matéria
de propriedade intelectual, pretendendo estabelecer um mecanismo
que, num curto espago de tempo, se profira uma decisdo de mérito
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quanto a existéncia, ou ndo, de violagao dos direitos de propriedade
industrial.

Com esse objetivo, a Lei n.° 62/2011 cria um regime es-
pecifico para a composigio dos litigios emergentes de direitos de
propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de
referéncia e medicamentos genéricos, excluindo-os da apreciagio dos
tribunais estaduais e optando por sujeitd-los a arbitragem necessd-
ria, institucionalizada ou ndo institucionalizada — arts. 1.° ¢ 2.°
do citado diploma legal.

De harmonia com o art. 3.°, n.° 1, publicitada que seja pelo
Infarmed — nos termos do art. 15°-A (A publicagao do requeri-
mento) do Dec.-Lei n.° 176/2006, de 30 de agosto, segundo o
qual o Infarmed, ID, publicita, na sua pagina eletronica, todos os
pedidos de autorizagdo, ou registo, de introdugdo no mercado de
medicamentos genéricos, independentemente do procedimento a que
os mesmos obedecam (n.° 1) — a existéncia de pedido de autoriza-
¢do, ou registo, de introdugiao no mercado de medicamento genérico,
o interessado que pretenda invocar violagio do seu direito de pro-
priedade industrial tem de fazé-lo, no prazo de trinta dias, junto
de tribunal arbitral.

Por seu lado, o demandado pode contestar em igual prazo, sob
pena de, abstendo-se de o fazer, ndo poder iniciar a exploragdo
industrial ou comercial do medicamento genérico objeto do pedido
de autorizagdo, ou registo, de introdugdo no mercado que formula-
ra, conforme o n.° 2 do mesmo art. 3.° nos termos do qual a ndo
dedugdo de contestagdo, no prazo de 30 dias apés notificagio para
o efeito pelo tribunal arbitral, implica que o requerente de autoriza-
¢do, ou registo, de introdugdo no mercado do medicamento genérico
ndo podera iniciar a sua exploragao industrial ou comercial na vi-
géncia dos direitos de propriedade industrial invocados nos termos
don.’1.

Sendo o articulado de defesa, na contestagdo o réu deve deduzir
toda a sua defesa numa ou em ambas as modalidades que esta
pode assumir: por impugnagdo e por excegdo, podendo esta tiltima
ter natureza dilatéria ou perentéria — arts. 571.° ¢ 573.°, n.° 1
do CPC.

In casu, quer a Ata de Instalagio do Tribunal Arbitral, datada
de 18.12.2013 (conforme ponto i3.° desse documento), quer a
Lei n.” 62/2011 (art. 3°, n.° 2) ndo reduzem aquele principio do
contraditério de que decorre, em primeira linha, a regra fundamental
da proibigdo da indefesa, designadamente no tocante a dupla mo-
dalidade que a defesa pode revestir, determinando que o réu, nestas
agoes, possa opor ao autor, na sua contestagdo, matéria de exce¢do,
designadamente invocar a invalidade da patente cuja violagao lhe
vem imputada.

Sé assim é respeitado o principio essencial e basico do contra-
ditorio, enquanto reconhecimento do direito a defesa, direito que
tem, alids, assento no art. 20.° da Lei Fundamental e que, de outro
modo, seria violado, ao arrepio da garantia da via judiciaria — insita
naquela norma constitucional, e a todos conferida para tutela e
defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos —, envolvendo
ndo apenas a atribuicdo aos interessados legitimos do direito de
agdo judicial, destinado a efetivar todas as situagoes juridicamente
relevantes que o direito substantivo lhes outorgue, mas também a
garantia de que o processo, uma vez iniciado, se deve subordinar a
tais principios e garantias fundamentais.

Se, em sede de causa de pedir, as autoras imputam a ré a vio-
lagao dos seus direitos de patente por esta haver requerido junto
do Infarmed a concessao de AIM de um certo medicamento gené-
rico (medicamento genérico com a substdncia ativa Levonorgestrel,
comprimido na dosagem de 1,5 mg, tendo por medicamento de
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referéncia o Norlevo — artigos 54.° ¢ 55.° da peticdo inicial), o seu
direito de defesa podera ser pura e simplistamente abolido se se
entender que nao pode opor ds autoras excegdo de natureza peren-
téria, designadamente invocando a invalidade daquela patente, nao
para a ver declarada a titulo principal — o que a ser possivel seria
obtido por via de reconvengdo que deduzisse — mas tdo-sé para de-
monstrar a nao verificagio da invocada violagao, dada a inexisténcia
do direito que dela seria alvo.

A arguida invalidade da patente consubstancia a invo-
cagio de factualidade impeditiva do direito invocado pelas
autoras, como causa de pedir, nio se percebendo como, sem
a sua consideragio, possa emitir-se decisio de mérito que
julgue verificada a violagdo dos direitos de patente invoca-
da como substrato do pedido formulado, sabendo-se que a
constatacdo da existéncia daquela excecio determinaria a
improcedéncia do pedido — arts. 571.°, n.° 2 e 576.°, n.” 1
e 3,do CPC.

Acresce que, nos termos do art. 91.°, n.° 1, do citado diploma,
o tribunal competente para a agdo ¢ igualmente competente para
conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questoes que
o réu suscite como meio de defesa, principio que seria também ele
postergado se se entendesse que o tribunal arbitral imposto pela Lei
n.° 62/2011 ndo pudesse conhecer da invalidade da patente, en-
quanto excegdo perentdria invocada pelo demandado neste processo,
a determinar, verificando-se, a improcedéncia do pedido.

3. Inconformadas, interpuseram as AA/requeren-
tes recurso de revista, que encerraram com as seguintes
conclusoes:

(omissis)

[Decisao interlocutdria acerca da
admissibilidade de recurso para o Supremo:
Acérdio do STJ de 23.06.2016°%

4. Foi proferido acérdio acerca da questdo prévia da re-
corribilidade, interpretando a norma constante do n.° 3 do
art.7.°da Lei n.° 62/11 como nio excluindo a possibilidade
de recorrer para o STJ do acérdio proferido pela Relagio
sobre a decisio arbitral, a0 menos nos casos em que ocor-
ram situagdoes em que — nos termos previstos no n.° 2 do art.
629.° do CPC — o recurso é sempre admissivel, o que torna
possivel a revista interposta.

[Questdo a decidir no presente Acordao:
sdo os TA necessarios competentes para a
apreciacao incidental da invalidade da patente?
Controvérsia doutrinal e jurisprudencial]

5. Transitado em julgado tal acérdio interlocutério, im-
porta apreciar a questio de mérito que integra o objeto da
revista: serd admissivel, no ambito do procedimento decor-
rente perante o tribunal arbitral necessirio, previsto no art.
2.° da Lei n.° 62/11, suscitar-se, a titulo de mera excegdo peren-
téria, a questdo da nulidade da patente do medicamento, objeto de
anterior registo, cabendo a esse tribunal arbitral competéncia para se
pronunciar incidentalmente sobre a matéria da excegdo, ficando os
efeitos da decisdo proferida restringidos apenas ao processo?

Como ¢ sabido, a Lei n.° 62/11 instituiu um regime
de arbitragem necessaria para a composicio dos litigios
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emergentes da atribui¢io de autorizac¢io de introducio no
mercado de medicamentos pelo Infarmed, quando estio em
causa medicamentos genéricos protegidos por patentes ou
por certificados complementares de prote¢do na titularida-
de de terceiros: ora, sera admissivel que o interessado — po-
tencial infrator dos referidos direitos de propriedade indus-
trial — venha defender-se, nesse especifico procedimento,
alegando que a patente invocada e devidamente registada,
nomeadamente por falta de novidade ou de atividade in-
ventiva, nio &, afinal, valida — nio podendo, por isso, os di-
reitos dela decorrentes ser opostos ao requerente ou titular
da AIM?

Saliente-se que parece haver unanimidade no sentido de
que, perante o disposto no art. 35.°, n.° 1, do CPI, ao exi-
gir que a invalidade da patente registada resulte de decisio
judicial, a respetiva nulidade ou anulagio sé podem ser decretadas,
com eficacia erga omnes, pelo TPI, ao qual se mostra atribuida,
desde a sua criacdo, uma reserva de competéncia material exclu-
siva sobre este tema — ndo sendo, consequentemente, admissivel
que o interessado /requerido deduza pedido reconvencional sobre a
invocada matéria da nulidade da patente, em termos de alargar o
objeto do processo a esta questdo, deixando-a definida com forca de
caso julgado material.

Pelo contrario, a doutrina e a jurisprudéncia mostram-se
divididas quanto a possibilidade de, nesse processo, penden-
te perante o tribunal arbitral necessario, ser invocada, a fitulo
de estrito meio de defesa, como mera exce¢io perentéria, a
referida nulidade da patente, cabendo entio ao tribunal ar-
bitral aprecia-la, mediante decisdo cuja eficdcia permaneceria
confinada exclusivamente ao processo em causa, nio produzindo
a decisio proferida, mesmo nos casos em que julgasse de-
monstrada a invocada nulidade da patente, os tipicos efeitos
de caso julgado material.

Sustentando esta possibilidade, podem citar-se nomea-
damente Remédio Marques (A Arbitrabilidade da Excegio de
Invalidade da Patente no Quadro da Lei n.° 62/2011, in Re-
vista de Direito Intelectual, n.° 2/2014, pag. 215), Dario Moura
Vicente (O regime Especial de Resolugao de Conflitos em Matéria
de Patentes, in ROA, Ano 72, pag. 981) e José¢ Alberto Vieira
(A competéncia do Tribunal Arbitral Necessario para Apreciar a
Excegdo de Invalidade da Patente Registada, in Revista de Direito
Intelectual, n.° 2/2015, pag. 195).

Em sentido contrario, podem invocar-se nomeadamente
Manuel Oehen Mendes (Breves Consideragoes sobre a Incompetén-
cia dos Tribunais Arbitrais Portugueses Para Apreciarem a Questdo
da Invalidade das Patentes e dos Certificados Complementares de
Protegdo para Medicamentos, in Estudos de Direito Intelectual em
Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo, pag. 927)
e Evaristo Mendes (Arbitragem Necessaria. Invalidade de Patente,
Direito a uma Tutela_Jurisdicional Efetiva e Questoes Conexas, in
Propriedades Intelectuais, 2015, n.° 3, pag. 103).

No que toca a jurisprudéncia — para além de os pro-
prios juizes que vém integrando o referido Tribunal arbitral

8. Relator: Lopes do Rego.
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necessario dissentirem frontalmente quanto a este tema
(como sucedeu, de forma ostensiva, no caso dos autos) — ve-
rifica-se que a jurisprudéncia da Relagio de Lisboa (com-
petente para apreciar os recursos interpostos das decisdes
arbitrais) se mostra também dividida, sendo manifesta uma
linha de fratura entre os arestos que — como ocorre nos
presentes autos (Ac. de 3/12/2015) — consideram que a in-
validade da patente registada pode ser suscitada a titulo de excegdo
e decidida pelo tribunal arbitral com efeitos circunscritos ao processo
(cfr. o Ac. de 13/1/15, P. 1356/13) ¢ aqueles em que se
considerou que o mesmo tribunal arbitral carece de competéncia
para apreciar, ainda que a titulo de mera excegdo, a questdo da
invocada invalidade da patente (Acs. de 13/2/14,P.1053/13, ¢
de 4/2/16, P. 138/15).

Cumpre, pois, fixar jurisprudéncia sobre esta relevante
matéria controvertida.

[Apreciacao]

[Argumentos a favor da competéncia]

6. Sio dois os argumentos fundamentais que estio na
base da fese ampliativa, que admite o conhecimento pelo
tribunal arbitral da estrita excegdo perentéria de invalidade da
patente, com efeitos circunscritos a0 processo:

— invoca-se, por um lado, no plano do direito infracons-
titucional, a regra constante do art. 91.° do CPC, segundo a qual
o tribunal competente para a acio é também competente
para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das
questdes que o réu suscite como meio de defesa;

— sustenta-se, por outro lado, num plano situado ji na
esfera do art. 20.° da Constitui¢do, que a impossibilidade de
suscitar e ver apreciada, no dmbito do referido processo e pelo
tribunal arbitral necessario perante o qual ele decorre, a referida
excegdo de nulidade da patente ofenderia os principios funda-
mentais do contraditério e a efetividade do direito de defesa do
demandado.

[Apreciagao: primeiro argumento (art. 91.° do CPC)]

Comecando pelo primeiro aspeto, importa verificar se
a regra afirmada pelo art. 91.° do CPC terd, porventura, cardter
absoluto ou se, pelo contrario, sera suscetivel de excegoes, identifi-
cadas no ordenamento juridico, em fungdo das quais, em determi-
nadas agoes ou situagoes processuais, estard o demandado impedido
de trazer a colagdo factos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito do autor, suscitando e vendo incidentalmente decidida
matéria ou questdo integradora de determinada excegao perentéria.

Parece-nos, na verdade, que a dita regra ou principio
nio tem natureza absoluta, sendo facilmente identificaveis
situagdes em que — sem margem de davida relevante — a
mesma cede, sendo consequentemente invidvel ao réu suscitar
e ver incidentalmente apreciada determinada matéria que, em regra,
constituiria o substrato de certa excegdo perentéria — sendo possi-
vel distinguir, desde logo, trés tipos de situacdes, conforme a
inviabilidade da suscitacdo da excecio se prende:

— com a peculiar natureza da relagao material controvertida;

— com razdes atinentes a competéncia material exclusiva do
tribunal,

— com expressa opc¢do legislativa que impde que defer-
minado facto, ainda que dotado de eficicia extintiva da preten-
sdo, apenas possa ser invocado sob a capa da figura processual da
reconvengao.
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a) Exemplo paradigmitico da primeira situagio, atras
elencada, é o que se verifica com a impugnabilidade dos
Sfactos definidores do estado civil das pessoas: na verdade, nos
termos do art. 3.° do CRC, sob a epigrate Valor probatério
do registo:

1 — A prova resultante do registo civil quanto aos factos que a
ele estao obrigatoriamente sujeitos e ao estado civil correspondente
ndo pode ser ilidida por qualquer outra, a ndo ser nas agoes de
estado e nas agoes de registo.

2 — Os factos registados ndo podem ser impugnados em juizo
sem que seja pedido o cancelamento ou a retificagdo dos registos
correspondentes.

Significa isto que a controvérsia acerca do estado civil
das partes em determinada acio — ou sobre a validade do
ato de registo que o publicita — apenas pode ter lugar se
se tratar de agdo de estado ou de registo: ou seja, ndo é possi-
vel, numa agdo de contetido patrimonial, suscitar e ver decidida
incidentalmente, quer como matéria de mera exce¢io quer como
objeto de um auténomo, embora conexo, pedido reconvencional,
a existéncia ou validade de determinado facto constitutivo do es-
tado civil de algum dos interessados ou de uma relagao familiar ou
conjugal, sujeito obrigatoriamente a registo e por ele plenamente
demonstrado.

A, na qualidade de filho perfilhado do de cujus, intenta
contra B, detentor dos bens da heranca, a¢io de reivindi-
cagio de determinado imovel nela compreendido: perante
o referido regime legal, nio ¢é possivel ao R. excecionar a
impugnagao da perfilhacio de que beneficia o A. e que natu-
ralmente condiciona a procedéncia do seu invocado direi-
to, demonstrando que, afinal, inexistiria a relagio biologica
com o perfilhante, que condiciona a validade da perfilha¢io
efetuada, nos termos do art. 1859.° do CC.

Demandados os conjuges, em acio de cumprimento
de divida alegadamente comunicavel, nio ¢é licito suscitar,
como meio de defesa, a questio da invalidade do casamento,
ja que tal matéria s6 pode ser abordada e decidida no campo
das a¢oes de estado, como thema decidendum da pertinente
ac¢io anulatéria, nos termos do art. 1632.° do CC.

Saliente-se que este fenémeno juridico ja era realgado
por Castro Mendes (Limites Objetivos do Caso _Julgado em Pro-
cesso Civil, pag. 170), ao assinalar um ponto que ndo tem sido
suficientemente posto em foco pela doutrina: o de que ha questoes
que, a serem deduzidas e decididas em termos de caso julgado, no
processo, o tém de ser como objeto principal dele, como thema de-
cidendum, ndo admitindo decisdo em termos de verdadeiro caso
Jjulgado (mesmo relativo) como causa de pedir ou excegio — e apre-
sentando precisamente como exemplos situagdes referentes
ao divorcio, anula¢io do casamento e acdes de filiacao.

Por outro lado — e perante o disposto no n.° 2 do referi-
do art. 3.° —, afigura-se que nio serd nunca admissivel, nes-
ta sede, a prolacdo de uma decisdo meramente incidental sobre
Sfactos constitutivos do estado civil que se ndo repercuta ou projete
necessariamente no conteiido do registo: nio pode obviamente
proferir-se decisdo incidental sobre a impugna¢io da filia-
¢do ou acerca da validade do casamento que se nio projete
imediatamente no contetido do respetivo registo civil; ou
seja, no nosso entendimento, a lei afasta, clara e cabalmen-
te, a possibilidade de haver qualquer contradicio ou opo-
si¢do entre o registo civil e o contetdo de determinada
decisdo judicial que — embora com eficicia pretensamente
circunscrita apenas ao processo — julgasse procedentemente

27

Jurisprudéncia

de

onicas

Cr



impugnado certo facto sujeito obrigatoriamente a registo
(por exemplo, decretando, sem eficacia erga omnes e sem que
tal decisdo se projetasse imediatamente no registo civil da fi-
liacdo, que, afinal, o A. nio era filho bioldgico de perfilhan-
do, perspetivando-se esta questio como meramente preju-
dicial da pretensio de reivindicacio dos bens da heranca).

b) Exemplo do segundo tipo de situacdes, atras elen-
cadas, em que a competéncia exclusiva de certo tribunal para
apreciar determinada matéria preclude a possibilidade de a mesma
ser suscitada, embora em termos meramente incidentais, em causa
pendente perante outro tribunal, é-nos dada pela Acérdio de
13/7/06, proferido pelo T] no P. C4/03, em que se deci-
diu que:

O artigo 16.°, n. 4, da Convengao de 27 de setembro de
1968 relativa a competéncia judiciaria e a execugdo de decisées em
matéria civil e comercial, alterada, em tiltimo lugar, pela Convengio
de 29 de novembro de 1996 relativa a adesdo da Repiiblica da
Austria, da Reptiblica da Finldndia e do Reino da Suécia, deve ser
interpretado no sentido de que a regra de competéncia exclusiva que
estabelece abrange todos os litigios relativos a inscrigio ou a validade
de uma patente, quer a questao seja suscitada por via de agao quer
por via de excegdo.

Tal decisio assentou na seguinte linha argumentativa:

24 — No que respeita a posigio que o artigo 16.° da Conven-
¢do ocupa no sistema da mesma, importa assinalar que as regras de
competéncia previstas neste artigo estao dotadas de uma natureza
exclusiva e imperativa que se impoe com uma forga especifica tanto
aos particulares como ao juiz. As partes ndo as podem derrogar
mediante um pacto atributivo de jurisdicao (artigo 17.°, quarto
pardgrafo, da Convengdo) nem mediante a comparéncia voluntdria
do requerido (artigo 18.° da Convengdo). O juiz de um Estado
contratante perante o qual tiver sido proposta, a titulo principal,
uma agao relativamente a qual tenha competéncia um tribunal de
outro Estado contratante por forga do artigo 16.° da Convengdo, de-
clarar-se-a oficiosamente incompetente (artigo 19.° da Convengdo).
Qualquer decisao proferida em violagdo das disposicoes do artigo
16.° nao beneficia do sistema de reconhecimento e de execugdo
da Convengao (artigos 28.°, primeiro paragrafo, e 34.°, segundo
pardgrafo, da Convengao).

25 —Téndo em conta a posigio que o artigo 16.°, n. 4, da
Convengao ocupa no sistema desta iiltima e a finalidade prossegui-
da, ha que considerar que a competéncia exclusiva prevista por esta
disposicdo deve ser aplicada qualquer que seja o quadro processual
em que a questdo da validade de uma patente ¢é suscitada, ou seja,
independentemente de esta questdo ser suscitada por via de agao ou
por via de excegdo, no momento da propositura da agdo ou numa
fase mais avangada do processo.

26 — Em primeiro lugar, permitir ao juiz perante o qual tiver
sido proposta uma agdo fundada em contrafagio ou uma agio de-
clarativa de ndo contrafagao declarar, a titulo incidental, a nulidade
da patente em causa prejudicaria a natureza imperativa da regra de
competéncia prevista no artigo 16.°, n. 4, da Convengdao.

27 — Com efeito, apesar de o artigo 16.°, n. 4, da Convengdo
ndo estar na disponibilidade das partes, o demandante conseguiria,
através da simples formulagao dos seus pedidos, contornar o carater
imperativo da regra de competéncia estabelecida neste artigo.

28 — Em segundo lugar, a possibilidade assim oferecida de
contornar o artigo 16.°, n. 4, da Convengdo conduziria a uma
multiplicagio dos foros competentes e seria suscetivel de afetar a pre-
visibilidade das regras de competéncia estabelecidas pela Conven-
¢do e, por conseguinte, o principio da seguranga juridica enquanto
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Sfundamento dessa Convengdo (v. acordaos de 19 de fevereiro de
2002, Besix, C-256/00, Colect., p. I-1699, n.* 24 a 26, de 1
de margo de 2005, Owusu, C-281/02, Colect., p. I-1383, n.°
41, e acérdao de hoje, Roche Nederland e o., C-539/03, Colect.,
p. 1-0000, n.° 37).

