REVISTA DE
DIREITO COMERCIAL

O fim da arbitragem necessaria em matéria de
patentes farmacéuticas.

Velhos e novos problemas

Evaristo Mendes?!

Introducao

No uso da autorizagdo legislativa concedida pela Lei n.2 65/2018,
de 30 de novembro, 0 DLn.2110/2018, de 10 de dezembro, aprovou
um novo Cddigo da Propriedade Industrial (art. 2), constante do
respetivo anexo, procedeu a alteracdo do art. 111 da LOSJ (Lei n.2
62/2013), respeitante a competéncia do TPI (art. 3)?, e da Lei n.2
62/2011, de 12 de dezembro, que instituira um sistema de
arbitragem necessaria em matéria de patentes farmacéuticas e
respetivos CCP, pondo termo a tal sistema (art. 4), e determinou a
entrada em vigor da generalidade do CPI e da alteragao da LOSJ no
dia 1.07.2019 e da Lei 62/2011 30 dias apds a sua publicacdo (ou
seja, 9.01.2019). Contém, ainda, disposicdes transitdrias, uma das
quais relacionada com a cessacdo da arbitragem necessaria (art. 5).

! Professor Convidado da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da
Universidade Catdlica Portuguesa. O presente texto corresponde a uma versao
condensada de artigo destinado aos estudos em homenagem ao Prof. Doutor
Germano Marques da Silva, a editar pela UCE.

2 Segundo o n.2 1, al. ¢), o TPl é competente, designadamente, para as acdes de
nulidade e de anulacdo de patentes e de certificados complementares de
protecao.
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Em breves palavras, a Lei 62/2011 instituiu um sistema de
resolucdo de litigios que envolvem direitos industriais relativos a
medicamentos —em especial, patentes e CCP - consistente (i) numa
arbitragem necessdria e (ii) numa acdo especial simplificada de
acertamento (preventivo) dos direitos, a propor nos tribunais
arbitrais, com o objetivo primordial de desembaracar os
medicamentos genéricos de obstaculos processuais a sua entrada
tempestiva no mercado, retirando também dos tribunais
administrativos o contencioso macico neles entdo existente.

O legislador aboliu agora, sete anos volvidos, o regime da
arbitragem necessaria. Mas mantém a agdo especial - a intentar no
TPl ou, havendo acordo dos interessados, num tribunal arbitral -,
que acresce, assim, aos meios gerais de tutela das patentes e CCP,
de que se pode langcar mao neste tribunal.

Tecem-se adiante algumas consideracdes sobre o fim da
arbitragem necessaria e os termos em que este ocorreu (lll). Antes
disso, indicam-se os pertinentes textos legais (I) e recorda-se a Lei
62/2011, na sua versdo original (Il).

| - Textos legais

1. CPl e nova redagdo da Lei 62/2011

1.1 No NCPI, determina-se no art. 4.2:

«Sem prejuizo do que se dispée no numero seguinte, a
concessdao de direitos de propriedade industrial implica
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mera presuncao juridica dos requisitos da sua concessdo.»

O art. 34, por sua vez, sob a epigrafe «Processos de declaracdo
de nulidade e de anulacdo», reza, designadamente, assim:

«A declaracdo de nulidade ou a anulacdo de patentes, de
certificados complementares de protecdo, de modelos de
utilidade e de topografias de produtos semicondutores sé
podem resultar de decisdo judicial» (n.2 1).

«Tém legitimidade para intentar as ac¢Ges judiciais (...) o
Ministério Publico ou qualquer interessado, devendo ser
citados, para além do titular do direito registado, todos os
gue, a data da publicacdo do averbamento previsto na alinea
d) do n.2 1 do artigo 29.2, tenham requerido o averbamento
de direitos derivados no INPI, I. P, e, ainda, o Ministério
Publico sempre que este atue em representac¢ado do Estado ou
de ausentes» (n.2 3).

«Nos casos previstos no n.2 1, quando a decisdo definitiva
transitar em julgado, a secretaria do tribunal remete a mesma
ao INPI, I. P.,, sempre que possivel por transmissao eletrdnica
de dados ou em suporte considerado adequado, para efeito
de publicacdo do respetivo texto e correspondente aviso no
Boletim da Propriedade Industrial, bem como do respetivo
averbamento» (n.2 5).

1.2 No que respeita a Lei 62/2011, que criou «um regime de
composicao dos litigios emergentes de direitos de propriedade
industrial quando estejam em causa medicamentos de referéncia e
medicamentos genéricos» (art. 1), |é-se no preambulo do DL
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110/2018:

«Finalmente, reconhecendo que o circunstancialismo que
levou a aprovacdo da Lein.262/2011, de 12 de dezembro, que
criou um regime de composicdo dos litigios emergentes dos
direitos de propriedade industrial quando estavam em causa
medicamentos de referéncia e medicamentos genéricos, foi
ultrapassado e se mostram reunidas as condi¢cdes para
revisitar esta matéria, opta-se por revogar o regime de
arbitragem necessaria entdo criado, deixando as partes a
opcao entre o recurso a arbitragem voluntaria ou ao tribunal
judicial competente.»

No art. 5 do mesmo diploma, sob a epigrafe «Analise estatistica»,
estabelece-se o seguinte:

«Apds 1 ano da entrada em vigor prevista no n.2 1 do artigo
6.2, a Direcdo-Geral da Politica de Justica apresenta um
relatério ao membro do Governo responsavel pela area da
justica com a andlise de dados estatisticos relacionados com
o funcionamento do tribunal da propriedade intelectual
especificamente no ambito dos litigios emergentes da
invocacdo de direitos de propriedade industrial relacionados
com medicamentos de referéncia.»

O art. 2 da Lei, anteriormente epigrafado «Arbitragem
necessaria», tem agora como epigrafe «Arbitragem voluntaria» e
passou a dispor:

«Os litigios emergentes da invocacdo de direitos de
propriedade industrial, incluindo os procedimentos
cautelares, relacionados com medicamentos de referéncia,
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designadamente os medicamentos que sdo autorizados com
base em documentacdo completa, incluindo resultados de
ensaios farmacéuticos, pré-clinicos e clinicos, e
medicamentos genéricos, independentemente de estarem
em causa patentes de processo, de produto ou de utilizacdo,
ou de certificados complementares de protecdo, podem ser
sujeitos a arbitragem voluntdria, institucionalizada ou nao
institucionalizada.»

A nova redacgao do art. 3 (Instauracdo do processo) é a seguinte:

«1 - No prazo de 30 dias a contar da publicitacdo na pagina
eletrénica do INFARMED - Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saude, I. P. (INFARMED, I. P.), de
todos os pedidos de autorizagao, ou registo, de introdug¢ao no
mercado de medicamentos genéricos, o interessado que
pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial nos
termos do artigo anterior deve fazé-lo junto do Tribunal da
Propriedade Intelectual ou, em caso de acordo entre as
partes[,] junto do tribunal arbitral institucionalizado ou
efetuar pedido de submissdao do litigio a arbitragem nao
institucionalizada.

2 - A ndo deducdo de contestagdo, no prazo de 30 dias apds
citacdo na acdo intentada no Tribunal da Propriedade
Intelectual ou da notificacdo para o efeito pelo tribunal
arbitral, implica que o requerente de autorizacdo, ou registo,
de introducdo no mercado do medicamento genérico ndo
pode iniciar a sua exploracdo industrial ou comercial na
vigéncia dos direitos de propriedade industrial invocados nos
termos do nimero anterior.
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3 - No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a
invalidade da patente com meros efeitos inter partes.

4 - No processo arbitral:

a) As provas devem ser oferecidas pelas partes com os
respetivos articulados;

b) Apresentada a contestacdo, é designada data e hora para
a audiéncia de producdo da prova que haja de ser produzida
oralmente;

c) A audiéncia a que se refere a alinea anterior tem lugar no
prazo maximo de 60 dias posteriores a apresentacao da
oposigao.

5 —[n3do modificado] Sem prejuizo do disposto no regime geral
da arbitragem voluntaria no que respeita ao depdsito da
decisdo arbitral, a falta de deducdo de contestagdo ou a
decisdo arbitral, conforme o caso, é notificada, por meios
eletrénicos, as partes, ao INFARMED, |. P, e ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, I. P., o qual procede a sua
publicitacdo no Boletim da Propriedade Industrial.

6 - Para os efeitos previstos no nimero anterior, cabe ao
tribunal decidir quais os elementos da decisdao que ndo devem
ser objeto de publicacdo, devendo, sendo o caso, remeter ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., a decisdo a
publicar ja sem esses elementos.

7 - [ndo modificado] Da decisdo arbitral cabe recurso para o
Tribunal da Relagdo competente, com efeito meramente
devolutivo.
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8 - [ndo modificado] Em tudo o que ndo se encontrar
expressamente contrariado pelo disposto nos numeros
anteriores é aplicavel o regulamento do centro de arbitragem,
institucionalizado ou ndo institucionalizado, escolhido pelas
partes e, subsidiariamente, o regime geral da arbitragem
voluntdria.»

Il - A Lei 62/2011 na sua versao original. Revisdo da mesma

2. Nogdes fundamentais e contexto da Lei

2.1 Para comercializar ou langar no mercado um medicamento,
€ necessaria uma autorizacdo sanitaria - a AIM -, em regra
concedida em Portugal pelo Infarmed. Existem, ainda, atos
administrativos complementares: de aprovacdao do PVP e de
comparticipacao financeira no preco. No caso do langamento no
mercado de medicamentos novos ou para novos usos médicos, ha
a necessidade de uma AIM obtida apds um processo completo,
longo e dispendioso, destinado sobretudo a comprovar que o
medicamento é eficaz para os fins visados e sanitariamente seguro.
Subsequentemente, quando da introducdo no mercado de
medicamentos genéricos, podem obter-se AlMs mediante
procedimento simplificado, aproveitando a informacdo que ja existe
acerca do medicamento inovador ou original, entretanto tornada
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acessivel, comummente dito medicamento de referéncia®.

