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Patentes de medicamentos. Arbitragem necessaria

Noticia breve sobre o Acérddo do Tribunal da Relacdo de Lisboa de 30 de
setembro de 2014°

No recente Acorddo de 30.09.2014, o TRL veio ocupar-se da interpretacdo dos
arts. 2° e 3° da Lei 62/2011 - que institui um sistema de arbitragem necessaria relativo a
litigios emergentes da invocacdo de direitos da propriedade industrial (DPI)
«relacionados com medicamentos de referéncia (...) e medicamentos genéricos» -,
mormente no que respeita a natureza da acdo e ao prazo do art. 3%, n® 1. O Tribunal
afirma, designadamente:

1) Que, estando em causa litigios entre titulares de DPI e empresas de
medicamentos genéricos, a arbitragem é sempre necessaria;

2) Que, como se &8 no Acérddo do TC 2/2013 (e também se defende na
jurisprudéncia recente do TRL), a arbitragem ndo é obrigatoria, uma vez que,
apesar de ter sido publicado um pedido de AIM, pode ndo haver litigio a
compor;

3) Que ndo h& fundamento para considerar a acdo prevista no art. 3° como uma
acdo especial - faltando no texto da lei um minimo de correspondéncia para tal;

4) Que 0 prazo para a proposicao da agdo previsto no n° 1 desse art. 3° é um prazo
de caducidade;

5) Logo, que a inobservancia de tal prazo (ocorrida in casu), determina a
caducidade do direito de acéo - deixando por isso o titular do direito em causa de
o0 poder fazer valer contra o requerente da AIM demandado; mantém o DPI em
causa e podera fazé-lo valer, com respeito pelo prazo em questdo, perante outros
pedidos de AIM [contra os respetivos requerentes, subentende-se], mas nédo
contra o demandado em relacdo ao qual se deixou caducar o direito de o invocar;

6) Dado este efeito circunscrito da caducidade e uma vez que o prazo ndo pode
considerar-se exiguo, a Lei 62/2011, assim interpretada, ndo padece de nenhuma
inconstitucionalidade.

Contamos, no proximo numero da Revista, publicar o Aresto e proceder a um
comentario do mesmo. Entretanto, cabe observar sumariamente o que se segue.
Concorda-se com a interpretacdo dada & Lei no que respeita ao &mbito da arbitragem
necessaria e ao consequente afastamento da competéncia dos tribunais estaduais.
Concorda-se, igualmente, que o art. 3°, n° 1, contém um prazo de caducidade, com a
consequente preclusdo do direito de acdo se o prazo n&o tiver sido observado.

Considera-se, no entanto, como se defende na Sentenca arbitral mencionada no
Acérddo’, que — (i) atentos os objectivos prosseguidos pela Lei 62/2011, mormente o de
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desembaracar a comercializacdo de medicamentos genéricos de entraves artificiais
relacionados com a defesa de DPI, (ii) os termos do art. 3°, que designadamente admite
a proposicao da accdo com base na simples publicitacdo de um pedido de AIM (ou de
registo), estabelece uma cominacéao especial para a falta de contestacéo, limita o nimero
de articulados e as instancias de recurso, estabelece um prazo curto para a audiéncia de
julgamento, e, ainda, (iii) a norma transitéria do art. 9°, que deixa de fora 0s casos
pendentes nos tribunais administrativos em que ja tenham sido realizadas todas as
autorizagOes e aprovagOes administrativas, (iv) bem como a garantia constitucional da
propriedade privada (art. 62° da CRP), a Diretiva do Enforcement, e o ADPIC/TRIPS -
a Unica interpretacdo razoavel e conforme as coordenadas superiores do ordenamento
juridico € a de considerar, por um lado, que no art. 3° se prevé uma acao especial, de
acertamento de direitos (e condenagdo na sua observancia na medida em que se conclua
pela existéncia e vigéncia dos mesmos), destinada a correr em paralelo com o processo
administrativo relativo & AIM que lhe subjaz e, na medida do possivel, a ficar concluida
antes da pertinente decisédo do Infarmed. Por outro lado, que a previsdo de tal agdo néo
afasta possiveis a¢des arbitrais de infracdo e correspondentes procedimentos cautelares,
ao abrigo do art. 2°.

Na verdade, bem vistas as coisas, a acgdo em apre¢o ndo tem nada a ver com estas
accOes de infracgdo dos direitos e com os respectivos procedimentos cautelares, a que se
aplicam as regras gerais, mormente as constantes do CPI e, por isso, a Lei que se analisa
ndo dispbe sobre as mesmas, a ndo ser para as subtrair a jurisdicdo do TPI (cfr. o art.
2°). O mais que pode dizer-se é, por um lado, que o recurso a tal acgdo prevenira em boa
medida a ocorréncia de futuras infraccdes, pelo menos se a condenagdo inibitoria nela
obtida for assistida por uma adequada sangdo pecuniaria compulséria; por outro lado,
que, vindo porventura a consumar-se uma infracgdo ou ocorrendo um ameaca iminente
de infraccdo tal como se prevé no CPI, se houver um tribunal arbitral constituido nos
termos do art. 3°, se justifica o «aproveitamento» do mesmo para decidir a causa e/ou
tomar as convenientes providéncias cautelares, em termos a esclarecer - uma vez que a
Lei 62/2011 ndo contempla essa situacdo - mas seguramente sem limitacdo dos
articulados, das instancias de recurso, etc. Note-se, alids, que uma accdo ao abrigo do
art. 3° pode terminar com uma condenacgdo inibitoria, inclusive assistida por uma
condenagdo acesséria em sancdo pecunidria compulsoria, e, ainda assim, virem a
ocorrer infracgOes, geradoras de danos, que naturalmente precisam de ser reparados.

Por conseguinte, em casos como 0 vertente, se a acdo se baseia apenas na
publicacdo do pedido de AIM, ndo sendo invocada a leséo efetiva ou pelo menos uma
ameaca iminente de lesdo da patente ou do CCP, a pertinente acdo especial regulada no
art. 3° deverd improceder, por caducidade do direito. Tendo-se eventualmente invocado,
ainda, essa lesdo ou uma ameaga iminente de lesdo - como fundamento designadamente
do pedido inibitério -, se houver factos provados suscetiveis de confirmar pelo menos
tal ameaca, a ac¢do deverd ou poderd proceder; faltando essa prova, o pedido sera
improcedente.
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