29 — Em terceiro lugar, a admissdo, no sistema da Convengao,
de decisoes em que Orgaos jurisdicionais, que ndo os do Estado
de concessdo de uma patente, decidem a titulo incidental sobre a
validade dessa patente multiplicaria igualmente o risco de decisoes
contraditérias que a Convengdo visa precisamente evitar (v., neste
sentido, acérddos de 6 de dezembro de 1994, Tatry, C-406/92,
Colect., p. I-5439, n.° 52, e Besix, ja referido, n.” 27).

30 — O argumento, avangado pela LuK e pelo Governo ale-
mao, segundo o qual, de acordo com o direito alemao, os efeitos de
uma decisdo proferida a titulo incidental sobre a validade de wma
patente se limitam as partes no processo, ndo constitui uma resposta
adequada a esse risco. De facto, os efeitos associados a essa decisao
sao determinados pelo direito nacional. Ora, em varios Estados
contratantes, a decisdo que anula uma patente tem efeitos erga
omnes. Para evitar o risco de decisées contraditérias, seria, portanto,
necessario limitar a competéncia dos brgdos jurisdicionais de um
Estado que nao o da concessao para decidirem a titulo incidental
sobre a validade de uma patente estrangeira aos casos em que o di-
reito nacional aplicavel confere a decisio a proferir apenas um efeito
limitado as partes no processo. 1al limitagio conduziria, contudo, a
distorgoes, pondo assim em causa a igualdade e a uniformidade dos
direitos e obrigagoes que decorrem da Convengdo para os Estados
contratantes e para as pessoas interessadas (acorddao Duijnstee, ja
referido, n.° 13).

Decorre, pois, claramente, da linha argumentativa ado-
tada pelo T] que — a0 menos em determinadas situacdes — a
atribui¢io de competéncia a certo tribunal é de tal modo
exclusiva, face aos interesses em causa, que inibe em absoluto
a possibilidade de qualquer outro tribunal se poder vir a
pronunciar sobre a matéria reservada ao primeiro, ainda que
a titulo puramente incidental e com efeitos circunscritos
ao processo: ¢ daqui decorre naturalmente que a parte que
figurar como réu ou demandado na causa pendente perante
o tribunal carecido de competéncia exclusiva fica privada
da possibilidade de excecionar quanto as matérias reservadas
a apreciacio exclusiva do Unico tribunal competente para
as apreciar.

¢) Finalmente, existem casos em que a limita¢io a regra
constante do referido preceito legal, contido no citado art.
91.°,decorre de razdes processuais ou adjetivas, particularmen-
te da circunstancia de o legislador ter estabelecido que certo
facto impeditivo ou extintivo do direito do autor sé pode ser
deduzido por via reconvencional, impedindo em absoluto tal
opc¢io legislativa qualquer possibilidade de invoca¢io dessa
factualidade pela via incidental da excegao perentéria: ora, nos
processos cuja tramita¢do, na fase dos articulados, nio com-
porte a possibilidade de deducio de reconvencio, tal regi-
me legal implica, em Gltima analise, a impossibilidade de tal
meio de defesa ser suscitado pelo réu e jurisdicionalmente
apreciado.

O regime de invocabilidade da compensagio, estabele-
cido no atual CPC, no art. 266.°,1n.° 2, al. ¢) — ao prescrever
que a reconvengdo ¢é o meio procedimental admissivel quando o réu
pretende o reconhecimento de um crédito, seja para obter a com-
pensagdo seja para obter o pagamento do valor em que o crédito
invocado excede o do autor —, ilustra esta situacio: na verdade,
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quem entenda que o regime em apreco ndo permite ao réu
qualquer tipo de opgdo, isto €, que nio se afigura possivel ao
réu optar entre a via reconvencional ou a mera invocacio de
um crédito sobre o autor por meio de exce¢io perentdria
(mesmo nos casos em que o contra crédito de que o réu
fosse titular nio excedesse o crédito invocado pelo autor),
serd naturalmente levado a concluir que ndo ¢é possivel operar
a compensagdo nos processos cuja tramitagdo processual, na fase dos
articulados, ndo comporte a possibilidade de reconvir, face a inexis-
téncia, na marcha do processo, de terceiro articulado, indispensavel
para responder ao pedido reconvencional.

Veja-se, por exemplo, em ilustra¢io deste entendimento,
o decidido no Ac. de 12/5/15, proferido pela Relagio do
Porto no P. 143043/14.5YIPRT'P1, em que se entendeu
que:

I — Face a redacio do art. 266.°, n.° 2, al. ¢), do atual
Cod. do Proc. Civil é de concluir que foi inten¢io do legis-
lador estabelecer que a compensagio de créditos tera sem-
pre de ser operada por via da reconvengido, independente-
mente do valor dos créditos compensaveis.

II — Por esse motivo, no ambito do processo especial
previsto no Dec.-Lei n.° 269/98, no qual nio é admissivel
reconvengdo, nio ¢ possivel operar a compensagio de crédi-
tos por via de excecdo quando o crédito invocado pelo réu
¢ inferior ao do autor.

IIT —Tal interpretacio ndo é inconstitucional, porquanto
nio viola os principios do acesso ao direito e da tutela ju-
risdicional efetiva contidos no art. 20.° da Constituicdo da
Republica.

Pode, deste modo, concluir-se que a situagio discutida
nos presentes autos — a entender-se que estd efetivamente
vedado ao requerido no procedimento arbitral consequen-
te 2 AIM a invocac¢io da exce¢do de nulidade da patente
em causa — ndo origina seguramente o #nico caso em que,
no ordenamento juridico, esta limitado ou restringido o princi-
pio segundo o qual o tribunal da causa é sempre competente para
apreciar incidentalmente todos os meios de defesa deduzidos pelo
demandado, com efeitos circunscritos apenas ao préprio processo.

[Apreciagio: segundo argumento (art. 20.° da CRP; principio
do contraditério). Adequagao e proporcionalidade da incompeténcia
dos TA]

7. Como ¢ evidente, todas as excegdes 4 regra constante
do n.° 1 do art. 91.° do CPC implicam — ao inviabilizar a
possibilidade de, em determinada acio, o réu ou requerido
poder deduzir, ainda que a titulo meramente incidental, de-
terminado meio de defesa — alguma compressao ou restricdo a
plenitude do contraditério e ao exercicio do direito de defesa.

Nio pode, porém, sem mais, concluir-se imediatamente
que tal restricio ou limita¢io viola o direifo de acesso aos
tribunais, proclamado pelo art. 20.° da Constitui¢do — sendo
essencial apurar, perante cada grupo ou tipologia de situa-
¢des, se essa restrigao se configura como proporcional e adequada,
ponderadas as razdes e interesses determinantes da impossibilida-
de de deducao incidental do meio de defesa e valorados globalmente
os meios procedimentais alternativos que permitam ainda, por ou-
tras vias, obter satisfatoriamente uma tutela jurisdicional efetiva dos
direitos do demandado ou requerido.

Na verdade, nio pode olvidar-se que as restricdes a
possibilidade de suscitacio incidental de excecdes peren-
torias, em determinadas causas, tém na sua base razdes
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perfeitamente diversas e legitimidades ou fundamentos materiais
mais ou menos acentuados e intensos, sendo mais facilmente
justificavel tal compressio da plenitude do exercicio de di-
reito de defesa quando a restricdo emerge da prépria natu-
reza da relagio material controvertida ou assenta decisivamente no
interesse fundamental de assegurar a competéncia — absolutamente
imperativa e exclusiva — de determinado tribunal para apreciar a
matéria ou tema subjacente a excegdo perentéria — ja podendo,
pelo contrario, suscitar algumas davidas ou reservas a invia-
bilidade de deduc¢io de um relevante meio de defesa ligado
apenas ao tipo de tramitagao processual adotado pelo legislador.

Voltando aos exemplos atras apresentados, supomos que
nio existira fundamento minimamente convincente para
questionar a conformidade ao art. 20.° da Lei Fundamen-
tal dos regimes que limitam as agoes de estado e de registo a
possibilidade de impugnagdo dos factos plenamente provados pelo
registo civil, inviabilizando a suscitacdo incidental, como me-
ros meios de defesa do demandado, no ambito de a¢des pa-
trimoniais; tal como nio nos parece questionavel, no plano
do respeito pelas regras do processo equitativo, a solu¢io juris-
prudencial adotada pelo T] no acérdio, atras referido, profe-
rido no P. C-4/03, fundando-se a inviabilidade de arguicio
da excecio de nulidade da patente em relevantes interesses
que justificam a atribui¢do, em termos perfeitamente impe-
rativos, de competéncia material exclusiva a determinado
tribunal; pelo contrario, ja poderdo suscitar davidas os ca-
sos em que a inviabilizacio da invocabilidade pelo réu de
certo facto extintivo do direito do autor radique em meras
questdes ligadas a estrutura¢io da fase dos articulados, como
ocorre com o novo regime de deducido da compensacio
estabelecido no CPC de 2013 (veja-se, por exemplo, a abor-
dagem desta questio no aresto atras citado).

Ora, podera considerar-se que a interpretaciao acolhida,
no caso dos autos, pelo tribunal arbitral — ao inviabilizar ao
demandado a dedug¢io, por via de mera exce¢io (e obvia-
mente sem que lhe fosse possivel langar mao do pedido de decla-
ragdo incidental, previsto na parte final do n.° 2 do art. 91.° do
CPC), da nulidade da patente invocada pelo requerente — se
revela adequada e proporcional, perante a fisionomia do litigio, a
natureza do direito de patente e o carater constitutivo do respetivo
registo e a andlise global das possibilidades de atuagdo processual,
consentidas aquele sujeito?

Importa comecar por realcar a — a nosso ver — indis-
cutivel disfuncionalidade que decorre inelutavelmente da tese
acolhida no acérdio recorrido, ao consentir na deducio
incidental da excecdo perentéria de nulidade da patente,
permitindo que sobre tal matéria seja proferida decisio
jurisdicional pelo tribunal arbitral, cujos efeitos permanecem
circunscritos ao processo, nao se repercutindo no registo da patente:
na verdade, tal orientacdo permite que subsista intocado o
registo constitutivo da patente, apesar da prolacio de decisio
jurisdicional que, no ambito de tal processo, considerou
nula a patente registada — conduzindo a que a dita patente
passe a funcionar intermitentemente na ordem juridica, sendo
o direito ao uso exclusivo que essencialmente a caracteri-
za invocavel contra a generalidade dos sujeitos, mas ji nio
contra aquele ou aqueles que tivessem obtido procedéncia
quanto a matéria da exce¢io perentéria de nulidade, inci-
dentalmente suscitada e decidida sem eficacia erga omnes. ..

Teriamos, pois, uma inelutavel relativizagio de um di-
reito absoluto, levando, em termos que nio podem deixar
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de gerar fundada perplexidade, a que a patente, objeto de
intocado registo constitutivo — lavrado por entidade ptblica
qualificada que apreciou previamente a sua feitura o escru-
puloso cumprimento dos requisitos legais para a atribuicio
do direito privativo industrial — fosse incidentalmente inva-
lida apenas em relacio a um possivel infrator proximo, per-
manecendo valida e operante em relagio a todos os demais
interessados.

Evaristo Mendes (ob. cit.) enuncia, de forma certeira e
exaustiva, as razdes, no plano da satisfacio adequada dos in-
teresses contrapostos e da congruéncia das solucdes juridicas,
que o levam a considerar pender a balan¢a para a afirmagdo da
incompeténcia do tribunal arbitral, afirmando nomeadamente:

Com efeito, no nosso ponto de vista, a melhor interpretagio do
direito vigente — tendo em conta aquele art. 35.°, n.° 1, do CPI,
o teor dos arts. 2.° ¢ 3.° da Lei n.° 62/2011, bem como os valores
e interesses envolvidos — ¢ a de considerar que a matéria da nulidade
¢ da competéncia exclusiva do TPI e que o vicio s6 pode ser invocado
perante este, mediante agdo destinada a declara-lo com eficacia geral.
Por conseguinte, quem pede uma AIM — sabendo que fica sujeito,
por esse facto, a uma provdvel agio arbitral —, se quiser fazer valer tal
meio de defesa, devera propor a competente agao no TPI e, vindo a
ser envolvido em subsequente arbitragem, requerer uma «suspensao»
do processo até o TPI se pronunciar. O TA deferira a pretensao se
— excecionalmente, dados os termos em que o exclusivo é concedido
e a circunstdncia de se tratar de patentes em fim de vida, via de regra
ja escrutinadas a nivel mundial — houver fortes indicios capazes de
vencer a presungdo de validade de que a patente goza.

Uma vez que os pertinentes argumentos a_favor da competéncia
dos tribunais arbitrais podem encontrar-se nos escritos de Remédio
Marques, identifica-se a seguir um conjunto de razées no sentido
contrario, que completam a_fundamentagio do Acordao em analise.
Sao elas: (i) a nulidade respeita a um ato puiblico de atribuigao do
direito, sendo tal direito de carater absoluto, isto ¢, oponivel erga
omnes; a patente, ao atribuir ao titular o exclusivo temporario da
exploragao econdmica da invengao, impede a concorréncia de se de-
senvolver livremente, pelo que, se o ato atributivo é nulo, no todo ou
em parte, maxime por falta de novidade ou nivel inventivo, importa
favorecer a sua destruigdo, através de uma competente agio de de-
claragdo de nulidade, com eficdcia erga omnes; ou seja, a nulidade
das patentes é uma questao de interesse piiblico econdmico (concor-
rencial), importando favorecer a sua declaragio com eficacia geral;
o0 meio apropriado para isso é uma agio de declaragao de nulidade
assim concebida; (ii) o art. 35.°, n.° 1, do CPI confirma-o; o ato
ptiblico de atribuicao do direito, em questao, é dotado de especiais
garantias de legalidade, com vista, por um lado, a evitar restrigoes
injustificadas a concorréncia e, por outro lado, a assegurar o maximo
de seguranga e clareza juridicas, importantes para o sistema de pa-
tentes cumprir a_fungdo de orientagdo e qualificacdo da concorréncia,
promovendo a inovagdo e a competicao pela inovagao — culminando
um processo de exame, publicidade e/ou oportunidade de oposicao,
com possivel recurso para os tribunais (incluindo, se for o caso, arbi-
trais); nessa medida, sendo também incomum (excecional, hoc sen-
su) a sua invalidade, mormente por falta dos requisitos materiais da
novidade ou da atividade inventiva; (iii) a oponibilidade do direito
erga omnes — ¢ a correspondente eventual invalidade do ato que
o concede — ¢ fundamental para a igualdade concorrencial; admitir
uma defesa por excegdo, se esta for aceite pelo TA, significa colocar
em vantagem quem o faz; além disso, a admissdo da defesa por ex-
cegdo, perante o TA, favorece conluios, entre o titular da patente e o
requerente da AIM para produto genérico, mais uma vez contrarios
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a igualdade concorrencial; (iv) dado o modo como a arbitragem ne-
cessaria em aprego esta concebida, a defesa por excegio, a admitir-se
como principio, podera ocorrer numa multiplicidade de processos,
sendo contraria a economia processual; um sistema de «agdo de nu-
lidade tinica» apresenta maior racionalidade econémica e processual;
(v) em suma, a defesa por excegao nao é a melhor forma de defender
o interesse puiblico na eliminagdo de exclusivos/monopdlios injusti-
ficados; a agao de nulidade — com possivel «legitimidade aberta» e
intervencdo de todos os interessados, incluindo o MP e a entidade
cujo ato é contestado (no caso, o INPI), e com decisao eficaz erga
omnes — ¢, pois, a via preferivel; a defesa por excegdo cria um
risco de decisoes contraditérias, no caso um risco enorme de ocor-
réncia de miltiplas decisées contraditérias; o que constitui um fator
de desorganizagdo da concorréncia; o facto de haver recurso para o
TRL limita, mas nao elimina o alcance do risco; (vi) a defesa por
excegdo nos processos arbitrais em aprego — que, repete-se, podem ser
varios apesar de a patente ser a mesma — ¢, ainda, contra o sentido
fundamental de concentrar o contencioso da propriedade industrial
no TPI, favorecendo a especializagdo /competéncia e evitando deci-
soes contraditorias; os TA necessdrios sdao mera solugao limitada e
de recurso para resolver a atual insuficiéncia da via judicial; (vii)
a arbitragem necessdria respeita a patentes em fim de vida — so-
bejamente escrutinadas, a nivel mundial; o legislador seguramente
teve isso presente; e o texto da Lei — maxime, em conjugagdo com
o art. 35.°, n.° 1, do CPI — parece confirma-lo, uma vez que a
arbitragem se destina a permitir aos titulares das patentes a sua
invocagdo contra quem requer uma AIM, ndo a discussdo da sua
validade /existéncia (art. 2.°); o processo especial regulado no art.
3.° pode ser desencadeado pelo mero pedido de AIM e esta limi-
tado, nos termos ai definidos; se — excecionalmente (com o processo
existente e o «escrutinio universal», as invalidades sdo a excegdo)
— o ato atributivo da patente for invalido, a agdo de nulidade pode
ser facilmente proposta quando se requer a AIM; (viii) a solugdo
da arbitragem necessaria representa uma consideravel limitagao ao
exercicio dos direitos de patente, no setor em causa, colocando pro-
blemas de constitucionalidade que devem ser minorados, evitando
interpretagbes da Lei que tornam inviavel, nos exclusivos em fim
de vida, que sdo a regra, a conclusdo atempada dos processos, pondo
em causa o principio da justica efetiva; sendo neste contexto que se
situa a questdo de saber se é excessivo ou ndo exigir aos demanda-
dos que queiram contestar a validade o recurso ao TPI; (ix) se 0 TA
se considerasse competente, a eventual ndo invocagio por um de-
mandado da excecao de nulidade significaria, ao menos para alguns
autores, a impossibilidade de o fazer também no futuro, mesmo ndo
estando em causa o uso da AIM em questdo, pelo que a solugdo
também nao é necessariamente a solugdo mais favoravel aos deman-
dados; (x) ¢ certo que a solugdo preconizada, tendo a decisdo valia
geral, pode favorecer comportamentos oportunistas, levando alguns
possiveis contestantes da validade a esperar que alguém proponha a
competente agdo no TPI; mas o oportunismo existe igualmente por
parte de quem opta por ndo o fazer, preferindo opor-se a validade
por via de excedo quando até tinha a sua disposi¢ao a via judicial;
(xi) a questdo ¢ distinta das relativas ao dmbito da patente, a sua
eventual caducidade e a uma possivel inoponibilidade; nao devendo
as solugoes defensaveis para estas estender-se a elafxii].

E certo que Remédio Marques (ob. cit., pags. 216 ¢
segs.) procura atenuar a estranheza da solucido que decor-
re da inelutavel relativizagio de um direito absoluto, cujo
contetdo essencial se traduz na faculdade de uso exclusivo
do resultado de determinada atividade inventiva, suscetivel
de aplicacio industrial acentuando que mesmo nos direitos

PROPRIEDADES INTELECTUAIS, JUNHO 2017 / N.° 7



reais sobre coisas corpdreas (oponiveis erga omnes), a presungdo de
validade derivada do registo pode ser posta em causa por terceiros
demandados pelo titular, ai onde este titular pode deixar de opor
o seu direito real ao concreto réu, mas, em momento posterior lhe é
licito e possivel opd-lo a outro (ou outros).

Pensamos, porém, que é necessaria alguma cautela com
o estabelecimento de analogia entre situacdes ocorridas no
campo dos direitos reais e respetivo registo (que funciona
como mera condigio de oponibilidade a terceiros dos factos re-
gistados) e casos verificados no perimetro dos direitos de
propriedade industrial em que — como é sabido — o registo
assume natureza constitutiva; e, por isso, a ser possivel algu-
ma analogia, ela ha de verificar-se por compara¢io com os
casos em que o registo predial assume excecionalmente natureza
constitutiva, como ocorre, de forma paradigmatica, com o registo da
hipoteca.

Ora, serd admissivel, por exemplo, que — na acio de cum-
primento, pendente entre credor hipotecario e devedor, este
possa limitar-se a invocar, com efeitos circunscritos a esse
processo, a nulidade do negbcio constitutivo da hipoteca,
fazendo valer esse meio de defesa como pura excecio pe-
rentdria, nio tendo a decisdo judicial que julgue procedente
a excegido qualquer eficicia fora do processo e subsistindo,
assim, intocado o registo da hipoteca cujo ato constitutivo
foi incidentalmente julgado nulo — podendo consequen-
temente a hipoteca (cujo registo constitutivo permanece-
ria intocado) ser feita valer, noutras a¢des de divida, contra
quaisquer outros credores comuns do mesmo devedor?

Seria tal situacio juridicamente congruente e, muito em
particular, compativel com a norma constante atualmente
do art. 8.° do CRPredial, segundo a qual (em claro refor¢o
de um principio de inquisitoriedade) — e abandonando a
tradicional necessidade de formulagio de um pedido, aces-
sorio e consequencial, visando projetar os efeitos da decisdo
judicial no registo — a impugnagdo judicial de factos registados
faz presumir o pedido de cancelamento do respetivo registo?

Para além desta obje¢io (a que naturalmente nio cabe
dar resposta cabal no presente acérdio) sempre se notard
que, no plano das a¢Oes reais, a disfuncionalidade e incongruén-
cia da solu¢io que permitisse a intermiténcia do direito real
(cujo facto constitutivo seria incidentalmente invalidado
apenas internamente num processo, subsistindo intocado o
registo e a presuncdo nele contida, invocavel, nos termos
gerais, contra quaisquer outros sujeitos juridicos) sempre
seria imputavel a uma deficiente estratégia da parte, que — po-
dendo obviamente fazé-lo, ji que a tal nio obstavam as
regras de competéncia absoluta do tribunal — ndo langou
mao do pedido de declaragio incidental, previsto na parte final
do n.° 2 do art. 91.° do CPC — por esta via obtendo a ex-
tensdo dos efeitos do julgado a matéria da propria exce¢io
deduzida.