Quando é requerida (e obtida) uma AIM para um medicamento
genérico, numa primeira fase - a do aparecimento dos primeiros
medicamentos genéricos contendo certa substancia ativa -, existem
tipicamente uma ou mais patentes ou CCPs em vigor. Sendo este o
caso, a producdo, a armazenagem, a comercializacdo, etc., do
medicamento genérico sé sao licitas com autorizagao do titular do
exclusivo (cfr. o art. 102 do NCPI). Quer dizer, um mercado livre e
concorrencial do medicamento de referéncia e dos medicamentos
genéricos apenas existird apds terminar o exclusivo.

Todavia, estudos econdmicos revelam que os agentes
econémicos adquirem significativas vantagens competitivas no
mercado, designadamente, por duas vias: (i) através de patentes
(sobretudo no setor farmacéutico) e (ii) através do pioneirismo, isto
é, do lancamento de novos «produtos» no mercado ou da chegada
ao mercado do bem em causa em primeiro lugar. No caso dos
medicamentos, chegar primeiro ao mercado livre, de
medicamentos genéricos, pode também conferir uma vantagem
concorrencial, em face de outros fornecedores de medicamentos
genéricos.

Daqui decorre, em relacdo a medicamentos comercialmente
valiosos, uma especial tenta¢do de lancamento no mercado de um
medicamento genérico ainda antes de a patente ou o CCP
terminarem, mesmo se tal constitui um ilicito civil e penal. O risco
de tal acontecer é especialmente elevado quando ja ha uma AIM,
um PVP aprovado e a aprovac¢do da comparticipacdo. De tal modo,

3 Cfr. os arts. 14 e ss, do Estatuto do Medicamento (DL 176/2006) e nova redag3o
do art. 2 da Lei 62/2011.
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gue chegou a ser discutido no senado francés um projeto de lei no
sentido de estabelecer uma espécie de presuncdo de ameaca
iminente de infracdo quando se requer a aprovacdo do PVP%.

Verifica-se, ainda, um grave risco adicional: o de haver uma
comparticipacdo publica em medicamentos contrafeitos e um
correspondente estimulo da infracdo por parte do Estado. O que é
incompativel, inter alia, com o principio do Estado de Direito (art. 2
da CRP).

2.2 O exclusivo conferido por uma patente ou CCP é muito
amplo. No caso das patentes de produto, compreende o fabrico, a
oferta, a armazenagem, a importacdo, a comercializacdo, a
utilizacdo, etc., do produto patenteado (art. 102 do NCPI). Ainda
assim, ndao compreende, designadamente, os atos realizados
exclusivamente para fins de ensaio ou experimentais.

Hoje, estd assente que esta excecdo se estende aos processos de
obtencdo de AIM>. Antes da Lei 62/2011, o alcance da excecdo era,
no entanto, controvertido, dando origem a um vasto contencioso
relacionado com as AIM e a aprovacao de PVP e da comparticipacao
publica. Concretamente, havia um vasto contencioso
administrativo, sobretudo cautelar, de suspensdo de AlMs
concedidas, bem como de atos de aprovacdo do PVP e da
comparticipacdo financeira publica. A situacdo era muito incerta,
prevalecendo na primeira instancia a tese de que tais atos

4 Cf. Evaristo Mendes, «Patentes de medicamentos. Arbitragem necesséria.
Comentdrio de jurisprudéncia. Simula da Lei n? 62/2011», evaristomendes.eu,
1.6, p. 29 (nota 64).

5 Cfr. o0 art. 102c) CPI [art. 103.1c) do NCPI] e a Lei 62/2011.
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administrativos (e os respetivos procedimentos) ndo ofendiam as
patentes e CCP em vigor; e prevalecendo na segunda instancia
(TCAS) a tese oposta. Ambas as teses eram apoiadas por eminentes
autores.

2.3 Num outro plano, cabe, ainda, assinalar que, em julho de
2009, a Comissdo Europeia aprovou e fez publicar o Relatério Final
sobre um Inquérito ao Setor Farmacéutico, no qual se concluia, inter
alia, que as empresas farmacéuticas titulares de patentes e CCP
tendiam muitas vezes a prolongar artificialmente os respetivos
exclusivos, criando obstaculos a entrada dos medicamentos
genéricos logo que terminado o direito privativo. Com duas
consequéncias negativas: a restricdo artificial e ilegitima a
concorréncia; e a onera¢ao dos orgamentos dos Estados Membros.
Recomendava-se a estes a tomada de medidas capazes de eliminar
tais obstaculos. No chamado Memorando da Troika, assinado em
2011, reafirmavam-se estas recomendacdes.

3. Objetivos da Lei e modo de efetiva¢do®

6 Cfr., designadamente, a Sentenca arbitral de 11.02.2014, BP/ 2014/05/07, por
noés relatada e subscrita também por Paula Costa e Silva e M. Oehen Mendes, com
breve nota em Propriedades Intelectuais (cit., Pi) n.2 1 (2014), p. 49 e s. («Agdo
especial. Lei 62/2011 - Sentenca de 11 de fevereiro de 2014»), e Evaristo Mendes,
«Patentes de medicamentos. Arbitragem necessaria. Comentdrio de
jurisprudéncia. SUmula da Lei n2 62/2011», Pi n.2 4 (2015), p. 26-40, 35 e ss. Cfr.
também evaristomendes.eu, 11.11, p. 5 e ss. Neste sitio na Internet, encontram-se
versGes dos textos publicados nesta revista (e no CDP) relativos a Lei em aprego
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A Lei 62/2011 surgiu neste contexto, tendo como objetivos
principais:

a) POrtermo ao enorme contencioso existente nos tribunais
administrativos;

b) POrtermo a inerente inseguranca juridica;

c) Criar condi¢cdes para que os medicamentos genéricos
pudessem entrar no mercado no dia seguinte ao da
cessagao das patentes e CCP...

d) .. Permitindo deste modo ao Estado poupar na
comparticipacao dos medicamentos; e, mais latamente,

Afastar o problema dos tribunais do Estado.
Para atingir tais objetivos, a Lei, designadamente:

a) Operou uma separacdo das aguas: declarou coisas
distintas os processos e atos administrativo-sanitarios,
por um lado, e os exclusivos da Pl, por outro lado,
considerando os primeiros fora do exclusivo conferido
por patente e CCP;

b) Instituiu um sistema de arbitragem necessdria para
apreciar os litigios de direito industrial em que
estivessem em confronto medicamentos de referéncia e
medicamentos genéricos;

c¢) Criou uma acdo especial simplificada, tendente, no
essencial, a acertar os DPI existentes, precisando os seus

(trata-se de versdes provisorias, mas substancialmente idénticas as publicadas),
bem como textos ndo publicados.
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limites, e, sendo o caso, a condenar na sua observancia o
demandado, baseada na simples publicitacdo de um
pedido de AIM para medicamento genérico, ou seja,
diferentemente do que em geral acontece, sem ter como
pressupostos necessarios a existéncia de infracdo ou uma
ameaca iminente de infragdo.

Idealmente, esta acdo correria nos tribunais arbitrais, em
paralelo com o processo administrativo relativo a AIM, e terminaria
antes dele ou, grosso modo, na mesma altura.

4. Vicissitudes na aplicagdo da Lei 62/2011. Algumas questdes
controvertidas’

7 Sobre o assunto, cfr, designadamente, Evaristo Mendes, «Patentes de
medicamentos. Arbitragem necessaria. Noticia breve sobre o Acérdao do Tribunal
da Relagdo de Lisboa de 30 de setembro de 2014», Pi n.2 2 (2014), p. 63 e s.,
«Arbitragem necessaria. Invalidade de patente, direito a uma tutela jurisdicional
efetiva e questBes conexas. Nota de jurisprudéncia», Pin.2 3 (2015), p. 103-110,
«Patentes de medicamentos ...», Pi n.2 4 (2015), cit., p. 26-40, «Patentes de
medicamentos. Arbitragem necessdria. Anotagdo ao Acérddo do TRL de
4.02.2016», Pin.25(2016), p. 40-58, 53 e ss., «Ainda o tema da competéncia para
apreciar a invalidade das patentes. Nota ao Acérddo do ST) de 14.12.2016», Pin.2
6 (2016), p. 39, «Incompeténcia dos tribunais arbitrais necessarios para apreciar
a invalidade das patentes: Breve comentario ao AcTC n.2 251/2017», Pi n.2 7
(2017), p. 21, 39-43, «Prazo para propor ac¢dao arbitral relativa a patentes de
medicamentos: Acérdao do STJ de 7.12.2016», CDP 58 (2017), p. 30-41, 34 e ss.,
Evaristo Mendes/Oehen Mendes, «Incompeténcia dos tribunais arbitrais
necessarios para apreciar a invalidade das patentes: Acérddos do STJ de
14.12.2016 e do TRLde 16.11.2016», Pin.2 7 (2017), p. 21-39, M. Oehen Mendes,
«Breves consideracdes sobre a incompeténcia dos tribunais arbitrais portugueses
para apreciarem a questdo da invalidade das patentes...», in Estudos de Direito

www.revistadedireitocomercial.com
2019-01-10

86



REVISTA DE
DIREITO COMERCIAL

Intelectual, coord. de Dario Moura Vicente e outros, Coimbra (Almedina) 2015, p.
927-947, e «Da incompeténcia dos tribunais arbitrais portugueses para
apreciarem a questdo da invalidade das patentes...», Pin.2 4 (2915), p. 5-14, bem
como «Patentes de Medicamentos - Arbitragem necessaria e interesse em agir.
Acérddo do TRLde 27.04.2017», Pin.2 7 (2017), p. 18-21, 20 e s., todos com mais
indicag0es. Cfr., ainda, evaristomendes.eu, 1.