Pelo contrario, no caso que agora nos ocupa, a circuns-
tancia de — por relevantes interesses de ordem publica e de
uniformidade de critérios na administracio da justica — a
competéncia para a apreciacdo da validade das patentes es-
tar concentrada, em exclusivo, no TPI e de, no art. 35.° do
CPI, se prever que as declara¢des judiciais de nulidade ou
anulacdo dos titulos de propriedade industrial pressupdem
o amplo contraditério de potenciais contra interessados, invia-
biliza naturalmente o exercicio de tal faculdade pelas par-
tes, levando a concluir que a referida disfuncionalidade seria
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imputavel, em Gltima analise, 4 propria estruturacio do sis-
tema por que se rege legalmente esta matéria. ..

Saliente-se, quanto a este ponto, que a conclusio de
que o tribunal arbitral necessirio carece de competéncia
material para apreciar incidentalmente, com efeitos exclu-
sivamente infernos ao processo, a questdio da nulidade da
patente, invocada no procedimento consequencial a AIM,
nio envolve qualquer desgraduagio da categoria dos tribu-
nais arbitrais, tendo exclusivamente que ver com a natureza
peculiar da relagdo controvertida, com o carater constitu-
tivo do registo em sede de propriedade industrial e com
a atribuicdo de competéncia exclusiva ao TPI: na verdade,
o tribunal arbitral necessirio carece de competéncia para
decretar incidentalmente a nulidade de patentes exatamente
nos mesmos termos em que carecera de competéncia mate-
rial quanto a esse tema qualquer tribunal estadual que nao seja o
TPI, ou seja, se numa qualquer a¢do, pendente em qualquer
tribunal estadual diverso do TPI, se suscitar incidentalmente
a questio da nulidade de uma patente, as razdes substanciais
que nos levam a concluir que, no caso dos autos, o tri-
bunal arbitral é desprovido de competéncia para a apreciar
levardo identicamente ao entendimento de que qualquer
tribunal estadual de competéncia genérica carecerd igualmente
de competéncia para apreciar incidentalmente a matéria da
pretensa nulidade da patente, com efeitos restringidos a esse
processo.

Remédio Marques (ob. cit., pag. 250) sustenta que o
sentido da suscitacdo da excecdo perentéria da nulidade da
patente ndo seria o de habilitar o tribunal arbitral a emitir
um julgamento de nulidade da patente, embora incidental e
restrito ao proprio processo, mas apenas o de fundamentar
e obter uma absolvigio do pedido de condenagio na abstengdo
de introdugdo do genérico no mercado, em funcio de uma ati-
vidade de mero acertamento acerca, por exemplo, da falta de
novidade, de atividade inventiva ou de industrialidade da
patente, configuradas como meras circunstancias impediti-
vas do efeito juridico pretendido pelo autor; ou seja, seria,
nesta otica, possivel dissociar a questdo da nulidade da patente
(que se reconhece estar subtraida ao tribunal arbitral) da
mera declaragio ou acertamento acerca de determinada situagao fac-
tual condicionadora do direito patenteado, por exemplo, a falta
de atividade inventiva da solu¢io técnica objeto da patente
— pelo que, ao dar razio ao requerido, nio estaria, afinal,
o tribunal arbitral sequer a pronunciar-se — embora ape-
nas incidentalmente — acerca do tema da nulidade da patente
registada, mas apenas a apreciar uma circunstancia factual
impeditiva do jus prohibendi invocado pelo autor, enquanto
titular de um titulo de propriedade industrial devidamente
reconhecido e registado:

Se a questdo da falta de novidade ou de atividade inventiva da
solugdo técnica patenteada (ou protegida por certificado complemen-
tar de protegdo) for invocada como excegio perentdria, o conheci-
mento dessa nulidade impede que o tribunal emita uma declaragao
de nulidade do direito e do titulo que o sustenta.

Nestes casos, se a excegdo for julgada procedente, o tribunal esta
apenas autorizado a rejeitar o pedido do autor, absolvendo o réu
desse pedido e tornando, no caso concreto, a patente nao oponivel ao
réu. E essa decisdo goza apenas de eficacia inter partes. O tribu-
nal — saliente-se — ndo declara a nulidade da patente, pois ele nao
extravasa o objeto processual definido pelo autor na petigao inicial;
limita-se, isso sim, a apreciar uma circunstdncia impeditiva, no caso
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concreto, do jus prohibendi invocado pelo autor enquanto titular
de uma patente (ou CCP) — por ex., a falta de atividade inventiva
da solugao técnica objeto da patente — pelo que a aftrmagao dessa
circunstdncia impeditiva consome-se no caso concreto. . .

Nio nos parece, com o devido respeito, que esta dissocia-
¢do entre declaragio (embora puramente incidental) de nulidade da
patente e mera atividade de acertamento dos requisitos essenciais de
patenteabilidade possa ter lugar num sistema em que é cons-
titutivo o ato administrativo de reconhecimento dos titulos
de propriedade industrial — levando necessariamente a que a
desconsideragdo, em qualquer processo e sob que forma for, da titula-
ridade de uma patente devidamente reconhecida tenha de envolver
um juizo acerca da prépria validade desta.

Ou seja: a sentenga que desconsidera o reconhecimento
— constitutivo — de certo direito de propriedade industrial,
considerando ilidida a presungdo de que o direito pertence ao titular
inscrito e que estdo cumpridos todos os requisitos para a atribui-
¢do do direito privativo industrial, acaba por produzir necessa-
riamente, ela propria, um efeito constitutivo, projetado num
juizo acerca da validade do titulo constitutivo invocado, que
ultrapassa inevitavelmente o plano de um mero acertamento factual
acerca dos pressupostos substantivos da patenteabilidade.

Como refere Ochen Mendes (ob. cit., pag. 935), a in-
validade das situagoes registadas ndo se verifica nem se constata
incidentalmente, tendo sempre de ser afirmada judicialmente, para
produzir os seus efeitos, quer inter partes quer erga omnes. Este
regime resulta das exigéncias de seguranca e certeza juridicas, que
as situagoes registadas visam precisamente assegurar, isto é, que sdo
a verdadeira razdo de ser do instituto do registo. Sobretudo quando
estdo em causa, por via de excegdo, registos constitutivos do direito
atribuido, como ¢é o caso das patentes (que nao existem sem ato ad-
ministrativo de concessdo: tinica forma de adquirir originariamente
o direito de patente).

Deste modo, passando necessariamente a desconside-
racdo de certo titulo constitutivo do direito patenteado,
impugnado pelo requerido no processo arbitral, por uma
verificagdo judicial acerca da nulidade da patente, objeto de reco-
nhecimento constitutivo pela competente entidade admi-
nistrativa, nio pode o tribunal arbitral onde pende o pro-
cedimento consequente ao pedido de AIM, pronunciar-se,
ainda que a titulo puramente incidental, sobre tal matéria,
ji que a mesma pressupde necessariamente o exercicio da
competéncia exclusiva que, no nosso sistema juridico, esta
reservada ao TPIL

E, assim sendo, a inviabilidade de o R. suscitar inciden-
talmente, naquele processo, a excegdo perentéria de nulidade
do direito patenteado configura-se como proporcional ¢ adequada,
radicando, em Gltima analise, na natureza da rela¢io contro-
vertida, no carater constitutivo do ato de reconhecimento
dos direitos de propriedade industrial e nas razdes de inte-
resse publico e de congruéncia do sistema que levaram a
reservar o conhecimento de tais vicios apenas ao TPI — nio
implicando, consequentemente, o desvio a regra constante
do n.° 1 do art. 91.° do CPC qualquer violacio do direito
de defesa, da regra do contraditério ou do principio do
processo equitativo

[Apreciagao: segundo argumento (cont.). A acdo de invalida-
de como via alternativa; 6nus nio desproporcionado]

8. Importa, por fim, avaliar se — ponderadas todas as possi-
bilidades de iniciativa processual de que dispée o demandado neste
processo arbitral — a inviabilidade de suscita¢do incidental do
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meio de defesa da nulidade da patente nio podera ser su-
prido por outra via, cuja utilizacdo se nio revele despropor-
cionadamente onerosa ou insuficientemente eficaz para assegurar a
tutela efetiva do seu direito.

Na verdade, deve acentuar-se que, na génese do processo
arbitral — em que a empresa interessada na comercializagio
de determinado medicamento genérico, agora na veste de
demandada, pretende questionar a validade da patente re-
conhecida, em termos constitutivos, ao A., que a pretende
ver afirmada — esteve afinal uma iniciativa originaria da prépria
demandada, que pediu a AIM.

Assim, na especificidade do presente contencioso, pers-
petivado em termos abrangentes e globais, a posicio de de-
mandada ¢é consequéncia de wma sua anterior iniciativa procedi-
mental, despoletando o pedido de AIM e devendo razoavelmente
contar com a possibilidade de lhe vir a ser ulteriormente oposto o
direito emergente do reconhecimento e registo da patente: dai que
se possa perfeitamente sustentar que — como refere Evaristo
Mendes (0b. e loc. cit.) — quem pede uma AIM — sabendo que
fica sujeito, por esse facto, a uma provavel agao arbitral — se quiser
valer esse meio de defesa, devera propor a competente agao no TPI
e, vindo a ser envolvido em subsequente arbitragem, requerer uma
suspensdo do processo até o TPI se pronunciar. O TA deferird a
pretensdo se — excecionalmente, dados os termos em que o exclusivo
¢ concedido e a circunstdncia de se tratar de patentes em fim de vida,
via de regra ja escrutinadas a nivel mundial — houver fortes indicios
capazes de vencer a presungio de validade de que a patente goza.

Nio pode, pois, afirmar-se que o demandado esta impos-
sibilitado de questionar a validade da patente pela circunstancia
de lhe nio ser possivel deduzir incidentalmente, perante o
tribunal arbitral, a exce¢io de nulidade; na verdade, é no
momento inicial, em que opta pela via procedimental tra-
duzida em requerer a AIM, que lhe cumpre definir adequa-
damente a sua estratégia processual: ou nao tem interesse, sério
e efetivo, em questionar a validade da patente e desencadeia
entdo o pedido de AIM, sabendo que, na eventual e ulterior
acdo arbitral, nio podera suscitar e ver decidida, com efici-
cia apenas inter partes, a excecdo de nulidade; ou, pelo con-
trario, interessando-lhe efetivamente controverter a validade
da patente, terd o onus de o fazer na agdo propria e perante o
tribunal materialmente competente ¢ com interven¢io de todos
os interessados nessa lide — ndo se vendo que o desencadear de
tal agdo possa representar a imposigao de um onus excessivo ou
desproporcionado. ..

Como escrevemos no artigo elaborado para inclusio
nos Estudos Em Meméria do Conselheiro Luis Nunes de Al-
meida (2007, pag. 835), convém salientar, todavia, que a juris-
prudéncia constitucional s6 vem julgando violadores do disposto
no n.° 1 do art. 20.° da Constituicdo os regimes processuais que
se traduzem numa privagao absoluta de meios processuais idéneos
para fazer valer em juizo o direito ou interesse da parte: ja ndo
implicam violagao de tal principio constitucional os casos em que a
lei de processo, ao delimitar o dmbito de aplicagao dos varios meios
ou instrumentos adjetivos que prevé, estabelecer que, em certa situa-
¢do, a parte terd de utilizar um determinado instituto e ndo outro,
desde que aquele para que a parte é direcionada seja idoneo para,
no essencial, garantir a tutela efetiva (embora, porventura, de forma
menos intensa ou completa do que a que decorreria do uso do meio
procedimental, no caso, proscrito).

Em aplicagao deste entendimento, o acérdao n.° 63/03 enten-
deu que ndo é inconstitucional o regime extraido dos arts. 351.°,

PROPRIEDADES INTELECTUAIS, JUNHO 2017 / N.° 7



n.°1,e359.°,n.°1,do (velho) CPC, de que decorre a nao admis-
sdo dos embargos de terceiro com natureza preventiva no dmbito do
processo especial de recuperagdo da empresa e de faléncia — atenta
a possibilidade de o credor obter tutela minimamente adequada do
seu direito mediante a dedugdo de reclamacdo, com vista a restitui-
¢do e separagdo de bens, nos termos do CPEREFE

E, no acérdao n.° 271/03, entendeu o TC, seguindo idéntica
linha argumentativa, que as normas do DL n.° 30 689 que esta-
belecem a liquidagao administrativa de estabelecimentos bancarios
obsta a instauragdo ou prosseguimento de agoes executivas ndo co-
lidem com o direito de acesso a justica por parte do credor, ja que
tal regime ndo implica qualquer perda do direito a executar, apenas
alterando a forma e os termos em que a sua satisfagio pode ter
lugar — canalizando o credor para uma execugdo que passa a ser
coletiva e em que tem necessariamente de ser assegurada a regra da
par conditio creditorium.

Transpondo estas considera¢des para o caso dos autos,
entende-se que a necessidade de desencadear, pelo interes-
sado que despoletou o pedido de AIM do medicamento
genérico, da pertinente acio de nulidade da patente que
obsta a pretendida introdu¢io no mercado, conjugada com
a possibilidade de requerer e obter a suspensio da instancia
arbitral até que tal acio seja julgada, constituem meios pro-
cedimentais — alternativos a dedugdo perante o tribunal arbitral
da excegao de nulidade da dita patente — que ndo envolvem one-
rosidade excessiva para o interessado e permitem satisfazer,
em termos adequados, o seu direito a questionar a validade
da patente que obsta a comercializacio por ele pretendida
— o que naturalmente afasta a viola¢io do preceituado no
art. 20.° da Lei Fundamental.

[Decisdo: incompeténcia dos tribunais arbitrais
necessarios, constituidos ao abrigo da Lei
n.° 62/2011, para apreciar a invalidade das

patentes, ainda que a titulo incidental]

9. Nestes termos e pelos fundamentos apontados, con-
cede-se provimento a revista, revogando o acérdio recor-
rido — e passando, consequentemente a vigorar a decisdo
contida no despacho saneador, proferido no processo arbi-
tral, acerca da incompeténcia do tribunal arbitral necessario
para apreciar, ainda que a titulo incidental e com efeitos cir-
cunscritos ao processo, a exce¢io de invalidade da patente.

Custas pela entidade recorrida.

Lisboa, 14 de dezembro de 2016
Lopes do Rego (Relator)/Tavora Victor/Silva
Gongalves
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II. Acordio do TRL de
16.11.2016°

Sumario'®:

O Tribunal Arbitral necessirio nio tem competéncia
para apreciar a matéria de exce¢io invocada pela deman-
dada na ac¢do arbitral sobre a invalidade de uma EP (pa-
tente europeia) e do CPP (certificado complementar de
protecio).

(omissis)

A propésito da inarbitrabilidade das questoes relativas a va-
lidade dos direitos de propriedade industrial refere César Bessa
Monteiro que «as matérias que envolvam a titularidade ou
validade de um direito de Propriedade Industrial nio po-
dem ser submetidas a arbitragem, nomeadamente porque
nenhuma decisio arbitral poderia ser exequivel erga omnes.
Pode dizer-se que as matérias relativas a titularidade de um
direito de propriedade industrial ou a sua validade nio di-
zem respeito exclusivamente as partes interessadas mas, em
muitos casos, estio também envolvidos terceiros e ainda in-
teresses publicos, como é o caso, por exemplo, da prote¢io
do consumidor. Além disso, o registo tem como finalidade
alertar terceiros para a titularidade do direito e por isso mes-
mo qualquer decisio que implique a alteracio do mesmo
deveria, consequentemente, ser emitida somente por uma
autoridade publica».

Também Pedro Silva e Sousa entende que a anulagio
ou declaracio de invalidade «ndo pode ser conhecida a titu-
lo meramente incidental ou por via de exce¢io processual,
pois enquanto um DPI nio se extinguir por efeito de uma
decisdo transitada em julgado, continuara a produzir plena-
mente os seus efeitos».

Escrevendo-se no Cédigo da Propriedade Industrial Ano-
tado relativamente a arbitragem necessaria respeitante a
medicamentos:

«Um dos pontos mais controvertidos ¢ o de saber se o
tribunal arbitral tem competéncia para apreciar a validade
da patente por excecdo, com eficicia interpartes. O enten-
dimento mais razoavel é o de que tal nio deve ser possivel
de iure constituto.

O artigo 35.°, n.° 1, do CPI estabelece que “a declara-
¢do de nulidade ou a anulag¢io dos direitos de propriedade
industrial s6 podem resultar de decisio judicial”.

A invalidade das situagoes registadas nio se “verifica” nem
se “constata” incidentalmente, tendo sempre de ser declara-
da judicialmente para produzir os seus efeitos.

9. Relatora: Maria José Mouro. Proc. n.® 1053-16.5YRLSB.L1-2. Fonte:
www.dgsi.pt.
10. Elaborado pela relatora.
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Pelo exposto, entre outras razdes, ¢ de rejeitar a possi-
bilidade de invoca¢io da invalidade da patente por via de
exce¢io, com meros efeitos infer partes, quer em acdes que
corram termos nos tribunais estaduais quer em tribunais
arbitrais [...]

A razio pela qual o CPI remete para a competéncia exclu-
siva dos Tribunais judiciais a decisdo sobre a invalidade funda-
-se no reconhecimento de que os direitos de propriedade
industrial (direitos fundamentais) nio se encontram na dis-
ponibilidade absoluta dos respetivos titulares.

Se, por disposicao legal (art. 35.°,n.° 1, do CPI), os tribunais
arbitrais ndo tém competéncia para apreciar a validade, em razdo da
matéria, logicamente que ndo poderdo apreciar tal questdo por via
de excegio. A incompeténcia dos tribunais arbitrais reveste nature-
za substantiva e ndo meramente processual. Quando a lei veda
aos tribunais arbitrais o conhecimento da invalidade das pa-
tentes, a norma deve ser considerada como uma norma de
ordem publica, compreensivel pelo principio da tipicidade
e das garantias legais destes direitos.

Nio ¢ aceitavel a declaracio por tribunais arbitrais da
invalidade relativa da patente que é um direito absoluto re-
gistado [...]».

Todavia, este entendimento nio é, de forma alguma, uni-
forme, havendo posi¢des divergentes — assim, por exemplo,
Dario Moura Vicente, argumentando que «nio seria acei-
tavel que a competéncia dos tribunais arbitrais constituidos
nos termos da Lei n.° 62/2011 se cingisse a determinagio
da ocorréncia da alegada violacio de um direito de proprie-
dade industrial e a eventual condena¢io dos demandados
nas sangdes a ela inerentes, excluindo-se a possibilidade de
esses mesmos tribunais se pronunciarem sobre os meios de
defesa aduzidos pelos demandados que contendam com a
validade ou a vigéncia dos titulos de propriedade industrial
em causa». E isto [i] «pela flagrante injustica que representaria
a eventual condenacio, por um tribunal arbitral necessario,
do suposto infrator de um direito de propriedade industrial
alheio cujo titulo fosse invalidoy; [ii] pela incompatibilidade
com o principio do contraditério que constitui uma das traves
mestras do processo justo ou equitativo que o art. 20.°,n.° 4,
da Constitui¢do garante; [iii] porque de outro modo «se te-
ria introduzido na ordem juridica portuguesa, pelo que res-
peita aos processos que correm perante os tribunais arbitrais
necessarios criados pela Lei n.° 62/2011, uma injustificada
derroga¢io ao principio geral conforme o qual o tribunal
competente para a agdo é também competente para conhecer
dos incidentes que nela se levantem e das questdes que o réu
suscite como meio de defesa».

Esta divergéncia de posigoes vem-se refletindo também a
nivel da jurisprudéncia.

(omissis)
[Citam-se, a favor da competéncia, o Acérdio do TRL

de 13-1-2015; contra, os Acordaos de 13-2-2014, de 21-5-
-2015 e de 4-2-2016, cuja doutrina é seguida.]
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I1I. Comentario

1. Sintese dos Acdrdios. A invalidade das patentes
(e CCP) é matéria da competéncia exclusiva do
TPI

1.1. O primeiro argumento do Supremo — no sentido da
incompeténcia dos tribunais arbitrais necessarios, constitui-
dos ao abrigo da Lei n.° 62/2011", para apreciarem se uma
patente é valida ou invalida, ainda que com efeitos circuns-
Critos ao caso concreto — tem a ver com a natureza da maté-
ria controvertida. Trata-se, portanto, de uma incompeténcia
ratione materiae: havendo uma competéncia exclusiva dos tri-
bunais judiciais (art. 35.1 do CP1I), rectius, do TPI, fica afasta-
da, em absoluto, a dos tribunais arbitrais [sumario: II (1)].Tal
competéncia exclusiva, assim entendida, funda-se, por sua
vez: no carater constitutivo do ato administrativo atributivo
dos direitos de propriedade industrial [sumario: IT (ii)], com
a associada publicidade registal e a inerente presuncio de
validade'?, em razdes de interesse ptblico [sumario: IT (iii)]
e na congruéncia do sistema [sumario: I (iv)], um sistema
de atribuicio «publica» de direitos absolutos, no quadro de
um sistema concorrencial nio falseado, claro e transparente,
e, portanto, que deve evitar situacdes de injustificada desi-
gualdade competitiva e a relativizagio judicial dos direitos".

O sistema tem como pedra de toque a impugnacio da
validade dos atos de concessio dos direitos apenas pela via
de uma a¢io judicial a intentar no TPI, com a legitimida-
de alargada do artigo 35.2 e a publicidade legal (art. 35.3)
propria de uma decisio que faz cessar direitos absolutos,
com eficicia perante quaisquer interessados. E em face deste
dado que os interessados, designadamente requerentes de
AIM, devem definir a respetiva estratégia processual (su-
mario: [V).

O sistema comporta também uma possivel suspensio de
acoes arbitrais, até que a suscitada questdo da invalidade seja
decidida. A articulagio com as a¢Oes propostas num tribunal

11. Para uma visio geral da Lei, cfr. EVARISTO MENDES, Pi n.° 4 (2015),
pp- 30, 35 ss., e A. SOVERAL MARTINS, «Arbitragem e propriedade indus-
trial: medicamentos de referéncia e medicamentos genéricos», RL] 144
(2015), pp. 418-433, ambos com mais indicagdes.

12. Esta presun¢io (art. 4.° do CPI) funda-se, antes de mais, na circuns-
tincia de a entidade que concede os direitos estar obrigada a um estrito
respeito da legalidade. Cfr. EVARISTO MENDES, «Marcas: presunc¢io do § 1.°
do artigo 74.° do Codigo da Propriedade Industrial, matéria de facto e de
direito, caducidade», Revista de Direito e Economia 12 (1986), pp. 301-320.
Veja-se também adiante.

13. Cfr. também o citado comentirio de COUTO GONCALVES, in CDP
n.° 56 (2016), pp. 45 ss., bem como M. OEHEN MENDES, Pi n.° 4 (2015),
pp-5-14,7 ss., e «Breves consideracdes sobre a incompeténcia dos tribunais
arbitrais portugueses para apreciarem a questio da invalidade das patentes e
dos certificados complementares de prote¢io para medicamentos», in Estu-
dos de Direito Intelectual — Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo,
coordenag¢io de D. MOURA VICENTE at alii, Coimbra (Almedina), 2015, pp.
927-947, ¢ EVARISTO MENDES, Pi n.° 3 (2015), pp. 104 ss., Pi n.° 4 (2015),
pp- 34 ss., e Pin.° 5 (2016), p. 55 e notas 20 e 21, ambos salientando o

aspeto concorrencial.
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arbitral, assegurando a defesa dos demandados, di-se deste
modo. A este respeito, no caso concreto das patentes farma-
céuticas (e CCP), recorda-se que se trata normalmente em
patentes em fim de vida (e escrutinadas a nivel mundial) e
transcreve-se a passagem de um texto pertencente a um dos
signatarios deste comentario que se acrescentou ao sumario
do Acérdio como ponto V.

A interpretacio da lei nestes termos ¢ a mais razoavel,
nio ofendendo regras fundamentais de processo nem susci-
tando problemas de constitucionalidade: apesar de implicar
um desvio a regra constante do n.° 1 do art. 91.° do CPC,
que, de resto, tem carater relativo, o sistema tem a seu favor
as razdes mencionadas e, visto no seu todo, assegura a quem
esteja interessado em contestar a validade dos direitos indus-
triais, mormente patentes ¢ CCP, a oportunidade de o fa-
zer, mediante acdo intentivel a todo o tempo, com possivel
participacio de outros interessados, numa instancia Gnica,
favoravel a uniformidade das decisdes e com competéncia
para proferir uma decisdo com eficicia erga omnes, em sin-
tonia com o carater absoluto dos direitos em apreco. Nio
ha, pois, qualquer violacdo do direito de defesa, da regra
do contraditério ou do principio do processo equitativo
[sumario: IT e III].

Dentro da mesma linha, na fundamenta¢io do Acérdio
do TRL, assinalam-se as passagens dos autores que realcam
ser a solu¢io defendida, por um lado, a Ginica coerente com
um sistema de direitos privativos absolutos e registados —
envolvendo interesses que vdo para além dos dos possiveis
contendores numa a¢io concreta e a nio disponibilidade
absoluta dos mesmos pelos titulares —, por outro lado, uma
consequéncia da circunstancia de estarmos perante uma in-
competéncia de natureza substantiva, nio meramente pro-
cessual, dos tribunais arbitrais.

No fundo, embora se trate de uma ideia nio claramente
explicitada nos arestos, a tese da competéncia «incidental»
dos tribunais arbitrais — centrada materialmente nas ideias
de justica e de processo equitativo, com contraditério e de-
mais garantias de defesa dos demandados — ¢é rejeitada por-
que traduz uma visdo parcial e fragmentaria do sistema legal,
olhando unicamente para as a¢Oes arbitrais, sem atender a
todas as op¢des processuais dos interessados. Com efeito,
como salienta o Supremo, numa visio global e integrada
do sistema — aquela que, de resto, se impde ao intérprete
do Direito —, a negacio de tal competéncia nio representa
qualquer tratamento injusto ou irrazoavel.

1.2. O Acérdio do ST]J identifica corretamente a ques-
tio que se discute nos autos em que foi proferido: a deter-
mina¢io da competéncia material dos tribunais arbitrais e nio
a questio de saber quais os efeifos que uma decisio sobre essa
matéria sera suscetivel de produzir. A natureza destes efeifos
(sejam eles quais forem) nio pode, segundo o STJ, constituir
o critério da resposta a dar a questdo prévia da competéncia
material dos tribunais arbitrais, uma vez que tais efeitos nio
sio mais do que uma consequéncia da admissibilidade dessa
competéncia.

Na verdade, como também resulta da passagem do CPI
Anotado transcrita no Acérdio do TRL, a competéncia em
razdo da matéria — no caso, a competéncia para apreciar se
certa patente ¢ vilida ou invélida (ou se 0 é um CCP) — ¢
uma questio logicamente anterior e “prejudicial” em relacio a
de saber quais os efeitos que poderdo advir da apreciagio da
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matéria controvertida. A referida questdo prévia nio pode ser
decidida em fun¢io dos resultados que se pretendam obter,
argumentando deste modo:se os efeifos produzidos forem de
natureza erga omnes, o tribunal arbitral serd incompetente;
mas se lhes atribuirmos eficacia apenas inter partes, entio esse
tribunal ja seria materialmente competente para apreciar da
validade da patente. De facto, a ser assim, a competéncia
em razio da matéria (apreciacio da validade da patente),
acabaria por ser, afinal, determinada pelo alcance da oponibili-
dade do resultado da sua apreciacio. Numa palavra, se assim
sucedesse, seria a natureza dos efeifos a ditar a admissibilidade
ou nio da propria causa de pedir, o que parece carecer do
necessario fundamento logico.

Andou, portanto, bem o STJ, sob este ponto de vista, ao
apreciar e decidir esta questio. O mesmo acontece quando
se analisa a decisdo sob outros pontos de vista, como se vera
adiante.

Concretamente, dispondo o artigo 35.°, n.° 1, do CPI
que as declaracdes de nulidade e a anulacio dos atos de con-
cessdo de direitos privativos como os de patente «s6 podem
resultar de decisdo judicial», o que se declara no Acérdao é
que a competéncia dos tribunais judiciais €, em quaisquer
circunstancias, exclusiva. Esta, portanto, afastada a compe-
téncia dos tribunais arbitrais.

1.3. Note-se que, mesmo que se visse — ou se veja — na
disposi¢do do artigo 35.°,n.° 1, do CPI uma simples «regra
de conflitos», destinada a decidir sobre a competéncia dos
tribunais civis em detrimento dos tribunais administrativos,
para efeito do que estd aqui em causa, nada se alteraria, uma
vez que o que se discute ¢é saber se os fribunais arbitrais (neces-
sarios), constituidos ao abrigo da Lei n.° 62/2011, tém com-
peténcia para apreciar da questio da validade das patentes
ou se, a0 invés, esta competéncia é exclusiva dos tribunais
estaduais, aptos a proferir uma decisdo judicial, sejam eles os
tribunais comuns (in casu, o TPI) ou os tribunais da jurisdi-
¢i0 administrativa.

2. Carater constitutivo dos atos de concessao de
direitos de patente

Outro aspeto muito importante desta decisdo ¢ a expli-
citagdo do significado e da relevancia atribuidos ao carater
constitutivo da concessdo administrativa dos direitos de patente
[pelo INPI ou pelo IEP], os quais sio, depois, inscritos num
registo (detido pelo INPI) e cuja validade se presume (art.
4.°,n.° 2, do CPI) até que seja eventualmente declarado o
contrario pelos 6rgios jurisdicionais competentes'!. Regime
que nio coloca o possivel infrator num plano de igualdade
em relagio ao titular da patente.

14. Como se assinalou (nota 11) e se reafirma no texto, esta presun¢io ba-
seia-se na circunstancia de estarmos perante atos administrativos sujeitos ao
principio da legalidade, no caso praticados no termo de um procedimento
aberto e transparente, com largas oportunidades de oposi¢ao dos interessa-
dos, e passiveis de recurso contencioso.

15. Cfr. EVARISTO MENDES, Pi n.° 3 (2015), pp. 105 s, Pi n.° 4 (2015),
pp. 34 e 36, ¢ M. OEHEN MENDES, Pi n.° 4 (2015), p. 10.
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De facto, as patentes atribuidas pelo Estado (INPI) ou
entidade reconhecida pelo Estado (IEP) ap6s um procedi-
mento dominado pelo principio da legalidade, envolvendo
exame prévio, com a possibilidade da deducio de oposi¢coes
por qualquer interessado e eventual recurso contencioso
dos atos de concessio (ou recusa) dos direitos, como é o
nosso caso ¢ o da Patente Europeia, nio estio dependentes
da sua ulterior «onfirmagdo judicial» para produzirem todos
os seus efeitos. Por isso, tal como se afirma no Acdrdio do
Supremo, o 6nus ou a necessidade de interposicio de uma
acdo de invalidade — presentemente, junto do TPI — nio
nos parece violar o principio do contraditério ou os demais
direitos de defesa do demandado, por exemplo, no ambito
de um processo arbitral necessario, desencadeado ao abrigo do
artigo 3.° da Lei n.° 62/2011, com um objeto muito preciso
e limitado. Noutros termos, nio se afigura haver nada de
iniquo ou de menos equitativo numa solu¢io deste género,
sobretudo neste particular contexto e visto o sistema no seu
conjunto.

Com efeito, o requerente de uma AIM pode sempre, an-
tes ou em paralelo com o requerimento desta, intentar uma
ac¢io de invalidade da patente e/ou do CCP que estejam
em vigor. Tal como o pode fazer antes de decidir praticar
atos suscetiveis de violagio dos direitos por eles conferidos.
Sendo esta a via que melhor concilia os varios interesses
em confronto e, designadamente, a que assegura a igualdade
concorrencial .

Como destacam acertadamente Maximilian Haedicke
e Henrik Timmann, «[i]n first-instance infringement procedings,
the principle is that the interest of the proprietor has prio-
rity. It is fundamentally contrary to the idea of a time-limited right
of exclusivity if its enforcement is rendered valueless in practice by
hasty stay of the right to claim injunctive relief, on which it usually
depends. It is within the infringer’s ‘scope of obligation’ in defence of
his own interests to attack the patent now being used against him
before starting to use the invention, which usually means befo-
re the infringement following from putting it to use. This principle
can be supported by the fact that a patent undergoes examina-
tion prior to its grant [...]»"".

3. Suspensdo das acdes arbitrais

Como se observou, o sistema comporta, ainda, a even-
tual suspensdo da agao arbitral, no caso de interposicio de
uma agio de invalidade junto do TPI. Também aqui o STJ
equacionou e decidiu corretamente a questio, afirmando de
forma lapidar: «na verdade, ¢ no momento inicial, em que se
opta pela via procedimental traduzida em requerer a AIM,
que lhe cumpre [ao interessado| definir adequadamente a
sua estratégia processual: ou nio tem interesse, sério e efeti-
vo, em questionar a validade da patente e desencadeia entio
o pedido de AIM [...] ou, pelo contrario, interessa-lhe efe-
tivamente controverter a validade da patente, terd o 6nus de
o fazer na acdo propria e perante o tribunal materialmen-
te competente e com intervencao de todos os interessados
nessa lide [...]».

A este respeito, cita-se, ainda, no Acérdio um dos auto-
res deste comentario, em que se observa: «quem pede uma
AIM — sabendo que fica sujeito, por esse facto, a uma pro-
vavel ac¢do arbitral —, se quiser valer esse meio de defesa,
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deverd propor a competente a¢io no TPI e, vindo a ser

envolvido em subsequente arbitragem, requerer uma sus-

pensdo do processo até o TPI se pronunciar. O TA deferira

a pretensio se — excecionalmente, dados os termos em que
o exclusivo é concedido e a circunstancia de se tratar de
patentes em fim de vida, via de regra ja escrutinadas a ni-
vel mundial — houver fortes indicios capazes de vencer a

presuncio de validade de que a patente goza»'’.

De facto, como sublinha a pratica jurisprudencial alema
— cujo sistema legal prevé uma bifurcac¢io radical entre os
tribunais competentes para apreciar a infracdo das patentes

e uma jurisdicdo especializada com competéncia exclusiva

para declarar a sua invalidade, o Bundespatentgericht —, a par-
tida, o primeiro requisito para que a suspensio de uma a¢io
de infracio possa ter lugar é precisamente o de que a a¢io

de invalidade haja sido intentada antes da a¢io de infracio,

ou da interpelacio dirigida ao alegado infrator dando-lhe

conta dessa intencio.

Os outros requisitos, cumulativos, normalmente exigidos
por aquela sélida jurisprudéncia, para a suspensio da acio
de infragio, sdo: (i) resultar mais ou menos evidente uma
forte probabilidade de a patente vir a ser julgada total ou par-

cialmente invilida; (i) que os argumentos invocados sejam

diferentes daqueles que, eventualmente, ja foram esgrimidos
durante o processo de concessio ou em incidentes de opo-

sicdo junto das entidades administrativas competentes; e, por

ultimo, (iil) que seja expectavel uma decisio da acdo de in-

validade, pelo menos em primeira instancia, dentro de um

8
prazo razodvel'.

Note-se que, tal como na Alemanha, também em Portu-
gal uma suspensio mais ou menos «automatica» das a¢des de
infracio, por virtude da simples interposi¢io de uma a¢io
de invalidade, tendo em consideracio que ha um limite
maximo para a dura¢io das patentes, significaria, na pra-

tica, a possibilidade de transformar, de uma forma simples,

um direito caracterizado por atribuir ao seu titular um jus
prohibendi, num simples direito de crédito a uma eventual
indemnizacio, a cobrar no final de uma verdadeira via-cru-

xis processual... Razio pela qual esta eventual suspensio da

instancia (arbitral) devera ser sempre ponderada em funcio

de todos os elementos disponiveis em cada caso concreto.

16. Patent Law — A Handbook on European and German Patent Law, Munique,

2014, p. 837. Destaques nossos, salvo o tltimo, que consta do original da

transcrigao.

Aderindo abertamente a esta doutrina, cft., p. ex., 0 Ac. ST] de 21.03.1990,

BM]J n.° 395, pp. 281 ss.: «Uma vez concedido o depdsito, e enquanto o

respetivo titulo nio for anulado, sio irrelevantes a alegacio e a prova de

que o modelo nio é novo por ser fabricado por outras pessoas, quer tal

facto seja notério ou nio. Enquanto o titulo de depésito nio for anulado,

disfrutam os modelos de protecio legal.»

17. Cfr. EVARISTO MENDES, Pi n.° 3 (2015), p. 105, bem como Pi n.°

(2015), p. 34.

18. Para mais desenvolvimentos sobre este tema em particular, cfr., ainda,
M. OEHEN MENDES, «Da incompeténcia dos tribunais arbitrais portugue-
ses para apreciarem a questdo da invalidade das patentes e dos certificados
complementares de prote¢io para medicamentos», publicado no n.® 4 (no-

vembro de 2015) desta mesma Revista, p. 13.
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4. Observacdes adicionais

Conclui-se este breve comentirio com algumas obser-
vacgdes adicionais. A primeira tem a ver com o sistema de
arbitragem necessaria criado pela Lei n.® 62/2011.

4.1. Esta Lei regula no artigo 3.° uma a¢io com caracte-
risticas e finalidade muito especificas, sem paralelo com a si-
tuacio existente noutras ordens juridicas, embora se conhe-
cam outros sistemas de ligacio das patentes farmacéuticas as
autoriza¢des de comercializacido ou introdu¢io no mercado
de medicamentos (AIM), mormente nos EUA. No essen-
cial, trata-se de uma agio simplificada de acertamento de di-
reitos, fundada na apresentacio e publicitacio de um pedido
de AIM (ou registo) para medicamento ou medicamentos
genéricos, destinada a correr em paralelo com o processo de
concessdo da AIM, embora, apurando o TA a existéncia do
direito invocado, termine com uma adicional condenacio
do demandado, a observar este direito, dentro dos limites
definidos na sentenca.

Os titulares de patentes e CCP sdo livres de propor ou
nio tal acdo. Porém, uma vez que a obtencio de uma sen-
tenca condenatéria reforga a efetividade prética dos direitos,
existe um contencioso arbitral maci¢co, composto por tais
acdes. Note-se que, por um lado, a experiéncia revela que a
efetividade pritica dos direitos conferidos por patente rela-
tiva a medicamentos e o correspondente valor de mercado
diminuem com a concessao de AIM, por aumentar o risco
de infracio dos mesmos. Por outro lado, com a instituicio
do sistema de arbitragem necessaria da Lei n.° 62/2011, essa
efetividade pritica ainda se mostra mais enfraquecida, por
duas ordens de razdes: (i) nio existe um tribunal arbitral
constituido a que se possa recorrer prontamente em caso
de eventual infracdo — ou ameaca iminente de infracio — da
patente/CCP; e (ii) a Lei ndo é clara quanto ao ambito da
competéncia dos TA (cfr. adiante).

A finalidade que — explicita e enfaticamente — motivou
a criagio de tal acio arbitral nio foi, no entanto, este refor-
¢o da efetividade pratica dos direitos de patente/CCP. Na
realidade, ela representa uma solu¢io de compromisso em
que tal efetividade estd presente, mas o objetivo declarado
dessa criacio foi, por um lado, instituir um sistema capaz de
desembaragar a comercializacio de medicamentos genéri-
cos de obstaculos artificiais relacionados com a defesa de
tais direitos — apurando a existéncia dos mesmos e definin-
do os respetivos limites, de modo a que os medicamentos
genéricos possam entrar com seguranca no mercado logo
que expire o exclusivo —, por outro lado, aliviar os tribunais
administrativos do enorme contencioso existente em 2011,
sem, do mesmo passo, sobrecarregar o recém-criado TPIL
Dai, a opcio pela arbitragem necessaria e por uma acio com
um figurino especial, destinada a correr em paralelo com o
processo de concessio da AIM (ou registo) cujo pedido lhe
subjaz e a concluir-se num prazo curto, desejavelmente nio
superior a duragio do processo administrativo.

4.2. Atenta a finalidade que presidiu a sua criacio e
dadas as caracteristicas da mesma (pressuposto processual
especifico, prazo para a sua proposi¢do, limitacdo dos arti-
culados e das instancias de recurso, etc.), a a¢do em apreco
¢ qualificavel como agio especial, devendo ser claramente
distinguida das comuns ac¢des de infracio e respetivos pro-
cedimentos cautelares. De facto, ela acresce aos meios gerais
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de defesa dos direitos de patente — mormente, de reacio e
prevenc¢ao da sua violagio — em que estas acdes de infra¢io
se integram'.

Esta distincio mostra-se crucial sob virios pontos de
vista: torna claro que o prazo do n.° 1 do artigo 3.° da Lei
¢ um prazo de caducidade, sem que tal suscite qualquer
problema de constitucionalidade, uma vez que subsistem os
meios processuais gerais de defesa dos direitos, mormente
acdes de infragio, inibitdrias e indemnizatérias, e respetivos
procedimentos cautelares; esclarece que a limitac¢io das ins-
tancias de recurso, prevista no n.° 7, se circunscreve a acio
especial em anilise, 0 mesmo acontecendo com a limitacio
dos articulados e a fixacdo de prazo curto para a realizacio
da audiéncia de julgamento (n.” 4 e 5); justifica uma abor-
dagem especifica dos temas do interesse processual em agir
e das custas, incluindo a respetiva reparti¢io entre as partes;
etc.”

4.3. Mesmo com este esclarecimento, subsistem diver-
sas questdes de interpretacdo e aplicacio da Lel. A primeira
delas consiste em saber se a arbitragem necessaria, institui-
da pelo artigo 2.°, também vale para as a¢des de infracio
e respetivos procedimentos cautelares”’. Conexa com ela,
se a resposta for no sentido de uma competéncia alargada
dos tribunais arbitrais, compreensiva destas acoes, estd a de
saber como se assegura a tutela cautelar dos direitos, dada
a referida auséncia de um tribunal arbitral a que se possa
prontamente e com cariter de urgéncia recorrer™.

Esta segunda questdo coenvolve um problema de efeti-
vidade dos direitos — particularmente séria, dado o carater
temporalmente limitado destes. Com associados problemas
de constitucionalidade e conformidade a competente dire-
tiva de 2004 (dita diretiva do enforcement).

19. Desenvolvidamente, sobre o tema, cfr. EVARISTO MENDES, Pi n.° 1
(2014),pp.49s, Pin.° 2 (2014), pp. 63 s, Pin.® 4 (2015), pp. 31 e 36, Pin.° 5
(2016), pp. 54 s, e nota 19, com mais indicagdes.

20. Cfr., ainda, EVARISTO MENDES, Pi n.° 3 (2015), pp. 108,109 s, Pi n.® 4
(2015), p. 38 e nota 59, Pi n.° 5 (2016), pp. 54 s e as indica¢des constantes
da nota 19.