Acerca da Lei em geral, cfr. também, designadamente: Dario Moura Vicente, «O
Regime Especial de Resolugdo de Conflitos em Matéria de Patentes (Lei n@
62/2011)», ROA 72 (2012), p. 971-990; Remédio Marques, «Arbitragem
necessaria e patentes farmacéuticas em Portugal: questdes ndo resolvidas na Lei
n.2 62/2011», Ana M2 Tobio Rivas et alii (eds.), Estudios de Derecho Mercantil,
Libro homenage ao Prof. Dr. h.c. José Antonio Gomez Segade, Madrid/... (Marcial
Pons) 2013, p. 831-848; A. Soveral Martins, «Arbitragem e propriedade industrial
- Medicamentos de referéncia e medicamentos genéricos», RLJ 144 (2015), n2
3993, p. 418-433; Sofia Ribeiro Mendes, «O novo regime de arbitragem
necessaria de litigios relativos a medicamentos de referéncia e genéricos (alguns
problemas)», AAVV, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de
Freitas, Coimbra Editora 2013, vol. Il, p. 1005-1037; Margarida Sameiro, «Lei
62/2011 - Algumas questdes controversas na perspetiva do titular do direito»,
RDI 1/2015, p. 309-342; Aquilino Antunes, «Medicamentos e direitos de
propriedade industrial: Anélise da génese e aplicagdo da Lei n.2 62/2011», Revista
do Instituto de Direito Brasileiro, 3 (2014/3), 01615-01694, «Alguns Aspectos
Sobre Propriedade Intelectual e Medicamentos», Revista Juridica Luso-Brasileira,
2 (2016/6), p. 193-222 (com outras referéncias).

Sobre questGes mais especificas, cfr., ainda: Vieira de Andrade, «A proteccdo do
direito fundado em patente no ambito do procedimento de autorizagdo de
comercializacdo de medicamentos», RLJ 138 (2008/09), n® 3953, p. 70 e ss.;
Remédio Marques, «A arbitrabilidade dos litigios e a dedugdo de providéncias
cautelares por empresas de medicamentos de referéncia, na sequéncia da
aprovagdo de medicamentos genéricos», RDI 1/2014, p 33-99, «Arbitrabilidade
da excepgdo de invalidade de patente no quadro da Lei n.2 62/2011 - Anotagdo
ao acorddo do TRL, de 13 de fevereiro de 2014...», RDI 2/2014, p. 211-257
(citando também anterior artigo de 2011), «Bis in idem: em torno da competéncia
dos tribunais arbitrais necessdrios para apreciar a questdo da invalidade da
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4.1 A arbitragem necessdria, apesar de motivada por um
interesse de ordem pulblica no desembaracamento dos
medicamentos genéricos de entraves artificiais a sua entrada no
mercado, teve sempre a oposicdo de uma parte das empresas de
medicamentos genéricos - sobretudo multinacionais ou suas
subsididrias, hostis a ideia de serem condenadas preventivamente
na observancia dos DPl em vigor, sobretudo com adicionais san¢des
pecunidrias compulsérias destinadas a conferir eficacia pratica a
condenacado - e a indiferenca de outra. Parte da estratégia defensiva

patente com efeitos inter partes - Anotacdo ao do Supremo Tribunal de Justica,
de 14 de dezembro de 2016», RDI, p. 305-361; Luis Couto Gongalves, «A questdo
da competéncia do tribunal arbitral necessario para apreciar a invalidade da
patente com eficacia inter partes: acérdao do Supremo Tribunal de Justiga», CDP
56 (2016), p. 43 e ss., e RDI 1/2017, p. 363-380, 368 e ss.; José Alberto Vieira, «A
competéncia do Tribunal Arbitral Necessdrio para Apreciar a Excep¢do de
Invalidade da Patente Registada», RD/ 2/2015, p. 195 e ss., e «Comentario Breve
ao Acorddo n.2 251/2017 do Tribunal Constitucional», RDI 1/2018, p. 257-266; e
A. Dias Pereira, «T.C. — Acérddo n.2 251/2017, de 14 de maio. Da invalidade da
patente na arbitragem necessaria relativa a medicamentos genéricos - Anotagdo
ao acord3o do Tribunal Constitucional n.2 251/2017, de 24 de maio de 2017», RLJ
147 (2018), n.2 4008, p. 198-210.

Veja-se também, antes da Lei, Remédio Marques, Medicamentos versus Patentes
- Estudos de Propriedade Industrial, Coimbra Editora 2008, Maria José Costeira /
Maria Teresa Freitas, «A tutela cautelar das patentes de medicamentos - aspectos
praticos», Julgar n2 8 (2009), p. 119-138, bem como, sobre a arbitragem
necessaria, Rui Medeiros, «A Arbitragem necessdria e Constituicdo», AAVYV,
Estudos em Homenagem ao Conselheiro Artur Mauricio, Coimbra Editora 2014, p.
1301-1330., Magalhdes Cardoso / Sara Nazaré, «A arbitragem necessaria —
natureza e regime: breves contributos para o desbravar de uma (também ela)
necessdria discussdo», AAVV, Estudos de Direito da Arbitragem —Homenagem
a Madrio Raposo, Lisboa (UCE) 2015, pp. 33-55.

www.revistadedireitocomercial.com
2019-01-10

88



REVISTA DE
DIREITO COMERCIAL

adotada consistiu na invocacao de diversas excegdes, entre as quais
sobressaiu, numa fase mais recente, a controvertida excecdo de
invalidade da patente ou CCP.

Contudo, diversas  outras  questbes  permaneceram
controvertidas ou mal esclarecidas. Salientam-se as que se seguem:

a) A de saber se a arbitragem necessaria (art. 2 da Lei)
deveria valer ndo apenas para as a¢Oes especiais do art.
3, mas também para as ac¢des de infracdo; sendo a
orientacdo dominante afirmativa, embora ela levante
problemas ao nivel da efetividade dos direitos?;

b) A de saber se neste art. 3 se contempla uma ag¢do
especial, que acresce as ac¢bes comuns, maxime de
infracdo, e respetivos procedimentos cautelares; dado
legal negado nalguns arestos do TRL e ighorado noutros,
designadamente do TC, mas dificilmente contestavel em
face do regime dos pressupostos da acdo (art. 3.1), das
consequéncias da ndo contestacado (art. 3.2), da limitagao
dos articulados e demais tramitacdo do processo (art.
3.3-5), da limitacdo das instancias de recurso (art. 3.7),
etc.’;

c) A de saber se o art. 3.7 (que apenas prevé um recurso
para o TRL) contém uma limitacdo das instancias de
recurso e, em caso afirmativo, se tal limitacdo vale apenas

8 Cfr. Evaristo Mendes, «Prazo...», CDP 58 (2017), cit., p. 30-41, 37 e ss., 39 e ss.
(anotagdo ao AcSTJ de 17.12.2016), com mais indicagdes.

% Cfr. Evaristo Mendes, «Prazo...», CDP 58 (2017), cit., p. 30-41, 37 e ss., bem como
Pin.21(2014), p. 49 e s., Pin.2 2 (2014), p. 63 e s., Pin.2 3 (2015), p. 103-110,
106 e ss., e Pin.2 4 (2015), p. 26-40, 36 e ss., cits.
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para as a¢des especiais reguladas neste preceito, que nos
parece ser a interpretacao correta da lei, ou também para
as acdes de infracdo e providéncias cautelares'’;

d) A de saber se o decurso do prazo de 30 dias previsto
neste art. 3 tem um efeito preclusivo do direito de acao
e, sendo o caso, de que direito de acdo; cabendo
observar, por um lado, que, identificando-se no art. 3
uma acdo especial, fica claro que este é um prazo de
caducidade, circunscrito a acdo especial, isto é, cujo
decurso nao impede o funcionamento dos meios gerais
de tutela, principais e cautelares, maxime em caso de
infracdo ou ameaca iminente de infragdo, por outro lado,
gue, nesta leitura da lei, ndo ha nenhum problema de
inconstitucionalidade!?;

10 Cfr. Evaristo Mendes, «Arbitragem necessaria...», Pi n.2 3 (2015), cit., p. 110,
«Patentes de medicamentos ...», Pin.2 4 (2015), cit., p. 38, e evaristomendes.eu,
1.8, p. 1 e ss., 16 e s. (nota aos AcSTJ de 23.06.2016 e 2.02.2017).

11 Cfr. Evaristo Mendes, «Prazo...», CDP 58 (2017), cit., p. 30-41, 34 e ss., com mais
indicagOes. Note-se que sobre esta matéria incidiram acérddos aparentemente
divergentes do TC: por um lado, o Ac. n.2 123/2015 (M2 José Rangel Mesquita)
[cfr. também o Ac. n.2 200/2016 (Catarina Sarmento e Castro)], por outro lado, o
Ac. 187/2018 (Fernando Ventura), este apreciando um recurso interposto do
AcSTJ de 7.12.2016 (sobre que incide aquela nossa anotacao) e decidindo: «Ndo
julgar inconstitucional a interpretagdo normativa dos artigos 2.2 € 3.2, n2 1, da Lei
n.2 62/2011, de 12 de dezembro, segundo a qual o titular do direito de
propriedade industrial ndo pode demandar o titular de Autorizagdo de
Introdugdo no Mercado ou o requerente de pedido de AIM, nos termos e para os
efeitos previstos na mesma Lei, para além do prazo de trinta dias, a contar da
publicagdo, através da pagina eletrénica do Infarmed, a que se refere o artigo
15.2-A do Decreto-Lei n.2 176/2006, de 30 de agosto, na redacdo conferida pela
Lei n.2 62/2011». Na nossa opinido, os pertinentes termos da questdo sdo os
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e) A de saber se, no ambito das acdes especiais do art. 3, a
condenacdo na observancia dos DPI pode ou, quando
requerida, deve ser acompanhada de uma sang¢do
pecunidria compulsdéria, destinada a assegurar-lhe
efetividade pratica, como se afigura pertinente, mas com
posicdo maioritaria negativa ao nivel do TRL, embora sem
cabal discussdo do assunto!?;

f) A de saber como se garante a efetividade pratica de uma
sentenca arbitral sendo a AIM que serve de base a acao
arbitral alienada (incluindo a uma entidade do mesmo
grupo)®;

g) A de saber como devem repartir-se os encargos da
arbitragem no caso da ac¢do especial®4;

h) A de saber se é de exigir e em que consiste, nas acdes
especiais, o requisito processual do interesse em agir®>; e

i) A de saber como se assegura a efetividade pratica das

referidos no texto, ou seja, importa distinguir a acdo especial do art. 3 da Lei
62/2011 e as agbes de infragdo, reportando-se a caducidade apenas a primeira.
12 Cfr. a citada Sentenca arbitral de 11.02.2014, BP/ 2014/05/07, p. 54 e ss., bem
como Evaristo Mendes, «Patentes de medicamentos ...», Pi n.2 4 (2015), cit., p.
37, e as indicagbes constantes da nota 54, e CDP 58 (2017), nota 12, p. 38.