Acerca das custas, em especial da respetiva reparti¢io, cfr. o Acérdio do ST]
de 26.11.2015 (FERNANDA ISABEL PEREIRA) — «Os encargos diretamente
resultantes do processo arbitral, salvo cliusula em contrario, devem ser re-
partidos pelas partes na decisio final, em conformidade com o disposto no
art.42.°,n.° 5, 1.% parte, da LAV. Nesta reparti¢do nio existe uma correlagio
direta e necessaria entre o decaimento e a propor¢io dos encargos supor-
tados pelas partes, nio estando o Tribunal Arbitral vinculado aos critérios
estabelecidos nos arts. 532.° a 539.° do NCPC (2013), privativos da fase
jurisdicional do processo arbitral, embora possam constituir uma referéncia
ati» (ponto IX do sumario) — e, na jurisprudéncia do TRL, por Gltimo, o
Acordio de 16.03.2017 (M.* ALEXANDRINA BRANQUINHO): «Nio tendo
dado causa a agdo, nem dela tirando proveito, nio deve o demandado su-
portar os custos do processo arbitral.» Para mais informacdes, cfr. EVARIS-
TO MENDES, Pi n.° 3 (2015), p. 110, Pi n.° 5 (2016), p. 54 e as indicagoes
constantes da nota 18.

21. Sobre o assunto, cfr. EVARISTO MENDES, Pi n.° 4 (2015), pp. 32 s. De
fora ficam, naturalmente, as a¢des puramente contratuais, mormente relati-
vas a interpretagio e violagdo de contratos de licenca.

22. Sobre o assunto, cfr. EVARISTO MENDES, Pi n.° 1 (2014), p. 50, Pin.® 3
(2015), pp. 109 s, Pi n.° 4 (2015), p. 37, e as indica¢des ai fornecidas.
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A dimensio do problema depende, por sua vez, de ques-
tdes controvertidas relativas a acio especial do artigo 3.°
Salienta-se a de saber se a eficacia pratica da decisdo arbitral
condenatdria-inibitdria que seja proferida no ambito desta
acdo pode ou nio ser assegurada através de uma sangdo pe-
cunidria compulsoria (cfr. os arts. 338-1 ¢ N do CPI e 829-A
do CC) e se esta deve ou nio ser decretada quando reque-
rida. Com efeito, havendo uma condenagio completada por
tal sancio, se esta for apropriada, o risco de infra¢io reduz-se
drasticamente.

Seja como for, esta é uma daquelas questdes em que
se justifica, com particular preméncia, uma uniformizac¢io
jurisprudencial, uma vez que a existéncia, relativamente a
mesma patente/CCP, de decisdes divergentes desencadeia
situacdes nefastas de desigualdade concorrencial entre as
entidades comercializadoras de medicamentos genéricos.
Ao nivel dos tribunais arbitrais, existem iniimeras decisOes
que decretaram tal san¢io, embora nio se detete uma ten-
déncia clara nesse sentido. Ao nivel do TRL, prevalece uma
atitude negativa, embora sem a plena discussio dos argu-
mentos em confronto. Note-se que esta discussio se mostra
particularmente relevante quando os competentes textos
legais sdo interpretados de forma restritiva, como ¢é o caso.

Nesta medida, realca-se a importancia do Acérdio do
STJ de 20.05.2015* que, embora também nio proceda
a uma analise desenvolvida de tais argumentos, acolhe a
orientacio comummente seguida na Relacdo. No fundo,
a mensagem que se colhe desta jurisprudéncia é no sentido
de que a a¢do especial do artigo 3.° da Lei n.° 62/2011 deve
ser vista em termos restritivos, uma vez que se limita a refor-
car os meios gerais de defesa dos direitos de patente ¢ CCP,
no campo especifico da industria farmacéutica.

4.4. Voltemos ao problema da afirmada incompeténcia
dos tribunais arbitrais em matéria de invalidade das patentes
e CCP. Como se observou, na Alemanha (¢ o mesmo vale
para paises que seguem sistema analogo), existe um tribu-
nal especializado na matéria, o Tribunal Federal de Patentes
(BPatG), a par de uma concentracio do contencioso de in-
fracdo em certos tribunais estaduais; com suspensio exce-
cional das acdes de infracio quando seja suscitada a questio
da validade da patente. O sistema ¢ considerado como per-
feitamente conforme com a Lei Fundamental (Constitui-
¢a0) pela exigente jurisprudéncia germanica.

No caso portugués, toda a competéncia se encontra
concentrada no TPI. Diferentemente do que sucede no
ambito do processo de concessio da patente, em que se ad-
mite a arbitragem (voluntaria) (arts. 48 ss do CPI), uma vez
atribuida a patente ou o CCP, a eventual invalidade do ato
de concessdo e do correspondente registo constitui matéria
inarbitravel.

No quadro da Lei n.° 62/2011, isto ¢ assim em rela¢io
a todas as acOes arbitrais: sejam elas a¢des de infrag¢io, com
a possivel excec¢io daquelas em que o exclusivo ji tenha
caducado (ou terminado por outro motivo), sejam as a¢des
especiais do artigo 3.° Quanto a estas, pode parecer estranho
que, destinando-se elas primacialmente a verificar a existén-
cia do direito invocado e a declarar os seus limites, retirando
o contencioso dos tribunais administrativos, e também do
TPI, e desembaracando a entrada dos medicamentos gené-
ricos no mercado de artificiais obstaculos de indole proces-
sual, nio compreendam a apreciacio da matéria da eventual
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invalidade. Mas existem diversas razdes para isso, mormente
as seguintes: /) mesmo com esta limita¢io, as acdes ainda se
revelam particularmente tteis, para a realizacio deste tltimo
objetivo (a finalidade primeira e explicita da Lei), no que
respeita aos CCP; i) as agdes tém uma estrutura simplificada
e destinam-se a ser concluidas em prazo curto, tendencial-
mente correspondente ao do procedimento de concessio
da AIM que lhes subjaz, o que se mostra incompativel com
a apreciacio da invalidade das patentes (quando muito, seria
concebivel que tal acontecesse em relacio a aspetos particu-
lares de validade dos CCP, que nio requerem investigacoes
complexas); iii) as acdes respeitam, na generalidade dos ca-
sos, a patentes europeias em fim de vida, objeto de rigoroso
exame prévio pelo IEP, com recurso ou possibilidade de
recurso pelos interessados, e escrutinadas a nivel mundial,
sendo naturalmente pouco comuns os casos de invalidade;
iv) sobretudo razdes de igualdade concorrencial e coeréncia
aconselham um sistema como o descrito, de competéncia
exclusiva do TPI ratione materiae, com suspensio da instancia
arbitral quando, tendo sido proposta uma competente acao
de invalidade neste tribunal, exista, numa anélise perfunctd-
ria, uma perspetiva séria de a invalidade vir a ser reconhe-
cida (por ex., patente semelhante ja foi invalidada noutros
paises); ¥) uma vez que o tribunal arbitral nio se pronuncia
sobre a matéria, a sentenga que profira serd sempre sob re-
serva de uma possivel declara¢io de invalidade por parte do
TPI. Note-se, ainda, para se ter uma ideia da complexida-
de das a¢des de invalidade das patentes, que, na Alemanha,
em média, as mesmas demoram cerca de 2 anos, no BPatG,
enquanto as acdes de infracio, nos tribunais comuns, demo-
ram a volta de 8 meses.

Dada a especificidade deste tipo de a¢des, no plano jus-
comparado, as referéncias a direitos estrangeiros perdem,
naturalmente, significado. Além disso, fora o caso da Suica,
singular nesse plano, mesmo nas a¢des de infragio é preciso
distinguir aquelas em que a validade da patente é contes-
tada incidentalmente no ambito de um contrato, maxime
de licenca, das restantes. Havendo jurisdi¢des especializadas
na matéria, a circunstancia de se reconhecer competéncia a
um tribunal comum que se ocupa de uma a¢io fundada em
contrato para apreciar uma exce¢do de invalidade nio signi-
fica idéntico reconhecimento fora deste contexto particular.
Sem reconhecer estas particularidades e a idiossincrasia dos
diversos ordenamentos, nio se retiram conclusdes tteis.

Pode suceder que as a¢des de invalidade, a propor no
TPI, e correspondentes requerimentos de suspensio das ins-
tancias arbitrais, tenham motiva¢des dilatorias. Dai podendo
decorrer uma «inundagio» nociva deste Tribunal com a¢des
destinadas apenas ou essencialmente a obter essa suspensao.
Trata-se, naturalmente, de pratica ilegitima, a combater nos
termos gerais.

23. Relator: Orlando Afonso. Proc. n.° 747/13.1YRLSB.S1. Fonte: www.
dgsi.pt. No Aresto, afirma-se ser esta a «posi¢io vingadora em todos os
acordios da Relagio de Lisboar, citando 4 acordaos, de 2013 e 2014. No
mesmo sentido, cfr. os Acérdios do TRL de 21.12.2016 (M.* Teresa Pardal)
e de 7.03.2017 (Pedro Brighton), ambos citando o Acérdao do Supremo.
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4.5. Em conclusio, o sistema existente — de competén-
cia exclusiva do TPI, sem possibilidade de invocar a invali-
dade como meio de defesa no processo arbitral — nio é per-
feito. Nio ha, de resto, sistemas perfeitos, mas sistemas que
de forma mais ou menos feliz consagram solucdes de com-
promisso. Porém, quando visto no seu todo, ele nio suscita
nenhum problema de constitucionalidade®!. Salvo o devido
respeito, a tese contraria contém uma falha metodologica:
circunscreve a analise do problema decidido nos Acordios
comentados ao processo arbitral — procurando apreciar se
este, sem a possibilidade de invocar a invalidade como meio
de defesa, ¢ um processo equitativo — sem ter em conta o
sistema no seu conjunto.

EVARISTO MENDES
MANUEL OEHEN MENDES

B
Adenda
e Acérdio do TC n.° 251/2017%

Breve comentario

Quando estava praticamente fechado o presente nime-
ro da Revista, foi publicado o Acérdio do Tribunal Cons-
titucional em epigrafe, que se ocupa do problema da cons-
titucionalidade do regime legal consistente em apenas ad-
mitir a impugnag¢io da validade das patentes mediante uma
acdo a intentar no TPI, nos termos do artigo 35.° do CPI,
excluindo a possibilidade de, nas a¢cdes arbitrais necessarias
criadas pela Lei n.° 62/2011, o tribunal arbitral conhecer de
uma eventual exce¢do de invalidade deduzida pelo deman-
dado, com efeitos infer partes; regime que, como se observou,
o STJ considerou consagrado na lei ordinaria e conforme
a Constituicao.

O Tribunal analisou separadamente duas hipdteses: um
tal sistema com possibilidade de suspensio da instancia ar-
bitral, na pendéncia de eventual acdo no TPI, a titulo exce-
cional, mediante decisio do tribunal arbitral (1); 0 mesmo
sistema com suspensao efetiva da instancia arbitral, a reque-
rimento do demandado (2). Em ambos os casos, considerou
que um tal sistema cumpre os requisitos da necessidade e
adequacio ao fim visado, mas é inconstitucional, por ofen-
sa do principio da proporcionalidade em sentido estrito
(proibicdo do excesso): «a norma objeto do presente jul-
gamento revela-se excessiva porquanto prejudica de modo
desproporcionado o direito a defesa do requerente de AIM.
Termos em que deve ser julgada inconstitucional por vio-
la¢do do principio da proibi¢io de indefesa (artigo 20.° da
Constitui¢do em conjugag¢io com o seu art. 18.°,n.° 2)». Na
respetiva fundamentacio, salienta-se o que se segue.

«O demandado fica, assim, colocado numa situa¢io em
que nio pode controverter a validade da patente por via
incidental na arbitragem, nio lhe sendo permitido invocar a
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exce¢io da sua nulidade. Isso nido significa, porém, que seja
impedido de defender o seu direito de comercializar um
medicamento genérico contra um medicamento de refe-
réncia protegido por uma patente invalida. Simplesmente
terd o 6nus de o fazer na acio propria (nos termos do arti-
go 35.° do CPI), com interven¢io de todos os interessados
nessa lide e perante o tribunal materialmente competente
(o TPI). Decorre do que se expds que do regime processual
assim delineado nio resulta uma privagio absoluta de meios
processuais idoneos para fazer valer em juizo o direito ou
interesse do requerente da AIM.

A questdo ¢ saber, no entanto, se a imposi¢io do recurso
a agdo de declaracio de nulidade ou anulagio da paten-
te junto do TPI constitui meio eficaz para obter tutela da
posicio do demandado face a uma patente invalida ou se
corporiza um 4nus excessivo, o que implica averiguar da
articulacdo entre os dois processos» (n.° 21).

1. «Ora, na verdade, a instauracio da referida ac¢io de
invalidagio da patente dificilmente terd influéncia sobre a
resolucio do conflito pendente na arbitragem. A declaracio
de nulidade pelo TPI, com eficacia erga omnes, tem efeitos
ex tunc (eficicia retroativa), mas com ressalva dos efeitos
juridicos ja produzidos em cumprimento de decisio judi-
cial transitada em julgado (artigo 36.° do CPI). Ora, tendo
em conta a dura¢do habitual dos pleitos, é improvavel que
a decisio da jurisdicio comum sobre a validade da patente
transite em julgado em momento anterior ao do trinsito
em julgado da decisdo arbitral. Significa isto que, mesmo
que a empresa de medicamentos genéricos obtenha a de-
clara¢io de nulidade da patente relativa ao medicamento
de referéncia, sempre continuard vinculada relativamente a
indemnizacio ou a san¢des pecuniarias compulsorias fixa-
das e transitadas em julgado o que, na realidade, deixa em
aberto a possibilidade de condena¢io do agente do medi-
camento genérico pela pratica de uma infragio de um di-
reito de propriedade industrial cujo titulo, afinal, ¢ invalido.
Assim, a mera possibilidade de interposi¢do de uma a¢io de
declaracio de nulidade ou anulacio nio se revela um meio
alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do re-
querente de AIM, podendo redundar numa abla¢io total do
seu direito de defesa pela impossibilidade de invocacio da
nulidade da patente na acdo arbitraly (n.° 22).

«E certo que, para obstar aquele efeito, o demandado na
acdo arbitral pode requerer uma “suspensio” do processo
até o TPI se pronunciar.» Porém, como resulta das posicoes
assumidas na doutrina e no Acérdio do STJ de 14.12.2016
e do artigo 272.° do CPC, a suspensio ¢ incerta; e nio se
concilia bem com o interesse da celeridade que caracteriza
a arbitragem (n.° 22). Ora, «se a suspensio da instancia nio

24. Cfr., ainda, EVARISTO MENDES, Pi n.° 4 (2015), p. 36.

25. Acordao da 1.* sec¢do do TC, datado de 24.05.2017. Relatora: Maria
de Fitima Mata-Mouros. Fonte: http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/
acordaos/20170251.html.

39

Jurisprudéncia

de

onicas

Cr



for decretada, mesmo que o TPI venha a declarar a nulidade
erga omnes, o transito em julgado da decisio arbitral invia-
biliza os efeitos retroativos da decisio judicial, nos termos
do artigo 36.°, in fine, do CPI. Os efeitos ja produzidos pela
decisdo arbitral manter-se-iam, embora fundados numa pa-
tente invélida. Terd de se concluir, nesse caso, que a solucio
em causa nem sempre permitira acautelar os direitos de de-
fesa do requerente da AIM, podendo originar uma situagio
da sua total supressio» (n.° 22). «A articulacio entre ambas
as acoes através da suspensio da instancia do processo arbi-
tral é possivel, mas incerta, pois o requerimento de suspen-
si0 ndo equivale necessariamente ao seu deferimento e em
caso de indeferimento ou de ndo suspensio, no geral, subiste
um défice de defesa que redunda numa impossibilidade de
exercicio do direito a tutela jurisdicional efetiva» (n.° 24).

2. «23. Mesmo nos casos em que o requerente da AIM
interponha a a¢io de declara¢io de nulidade ou anula¢io da
patente em momento prévio ao da demanda em processo
arbitral e obtenha a suspensio da instancia arbitral, o 6nus
assim imposto terd de ser proporcional ao fim visado com
a norma.

De facto, a solu¢io normativa em aprecia¢io, ao impor
ao requerente da AIM a instauracio da acdo de invalida-
¢io da patente, obriga a que logo no momento em que
opta pela via procedimental traduzida em requerer a AIM,
o respetivo requerente defina a sua estratégia processual: ou
pretende ver invalidada a patente e tera de intentar a cor-
respondente acdo de declara¢io de nulidade ou anulagio no
TPI ou nio tem efetivo interesse em questionar a validade
da patente e desencadeia o pedido de AIM, sabendo que, na
eventual acdo arbitral a que se sujeita, nio podera suscitar e
ver decidida, com eficacia limitada as partes naquela acio, a
excec¢io de nulidade.

Enfatizando-se a circunstancia de na génese do processo
arbitral ter estado afinal uma iniciativa originaria do pré-
prio demandado, a posi¢io de demandado pode ser vista
como consequéncia da sua anterior iniciativa procedimen-
tal ao despoletar o pedido de AIM. E, sendo assim, nio pode
deixar de ter presente que um tal requerimento o coloca
em posicido de sujeicio a uma acio arbitral, devendo, pois,
contar com a possibilidade de lhe vir a ser oposto o direito
emergente do reconhecimento e registo da patente. Des-
te argumento decorreria a conclusio de que nio constitui
onus excessivo acautelar o seu direito através da interpo-
sicao da agio de invalidacdo da patente logo que requer a
AIM.

Esta perspetiva ignora, porém, que pode nio ser do inte-
resse do requerente ou titular da AIM ver declarada a nuli-
dade da patente, mas tio-s6 defender-se da condenag¢io que
¢ pedida contra si na acio de arbitragem necessaria. Pode
bem ser que o seu interesse, enquanto demandado pelo ti-
tular da patente, se restrinja a impedir a condenacio ou, dito
de outro modo, a obter a absolvi¢io do pedido de conde-
nacdo por infracio de patente (caso ji tenha efetivamente
introduzido o medicamento no mercado) ou simplesmente
impedir a condenag¢io a abster-se de introduzir aquele ge-
nérico (concorrente do medicamento de referéncia paten-
teado) no mercado, garantindo o inicio ou a continuac¢io
da sua atuag¢io no mercado concernente aquele genérico.

A anulagio, com efeito erga omnes, da patente, pode
mesmo apresentar-se COmo contraria aos seus interesses, na
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parte em que beneficia terceiros igualmente concorrentes
do titular da patente. Numa perspetiva econémica — ¢ nio
devemos esquecer que o campo das patentes nos coloca
no dominio dos exclusivos econdémicos concedidos como
estimulos a inova¢do — o contencioso sobre a validade de
um direito de patente cuja decisio tenha eficicia erga omnes
projeta-se na liberdade de agir no mercado de multiplos
agentes econdémicos. Nao é de todo claro qual seria o in-
teresse de um agente acusado de infracdo a uma patente
em fazer declarar a nulidade desta com efeitos erga omnes,
incentivando a concorréncia de outros agentes. A anulacio
da patente prossegue o interesse publico na defesa da li-
berdade do mercado, promoc¢io da s concorréncia e seus
reflexos no publico em geral, enquanto consumidor. No
entanto, neste €aso, a sua prossecu¢io esti a ser imposta ao
agente econdémico que apenas pretende comercializar um
medicamento genérico.

Nio ¢é razoavel impor-se ao requerente da AIM que
promova e prossiga interesses de terceiros, bem como o in-
teresse publico no que diz respeito a validade da patente, ao
fixar como Unica via a acdo de declara¢io de nulidade ou
anulacio da patente. Desta forma, a solu¢do normativa em
apreciacio obriga o requerente da AIM a tornar-se autor da
acao de invalidacio no TPI, mesmo contra a sua vontade,
o que representa um condicionamento do seu direito de
acesso aos tribunais e da sua liberdade de delinear a estraté-
gia processual que seja mais consentanea com o seu interes-
se econébmico — o que estd relacionado com a liberdade de
iniciativa econémica constitucionalmente tutelada.

Nio cabendo ao requerente da AIM a defesa do interes-
se dos terceiros, agentes econdémicos que com ele concor-
rem no mercado, ou do interesse pablico, impor-lhe o dnus
de instaurar a acdo de declara¢io de nulidade da patente,
constitul necessaria e inevitavelmente um encargo exces-
sivo, em especial quando o Ministério Publico tem legiti-
midade para instaurar agio de nulidade no TPI. E excessivo
for¢ar o requerente da AIM a ter de recorrer ao TPI — com
todos os custos associados a essa acio — para ali requerer a
declaracio de invalidade de uma Patente, com efeitos erga
ommnes, quando pode apenas invocar a sua invalidade, infer
partes, para efeitos exclusivos de se defender do pedido de
condenacio que lhe foi especificamente dirigido.»

Para além de ser forcado a uma «defesa por antecipa-
¢io», «Mesmo nos casos em que o requerente da AIM de
medicamento genérico, demandado na ac¢do arbitral, obtém
a suspensao dessa instancia, a solucdo alternativa encontrada
apresenta-se também nesse caso como uma restri¢io sig-
nificativa ao direito de acesso a tutela jurisdicional efetiva,
por impor ao requerente o onus de litigar numa a¢io in-
dependentemente de tal ser em seu interesse, forcando-o
a prosseguir interesses de terceiros, seus concorrentes, € 0
interesse publico».