13 Cfr. a citada Sentenca arbitral de 11.02.2014, BPI 2014/05/07, e Evaristo
Mendes, «Patentes de medicamentos», Pin.2 5 (2016), cit., p. 56 e ss., com mais
indicacgOes.

14 Cfr. Evaristo Mendes, Pin.2 3 (2015), p. 103 e s., 108 e s. e 110, Pin.2 4 (2015),
p. 36, e Pin.25(2016), p. 54 e nota 18, com mais indicagdes.

15 Cfr. a citada Sentenca arbitral de 11.02.2014, BPI 2014/05/07, p. 74 e ss., Oehen
Mendes, Pin.2 7 (2017), p. 18-21, 20 e s., e Evaristo Mendes, Pi n.2 4 (2015), p.
38, bem como evaristomendes.eu, 11.11 (anota¢do ao AcTRL de 27.04.2017).
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patentes de 2.2 uso médico®®.

4.2 Quanto a questdo da possibilidade de invocar na acdo
arbitral, como excecdo (com efeitos inter partes), a invalidade da
patente ou CCP, observou-se recentemente!’ o seguinte:

a) Trata-se de uma questdo que se tornou muito controvertida,
embora pareca prevalecer a tese da incompeténcia dos TA
na jurisdicdo arbitral e na jurisdicdo comum (TRL e STJ). Em
sentido contrario, salienta-se o AcTC n.2 251/2017;

b) O problema assume contornos distintos consoante se trate
de uma acdo de infracdo em geral, de uma acdo de infracdo
contra um licenciado ou de uma acao especial do art. 3da L
62/20111, mas estas distin¢cdes n3o tém sido feitas's;

c) Em geral, estdo em causa patentes obtidas apds um rigoroso
exame prévio dos requisitos de patenteabilidade, em fim de

16 Cfr., designadamente, Paula Costa e Silva / Evaristo Mendes, «Liberdade de
empresa e patente de uso», in Estudos de Direito Intelectual, coord. Dario Moura
Vicente e outros, Coimbra (Almedina) 2015, p. 997-1013, com mais indicagdes.
17 Cfr. Evaristo Mendes, "A revis3o do CPI (2018). O «novo» modelo de arbitragem
e medicamentos genéricos", texto que serviu de base a conferéncia proferida
sobre a projetada reforma da Lei 62/2011, na Escola do Porto da Faculdade de
Direito da UCP, em 14.09.2018, disponivel em evaristomendes.eu, 11.13.

18 Alguns autores portugueses citam, por ex., um acérdio do TA de Paris de 2008
no sentido da admissibilidade da defesa por excecdo com efeitos inter partes; e
existe, inclusive, um aresto da Cassagdao no mesmo sentido, de 2013, mas, em
qualquer dos casos, o problema respeitava a um contrato. Acerca do problema
em geral, a questdo mantém-se em aberto.
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vida e escrutinadas a nivel mundial, o que indicia estarmos
perante um simples expediente dilatdrio. Isto ndo é, no en-
tanto, necessariamente assim, em especial em patentes de
2.2 uso médico ou novas geracdes de patentes;

d) Asteses em confronto podem reconduzir-se a um problema
de perspetiva mais geral, em que uma dtica de analise «civi-
lista» contrasta com uma 6tica de analise comercialista;

e) O problema ndo é constitucional, mas de interpretacdo da
lei ordindria.

5. Revisao da Lei

5.1 Num primeiro Projeto de revisdao da matéria (de 22.12.2017),
o Governo propunha-se (i) por termo a arbitragem necessdria e (ii)
rever o art. 3 da Lei 62/2011, inserindo nele, designadamente, a
possibilidade de, no processo arbitral, tendo ele lugar, «ser invocada
e conhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter
partes». No mesmo projeto, o titular do DPI, nas acbes do art. 3,
aparentemente podia optar: por propor a a¢do no TPl ou
desencadear um processo arbitral, conforme lhe conviesse mais. O
gue se afigurava problematico, dado que se privilegiava um dos
contendores®®.

Subsequentemente, no dia 26 de abril de 2018, o Governo

19 Cfr. Remédio Marques, «Algumas notas sobre a revis3o do CPI», RD/ 1/2018, p.
195-226, 216, em nota.
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aprovou uma proposta, que remeteu a AR, O recurso a via arbitral
passou a depender do acordo de ambas as partes, como também
resulta da versdo final do art. 3.1. Desapareceu a referéncia a
excecdo de invalidade, mas ela reaparece no novo n.2 3 do art. 3 da
Lei (cfr. «supra», 1.2).

5.2 Acerca da Proposta, fizeram-se as seguintes observa¢des?®:

«11.1 Compreende-se a nova redacdo do art. 2 da L 62/2011,
substituindo a referéncia a arbitragem necessdria pela
referéncia a arbitragem voluntdria; mas nesta nova redag¢ado o
preceito é redundante em face da LAV (cfr. o art. 1 desta Lei).

11.2 A Lei mantém a a¢do especial do art. 3, que assim acresce
as acdes gerais, designadamente ac¢des de infragdo. O que
constitui uma especificidade do direito portugués e, agora,
uma especificidade com aparente caradter definitivo,
porventura justificavel, apesar do disposto no art. 27.1 do
ADPI/TRIPS, considerando a especial importancia das
patentes farmacéuticas e os valores e interesses em jogo,
incluindo os associados a comparticipacdo publica no preco
dos medicamentos.

Apesar de a finalidade explicita deste tipo de a¢Ges ter sido
desembaracar os medicamentos genéricos de entraves
processuais, € duvidoso que o objetivo tenha sido atingido, a

20 proposta de Lei n.2 132/XIIl. Sobre a mesma, cfr. também Remédio Marques,
cit. na nota anterior, com mais indicagdes.

2L Cfr. Evaristo Mendes, "A revis3o do CPI (2018). O «novo» modelo de arbitragem
e medicamentos genéricos", cit., disponivel em evaristomendes.eu, 11.13.
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ndo ser na medida da separacdo das aguas a que se aludiu
acima (n.2 7); e pelo menos um adicional efeito pratico foi o
reforco da tutela dos direitos privativos (patentes e CCP),
especialmente ameacados sobretudo quando ja hd a
aprovacdo da comparticipacao publica no PVP.

11.3 Passando a arbitragem a ser voluntdria, mesmo no que
respeita a esta acdo, em face da experiéncia de aplicacdo da
Lei, com toda a probabilidade a quase totalidade destas a¢oes
serd proposta no TPI; ou seja, afigura-se expectavel que o TPI
venha a ficar «inundado» com o contencioso macigo de agdes
gue agora competiam aos tribunais arbitrais. O préprio
Governo, apesar de, por um lado, dizer que desapareceram as
circunstancias que levaram a instituicdo da arbitragem
necessaria, por outro lado, de algum modo o reconhece (ou
receia), ao prever um relatério apds 12 meses de vigéncia do
novo regime.

A menos que a capacidade de resposta do TPl seja
grandemente aumentada, tal significa um provavel regresso a
situacdo anterior a Lei 62/2011, ainda que a dimensdo do
problema possa ser menor.

11.4 O atual problema de saber se os TA sdo competentes
para conhecer da exce¢do de invalidade das patentes e CCP
com efeitos inter partes, resolvido no Projeto em sentido
afirmativo mas ausente da proposta, na pratica, vai
desaparecer. Mas subsiste sob outra forma:

a) Podem as partes prever essa possibilidade numa eventual
convencao de arbitragem?
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Se a ndo previrem, ela sera admissivel?

Sendo a agdo proposta no TPl — quer se trate de agdo es-
pecial quer de a¢do de infragao —, pode o demandado de-
duzir tal excecdo ou apenas pode deduzir reconvencao,
aplicando-se o regime do novo art. 34 do CPI (correspon-
dente ao atual art. 35)?

11.5 Sobre este ponto, importa esclarecer o seguinte:

a)

b)

Atualmente, a alternativa ao sistema que admite a invoca-
¢do da invalidade como excec¢do, nos tribunais arbitrais,
com efeitos inter partes, consiste num sistema dualista
(como o que existe designadamente na Alemanha nos tri-
bunais estaduais), em que apenas o TPl tem competéncia
na matéria e a sentenca por ele proferida tem eficacia
erga omnes, mantendo, extinguindo ou reduzindo o exclu-
sivo contestado, enquanto as demais a¢oes — de infracao
ou especiais, ao abrigo do art. 3 da Lei 62/2011 - correm
nos TA;

Uma empresa de medicamentos genéricos que queira fa-
zer valer uma alegada invalidade da patente ou CCP ter3,
assim, (i) quando requer uma AIM e é expectavel ser-lhe
movida uma ac¢do ao abrigo deste art. 3 da Lei 62/2011,
ou (ii) quando pretenda lancar no mercado um medica-
mento genérico por entender ser invélido o titulo do ex-
clusivo e é expectavel ser-lhe movida uma acdo de infra-
¢do, que, paralelamente, propor uma acdo de invalidade
no TPI;
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c)

d)

e)

f)

Vindo a ser demandada em alguma destas acdes, poder3,
entdo, invocar a pendéncia da acdo de invalidade e pedir
ao TA a suspensdo da instancia arbitral até ela ser deci-
dida;

Como sucede na Alemanha, o TA fara um juizo sumario so-
bre o assunto, em face dos elementos disponiveis: se en-
tender que ha razbes capazes de levar ao reconhecimento
da invalidade pelo TPI, ultrapassando a existente presun-
cdo de validade dos titulos (art. 4.2 do CPl), suspende a
instancia. Caso contrario, ambas as a¢des prosseguem, em
paralelo. A decisdo do TA esta sujeita a recurso para o TRL.

Este sistema justifica-se sobretudo em relagdo a patentes
concedidas apds exame prévio dos requisitos de patente-
abilidade, publicidade legal e decurso de prazo sem im-
pugnacao — donde deriva uma presuncdo forte de vali-
dade; como tende a ser a regra no dominio farmacéutico
(quase todas as patentes sdo concedidas pelo IEP).

Nos termos do art. 61.1 da CRP, a iniciativa econédmica pri-
vada exerce-se livremente nos quadros definidos na Cons-
tituicdo e na lei — ou seja no quadro do sistema sécio-eco-
ndémico tal como definido pela Constituicdo e, no respeito
por esta, pelo legislador ordindrio — e tendo em conta o
interesse geral. A existéncia de patentes e o sistema de in-
validades respetivas pertence a esse quadro, estando no
ambito da autonomia conformadora do legislador demo-
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cratico; e o legislador tem, ainda, o poder de fazer preva-
lecer o interesse geral sobre interesses meramente parti-
culares.

g) E, portanto, dentro destes parametros que as empresas de
medicamentos genéricos podem desenvolver a sua ativi-
dade; sdo estas as regras do jogo aplicaveis. Ndo ha aqui
nenhum problema constitucional, como também ndo
existe na Alemanha, com sistema semelhante embora
dentro dos tribunais estaduais.

h) Situando o problema no campo da interpretagdo da lei or-
dinaria, existem argumentos a favor e contra um tal sis-
tema. Mas pesam mais os argumentos a favor.

i) Naverdade, abstraindo de pormenores, o problema é, no
essencial de ordenag¢do econémica: para haver um sis-
tema econdmico e um subsistema de patentes ordenados
e eficientes, com a efetividade das patentes - enquanto di-
reitos privativos ou de exclusivo - necessaria para o sis-
tema cumprir a fungcdo de promog¢ao da inovagao que pri-
macialmente |he cabe, com igualdade concorrencial dos
ndo titulares de patentes e nado favorecimento dos econo-
micamente mais fortes, essa é a melhor interpretacdo da
lei.

j) Note-se, em especial, que a tese oposta defendida no
AcTCn.2 251/2017% favorece as grandes farmacéuticas de

22 Cfr. também a decis3o sumdria n.2 160/2018, de 6.03, e, por ex., J. Alberto
Vieira, RDI 1/2018, p. 257 e ss.
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k)

genéricos (multinacionais, em muitos casos, com dimen-
sdo e poderio econdmicos muito superiores ao da maioria
das empresas de medicamentos genéricos e, inclusive, de
muitas empresas inovadoras), autorizadas a partilhar o ex-
clusivo com o titular do mesmo, com exclusdo das que,
por falta de capacidade econdmica e técnica, nem sequer
contestam as acBes do art. 3 da Lei 62/2011. Em ultima
analise, é, portanto, o interesse particular e o poder eco-
némico dessas farmacéuticas que se esta a proteger, em
detrimento sobretudo das demais empresas de medica-
mentos genéricos.

No fundo, o problema é também de perspetiva (cfr. «su-
pra», 8.4): visto ele como um mero problema de justica
intersubjetiva entre demandante e demandada — ou seja,
reduzido a questdo de saber se a empresa demandada
tem ou nao tem direito a contestar a validade do titulo do
direito que se faz valer contra si — (6tica civilista), parece
ter razdo a demandada. Visto como um problema mais
vasto de ordenagdo econdmica, envolvendo outros valo-
res e outros interesses, que fazem das patentes e da res-
petiva validade matéria de interesse publico econdmico, e
atendendo a que ja houve um processo rigoroso de con-
cessao do direito, justificativo de uma presuncao de vali-
dade (no caso, reforcada, de facto, pela circunstancia de
se tratar tipicamente de patentes em fim de vida e escru-
tinadas a nivel mundial) (6tica empresarial/comercial),
justifica-se a solucdo inversa: ndo porque o interesse con-
creto da demandante o reclame, mas por uma exigéncia
sistémica mais ampla.
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Seria recomendavel, no entanto, que o regime legal fosse
clarificado ou densificado, no sentido referido. O que o
proposto novo art. 34 do CPI, a semelhanca do vi-gente
art. 35, ndo faz.

I) Note-se, ainda, que o sistema tem um paralelo no regime
da competéncia judicidria internacional®.

m) Sendo assim, nas novas a¢ées propostas no TPI, a solucdo
adequada é também a de sé admitir a invocagdo da inva-
lidade mediante reconvengdo, decidindo-se de uma vez e
com eficacia erga omnes se a patente ou CCP sao validos
ou ndo.

n) Havendo lugar a arbitragem voluntdria, se as partes acor-
darem em incluir na mesma a questdo da validade, pode
colocar-se a questdo de saber se elas nao estdo a afastar
uma regra imperativa, de interesse geral e, portanto, in-
disponivel. Em rigor, parece que sim; mas o CPI tolera si-
tuagcdes em que existe um sacrificio semelhante desde
gue com o concurso do titular do direito (cfr. o art. 243 do
CPI).

o) Na falta de acordo das partes, a menos que a convengao
de arbitragem possa ser integrada com uma tal inclusao,
parece de aplicar a regra geral.»

23 Cfr. o AcTJUE de 13.07.2006 — GAT, o art. 22.4 da ConvLugano de 2007 e o art.
24.4 do RegBruxelas | (1215/2012).
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lll - A Lei 62/2011 na sua nova redagdo. Alguns aspetos

6. Fim da arbitragem necessaria

Como resulta da nova redac¢do dada ao art. 2 da Lei, os litigios
emergentes da invocacao de DPI relacionados com medicamentos
de referéncia?* e medicamentos genéricos podem ser sujeitos a
arbitragem voluntaria, institucionalizada e ndo institucionalizada.
Implicito esta que a arbitragem em apreco é um meio de resolugao
de litigios alternativo ao judicial, da competéncia do TPI, nos termos
do art. 111 da LOSJ, como também resulta do art. 3.1. Quer dizer, o
gue nele se colhe é que tais litigios podem ser submetidos ao TPI
(art. 111 da LOSJ) ou, em alternativa, havendo acordo das partes
litigantes nesse sentido, a arbitragem (cfr. os arts. 1 e ss. da LAV —
Lei 63/2011).

O art. 2 encontra-se redigido de forma ampla, compreendendo
todo o tipo de acbes (civeis), salvo as acbes de declaracdo de
nulidade e de anulacdo, que sdo da competéncia exclusiva do TPI
[art. 111.1¢) da LOSJ]. Em causa estdo, designadamente, acOes de
infracdo e, ocorrendo uma ameaca iminente de infracdo, os
respetivos procedimentos cautelares (cfr. os arts. 345 e ss. do NCPI),
bem como as a¢des fundadas na simples publicitacdo de um pedido
de AIM (ou registo) para medicamento genérico, reguladas no art.
3 (cfr. «infra»). Encontram-se englobadas quer patentes quer CCP e,
no primeiro caso, quaisquer patentes: de produto, de processo e de

% segundo o texto, desighadamente os autorizados com base em documentacio
completa.
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utilizacdo (primeiro ou segundo uso médicos).

7. Manutencao da acdo arbitral especial do art. 3

Em adicdo as acdes gerais?® - embora de forma tecnicamente
imperfeita, sem a individualizar claramente como tal -, a Lei
62/2011 consagrou uma ag¢do arbitral especial no art. 3, com
pressupostos e tramitacao simplificados, concebida para correr em
paralelo com o procedimento administrativo tendente a concessao
de AIM e declarar os exatos termos do direito invocado, mormente
a data da sua caducidade, de modo a permitir ao requerente (ou
beneficiario) da AIM o lancamento do seu medicamento no
mercado logo que terminado o exclusivo, eliminando-se desse
modo preexistentes incertezas e entraves processuais que
prolongavam artificialmente os exclusivos; logo, uma acao
essencialmente de acertamento de direitos, embora suscetivel de
terminar com uma condenacdo inibitéria - eventualmente
completada com uma SPC destinada a reforcar a sua eficacia pratica
- e, portanto, acabando por conferir aos titulares dos direitos uma
importante tutela preventiva, reforcando os meios gerais de tutela
dos direitos industriais em apreco?®. Esta acdo mantém-se.

% Recorda-se o que dispde o art. 2.2 do CPC: «A todo o direito, exceto quando a
lei determine o contrario, corresponde a agdo adequada a fazé-lo reconhecer em
juizo, a prevenir ou reparar a viola¢cdo dele e a realiza-lo coercivamente, bem
como os procedimentos necessarios para acautelar o efeito util da agdo». No
NCPI, vejam-se os arts. 345 e ss.

% Cfr. «supra», n.2s 3 e 4.1 e respetivas referéncias.
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7.1 O recurso a tal acdo arbitral deixa, no entanto, por um lado,
de poder ser imposto pelos titulares de DPI aos requerentes de AIM
para medicamentos genéricos. E isto que decorre da parte final do
art. 3.1, ao aludir ao «acordo entre as partes». Apesar de a respetiva
redacdo ser defeituosa, parece clara a intencdo de exigir tal acordo
qguer para a arbitragem institucionalizada quer para a nao
institucionalizada e nao faria sentido ser de outro modo. Por outro
lado, deixa de ser para os titulares dos direitos a Unica via: a
arbitragem é apenas um meio alternativo a proposi¢do da agao no
TPI.

Como ja antes sucedia?’, em derrogacdo das regras gerais, 0s
titulares dos direitos ndo precisam de justificar o recurso a agdo com
base numa infracdo destes, atual ou iminente, ou de demonstrar
um interesse em agir. Basta para o efeito a publicitacdo, na pagina
eletréonica do Infarmed, de um pedido de AIM (ou registo) para
medicamento genérico. Para o legislador, este é um dado suficiente,
porque o objetivo é, havendo DPI em vigor, clarificar os exatos
termos do exclusivo, de modo a que, uma vez findo este, o
medicamento para que é requerida a AIM possa, sem delongas, ser
lancado no mercado. Esta em causa, ndo um mero interesse
particular dos titulares de patentes ou CCP, mas um interesse de
indole geral.