«Embora se compreendam as preocupagdes que levam
a imposi¢io de apenas uma via processual ¢ um tribunal
no ambito do conhecimento da invalidade das patentes, o
sistema montado para prosseguir este fim é suscetivel de ter
como consequéncia, por vezes, uma ablacio total do direito
de defesa ou, noutras vezes, uma significativa compressao.
Inexiste a demonstracio cabal de que a possibilidade de o
tribunal arbitral se pronunciar sobre a validade da patente,
com meros efeitos infer partes, produza danos irreversiveis
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ou gravosos a prote¢io da patente, equivalentes ao sacri-
ficio imposto ao direito de defesa do requerente de AIM.
Efetivamente, afastar esta possibilidade pode ter como con-
sequéncia, ainda que apenas por vezes, impedir um agente
econdmico de exercer a sua liberdade de iniciativa com base
numa patente nula ou invalida — o que dificilmente encon-
tra justifica¢do. A prote¢do da patente, valor central no nosso
ordenamento, ndo justifica a restricdo do direito de defesa a
este nivel, podendo ser alcancada por outras vias» (n.° 24).

I

3. Na impossibilidade de analisar, aqui, o aresto, tecem-
-se breves considera¢des de indole geral. Comega-se pelo
artigo 36.° do CPI, que dispde: «A eficicia retroativa da de-
clara¢io de nulidade ou da anulagio nio prejudica os efei-
tos produzidos em cumprimento de obrigacio, de sentenca
transitada em julgado, de transa¢do, ainda que nio homo-
logada, ou em consequéncia de atos de natureza aniloga.»

Decorre daqui que, se uma patente for declarada nula
ou anulada, numa altura em que ja tenha havido uma ou
mais decisOes arbitrais condenatorias, as eventuais condena-
¢des inibitoérias ai proferidas, porventura assistidas de SPC,
deixam, naturalmente, de produzir efeitos. Se estivermos
perante acdes de infracio (admitindo que os tribunais ar-
bitrais necessarios sio competentes para as mesmas), a soma
da indemnizacio que ja tenha sido paga fica intocada, mas
o valor que estiver por pagar deixa de ser devido. Existe,
portanto, uma «desvinculagio» de todos os que houverem
sofrido tais condenagdes arbitrais, hajam ou nio intervindo
na acio de invalidade.

4. As patentes representam uma «limitacio» a natural
liberdade de empresa dos nio titulares das mesmas e a li-
berdade de concorréncia nela implicada. Todavia, por um
lado, a limitacdo é apenas relativa, porque incide sobre um
elemento (inven¢io) que expande o preexistente processo
produtivo (em termos procedimentais e/ou merceoldgicos)
e porque tem uma dura¢io limitada; por outro lado, nio ¢é
seguro que se trate de uma restri¢io em sentido técnico-ju-
ridico, nos termos e para os efeitos do artigo 18.° da CRP.
Esta segunda observacio vale, ainda com mais razio, para
um sistema de contestacio da validade das patentes como
aquele que o Tribunal Constitucional aprecia.

Na verdade, como dispde o artigo 61.°, n.° 1, da Lei
Fundamental, «a iniciativa econdmica privada exerce-se li-
vremente nos quadros definidos pela Constituigio e pela lei
e tendo em conta o interesse geral». Neste quadro legal — no
ambito do qual a liberdade existe e é protegida como liber-
dade fundamental — estd compreendido o sistema de paten-
tes (nas suas dimensdes normativa e institucional), incluindo
a parte do mesmo relativa a invalidade destas. E, como se
observa, adicionalmente, o exercicio de tal liberdade ainda é
limitado por motivos de interesse geral.

Por conseguinte, estamos no dominio do poder confor-
mador do legislador, certamente limitado pelo principio do
Estado de Direito, mas nio — ou nio forcosamente — peran-
te uma restri¢io sujeita aquele artigo 18.° Apenas se afigura
seguro que, no exercicio desse poder, o legislador devera
estabelecer um regime equilibrado, dando a liberdade em
causa um espaco de exercicio razoavelmente compativel
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com valores e interesses contrapostos, designadamente o in-
teresse publico econdémico da igualdade concorrencial, que
estd no centro do sistema em apreciacio. Constitucional-
mente, a concorréncia deve ser efetiva, equilibrada e salutar,
ou seja, ndo falseada e socialmente 1til [arts. 81.°, ), 99.°, a)
e ¢)]. Tal implica, designadamente, evitar situacdes de des-
vantagem concorrencial como aquela em que se encontra-
rio as empresas de medicamentos genéricos que respeitem
as patentes em vigor, perante uma outra que, por via inci-
dental, obtenha de um tribunal arbitral a absolvicio numa
acio instaurada ao abrigo da Lei n.° 62/2011, fundada em
alegada invalidade da patente.

Este aspeto concorrencial do problema mostra-se de-
cisivo, como ja se salientou noutras ocasides (cfr. as refe-
réncias constantes do comentario ao Acdrdio do STJ de
14.12.2016). Note-se que — invocando, designadamente,
razdes de eficiéncia econémica do sistema de administra¢io
da justica, bem como relativas aos custos econémicos de um
sistema disperso de conhecimento judicial da invalidade das
patentes apenas com efeitos inter partes, quer para estas quer
para os consumidores, e salientando a natural desvantagem
concorrencial em que se encontram as empresas menos ape-
trechadas tecnologica e financeiramente, dada a complexi-
dade e os custos dos processos em que se discute a invalida-
de —, nos EUA, o Supremo Tribunal, no caso Blonder Tongue
(1971)%, abandonou o sistema tradicional de conhecimento
da invalidade com efeitos apenas entre as partes no processo
(afirmado no caso Triplett — 1936), passando a admitir a pos-
terior invoca¢do de uma decisio que declare invalida uma
patente contra o titular da mesma em eventuais processos
ulteriores. Note-se, ainda, que a questdo concorrencial im-
plicada no sistema da mera eficacia infer partes também nio
existe em ordenamentos juridicos como o sui¢co, em que 0s
proprios tribunais arbitrais podem declarar invalida uma pa-
tente com eficicia erga omnes. Em qualquer dos casos, quem
primeiro toma a iniciativa de contestar a patente e obtém
uma sentenca favoravel, prosseguindo um interesse proprio,
acaba por beneficiar terceiros, incluindo os concorrentes;
nio ganha uma vantagem concorrencial em relagio a eles™.

Mas um sistema que reconhece a ac¢io de invalida-
de como via tnica de contestacio da validade das paten-
tes, num tribunal especializado de ambito nacional dotado
de competéncia exclusiva na matéria (TPI), com possivel
suspensdo das agdes arbitrais apenas em casos excecionais,

26. Blonder Tongue v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313
(3.05.1971), texto disponivel, por exemplo, em https://www.law.cornell.
edu/supremecourt/text/402/313. Sobre o tema, largamente comentado,
cfr., por ex., FRANCIs C. DEVINE, «Blonder-Tongue Bites Back: Collateral
Estopel in Patent Litigation — A New Look», in 18/2 Villanova Law Review
(1972), pp. 207-242, disponivel em http://digitalcommons.law.villanova.
edu/vlr/voll8/iss2/3.

27. Questio diferente é a de saber se, adicionalmente, a impugnagio (com
sucesso) de patentes invalidas nio deve ter alguma recompensa, como a
prevista no Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act de 1984
(Hatch-Waxman Act), para as patentes farmacéuticas.
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justifica-se também por outras ordens de razdes, em boa
medida coincidentes com as que levaram o Supremo Tribu-
nal americano a abandonar o sistema disperso de decisdes
com mera eficacia entre as partes. A primeira delas tem a
ver com a natureza ¢ finalidade do direito de patente (cfr.
o n.° 18 do Acdérdio). Estamos perante um direito de ex-
ploracio econdmica exclusiva de uma inveng¢io, constituido
mediante ato administrativo e legalmente publicitado, no
termo de um processo exigente, sujeito a legalidade estri-
ta e garantias de oposicio e contestacdo dos interessados.
O reconhecimento de uma invalidade da patente invocada
numa arbitragem instaurada ao abrigo da Lei n.® 62/2011,
mormente do respetivo artigo 3.°, com eficacia inter partes,
significaria atribuir ao demandado o «direito» a partilhar
gratuitamente o exclusivo, apesar de nio ter inventado nada,
e retirar ao direito a exclusividade que o caracteriza, limi-
tando os efeitos do ato de atribuicio do mesmo e do respe-
tivo registo, sem Os impugnar.

A segunda ordem de razdes tem, ainda, a ver com os
valores e interesses em confronto. Nestes, incluem-se o inte-
resse do titular da patente e o do empresirio ou requerente
da AIM para medicamento genérico, mas também interesses
de ordem publica, para além do assinalado interesse de in-
dole concorrencial. E sio sobretudo tais interesses publicos
que justificam um sistema como o presente. O problema
nio é portanto de simples concilia¢io ou compatibilizacio
de direitos/liberdades e interesses particulares.

Com efeito, por tras do interesse do titular da patente
protegido pelo seu direito de «propriedade» (arts. 42.° ¢ 62.°
da CRP), encontra-se um interesse publico de promocio
do desenvolvimento técnico através de um sistema de pa-
tentes confiaveis, bem como de nio perturbac¢io do regular
funcionamento do mercado de medicamentos. E também
de interesse publico e do interesse do consumidor que as
patentes invalidas — apesar de todas as exigéncias do pro-
cesso de concessdo — sejam «destruidas», com eficicia geral;
nio simplesmente enfraquecidas através da criacio de ni-
chos particulares de atuacdo, conseguidos em a¢des arbitrais.
Acresce que o Estado tem um natural interesse e o dever
de nio favorecer a contrafacio, apoiando financeiramente
medicamentos genéricos quando ainda estejam em vigor
patentes que ele concedeu ou cuja vigéncia em territério
nacional autorizou.

Em suma, um sistema de decisio concentrado, numa
matéria sensivel como a que estd em jogo, apresenta vanta-
gens de um ponto de vista socioeconémico, bem como de
clareza e seguranca juridicas, no confronto com um sistema
decisério disperso, potenciador de decisdes contraditorias,
menos eficiente quando se considera o sistema de admi-
nistracio da justica no seu todo, envolvendo custos para o
consumidor porque o exclusivo fica partilhado em vez de
se extinguir (¢ 0 que este paga a mais nio o vai reaver),
desfavorecendo as PME de medicamentos genéricos, tec-
noldgica e financeiramente menos capazes de suportar uma
litigdncia arbitral ampla, em que se discuta a validade do di-
reito invocado, do que as grandes empresas, sobretudo mul-
tinacionais, etc. Além disso, ajuda a evitar comportamentos
oportunistas de quem quer a todo o custo antecipar a sua
chegada ao mercado, relativamente aos concorrentes.

Conclui-se, portanto, que o sistema em apreco se insere
no poder conformador que cabe ao legislador nos termos
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do artigo 61.°,n.° 1, da CRP; e da satisfacio sobretudo a re-
levantes interesses de ordenacio socioecondmica, apresen-
tando significativas vantagens comparativas em relacio ao
sistema de conhecimento da invalidade com mera eficicia
inter partes (ou envolvendo este conhecimento). A liberda-
de econdémica dos empresarios de medicamentos genéricos,
como a de qualquer outro agente econdémico, existe nesse
quadro legal e o seu exercicio ainda se encontra condiciona-
do pelo interesse geral.

5. Todavia, o sistema assim concebido tem como resul-
tado a existéncia de processos arbitrais em que, na matéria,
o meio de defesa admissivel é a suspensio da acdo arbitral e
nio a invoca¢io de uma pretendida invalidade da patente.
Significa isto que tais processos deixam de ser equitativos?
Em processos de infracio como o referido no Acérdio do
TJUE de 13.07.2006 (proc. C-4/03) e nos processos de in-
fracdo de patentes na Alemanha (e outros paises que seguem
o mesmo modelo), verifica-se uma situacio semelhante (cfr.
as referéncias constantes do comentirio ao Acoérdio do STJ
de 14.12.2016). Faltard também ai a necessaria equidade
processual?

Analisando simplesmente tais processos, afigura-se evi-
dente a limitacio dos meios de defesa. Integrando-os no
contexto, ou seja, apreciando globalmente o sistema, o pro-
blema apresenta contornos distintos, na medida em que, por
um lado, os empresarios de medicamentos genéricos podem
sempre impugnar a validade das patentes e, havendo funda-
das razdes para tal, obter a suspensio da instancia arbitral;
por outro lado, o sistema tem na sua base relevantes razdes
de interesse geral, na nossa opinido suscetiveis de justifi-
car o «6nus» de impugnacio de quem pretenda obter esta
suspensao.

Algumas observacdes finais. Primeira: o sistema acaba
por nio ser de incompeténcia absoluta dos tribunais arbi-
trais, na medida em que — se a suspensio da instancia arbitral
for requerida, por estar pendente acio de impugna¢io da
validade no TPI, proposta pelo demandado na arbitragem
ou por qualquer outro interessado (ou o Ministério Publi-
co) — estes terdo de fazer uma avaliacdo sumaria da situacio,
para verificar se existe uma forte probabilidade de a agdo
de invalidade vir a proceder. Tratando-se, em geral, de pa-
tentes europeias, sujeitas a rigoroso exame prévio, em fim
de vida ou concedidas ha bastantes anos e escrutinadas a
nivel mundial, muito dificilmente a suspensdo terd funda-
mento. Ressalvam-se, em todo o caso, hipotéticas situacdes
em que o demandado faca prova de vicio manifesto, da im-
pugnacdo de patentes analogas noutros paises por motivos
que também sio validos em Portugal e/ou de circunstancias
semelhantes.

Segunda: quando se analisa o problema sub judice, é pre-
ciso distinguir trés tipos de agoes: as acoes especiais do artigo
3.° da Lei n.° 62/2011; as acdes de infracdo em geral; e as
acdes propostas contra quem ou por quem se encontra vin-
culado contratualmente perante o titular da patente e preten-
de contestar a validade do vinculo, invocando a invalidade da
patente. Apenas as primeiras se encontram inequivocamen-
te sujeitas a arbitragem necessaria em apre¢o. A orienta¢io
prevalecente tem sido no sentido de uma interpretagio mais
abrangente do artigo 2.° da Lei, ¢ da constitucionalidade des-
ta com esse ambito, mas falta uma posicio definitiva dos tri-
bunais acerca do sentido a dar ao diploma.
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Terceira: 2 primeira vista, causa alguma estranheza que,
numa ag¢io de acertamento de direitos como &, primordial-
mente, a do artigo 3.° da Lei em anilise, se declare existir o
direito invocado, especificando os seus contornos e limites,
e se condene o demandado a respeiti-lo, deixando de fora
o problema de validade do respetivo titulo. Vendo as coisas
mais de perto, observa-se, no entanto, por um lado, que, es-
tatisticamente, os casos de invalidade sio excecionais e, por
outro lado, que o sistema comporta a sua apreciagio.

Tudo somado, pode discutir-se se a melhor interpreta-
¢do da Lei é aquela que o Tribunal Constitucional apreciou
e considerou incompativel com a Constituicio. Como se
referiu e se analisou mais desenvolvidamente noutros locais
(cfr. as referéncias constantes do comentario ao Acérdio do
ST]J), existem boas razdes para tal interpretacio, no sentido
de que invalidade das patentes s6 pode ser apreciada pelo
TPI, mediante acio a intentar nos termos do artigo 35.°
do CPI, excluindo-se a competéncia dos tribunais arbitrais
necessarios para decidirem acerca da mesma com eficacia
entre as partes, mas a propria controvérsia existente de-
monstra que o assunto se presta a discussio. Todavia, em face
do exposto, levando designadamente em conta o teor do
artigo 61.°,n.° 1,da CRP e os interesses gerais em presencga,
confrontando-os com o interesse particular dos requerentes
ou titulares de AIM para medicamentos genéricos, tal inter-
pretagdo nio se nos afigura inconstitucional por restringir
de forma irrazoavel ou intoleravel (cfr. os n.” 15 e 19 do
Acérdio doTC) os direitos de defesa nos processos arbitrais.

EVARISTO MENDES
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Patentes — Arbitragem Voluntaria —
Arbitragem Necessaria — Prazo de Decisao

¢ Acérdio do TRL de 16.03.2017"

Sumario:

— Se o acordo de arbitragem foi celebrado ao abrigo das
Leis n.” 63/2011, de 14 de dezembro — que aprovou a Lei
da Arbitragem Voluntiria — e 62/2011, de 12 de dezembro,
que criou um regime de composicao de litigios emergentes
de direitos de propriedade industrial quando estejam em
causa medicamentos de referéncia e medicamentos gené-
ricos, cumpre notar que o Regulamento de Arbitragem
de 2008 se referia, tio-somente, a arbitragem voluntiria
(artigo 1.°).

— Porém, sempre se entendeu (com base no n.° 1 do ar-
tigo 3.°) que o regime daquela poderia aplicar-se a todas as
modalidades, inclusive a arbitragem necessaria, sendo certo
que o art. 1085.° do CPC manda mesmo aplicar, subsidia-
riamente, a arbitragem necessaria a Lei da Arbitragem Vo-
luntaria, sem arredar as especificidades de cada modalidade.

— Dai que, em regra, a falta de notifica¢io da sentenca
final dentro do prazo maximo determinado pde automati-
camente termo ao processo arbitral, fazendo também extin-
guir a competéncia dos arbitros para julgarem o litigio que
lhes fora submetido; a caducidade do prazo para a decisio
arbitral sem que a mesma seja proferida e notificada as par-
tes extingue o processo e o poder jurisdicional dos arbitros.

— E sendo notério que uma das razdes precipuas do re-
curso a arbitragem ¢ lograr uma maior celeridade, é 16gico
que, em principio, os prazos de decisio se admitam como
perentdrios (embora e sujeitos a disponibilidade das partes
—acordo —, a decisio dos arbitros e do respetivo Presidente
do Tribunal Arbitral, se, qui¢a confrontados com uma situa-
¢do mais complexa, ou com atos instrutérios mais demora-
dos, a nio se compadecerem com prazos menores).

— S6 assim nio ¢, completamente, tratando-se de ar-
bitragem institucional/necessiria em que hi sujeicio a
normas plasmadas no regulamento do respetivo centro de
arbitragem.

— Mau grado a quase coincidéncia de regimes legais,
nio faz sentido aplicar a arbitragem necessaria, sem mais,
um regime de prazos perentdrios/fatais que, como regra, os
Tribunais Estatais ndo tém; nestes os prazos sio, geralmente,
ordenadores e o seu decurso nio inutiliza os julgados nem
faz precludir a sua jurisdi¢io.

— Dai que nio se compreenderia que, estando as partes
obrigadas ao juizo arbitral (que é, em regra, mais tolerante
e facilitador do que o “oficial”) tivessem menos direitos, ou
mais restricdes do que teriam na Justi¢a estatal, que lhes foi
vedada ope legis.

1. Fonte: www.dgsi.pt. — Processo 416/15.8YRLSB.L1-6 — Relator: Maria
Manuela Gomes — Acérdio do TR Lisboa de 16.03.2017.
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Comentario

Estd em causa uma decisio que se pronuncia — cremos
que pela primeira vez — sobre a questio da natureza do pra-
zo da decisdo arbitral nas arbitragens necessarias ao abrigo
da Lein.° 62/2011, de 12 de dezembro.

O TRL discorre sobre as razdes de especial ponderagio
daquele prazo no ambito de arbitragens necessarias.

Essencialmente, o tribunal superior entende — e, a nos-
so ver, com inteiro acerto — que nio fard sentido aplicar
as arbitragens necessarias, “sem mais, um regime de prazos
“perentdrios/fatais” que, como regra, os Tribunais Estatais
nio tém. Nestes, os prazos sio, geralmente, ordenadores e
o seu decurso nio inutiliza os julgados nem faz precludir a
sua jurisdicao.

E fundamenta: “efetivamente, nio se compreenderia
que, estando as partes obrigadas ao juizo arbitral (que ¢, em
regra, mais tolerante e facilitador do que o ‘oficial’), tives-
sem menos direitos, ou mais restricdes, do que teriam na
Justica estatal, quando esta lhes foi vedada ope legis.

Ademais, quando o Estado abdica de uma parcela da
sua soberania fa-lo, em primeira linha, para facilitar a vida
dos cidadios e lograr maior rigor, que nio para a dificultar
ou burocratizar.

Eis porque entendemos que, nos casos de arbitragem
necessaria/obrigatéria, o prazo de um ano nio ¢é preclu-
sivo da prolacdo da decisio, nio tendo natureza perentéria
e, se decorrido, ndo faz extinguir a jurisdicio do Tribunal
Arbitral”.

O juizo em aprego ¢ particularmente pertinente quan-
do é sabido que, em elevado ntimero de arbitragens neces-
sarias ao abrigo da Lei n.® 62/2011, estio em causa atos
ou diligéncias mais complexas e morosas, bem como a
ponderacio de questdes técnicas, também de elevada com-
plexidade, com reflexos no timing da prolacio do acédrdio
arbitral.

Ora, como assinala o aresto em causa, alguns prazos pro-
cessuais que regem os tribunais do Estado sio meramente
“ordenadores” (ou, dirfamos, “programaticos”), sendo que
o seu decurso nio esgota a jurisdicio do tribunal. Neste
sentido, seria incongruente que em arbitragem necessaria o
mesmo entendimento nio fosse aplicado.

E, pelas razdes que apontamos, nio faria de todo qual-
quer sentido que nio fosse também aplicado o mesmo cri-
tério no que respeita ao regime impositivo de arbitragens
resultante da Lei n.° 62/2011.

De resto, deve realcar-se que, na grande maioria das
arbitragens ao abrigo desse regime, as partes acabam por
acautelar a prorrogacio do prazo da decisdo arbitral, reque-
rendo-a quando necessario, ou sendo esse prazo prorroga-
do pelo tribunal arbitral, ao abrigo do disposto no artigo
43.°, n.° 2, da LAV (Decreto-Lei n.° 63/2011, de 14 de
dezembro), que é um dos instrumentos que as partes re-
correntemente escolhem para fundar e integrar as regras
das arbitragens necessarias ad hoc.