7.2 No prazo de 30 dias, a contar da publicitacdo do pedido de
AIM?8, o titular do direito industrial pode: invocé-lo junto do TPI ou,

27 Cfr. «supra», n.%s 3 e 4.1 e respetivas referéncias.
28 Embora, via de regra, o prazo se conte a partir da publicacdo de um pedido de
AIM, pode suceder que o beneficidrio deste pedido seja uma entidade distinta,
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havendo acordo, junto de tribunal arbitral institucionalizado. No
mesmo prazo, pode «efetuar pedido de submissdo do litigio a
arbitragem ndo institucionalizada».

Que quer isto dizer? Como se realiza essa invocacdo? Na falta de
acordo das partes para a submissdo do caso a um tribunal arbitral
institucionalizado, basta um pedido dirigido a requerente (ou
beneficidria) da AIM para a constituicdo de um TA? E se esta
recusar? No termo do prazo, ndo havendo a invocacdo do direito no
TPI, o direito de a¢do caduca?

Antes de mais, importa distinguir claramente a agao em apreco,
que acresce as acdes gerais tendentes a tutelar os direitos em
apreco, destas outras, mormente das ac¢des de infracdo. A
circunstancia de o titular dos direitos ndo fazer uso deste direito de
acao especial, dentro do prazo em apre¢o, ndo o impede de os
defender em juizo. Apenas fica sujeito as competentes regras gerais,
mormente aos pressupostos gerais do interesse em agir e da
existéncia de infracdo ou ameaca iminente de infra¢ao.

Quer dizer, o natural é que, terminado o prazo sem o direito de
acao em apreco ter sido exercido, ele caduque. Mas isso ndo tem
nada a ver com o direito de acdo que é concedido a todo o titular
do direito para o fazer valer, mormente em caso de lesdo ou ameaca
séria de lesdo (cfr. o art. 2.2 do CPC). Tal caducidade ndo afeta este
direito geral?°.

s6 posteriormente conhecida. Além disso, na atual redagao, a Lei fala em «todos
os pedidos de autorizagdo, ou registon. O que se revela importante,
designadamente, para este problema do prazo. Deixamos, no entanto, o
tratamento do tema para outra altura.

2 Cfr. «supra», n.2 4.1, em especial, nota 11 e texto correspondente.
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Esclarecido este ponto, voltemos aos problemas suscitados pela
nova redacdo da Lei. Que invocacao do direito tem que ser feita
perante o TPl ou TA institucionalizado (havendo acordo no sentido
de considerar este competente) dentro do prazo de 30 dias? Tem o
interessado que apresentar peticdo inicial ou requerimento
equivalente?

Atentemos na questdo considerando a hipdtese normal, de o
titular do direito ter, no prazo de 30 dias, de optar pela proposicao
ou ndo da agdo e, sendo esse o caso, ter que o fazer no TPl ou num
tribunal arbitral ad doc, a constituir, necessitando neste segundo
caso de acordo do requerente/beneficiario da AIM. Uma
interpretacdo possivel da Lei, de algum modo sugerida pelo
respetivo texto, é a seguinte: no que respeita a eventual proposi¢ao
da acdo no TPI, o interessado tera que, no prazo de 30 dias, em face
do pedido de AIM e das investigacbes que consiga fazer, decidir se
se justifica ou ndo propor tal acdo e, entendendo que sim, terd o
énus de preparar e apresentar a competente peti¢do inicial. Dentro
do mesmo prazo, podera, em alternativa, contactar o requerente
e/ou beneficiario do pedido de AIM, enderegcando-lhe um «pedido
de submissdao do litigio a arbitragem nado institucionalizada».
Todavia, corre o risco de, ndo obtendo o acordo desejado, esta via
se gorar e deixar passar o prazo para propor a a¢ao no TPIl. Nesse
caso, o seu direito de acdo terd caducado.

Estainterpretacdo da Lei é, como pode ver-se, bastante andmala,
porque o titular do direito tem um prazo curto para ver se se
justifica ou ndo a proposicdo de uma agdo, para ver se a arbitragem
é viadvel ou ndo e para preparar a peticdo inicial. E tem como
resultado provavel a pratica exclusao da via arbitral, concentrando
o contencioso no TPI; o que nem se afigura razoavel e desejavel,
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nem pretendido pelo legislador3°.

Ainda assim, importa notar que, apesar de o assunto ter sido de
algum modo discutido, designadamente, no AcTC n.2 187/2018, de
10.04.2018 (cfr. o n.2 15), a respeito da redacdo anterior da Lei,
como se expOs anteriormente (cfr. «supera», 4.1), este ndo é um
problema constitucional, mas de simples interpretagao da lei
ordindria. Com efeito, é suposto que a ordem juridica tenha meios
gerais de defesa dos direitos de patente, no setor farmacéutico ou
noutro qualquer, adequados, que satisfazem as exigéncias
constitucionais de tutela da propriedade privada, incluindo a
intelectual (art. 62 da CPP; cfr. o art. 42); e efetivamente assim
acontece [cfr. os arts. 310 e ss. do NCPI, em grande medida
transpondo a Diretiva 2004/48/CE (dita Diretiva do enforcement) e
acrescentando aos meios de tutela civel uma tutela penal e
contraordenacional]. A agdo em apreco acresce a esses meios; ou
seja, poderia nem existir, sem que desse modo a protecdo fosse
constitucionalmente insuficiente.

Vejamos, no entanto, se a Lei comporta uma interpretag¢ao mais
razodvel (cfr. o art. 9.1 e 3 do CC). O ponto de partida serd este: o
texto legal é obscuro e isso resulta de o mesmo ter sido concebido
para a arbitragem necessaria - em que o prazo respeitava a
efetuacao de um «pedido de submissdo do litigio a arbitragem»,
como ainda resulta da parte final do art. 3.1 (cfr. também aquele
AcTC, ibidem) - e de nele ter sido enxertada, sem mais, a op¢ao pelo
TPl. Tendo isto presente, uma possivel interpretacdo serd a
seguinte: o titular do direito tem o prazo de um més para decidir se

30 Note-se que uma tal solugdo pode tornar, ainda, especialmente problematica a
formacdo de caso julgado contra o titular dos direitos invocados (cfr. «infra», 7.5).
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propde a acdo ou ndo e para ou propor a acao no TPl ou efetuar
aquele pedido de submissao a arbitragem. Se, dentro deste prazo,
realizar tal pedido, mas a via arbitral vier a gorar-se, devera ter,
ainda, um prazo de 30 dias (ou um prazo razodvel nesta ordem) para
apresentar a peticdo inicial no TPI, a contar da data da rejeicdo da
arbitragem pela outra parte, como o poderia fazer na acdo arbitral
apos a constituicdo do TA e a notificacdo para o efeito (cfr. o art. 33
da LAV).

7.3 Uma das especificidades da a¢do em aprego reside na
cominacdo estabelecida para a falta de contestagdo: o requerente
(ou beneficiario) da AIM ndo pode iniciar a exploracdo do seu
medicamento antes do termo do direito invocado (art. 3.2), o que
tem sido interpretado no sentido de o tribunal poder preferir
sentenc¢a condenatdria inibitdria com esse conteddo. Aqui ndo ha
novidade.

Novo é o n.2 3 do artigo em analise: «No processo arbitral pode
ser invocada a invalidade da patente com meros efeitos inter
partes». O preceito tem como pano de fundo o artigo 34 do NCPI
(antigo art. 35) e o art. 111.1c) da LOSJ, segundo os quais, o TPl tem
competéncia exclusiva para as a¢des de declaracao de nulidade e de
anulacdo de DPI como as patentes e CCP (cfr. «supra», 1.1), bem
como a controvérsia doutrinal e jurisprudencial que se gerou em
torno da admissibilidade ou ndo desta defesa por excecdo nas acdes
arbitrais instauradas ao abrigo da Lei 62/20113: o legislador optou
por consagrar a tese afirmativa. Cabe, em todo o caso, realcar que,
estando em causa uma arbitragem voluntaria, tudo depende da

31 Cfr. «supra», n.2 4, e referéncias da nota 7.
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convencdo de arbitragem: esta tanto pode admitir essa
possibilidade de defesa como exclui-la. Ndo parece que a norma em
apreco seja imperativa, impedindo a exclusao.

Fora este aspeto, o preceito apresenta um duplo alcance: por um
lado, admite, na arbitragem, este meio de defesa, apesar dos
conhecidos inconvenientes do mesmo, acolhendo a tese perfilhada
no AcTC n.2 251/20173%; por outro lado, sendo a convencdo de
arbitragem omissa, haverd lugar a sua aplicacdo. Como se indicou
anteriormente, o problema ndo é, em rigor, um problema
constitucional®®>, mas estava, naturalmente, na liberdade
conformadora do legislador optar por uma das solugées em
confronto.

Mais: o alcance da solu¢do adotada pode ser muito maior do que
parece. Em primeiro lugar, o meio de defesa em apre¢o nao tem de
se circunscrever as a¢oes especiais do art. 3: apesar da sua insergao
sistematica, mostra-se defensavel a sua aplicacdo também no
quadro das agbes de infracdo (ndo, porventura, no ambito dos
procedimentos cautelares, dados os pressupostos e fung¢ao destes
e a presuncao de existéncia do direito registado). Em segundo lugar,
a valoracdo da situacdo subjacente é porventura extensivel as
patentes noutros dominios tecnoldgicos. Trata-se, no entanto, de
assunto carecido de melhor reflexdo, em conexdao com o disposto

32 Cfr. «supra», n.2 4.2, e referéncias da nota 7.

33 Cfr. Evaristo Mendes, Pi n.2 7 (2017), p. 39-43, cit. na nota 7, e «supra», 5.2.
Apds o Ac.TC, cfr. também, designadamente, o AcSTJ de 23.03.2018 (Fernanda
Isabel Pereira), proc. 1053/16.5YRLSB.S1.51, e o AcTRL de 21.06.2018 (Jorge Leal),
proc. 227/18.9YRLSB.L1-2, disponiveis em www.dgsi.pt. Na linha do TC, cfr., no
entanto, o AcTRL de 5.07.2018 (M2 de Deus Correia), proc. 582/18.0YRLSB-6,
ibidem.
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no indicado art. 34 do NCPI.