ANTONIO ANDRADE
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Reenvio prejudicial — Aproximacao das
legislacGes — Diretiva 2004/48/CE — Respeito
dos direitos de propriedade intelectual —
Conceito de intermediario cujos servicos sejam
utilizados por terceiros para violar direitos
de propriedade intelectual — Arrendatario de
instalacGes de um mercado que subarrenda
balcGes de venda — Possibilidade de decretar
uma medida inibitéria contra o arrendatario —
Artigo 11.° da Diretiva 2004/48/CE

* Acérdio do TJUE de 7 de julho de 2016'

Sumario:

1) “O artigo 11.°, terceiro periodo, da Diretiva 2004/48/CE
do Parlamento e do Conselho, de 29 de abril de 2004,
relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelec-
tual, deve ser interpretado no sentido de que ¢ abrangido
pelo conceito de ‘intermediario cujos servi¢os sejam uti-
lizados por terceiros para violar direitos de propriedade
intelectual’, no sentido dessa disposi¢do, o arrendatario
de instalacdes de um mercado que subarrenda os diferen-
tes balcdes situados nesse mercado a comerciantes, alguns
dos quais os utilizam para vender contrafacdes de produ-
tos de marca.”

2)“O artigo 11.° terceiro periodo, da Diretiva 2004/48
deve ser interpretado no sentido de que os requisitos a
que estio sujeitas as medidas inibitdrias, no sentido dessa
disposi¢io, decretadas contra um intermediario que pres-
ta um servico de arrendamento de balcdes em instalagdes
de um mercado, s3o os mesmos que se aplicam as medidas
inibitérias que podem ser decretadas contra os interme-
diarios de um sitio de comércio eletronico, enunciados
pelo Tribunal de Justica no acérdio de 12 de julho de
2011, Oréal e 0. vs. eBay” (acérdio L’Oréal).

Contexto

O pedido de decisio prejudicial tem por objeto a in-
terpretacdo do art. 11.° da Diretiva 2004/48/CE do Par-
lamento e do Conselho, de 29 de abril de 2004 (doravan-
te, a Diretiva 2004/48), relativa ao respeito dos direitos de

1. Fonte: InfoCuria — Jurisprudéncia do Tribunal de Justi¢a: http://curia.
europa.eu/juris/liste jsfznum=C-494/15; Processo C-494/15.

2. Processo C-324/09; in InfoCuria — Jurisprudéncia do Tribunal de Justi-
¢a: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsfrnum=C-324/09.
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propriedade intelectual, tendo sido apresentado no ambito
de um litigio ocorrido na Reptblica Checa e que opds a
Tommy Hilfiger Licensing LLC, a Urban Trends Trading
BV, a Rado Uhren AG, a Facton Kft., a Lacoste SA e a
Burberry Ltd. a Delta Center a.s., a propésito das medidas
inibitérias por aquelas requeridas para respeito dos seus di-
reitos de propriedade intelectual (n.” 1 e 2).

Importa ter presente o que dispde o artigo 11.° da Di-
retiva 2004/48: «Os Estados-membros devem garantir que,
nos casos em que tenha sido tomada uma decisio judicial
que constate uma violacio de um direito de proprieda-
de intelectual, as autoridades judiciais competentes possam
impor ao infrator uma medida inibitéria da continuacio
dessa violagdo. Quando esteja previsto na legislacio nacio-
nal, o incumprimento de uma medida inibitdria deve, se for
caso disso, ficar sujeito a aplicagio de uma san¢do pecunia-
ria compulsoria, destinada a assegurar a respetiva execucao.
Os Estados-membros devem garantir igualmente que os
titulares dos direitos possam requerer uma medida inibi-
toria contra intermediarios cujos servicos sejam utilizados
por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual,
sem prejuizo do n.° 3 do artigo 8.° da Diretiva 2001/29/
/CE» (n.° 7). Por sua vez, estabelece este normativo da Di-
retiva 2001/29 que «Os Estados-membros deverdo garantir
que os titulares dos direitos possam solicitar uma injuncio
contra intermediarios cujos servicos sejam utilizados por
terceiros para violar um direito de autor ou direitos cone-
xos» (n.° 8).

Ora o artigo 11.° da Diretiva foi transposto para o Di-
reito checo, dispondo o § 4, n.° 1, da Lei n.° 221/2006
que, «Em caso de viola¢io nio autorizada de direitos de
propriedade intelectual, as pessoas autorizadas podem obter
uma decisdo judicial que ordene ao infrator a absteng¢do
das acdes que violam ou afetam o direito, bem como a
elimina¢io das consequéncias da violagio ou afetacio desse
direito [...]».

E, nos termos do n.° 3 daquele § 4, as pessoas lesadas
podem igualmente pedir ao juiz que decrete medidas con-
tra «qualquer pessoa cujos meios ou servicos sejam utiliza-
dos por terceiros para violar direitos de propriedade inte-
lectual» (n.” 9 a 11).

“A Delta Center é arrendataria de instalacdes de um
mercado denominado ‘Prazska trznice’ (mercado de Praga)
e subarrenda a comerciantes os diferentes balcdes situados
nesse mercado. Os contratos de arrendamento celebrados
com os comerciantes pdem a cargo destes a obrigacio de
cumprirem as normas a que estio sujeitas as suas atividades.
Além disso, é-lhes distribuida uma brochura redigida em
checo e vietnamita, com o titulo ‘Aviso aos vendedores’,
onde ¢ indicado que a venda de contrafacdes é proibida e
pode conduzir a rescisao do contrato de arrendamento dos
balcdes” (n.° 12).

As requerentes no processo principal fabricam e distri-
buem produtos de marca, e uma vez que constataram que
nesse mercado de Praga eram vendidas contrafacdes dos
seus produtos, requereram perante o Tribunal Municipal de
Praga que fosse ordenado a Delta Center:

—“se abstivesse de celebrar ou prorrogar contratos de
arrendamento de balcdes de venda nas referidas ins-
talagdes com pessoas cuja conduta tenha sido consi-
derada por decisio definitiva das autoridades judiciais
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ou administrativas como violacio ou risco de violacao
dos direitos atribuidos pelas marcas mencionadas no
requerimento;

— se abstivesse de celebrar ou prorrogar tais contratos
sempre que os respetivos termos nio obriguem o
comerciante a abster-se de violar os direitos de pro-
priedade intelectual das requerentes nem prevejam a
clausula que da a Delta Center a possibilidade de res-
cindir o contrato em caso de violagio ou de risco de
violagio desses direitos; e

— apresentasse, em determinados casos descritos pelas
requerentes, um pedido de desculpas por escrito e
publicasse, as suas custas, um comunicado num jor-
nal” (n.° 13).

O Tribunal Municipal de Praga indeferiu o pedido
de medidas inibitorias, tendo considerado que apesar de
a Delta Center ser uma «pessoa cujos meios ou servigos
sio utilizados por terceiros», no sentido do § 4, n.° 1, da
Lei n.° 221/2006, nio existe viola¢io ou risco de violagio
dos direitos das requerentes «<uma vez que era claro para os
compradores que as mercadorias em causa sdo contrafagdes
e nio sio produzidas nem distribuidas pelas requerentes»
(n.° 14).

Estas recorreram para o Tribunal Superior de Praga,
o qual, embora “por motivos diferentes dos invocados pela
primeira instancia, confirmou o indeferimento de medidas
inibitérias”, considerando que “uma interpretacio ampla
dos termos ‘meios ou servigos [...] utilizados por terceiros
para violar os direitos’ constantes do § 4, n.° 1, da Lei n.°
221/2006, assim como dos termos ‘servicos |...] utilizados
por terceiros para violar direitos de propriedade intelec-
tual’, constantes do artigo 11.° da Diretiva 2004/48, con-
duziria a situacdes absurdas como, por exemplo, considerar
que o fornecimento de eletricidade ou a concessio de um
alvard a um comerciante constitui um meio suscetivel de
violar os direitos de propriedade intelectual” (n.° 16).

Foi interposto recurso para o Supremo Tribunal, o qual
“salienta que a legislacdo nacional de transposi¢io de uma
diretiva deve, sempre que possivel, ser interpretada a luz do
texto e da finalidade da mesma” (n.° 18).

Porém, ao considerar que “o recurso devia ser resolvi-
do tendo em conta a interpretagio do artigo 11.°, terceiro
periodo, da Diretiva”, feita pelo Tribunal de Justica no acor-
dio L’Oréal, o Supremo Tribunal constatou “que o litigio
que conduzira a essa interpretacio dizia respeito a violacio
de direitos de propriedade intelectual num sitio de comér-
cio eletrénico”, colocando-se pois a questio de “saber se
a interpretacao deve ser a mesma quando as violagcdes dos
direitos de propriedade intelectual ocorrem num lugar de
mercado fisico” (n.° 19).

Nesta esteira foram as seguintes as questdes prejudiciais
colocadas ao Tribunal de Justica pelo Supremo Tribunal
checo:

1) “Deve um arrendatirio de instalacdes num merca-
do, que disponibiliza bancas e locais onde podem ser
colocadas bancas para utilizacdio por comerciantes
individuais, ser considerado um intermediirio cujos
servi¢os sio utilizados por terceiros para violar um
direito de propriedade intelectual, na ace¢io do arti-
go 11.° da Diretiva [2004/48]?”
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2) “E possivel impor ao arrendatario de instalacdes num
mercado, que disponibiliza bancas e locais onde po-
dem ser colocadas bancas para utilizacio por comer-
ciantes individuais, as medidas a que se refere o artigo
11.° da Diretiva [2004/48], em condicdes idénticas as
formuladas pelo Tribunal de Justica no seu acérdio
de 12 de julho de 2011?” (acérdiao L'Oreéal) (n.° 20).

Decisao

O Tribunal de Justica respondeu afirmativamente as
questdes prejudiciais suscitadas.

Quanto a primeira questio, comeca o Tribunal de Justi-
¢a por salientar que constitui “‘jurisprudéncia constante que
o artigo 11.°, terceiro periodo, da Diretiva 2004/48”,“obri-
ga os Estados-membros a garantirem que o intermediario
cujos servicos sejam utilizados por um terceiro para violar
os direitos de propriedade intelectual possa, independen-
temente da sua responsabilidade eventual nos factos con-
trovertidos, ser obrigado a tomar medidas para cessar essas
violagdes e medidas preventivas de novas violacdes desses
direitos™ (n.° 22).

“Para que um operador econémico possa ser considerado
um intermediario, no sentido desta disposicdo, deve ser de-
monstrado que presta um servigo suscetivel de ser utilizado
por uma ou varias pessoas na violacio de um ou mais direitos
de propriedade intelectual, nio sendo necessario que mante-
nha com essas pessoas uma relacio particular™ (n.° 23).

Tal “qualificacdo nio depende de o operador econémi-
co prestar um servico diferente daquele que ¢ utilizado pelo
terceiro na violacio do direito de propriedade intelectual”.
“Em matéria de comércio eletrénico, o Tribunal de Justica
declarou que um fornecedor de acesso que se limite a per-
mitir o acesso a Internet, sem propor outros servi¢os nem
exercer controlo, presta um servico suscetivel de ser utili-
zado por um terceiro na violacdo de direitos de proprie-
dade intelectual e deve ser qualificado de ‘intermediario™
(n.° 25, com referéncias).

No presente caso nio sofreu contestacio o facto de a
Delta Center ser arrendatiria das instala¢cdes do mercado
de Praga, nem que exerce uma atividade econdémica que
consiste em subarrendar os balcdes de venda situados nessas
instalacdes do mercado. Tal atividade remunerada constitui
uma prestacio de servico. “Também nio foi contestado que
alguns dos comerciantes a quem a Delta Center subarren-
dou os balcdes os utilizam para proporem aos visitantes do
mercado contrafacdes” dos produtos (n.” 26 e 27).

Nio sendo necessario determinar se outros prestado-
res de servigos, como os mencionados a titulo exemplifi-
cativo na decisio de reenvio (os fornecedores de eletri-
cidade) “entram no campo de aplicacio do artigo 11.°,
terceiro periodo, da Diretiva 2004/48, ha que concluir”
em qualquer caso que um operador que presta a terceiros
um servico de arrendamento ou de subarrendamento de
um lugar num mercado, em virtude do qual esses terceiros
tém acesso a esse mercado e poem a venda contrafacdes
de produtos de marca, deve ser qualificado de ‘intermedia-
rio cujos servicos sejam utilizados por terceiros para violar
direitos de propriedade intelectual’, no sentido da referida
disposicao” (n.® 28).
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“O facto de a disponibilizacio desses pontos de venda
dizer respeito a um sitio de comércio eletrénico ou a um
mercado fisico como as instala¢des de um mercado é irre-
levante para o caso”, pois “nio resulta da Diretiva 2004/48
que o seu campo de aplicacio seja limitado ao comércio
eletronico”. De outro modo, seria substancialmente enfra-
quecido o objetivo de assegurar um nivel de protecio eleva-
do, equivalente e homogéneo da propriedade intelectual no
mercado interno, conforme estabelecido no considerando
10 desta Diretiva, “se o operador que fornece a terceiros o
acesso a um lugar num mercado fisico, como o que estd em
causa no processo principal, onde pde a venda contrafa¢des
de produtos de marca, nio pudesse ser alvo das medidas
inibitérias mencionadas no artigo 11.°, terceiro periodo, da
Diretiva” 2004/48 (n.° 29).

Por conseguinte — conclui o Tribunal —,“ha que respon-
der a primeira questio que o artigo 11.°, terceiro periodo,
da Diretiva 2004/48, deve ser interpretado no sentido de
que ¢ abrangido pelo conceito de ‘intermediario cujos ser-
vigos sejam utilizados por terceiros para violar direitos de
propriedade intelectual’, no sentido dessa disposi¢do, o ar-
rendatario de instalacdes de um mercado que subarrenda
os diferentes balcoes de venda situados nesse mercado a co-
merciantes, alguns dos quais os utilizam para vender contra-
facdes de produtos de marca” (n.° 30).

No que respeita a segunda questio, o Tribunal de Justica,
apelando a Diretiva 2004/48 e a jurisprudéncia constante
do acérdio L'Oréal, salienta que as modalidades das medidas
inibitorias que os Estados-membros devem prever nos ter-
mos do artigo 11.°, terceiro periodo, da Diretiva 2004/48,
designadamente as relativas as condi¢des a preencher e ao
procedimento a seguir, ficam a cargo do direito nacional, e
que este deve prover a que as suas normas sejam elaboradas
em cumprimento dos objetivos da Diretiva 2004/08. Para
esse efeito e nos termos do artigo 3.°, n.® 2, desta Diretiva,

0s

as medidas inibitorias devem ser efetivas e dissuasivas (n.
31 a 33).

Ainda seguindo de perto a jurisprudéncia do acérdio
L’Oréal, refere o Tribunal de Justica que “as medidas inibi-
torias devem ser equitativas e proporcionadas”. Tais medidas
“nao devem ser excessivamente onerosas ¢ nao podem criar
obstaculos ao comeércio legitimo”. Por outro lado, sendo
certo que “ndo pode ser exigido ao intermediario que exer-
¢a uma vigilancia geral e permanente dos seus clientes”, em
contrapartida pode ser-lhe exigido que tome “medidas que
contribuam para evitar novas violacdes da mesma natureza
por parte do mesmo comerciante” (n.° 34).

Considerou o Tribunal de Justica, pois, que “as medidas
inibitérias previstas no artigo 11.°, terceiro periodo, da Di-
retiva 2004/48, s6 podem ser decretadas se assegurarem um
justo equilibrio entre a protecio da propriedade intelectual
e a auséncia de obstaculos ao comércio legitimo” (n.° 35).

3. Para além do acérdio L'Oréal, o Tribunal de Justica cita ainda o acérdio
de 24 de novembro de 2011, Scarlet Extended. — Processo 70/10.

4. Acérdio de 27 de marco de 2014, UPC Telekabel Wien — Processo
C-314/12.
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No acédrdio L'Oréal, a interpretagio do artigo 11.°, ter-
ceiro periodo, da Diretiva 2004/48, no quadro de medidas
inibitérias que podiam ser decretadas contra um interme-
didrio de um sitio de comércio eletrdnico, e do artigo 3.°
relativo as disposi¢coes gerais enunciadas pela diretiva, foi efe-
tuada sem consideracdes particulares relativas a natureza do
lugar do mercado em causa. Tao-pouco resulta deste artigo
3.° que o seu campo de aplicacio seja limitado as situacdes
que ocorram em sitios de comércio eletrénico, resultando,
alias, do teor literal do preceito, que o mesmo se aplica a
qualquer medida visada pela diretiva, incluindo as previstas
no artigo 11.°, terceiro periodo (n.° 36). Assim — conclui
o Tribunal —, “ha que responder a segunda questio que o
artigo 11.°, terceiro periodo, da Diretiva 2004/48, deve ser
interpretado no sentido de que os requisitos a que estdo
sujeitas as medidas inibitorias, no sentido dessa disposicio,
decretadas contra um intermediirio que presta um servico
de arrendamento de balcdes de venda em instalacdes de um
mercado, s30 os mesmos que se aplicam as medidas inibito-
rias que podem ser decretadas contra os intermediarios de
um sitio de comércio eletrénico, enunciados pelo Tribunal
de Justica no acérdio [L'Oréal]” (n.° 37).

Comentario

As decisoes proferidas pelo Tribunal Municipal de Pra-
ga e pelo Tribunal Superior de Praga merecem uma breve
referéncia.

No primeiro caso, constata-se a utilizacio do argumento
de que “nio existe violagdo ou riscos de violagio dos direi-
tos das requerentes uma vez que era claro para os compra-
dores que as mercadorias em causa sio contrafacdes e nio
sio produzidas nem distribuidas pelas requerentes”. E, la-
mentavelmente, um argumento comummente utilizado no
ambito de outras jurisdi¢cdes e, concretamente, pelos nossos
tribunais em tantos casos onde se discute o tema da viola-
¢ao do exclusivo conferido pelo registo da marca. Aparente-
mente, pois, desde que os compradores saibam que nio sio
produtos originais, neste caso atendendo-se ao local onde
os mesmos sdo vendidos, ja ndo havera infracdo ou, simples-
mente, “nio existe violacdo ou riscos de violacio”, o que
nos leva a concluir, entdo, que as contrafacdes de produtos
nao apenas podem continuar a ser livremente vendidas ao
publico, como aqueles que conduzem tal pritica ficam isen-
tos de quaisquer responsabilidades.

Naio podemos concordar com semelhante entendimen-
to, que de resto tarda em ser ultrapassado, ndo obstante a
existéncia de um relevante Direito Europeu nesta matéria.
Trata-se de uma visdo redutora do fenémeno da contra-
facio e, mais abrangente ainda, do respeito pelos direitos
de propriedade intelectual, relativamente aos quais se deve
assegurar um nivel de prote¢io elevado no seio da Unido
(considerando 10 da Diretiva 2004/48). No caso dos au-
tos, terd escapado ao tribunal de primeira instancia que as
requeridas estavam a vender, de forma nio autorizada, pro-
dutos ostentando as marcas das requerentes, portanto a usar
marcas de terceiros no contexto de uma atividade comer-
cial, com o objetivo ultimo de obter um proveito econd-
mico? A pratica de vender as contrafagdes dos produtos nio
¢ suscetivel de prejudicar as fun¢des geralmente atribuidas
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as marcas, designadamente a sua funcio publicitaria (pois a
avaliar pelo nome das requerentes estaremos perante marcas
conhecidas, ou até de elevada reputagio ou prestigio)?

No segundo caso, o Tribunal Superior de Praga nio dei-
xa de colocar uma interessante questdo, ¢ que se prende
com a proépria noc¢io de intermediario. Com efeito, consi-
derou que uma interpreta¢io ampla dos termos “meios ou
servicos [...] utilizados por terceiros para violar os direitos”
constantes do § 4, n.° 1, da Lei n.® 221/2006, assim como
dos termos “servicos [...] utilizados por terceiros para violar
direitos de propriedade intelectual”, constantes do artigo
11.° da Diretiva, conduziria a situagdes absurdas como, por
exemplo, considerar que o fornecimento de eletricidade ou
a concessio de um alvard a um comerciante constitui um
meio suscetivel de violar os direitos de propriedade intelec-
tual. A questdo ¢é de facto pertinente, sobretudo quando tem
de se decidir a quem dirigir ou requerer as proprias medidas
inibitérias. Onde esta a fronteira? O que define, ou carac-
teriza, verdadeiramente, um intermediario? Infelizmente,
porém, o Tribunal de Justica ndo respondeu a esta questio,
pois expressamente referiu “nio ser necessario determinar
se outros prestadores de servigos, como os mencionados a
titulo exemplificativo na decisio de reenvio (os fornecedo-
res de eletricidade) entram no campo de aplicacio do artigo
11.°, terceiro periodo, da Diretiva 2004/48”. Assim, aparen-
temente, o Tribunal de Justi¢a pareceu mais preocupado em
determinar em que condi¢des podem as medidas inibitorias
ser impostas, ou nio, a um intermediario.

Em todo o caso, quanto ao cerne do acérdio o Tribu-
nal de Justica nio deixa de esclarecer que um arrendata-
rio de instalacdes num mercado, que disponibiliza bancas
e locais onde podem ser colocadas bancas para utilizacio
por comerciantes individuais, é considerado um interme-
diario cujos servigos sio utilizados por terceiros para violar
um direito de propriedade intelectual, admitindo ainda ser
possivel impor a esse arrendatirio e nas condi¢cdes suprarre-
feridas, as medidas a que se refere o artigo 11.° da Diretiva
2004/48, em condig¢des idénticas as formuladas pelo Tri-
bunal de Justia no seu acérdio I’Oréal. Trata-se, por assim
dizer, no que toca a interpretagio deste preceito, de um es-
clarecimento adicional no seguimento do acérdio L’Oréal,
que sempre deve ter em conta aquele objetivo mais amplo
de assegurar um nivel de protecio elevado em relacio ao
respeito pelos direitos de propriedade industrial na Uniio
Europeia. Nio temos receio em afirmar que situacdes como
as descritas neste processo se verificario um pouco por todo
0 pals, e seguramente teremos oportunidade de verificar em
que medida este importante contributo do Tribunal de Jus-
tica ird fazer eco na comunidade juridica, determinando,
designadamente, uma maior sensibilidade na anilise e trata-
mento do fenémeno da contrafagio por parte das entidades
judiciais.