7.4 Nas restantes especificidades da acdo arbitral em analise,
salientam-se a limitacdo dos articulados e a tramitacdo célere
constante do n.2 4, mas, sobretudo, a limitacdo das instancias de
recurso (n.2 7). Também aqui ndo ha novidades substanciais.

Note-se apenas, por um lado, que, como ja se assinalou3?, as
regras em apreco, mormente esta ultima, ndo devem considerar-se
aplicaveis as ag¢bes de infracdo. Na verdade, nada justificaria tutelar
as patentes farmacéuticas de forma menos intensa que as demais
patentes, relativas a outros dominios tecnolégicos (cfr., alias, o art.
27.1 do ADPI/TRIPS), e que os direitos e interesses protegidos em
geral. No minimo, tratar-se-ia de uma discriminagcdo negativa
contrdria ao principio da igualdade (art. 13 da CRP). Por outro lado,
tratando-se agora de arbitragem voluntdria, ndo parece de excluir a
possibilidade de as partes regularem a matéria do recurso e de
aprovar regras processuais, ajustando o processo aos seus
interesses.

7.5 A acdo especial em aprego tem que ser proposta num prazo
curto, de 30 dias apds a publicitacdo do pedido de AIM que lhe
subjaz, possui tramitacdo simplificada e tem limitada a
possibilidade de recurso. Dai a seguinte questdo: uma decisdo nela
proferida faz caso julgado, relevante numa eventual acdo de
infracdo subsequente? Em todos os casos? Este afigura-se mais um

34 Cfr. «supra», n.2 4.1, e referéncias da nota 7.
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ponto a merecer ulterior reflexao.

8. Manutencao da a¢ao especial como acao judicial

Particulares dificuldades e duvidas suscita o enxerto - num
originario sistema de arbitragem necessaria - da possibilidade de
intentar a acdo em aprec¢o no TPI (para além das ja assinaladas no
n.2 7.2)%. Na verdade, do n.2 1 do art. 3 resulta, sem margem para
duvidas, que esta possibilidade de propor a acdo no TPI existe; e o
n.2 2 estabelece a mesma consequéncia para a falta de contestacao
(cfr. «supra», 7.3), quer se trate de TA quer do TPI. H3, no entanto,
aspetos que importa esclarecer.

3 0 problema §, alias, recorrente. Um caso particularmente ilustrativo fornece-o
o art. 238.1c) do NCPI (anterior art. 245), que considera uma marca registada
imitada ou usurpada por outra quando as marcas em confronto «Tenham tal
semelhanga grafica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o
consumidor em erro ou confusdo, ou que compreenda um risco de associagéo
com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor ndo as possa
distinguir sendo depois de exame atento ou confronto». O preceito remonta ao
art. 94 do CPI de 1940, que continha, pelo menos literalmente, um conceito
restrito de imitacdo (e de confundibilidade), circunscrito a confundibilidade dos
sinais. A expressdo em itdlico foi acrescentada para cumprir as exigéncias da UE,
gue acolhe um conceito lato de confundibilidade, compreendendo um mero risco
de associagao confuséria dos sinais. Ora, neste caso, por definicdo, ao contrario
do sugerido pelo segmento final do preceito, o consumidor distingue os sinais.
Casos semelhantes encontramo-los também, por ex., em diversos preceitos do
CSC, ap0s a alteragdes de 2006/2007. Se pensarmos, ainda, que o NCPC eliminou
o processo de reforma de titulos, para que remetem o art. 484 do CCom e o art.
51 do CVM, podemos afirmar que o moderno legislador nacional ndo é muito
versado, nem em enxertia, nem em poda.
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8.1 Em primeiro lugar, recorda-se o problema do prazo de 30 dias
indicado no art. 3.1: que diligéncia deve cumprir o titular do direito
dentro deste prazo? Tem que apresentar a peti¢do inicial (ou
equivalente)? Acerca dele, remete-se para o que ja se disse a esse
respeito («supra», 7.2).

Em segundo lugar, se a circunscricdo da aplicacdo do n.2 3 aos
processos arbitrais se compreende (cfr. «infra», 8.2), j3 ndo se
percebe bem igual circunscricdo, em especial, quanto ao n.2 4
(reducdo dos articulados e aceleracao processual) e ao n.2 7
(limitacdo das instancias de recurso). Na verdade, cumprindo a agao
a mesma funcdo, tendo os pressupostos e finalidade, e sendo
também a mesma a consequéncia da falta de contestacdao, que
podera justificar estas diferengas?

Note-se que estamos a falar apenas da a¢do regulada no art. 3,
baseada na simples publicitacdo de um pedido de AIM para
medicamento genérico, destinada a correr em paralelo com o
procedimento administrativo relativo a concessdao da AIM e,
tendencialmente, a ser concluida num prazo curto; ndo de acgdes
gerais, maxime de infracdo. E, quanto a ela, com ressalva do que se
dira a seguir acerca da questdo da invalidade, o regime constante
deste artigo mostra-se perfeitamente ajustado, seja o tribunal
arbitral ou estadual. Quer dizer, com a ressalva feita a seguir, ndo se
afigura haver razdo para a acao no TPI ter um regime diferente.

8.2 Em terceiro lugar, temos o tema da invalidade da patente (ou
CCP). Como se assinalou («supra», 7.3), o art. 3.3 afirma agora
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expressamente que, na acao arbitral, o demandado pode invocar a
invalidade como excecao, tendo a decisdo arbitral a proferir sobre a
matéria eficacia inter partes. E pode, inclusive, defender-se a
aplicagdo de norma idéntica nas agdes de infracao. Que sucede,
porém, se a acao especial do art. 3 (ou uma acdo geral de infracdo)
for proposta no TPI?

Atendendo ao texto da disposicdo, que sé se refere a acdo
arbitral, dir-se-ia que tal possibilidade estd excluida nas acoes
intentadas no TPI. O argumento é, no entanto, de pouco peso. De
facto, o mesmo sucede nos n.2s 4 a 7 e, no entanto, como se viu
(«supra», 8.1), parece justificar-se uma interpretacdo da Lei no
sentido de, via de regra, os aplicar também nas a¢des estaduais.

Existe, contudo, um possivel argumento substancial contrario a
aplicagdo do preceito as a¢des intentadas no TPI. E o seguinte: por
um lado, a defesa por excecao em apreco tem inconvenientes de
monta, mormente pelo entorse que introduz no conceito de direito
de exclusivo e pela desigualdade concorrencial em que coloca as
empresas de medicamentos genéricos (favorecendo, de resto,
sobretudo as grandes multinacionais); por outro lado, sendo o TPI
competente para as acOes de declaracdo de nulidade e de anulagao
[arts. 34 do NCPI e 111.1c) da LOSJ], tal defesa torna-se
desnecessaria, porque o demandado pode defender-se por
reconvencdo, evitando-se, do mesmo passo, aqueles
inconvenientes. Isto é valido tanto para as a¢Oes especiais do art. 3,
como para as a¢des de infracdo (cfr. também «supra», 5.2)3°.

% Cfr., no entanto, Remédio Marques, «Bis in idem», RDI 1/2017, cit., p. 355 e ss.
Note-se que o exposto apenas se aplica as acdes de declaragdo de nulidade. Na
verdade, em face do n.2 7 do art. 34 do NCPI, as acBes de anulac¢do terdao que ser
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Deduzindo o demandado reconvencao, o processo deve ter uma
tramitacdo normal e deve haver, sobre a matéria, as normais
instancias de recurso. Quer isto dizer que esta interpretacdao do n.2
3 permite compreender também a omissdo da referéncia as acoes
no TPl nos n.% 4 e seguintes. De facto, em geral, estes serdao de
aplicar também a tais acGes, mas ndo assim se for suscitada a
guestdo da invalidade.

A ndo se interpretar a lei no sentido de afastar a mera defesa por
excecdo em apreco, exigindo uma defesa por reconvengao, os
interesses em jogo (ndo meramente particulares, mas de indole
geral, de desembaragcamento do sistema econdmico de patentes ou
CCP nulos, de igualdade concorrencial e, inclusive, de protecgao e
credibilidade do sistema de patentes) reclamam, pelo menos, um
poder-dever de o Ministério Publico propor a competente acao de
declaracdo de nulidade (ndo uma simples legitimidade para o fazer,
cfr. o art. 34.3 do NCPI) o mais tardar logo que o TPI profira decisao
acolhendo tal excecao. E reclamam também a imediata publicitagdo
da decisdao, como se prevé para a a¢ao arbitral no art. 3.5 da Lei
62/2011, de modo a que qualquer interessado possa fazé-lo (cfr. o
art. 34.3 do NCPI)*’.

propostas no prazo de 5 anos a contar do despacho de concessdo da petente ou
CCP.

37 Note-se que a omissdo destas cautelas, impostas por um sistema sdcio-
econémico bem ordenado («rectius», por um imperativo de boa ordenagdo deste
sistema, que se colhe na CRP, cfr. Evaristo Mendes, «Constituicdo e Direito
Comercial», AAVV, Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, edi¢ao
da FDL, vol. |, Coimbra Editora 2012, p. 635-671), por parte do legislador, favorece
a interpretacdo da Lei no sentido de s6 se admitir a reconvencgdo. O que acaba de
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9. Justifica-se manter a a¢do especial?

Termina-se com algumas considera¢des de ordem geral. Em
ultima andlise, importa atentar na seguinte questdo: justifica-se
manter a a¢do especial do art. 3? Como se vai ver, a resposta ndo é
inequivocamente afirmativa.