JOAO PAULO MIOLUDO
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Marcas — Pedido de caducidade por falta de
uso — A obrigatoriedade de uso da marca —
Uso sério e ndo meramente simbolico — Uso
interno — Principio da inalterabilidade da
marca — Comercial impression

e Acodrdio do TRL de 25 de outubro de 2016

Sumario:

Feita a prova do uso sério da marca por parte do respe-
tivo titular, ndo ha lugar a caducidade da mesma.

Contexto

A extrema simplicidade deste sumario, eleborada pelo
relator do aresto, é meramente ilusoria. Na verdade, este
acérdio do Tribunal da Relagio de Lisboa (TRL) debru-
¢a-se sobre um instituto juridico da maxima importancia,
sobretudo a partir da Diretiva 89/104/CEE do Conselho,
de 21 de dezembro de 1988.

Trata-se do instituto do uso obrigatério da marca, por-
quanto “o titular da marca nio tem apenas o direito de usar
a marca, mas também o dever de a usar’%.

O acérdio ¢é concordante com as prévias decisdes profe-
ridas pelo INPI e pelo Tribunal da Propriedade Intelectual
(TPI), que haviam indeferido um pedido de declaracio de
caducidade do registo da marca nacional n.® 418208, AC-
TIVOTRADER, destinado a assinalar servicos na classe 38
da Classifica¢io Internacional de Nice, pedido esse fundado
na falta de uso da marca, nos termos conjugados dos artigos
268.%, 269.° e 270.° do Cddigo da Propriedade Industrial
(CPI).

Das questoes a decidir, sumariamente enunciadas no
acordio, destacamos naturalmente as que neste ambito mais
nos interessa apreciar e discutir:

1 — a de “saber se estd demonstrado um uso sério da
marca por parte da apelada”, titular do registo da marca
nacional n.° 418208, uma vez que a sua auséncia determina
a caducidade do respetivo registo; e

2 —a de “saber se a marca foi usada com alteracdes”, o
que pode ter idéntica consequéncia.

Estdo pois em analise o uso sério da marca, tal como €
exigido pelo artigo 269.° do CPI, e ainda o principio da
inalterabilidade da marca, segundo o qual a marca se deve
manter inalterada, ficando qualquer alteracio nos elementos
que a constituem sujeita a novo registo, conforme se prevé
no artigo 261.° do CPL

As conclusdes da apelante centram-se na avaliagio do
uso sério por parte do TPI, pois que este se mostra susten-
tado apenas em documentos extraidos de um website, “sem
quaisquer outros elementos que possam exprimir a dimen-
sio do uso da marca comercial”, para mais tratando-se de
uma entidade bancaria.

A marca em causa nio estaria a ser objeto de uso sério
no periodo de cinco anos consecutivos anteriores a data
do pedido de caducidade, pois que a apelada apenas apre-
sentou nove (9) documentos, sendo que dois (2) deles nio
estavam datados. Nio obstante, tal como o INPI, também o
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TPI entendeu constituirem tais documentos prova bastante
do uso sério da marca.

Tais documentos, no entender da apelante, nao seriam
suficientes para fazer a prova exigida por lei: a prova de um
“uso sério e nio simbdlico”, por um periodo de cinco anos
consecutivos. A prova produzida nio reflete um namero
expressivo relativamente a utilizagdo da marca, o que até
seria possivel fazer atendendo aos registos informaticos de
acesso por parte dos utilizadores/clientes, devendo ainda
conter o volume anual de adesio ao servico, publicidade,
em suma, elementos que permitissem concluir pelo uso sé-
rio da marca.

Das provas apresentadas resulta que apenas existe na pa-
gina web uma mera mencio a existéncia do servico, nada
mais, nio podendo o uso sério resumir-se a umas singelas
referéncias 2 marca. Tratando-se de uma entidade banciria,
tio-pouco serve refugiar-se esta no sigilo bancirio, uma
vez que este nio serd violado pela indicacio do niimero
de utilizagdes e de utilizagio, além de que nio se prestou
a apelada a indicar, documentalmente, os meios utilizados
(para além da referéncia a pagina web) nem o montante
investido em publicidade com a marca.

O TPI, “atendendo a dimensdo comercial da apelada e
ao mercado relevante, que é vastissimo, nio deveria ter con-
siderado o uso interno por parte dos funcionarios da enti-
dade banciria e o uso dos que ja sio clientes aderentes ao
servi¢o, nem desvalorizado o facto de, a maioria das vezes,
a marca nio ser usada tal como foi registada” — ACTIVO-
TRADER — “mas antes como palavras separadas, indican-
do a atividade —ACTIVO TRADER ™.

Neste ambito e conforme os documentos juntos pela
apelada, a marca nio aparece como foi registada, apare-
cendo umas vezes escrita por justaposi¢ao, outras com as
palavras separadas e outras ainda associando a palavra ou
expressio a uma figura.

Contra-alegou a apelada, que sustentou a improcedén-
cia da apelacio.

Decisao

O TRL comega por sintetizar a matéria de facto apu-
rada, sendo relevante referir, dentro da factualidade dada
como provada, o seguinte:

— A apelada desenvolve a atividade banciria, no ambito
da qual disponibiliza os seus servigos online, acessiveis atra-
vés do seu sitio na Internet;

1. Fonte: www.dgsi.pt. Processo 258/15.0YHLSB.L1-7. Relator: Luis Fi-
lipe Pires de Sousa.

2. Luis M. CouTO GONCALVES, in Manual de Direito Industrial, Almedina,
3.* edi¢do revista e aumentada, p. 311.
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— Em 2008, a apelada fez a publicidade “Caderno do
Investidor — 2008”, na qual consta o sinal ACTIVOTRA-
DER (numa versio de marca mista, composta pelas palavras
ACTIVO e TRADER, esta Gltima em maior destaque, e
ainda pela figura de um cio);

— Em 19.08.2010, o servi¢o identificado com o sinal
ACTIVOTRADER encontrava-se disponibilizado pela
apelada e era indicado no “Precario das Principais Ope-
ra¢des de Titulos, com dltima atualizacio de 19.08.2010,
como “Isento na fase de lancamento”, indicando-se tam-
bém nesse pre¢ario o endereco do sitio web;

— A newsletter da apelada, datada de 24.08.2010 e reme-
tida aos clientes, refere o servico ACTIVOTRADER, des-
crevendo-o como “uma plataforma que agrupa informacio
atualizada sobre os principais mercados, setores e empre-
sas”, mais indicando que “Para ter acesso a este conjunto de
informacio e analise técnica tera de ter subscrito o servigo
Activo Trader. Caso ainda nio tenha subscrito o servico,
podera fazé-lo ao selecionar em 7.pt a op¢io Activo Trader,
e proceder a subscri¢io do servico de forma gratuita”, in-
dicando-se também nessa newsletter o endereco do sitio web;

— Em 05.04.2011, o servi¢o identificado com o sinal
ACTIVOTRADER encontrava-se disponibilizado pela
apelada e era indicado no “Preciario das Principais Ope-
ra¢des de Titulos”, com tltima atualiza¢io de 05.04.2011,
como “Gratuito”, indicando-se também nesse precario o
endereco do sitio web;

— Em 15.11.2012, o servi¢o identificado com o sinal
ACTIVOTRADER encontrava-se disponibilizado pela
apelada e era indicado no “Pregirio das Principais Ope-
ragdes de Titulos”, com Gltima atualiza¢io de 05.04.2011,
como “Gratuito”, indicando-se também nesse precario o
endere¢o do sitio web;

— Em 06.12.2013, o servi¢o identificado com o sinal
ACTIVOTRADER encontrava-se disponibilizado pela
apelada e era indicado no “Preciario das Principais Ope-
ra¢des de Titulos”, com tltima atualizacio de 06.12.2013,
como “Gratuito”, indicando-se também nesse precario o
endereco do sitio web;

— Em 03.12.2014, o servi¢o identificado com o sinal
ACTIVOTRADER encontrava-se disponibilizado pela
apelada e era indicado no “Pregario das Principais Ope-
ragdes de Titulos”, com Gltima atualiza¢io de 03.12.2014,
como “Gratuito”, indicando-se também nesse precario o
endere¢o do sitio web;

— O servico ACTIVOTRADER da apelada encon-
tra-se disponibilizado no seu sitio na Internet, no qual os
clientes podem realizar operacdes bancarias online (confor-
me reprodug¢io da piagina no texto do Acédrdio);

— Na pagina referida [...], anuncia-se que “disponibiliza
um servico completo de apoio aos investidores que ne-
goceiam diariamente, o ACTIVOTRADER. Este servigo
¢ composto de varias funcionalidades onde se destacam o
servi¢o de noticias da Dow Jones Newswire, o ActivoStrea-
mer, os Consensos de Mercado, as ferramentas de analise
técnica, os dados de analise fundamental bem como a app
Activoinvest”;

—Em 15.05.2014 a apelante requereu o registo da mar-
ca nacional n.° 530430 Activotrade, para assinalar ser-
vigos na classe 41, ao qual a apelada se op0s, apresentando
reclamagio;
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— Em 10.12.2014 a apelante apresentou o pedido de
caducidade do registo da marca nacional n.° 418208 AC-
TIVOTRADER (objeto do presente recurso).

Neste dominio da matéria de facto, mas também do
direito aplicavel ao uso sério da marca, o TRL subscreveu na
integra a sentenga apelada, pois outra conclusio nio é pos-
sivel tirar da frase “A anilise e subsuncio juridica feitas pelo
tribunal de primeira instincia nio nos merecem reparo”.

Na verdade, comeca o TRL por real¢ar que a marca
ACTIVOTRADER se reporta a um “servi¢o de apoio aos
investidores que negoceiam diariamente, sendo tal servi-
¢o disponibilizado online”. “Nio se trata de uma marca de
[...] produtos vinicolas ou de fraldas™, “ou seja, de pro-
dutos que circulem fisicamente no mercado e que sejam
vendidos nas prateleiras de um comum supermercado com
emissdo de faturas. A natureza do produto a que se reporta
a marca implica uma utilizagdo em ambiente digital. Nesta
medida, o consumo do produto a que se reporta a marca é
especifico, devendo atender-se a tal especificidade”.

Tratando-se de um “servico bancirio online, nio era
exigivel a apelada que juntasse contratos com clientes em
que ocorresse adesdo a tal servico porquanto tal situacio
integraria violacio do sigilo bancario, nos termos do artigo
78.° no Regime Geral das Institui¢des de Crédito”.

“A prova documental feita pela apelada [...] eviden-
cia que a apelada faz um uso regular, efetivo e repetido
da marca, designadamente em ambiente digital.”” Citando
MARIA MIGUEL CARVALHO?, sustenta o TRL que “esse uso
¢ relevante porque se traduz também na preparagio séria
do acesso ao produto pelo consumidor, incluindo o uso na
publicidade [...] e o uso na Internet em atos repetidos |...]
no territério nacional”.

“A utilizacdo evidenciada da marca, feita pela apelada
no ambito da sua atividade bancaria online, demonstra que
a marca foi utilizada com a sua fung¢io essencial de garantir
a identidade de origem do servico da apelada, com o in-
tuito de criar e conservar um mercado para o produto da
apelada.”” A marca ACTIVOTRADER *“¢ utilizada apenas
para disponibilizar um servi¢o da apelada e nio todos os
servicos, razio pela qual a demonstra¢io quantitativa do
uso da marca nio tem de ser massiva”.

Sobre o argumento de que a marca da apelada faz ape-
nas um uso interno da marca, o TRL® também nio con-
cordou com a apelante, sustentando que o uso da marca
por parte da apelada “nido se subsume as caracteristicas do
uso interno ou privado, pelo contrario, o produto a que se
reporta a marca esta acessivel a todos os consumidores em
ambiente digital”.

3. Citam-se o acérdio do TRL de 15 de outubro de 2009, Proc. n.°
475/05, e acérdio do TRL de 24 de fevereiro de 2015, Proc. n.° 639/11,
ambos disponiveis em www.dgsi.pt/jtrl.

4.In A Marca Enganosa, Almedina, pp. 295 e ss.

5. Citando JOAO FRANCISCO APOLINARIO PINTO PEREIRA MOTA, O Prin-
cipio do Esgotamento do Direito da Marca pelo seu Nao Uso, UCP, 2014,
pp. 20-23.

49

Jurisprudéncia

de

onicas

Cr



No que respeita ao principio da inalterabilidade da marca,
o TRL considerou que, sendo a marca da apelada mera-
mente nominativa — ACTIVOTRADER —,“a utilizacao da
mesma por justaposicao, ora em duas palavras, ora associada
a imagem de um cio, nao bule com a sua capacidade distin-
tiva e subsume-se a permissio do art. 261.°,n.° 4, do CPI”.
Por outro lado e “utilizando o critério da commercial impres-
sion”°, segundo o qual a alteracio da configuracio da marca
nio altera a sua identidade, desde que a mesma seja capaz
de manter na mente dos consumidores um significado que
corresponda ao da versio anterior, o TRL entendeu que
“o consumidor de tal servico — mesmo confrontado com
essas alteracdes — manterd em mente que a marca tem um
significado correspondente a versdo anterior”, sendo certo
que “caberia a apelante fazer prova de que o consumidor”,
colocado perante essas situacdes de alteracio da marca, seria
induzido a pensar que nio estaria perante o uso da mesma
marca.

A apelagio foi assim julgada improcedente, confirman-
do-se a sentenca recorrida e por conseguinte a manuten-
¢io em vigor do registo da marca nacional n.° 418208,
ACTIVOTRADER.

Comentario

Como é sabido, a caducidade foi uma das consequéncias
estabelecidas pela Diretiva de Marcas para as situacdes em
que a marca nio tenha sido objeto de uso sério por parte
do seu titular, ou por terceiros autorizados, por um periodo
de cinco anos consecutivos, salvo justo motivo. O uso sério
¢ portanto o uso que deve ser considerado para efeitos de
manutencio do registo da marca.

As conclusdes do TRL neste acordio, assim como as de-
cisdes que o precederam, sio muito pertinentes.

A este proposito, o TRL refere e cita varios acérdios,
designadamente o acérdio do Tribunal de Justica de 11 de
marco de 2003, proferido no caso Ansul’. Numa analise
deste acordio, Luis M. COUTO GONGALVES, na obra ja ci-
tada, procede a uma sintese feliz: “O uso sério pressupoe,
necessariamente, dois requisitos essenciais: o uso comercial
e o uso tipico da marca, ou seja, por um lado, a utilizagio
efetiva da marca, de um modo quantitativamente suficiente,
nos mercados dos produtos e servicos a que se destina e, por
outro, a capacidade de identificar e distinguir uma origem.
O uso estritamente simbdlico ou artificial (apenas para pro-
curar evitar a caducidade), interno, privado, experimental
(test sales), preparatério, meramente publicitirio (a nio ser
que este preceda a sua comercializacdo efetiva) e esporadico
nio preenchem estes requisitos.”

No acérdio Ansul, o Tribunal de Justi¢a refere ainda,
no n.° 38, que, para se avaliar o uso sério da marca, devem
tomar-se em consideracio “todos os factos e circunstancias
adequados para provar a existéncia da sua exploragio co-
mercial, em especial, os usos considerados justificados, no
setor econdmico em questao para manter ou criar partes de
mercado em beneficio dos produtos ou dos servi¢os prote-
gidos pela marca”.

E logo no ntmero seguinte salienta o Tribunal de Justi¢a
que “a apreciacio das circunstancias do caso concreto pode,
assim, justificar que se tome em conta, nomeadamente,
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a natureza do produto ou do servigo em causa, as caracteris-
ticas do mercado em questio, a extensdo e a frequéncia do
uso da marca. Assim, nio é necessario que o uso da marca
seja sempre quantitativamente importante para ser quali-
ficado de sério, pois tal qualificacio depende das caracte-
risticas do produto ou do servico em questio no mercado
correspondente”.

No que respeita ao uso sério da marca, ou seja, 0 Uuso
efetivo da marca, que nio seja meramente simbdlico ou es-
poradico, eventualmente efetuado com intuito tdo-sé de-
fensivo para evitar a caducidade do registo, mas capaz de
demonstrar uma utilizacdo da marca, em termos que permi-
tam ao consumidor identificar a respetiva origem empresa-
rial, comeca o TRL por referir que marca ACTIVOTRA-
DER se reporta a um servi¢o de apoio aos investidores que
negoceiam diariamente, e que tal servi¢o ¢ disponibilizado
online. Estamos, assim, perante um produto especifico, for-
necido ao pablico em “ambiente digital”.

O TRL atendeu, assim, quer a natureza dos servicos
quer as caracteristicas do mercado em que estes se inserem,
observando que, sendo “o consumo do produto a que se
reporta a marca especifico, deve atender-se a tal especifici-
dade”. Nio podiamos estar mais de acordo, na esteira alids
do acordio Ansul.

As circunstancias do caso nem permitiam, a nosso ver,
uma demonstragio quantitativa do uso da marca, mas antes
que se pudesse demonstrar “um uso regular, efetivo e repe-
tido da marca, designadamente em ambiente digital”, pois
que parte da atividade bancaria da apelada se desenrolaria
através de servigos prestados ao pablico em ambiente digi-
tal, através do acesso ao seu website.

Ora resultou provado dos autos que a apelada desenvolve
a atividade bancaria através da disponibilizacio de servicos
online, acessiveis através do seu sitio na Internet, nos quais se
insere o servico ACTIVOTRADER, um servico completo
de apoio aos investidores que negoceiam diariamente, tra-
tando-se de uma plataforma que agrupa informacio atuali-
zada sobre os principais mercados, setores e empresas, sendo
ainda composto por outras funcionalidades, entre as quais
um servico de noticias. E resultou, ainda, que esse servico
se encontrava disponibilizado, era portanto acessivel pelo
publico, durante o periodo de cinco anos imediatamente
anterior a data de apresentacio do pedido de caducidade.

Das caracteristicas dos servigos online assim prestados
nao decorre que estejamos perante um uso interno ou pri-
vado da marca, pois os servicos sao acessiveis ao publico,
ainda que em ambiente digital. Tecnicamente, a Internet é
um sistema global de redes de computadores interligadas,
servindo milhares de pessoas e empresas em todo o mundo,
e é desde ha muito um “local” privilegiado para a conducio
de maltiplas atividades econdémicas. Os servigos bancarios

6. Cfr. JOAO FRANCISCO APOLINARIO PINTO PEREIRA MOTA, ob. cit., p.27.
7. Proc. n.° C-40/01, disponivel em http://curia.europa.eu/juris/docu-
ment/document jsfrdocid=48120&doclang=PT.

PROPRIEDADES INTELECTUAIS, JUNHO 2017 / N.° 7



e financeiros nio podiam obviamente ficar de fora deste
palco privilegiado e sio em regra identificados por marcas.
O facto de estes servigos serem prestados em ambiente digi-
tal, em nada afeta o uso das marcas, desde que, como se con-
siderou, os servi¢os estejam acessiveis ao publico, portanto
fora da orbita restrita ou privada da atividade da empresa.

O TRL pronunciou-se ainda sobre o principio da inal-
terabilidade da marca, genericamente previsto no artigo
261.°,1n.° 1, do CPI, pois a marca ACTIVOTRADER esta-
ria a ser usada em versdo diferente da registada. Neste parti-
cular, a marca teria sido usada em duas palavras — ACTIVO
TRADER — ¢ ainda em conjunto com a figura de um cio.

O principio geral a observar neste dominio, que nos diz
que a marca, uma vez registada, deve considerar-se inalte-
rada, ficando qualquer mudanga nos seus elementos sujeita
a novo registo, comporta excecoes. Uma delas vem prevista
no n.° 4 daquele preceito do CPI, que nos diz que “a marca
nominativa sé esta sujeita as regras da inalterabilidade no
que respeita as expressdes que a constituem, podendo ser
usada com qualquer aspeto figurativo desde que nio ofenda
direitos de terceiros’.

A marca nominativa ACTIVOTRADER corresponde
a uma aglutinacio das palavras ACTIVO e TRADER. Esta
circunstancia nio passa despercebida ao publico consumi-
dor, pelo que sendo a marca usada de forma aglutinada ou
com as palavras em separado, ela em nada é afetada na sua
identidade, e tdo-pouco se pode dai extrair que estamos
perante uma altera¢io da palavra ou expressio que a com-
poem. Chegamos a idéntica conclusio quando considera-
mos o uso da marca, ainda que com a utilizagio das palavras
ACTIVO TRADER em separado, mas em conjunto com
outros elementos figurativos. Aqui, o limite apenas poderia
ser a ofensa a direitos de terceiros, de outro modo nio se
descortinam quaisquer obstaculos ao uso da marca associada
a esses outros elementos.

Numa ou noutra versio, a marca nio sofreu qualquer
alteragdo relativamente as expressdes que a constituem, sen-
do ainda de referir a pertinéncia do critério da commercial
impression invocado. Com efeito, em ambos os casos parece
razoavel concluir que as diferentes versdes da marca nio
deixario de ser percebidas pelo publico consumidor, que
como tal nio deixard de lhes atribuir o mesmo significado
da versio inicial (e registada) ACTIVOTRADER.

JOAO PAULO MIOLUDO
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