9.1 Antes de tudo, importa real¢ar que a acdo em apreco é uma
acao sui generis, tanto quanto sabemos sem paralelo conhecido no
direito comparado; o que indicia ndo ser a mesma necessaria para
tutela efetiva dos direitos industriais em apreco. E certo que, ap6s
a obtencdo das formalidades administrativas necessarias para a
comercializagdo dos medicamentos genéricos, o risco de infracao,
no caso dos medicamentos comercialmente atrativos, aumenta
enormemente, como o revela o assinalado projeto de lei submetido
a discussdo no senado francés3®, mas dai ndo decorre a necessidade
de uma tal acdo para uma tutela efetiva dos direitos, apds a
cessacao da arbitragem necessdria. Em Franca, a solucdo proposta
consistia simplesmente em aligeirar os pressupostos da acao
inibitoria geral e das providéncias cautelares e nem assim se
converteu em lei.

9.2 Vejamos o problema de outro angulo. Havendo a
comercializacdo de medicamentos genéricos antes de terminar um

expor-se vale também, mutatis mutandis, para os (expectavelmente raros) casos
em que haja uma acdo arbitral.
38 Cfr. «supra», a nota 4 e o texto correspondente.
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direito de exclusivo, sendo os medicamentos comparticipados, o
Estado estard a apoiar a venda de produtos contrafeitos,
fomentando a infracdo, o que é contrdrio a prépria ideia
fundamental do Estado de Direito. Serd a acdo um mecanismo se
ndo necessario pelo menos eficaz na prevencao de tal ocorréncia?

Mais em geral, a agdo foi concebida pelo legislador como uma
acao simplificada, destinada a correr em paralelo com o
procedimento tendente a obter a AIM que |he subjaz, de tal modo
que, uma vez cumpridas as formalidades administrativas, o titular
da AIM saberia se existe ou nao algum direito privativo em vigor,
conheceria o seu exato ambito e duracdo e, portanto, poderia, sem
risco nem entraves artificiais, lancar o seu medicamento no
mercado uma vez terminado esse exclusivo, logo nesse momento.
Este foi o primeiro objetivo explicito da Lei 62/2011, na linha das
conclusdes do Inquérito da UE ao setor farmacéutico, de 2009 (cfr.
«supra», 2.3 e 3). Mas é de perguntar: serd que a acao foi e continua
a ser um meio adequado para atingir tal objetivo?

Nao ha uma resposta cabalmente positiva para estas questdes.
Basta pensar que a proposicao da ac¢do é facultativa e que - embora
tenha reforcado a tutela (preventiva) dos direitos - a pratica revela
gue a mesma ndo ¢é atrativa ao ponto de levar todas as
farmacéuticas titulares de patentes e CCP a fazerem uso dela. No
minimo, o assunto merecia maior reflexao.

9.3 Um segundo objetivo explicito da Lei foi por termo ao
contencioso administrativo macico existente em 2011. Com efeito,
dada a necessidade de atos administrativos para os medicamentos
poderem ser comercializados, interpretando de forma lata o ambito
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do exclusivo conferido por patente e CCP, as entidades
farmacéuticas titulares de tais direitos haviam «descoberto» a via
contenciosa administrativa, ultrapassando a situacdo de bloqueio a
gue se chegara no tribunal de comércio.

Para o efeito, em rigor, bastava separar normativamente as
aguas, ou seja, declarar que tais atos administrativos e a iniciativa
dos correspondentes processos se encontram fora do exclusivo da
propriedade industrial; como, de resto, a Lei 62/2011 fez3°. Porém,
o legislador foi mais longe: tendo por base a referida ideia de
desembaracar os medicamentos genéricos de obstaculos artificiais,
ofereceu as empresas farmacéuticas titulares de DPI um substituto
das a¢bes administrativas - as a¢des arbitrais especiais em apreco.
Ou seja, retirou-lhes a via contenciosa administrativa, mas deu-lhes
«em troca» a via arbitral especial do art. 3 da Lei.

Note-se que esta via especial era importante para a efetividade
dos direitos numa interpretacdo da Lei no sentido de que a
arbitragem necessaria também compreendia as a¢des de infracdo e
os correspondentes procedimentos cautelares. Na verdade, nao
existindo um tribunal arbitral pronto a que se pudesse recorrer em
caso de infracdo ou ameaga iminente de infracdo, tal acdo
apresentava um vincado interesse preventivo, mormente quando a
competente condenacao inibitéria era acompanhada por uma
SPCA0,

39 N3o discutimos esta opc¢do. Mas, sobretudo considerando o problema da
possivel comparticipacdo em medicamentos contrafeitos, o tema talvez
merecesse ser revisitado.

40 Sobre o assunto, cfr. a citada Sentenca arbitral 11.02.2014 e «supra», n% 3 e
4.1.
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Porém, terminada a arbitragem necessaria e, portanto, tendo os
titulares de direitos aberta a via contenciosa geral junto do TPI, em
caso de infracdo ou ameaca iminente de infracdo, justifica-se passar
para este esse adicional contencioso sui generis, de indole
essencialmente preventiva? Vistas bem as coisas, com a acdo
especial em analise, a Lei 62/2011 acabou por desempenhar um
papel de reforcada protecdo dos direitos de exclusivo em apreco.
Justifica-se a manutenc¢do da situacdo, agora tendo como 6rgao
tutelar o TPI?

Noutra ordem de ideias: sendo as empresas de medicamentos
genéricos em geral hostis a arbitragem, o contencioso vai
expectavelmente deslocar-se para o TPI, como, de resto, de algum
modo contrariando o que se afirma no preambulo do diploma, o
art. 5 do DL 110/2018 indicia (cfr. «supra», 1.2). Ora, por um lado,
levando a sério a ideia de uma «desejavel» acdo de acertamento
dos direitos com vista a desembaracar os medicamentos genéricos
de artificiais obstaculos processuais (cfr. «supra», 9.2), por outro
lado, atento o interesse que a mesma apresenta para os titulares
dos direitos, sera expectdvel a manutencdo do existente
contencioso arbitral de massa (que sucedeu ao administrativo).
Acresce a subsisténcia de muitas questdes ainda ndo resolvidas ou
mal resolvidas (cfr. «<supra», 4) e a nova redacdo da Lei suscita novos
problemas («supra», 7). Esta este tribunal apetrechado para
receber tal contencioso de massa e cheio de questdes
controvertidas?*!

41 Cfr. também Remédio Marques, «Algumas notas sobre a revis3o do CPl», RD/
1/2018, cit., p. 218.
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9.4 Subsistindo a acdo especial em apreco, importa fazer uma
breve alusdo a certos aspetos em particular. O primeiro tem a ver
com a SPC; o segundo, com os encargos do processo; o terceiro,
ainda, com a invalidade.

Num sistema de arbitragem necessaria quase pleno,
compreendendo as acdes de infracdo, a acdo especial do art. 3, com
a assinalada funcdo de prevencdo da violacdo dos direitos
industriais, desempenhava um importante papel na tutela efetiva
destes direitos, porventura essencial para a prodpria
constitucionalidade do sistema. Sucede que uma condenagdo
inibitéria como aquela que tipicamente se obtinha nessa agao
especial era em grande medida um tigre de papel sem uma
associada sang¢do pecunidria compulsdria. Dai o particular interesse
e justificacdo da mesma*?. Com a deslocac¢do do contencioso para o
TPIl, mantendo a a¢ao em aprecgo, a SPC continua a fazer sentido e a
ter grande utilidade, mas desaparece este importante fundamento.

Tendo a agdo carater sui generis, acrescendo as a¢des gerais de
acertamento de direitos e de infracdo, apresentando uma
subjacente justificacdo de interesse geral, revelando-se, em ultima
analise, um instrumento fundamental de reforco da tutela dos
direitos de patente e CCP, e, havendo direitos em vigor, terminando
naturalmente, pelo menos, com uma condenacao inibitdria, nao faz
sentido aplicar as regras gerais de imputacdo e reparticdo das custas
do processo, fazendo as demandadas suportar sempre uma parte
das mesmas. Via de regra, se a AIM gque estd na base da acdo for
requerida com uma antecedéncia razoavel e se a acao ndo for
contestada ou a demandada ndo tiver uma intervencao significativa

42 Cfr., ainda, a Sentenca arbitral citada na nota 6 e «supra», 4.1.
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no processo, resultando em maior complexidade para este, ndo se
justifica fazé-la suportar custas ou uma parte substancial das
mesmas*3.

Numa acdo justificada com a necessidade de desembaracar os
medicamentos genéricos, mediante acertamento dos direitos
porventura existentes e suscetiveis de impedir a imediata
comercializacdo dos medicamentos logo que obtidas as
autorizacdes sanitarias, por um lado, discutir a questdo da validade
dos respetivos titulos parece fazer todo o sentido. Por outro lado,
contudo, a ideia de um processo simplificado, destinado a ser
concluido rapidamente, fica comprometida. O legislador tera
partido da situacdo tipica de patentes de produto ou processo em
fim de vida, obtidas (quase todas) apds um procedimento rigoroso
no IEP e, apesar do principio da territorialidade, substancialmente
escrutinadas a nivel mundial, ndo envolvendo, por isso, problemas
de validade. O problema ficou, portanto, ausente quer da Lei quer
dos trabalhos preparatérios e da discussao havida acerca destes.

Em face do importante contencioso que se gerou sobre o
assunto, sobretudo numa fase mais adiantada de aplicacdao da Lei
62/2011, o legislador viu-se forcado a intervir, através da nova
redacdo do art. 3.3. Todavia, como se observou, este preceito terd
provavelmente escassa aplicacdo. O grosso das agdes sera
expectavelmente deslocado para o TPl e, ai, o0 meio de reacdo
adequado sera a reconvencgao («supra», 8.2). Caberd, portanto, a
este tribunal fazer a triagem daquilo que sdo contestacbes de
validade sérias, desighadamente apoiadas em processos paralelos
ocorridos noutros paises, e sobretudo respeitantes a patentes de

43 Cfr., ainda, a Sentenca arbitral citada na nota 6 e «supra», 4.1.
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uso ou de nova geracdo, e daquilo que sdo meros expedientes
dilatérios ou obstrutivos.

A tarefa poderd ndo ser facil e serd seguramente consumidora de
esforco e recursos. O que também depde no sentido de o sistema
ser globalmente repensado.

Evaristo Mendes
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