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Nota introdutoria

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

«Mediante o recente Acorddo de 14.12.2016, o Supremo Tribunal de Justica tomou,
finalmente, posicdo sobre a questdo de saber se os tribunais arbitrais constituidos ao
abrigo da Lei n° 62/2011 possuem ou ndo competéncia para apreciar, ainda que a titulo
incidental, se a patente invocada pelo proponente da acdo € véalida ou invalida; questao
acerca da qual existe uma conhecida divergéncia de opinies doutrinais e de decisdes,
tanto ao nivel dos tribunais arbitrais, como do Tribunal da Relagdo de Lisboa, a
instancia de recurso na matéria. Confirmando a decisdo que prevaleceu por maioria em
acorddo arbitral relatado por Fernando Ferreira Pinto, o Supremo afirmou a competéncia
exclusiva do Tribunal da Propriedade Intelectual nesta matéria.

Encontrando-se o presente n° 6 da revista praticamente fechado, o Aresto ndo pode
ser nele incluido. Contamos proceder a sua publicacdo no préximo namero.

Entretanto, para mais indicacfes sobre o tema, podem ver-se, nesta Revista, o artigo
doutrinal de M. Oehen Mendes, «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 Acoérddo, e, ainda, 0 comentario de Antonio Andrade ao Acordédo do
TRL de 4.02.2016 [Pi n° 5 (2016), pags. 58 e ss.].»

O Aresto - que se ocupa desenvolvida e proficientemente 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 Mendes, cuja posicdo é acolhida) - foi, entretanto, objeto de
comentario concordante de Luis Couto Gongalves, sob o titulo «A questdo da
competéncia do tribunal arbitral necessario para apreciar a invalidade da patente com
eficacia inter partes», no n° 56 (2016) dos Cadernos de Direito Privado (p. 23-49); e
sera também comentado no n° 7 (2017) da revista Propriedades Intelectuais. Reproduz-
se, adiante, na quase totalidade (). Para facilitar a leitura, inseriram-se alguns titulos (a
azul). Acrescentaram-se também ao sumario «oficial» os pontos IV e V.

! Relator: Lopes do Rego. Proc. n° 1248/14.6 YRLSB.S1. Acérdao disponivel em www.dgsi.pt. Cfr. a nota
de Evaristo Mendes em Pi n° 6 (2016), p. 39.
? Relatora: Maria José Mouro. Proc. n° 1053-16.5YRLSB.L1-2. Acérdao disponivel em www.dgsi.pt.
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2. O Acordao do TRL insere-se na corrente maioritaria existente no mesmo
Tribunal (e também nos tribunais arbitrais), 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 indicagdes distintas, 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 procede a uma analise da divergente
jurisprudéncia da Relagdo. Transcrevem-se, igualmente, adiante as partes que
interessam (11).

I
Acordao do STJ de 14.12.2016%

TRIBUNAL ARBITRAL NECESSARIO. EXCEPCAO DE NULIDADE DA PATENTE.
COMPETENCIA INCIDENTAL. PROCESSO EQUITATIVO

Sumario:

I. O tribunal arbitral necessario previsto na Lei 62/2011 é incompetente para apreciar,
ainda que por via da deducdo de mera excepcdao peremptoria, cujos efeitos ficariam
circunscritos ao processo, a questdo da nulidade da patente do medicamento em causa,
por tal matéria estar reservada a competéncia exclusiva do TPI.

Il. A inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, naquele processo, a excepgao
peremptdria de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e
adequada, radicando, em ultima analise, [i] na natureza da relacdo controvertida, [ii] no
caracter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e
[iii] nas razBes de interesse publico e [iv] de congruéncia do sistema que levaram a
reservar o0 conhecimento de tais vicios apenas ao TPl — ndo implicando,
consequentemente, neste caso, o desvio a regra constante do n® 1 do art. 91° do CPC

* Para mais indicacdes, 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 Couto Gongalves, CDP 56 (2016), cit., notas 8 e 9, p.
42s.

4 Relator: Lopes do Rego. Proc. n® 1248/14.6YRLSB.S1. Fonte: www.dgsi.pt. Citacdes:
Carlos Lopes do Rego, «O Direito de Acesso aos Tribunais na Jurisprudéncia recente do Tribunal
Constitucional», nos Estudos Em Memédria do Conselheiro Luis Nunes de Almeida, Coimbra Editora,
2007, 835.

- Castro Mendes, Limites Objectivos do Caso Julgado em Processo Civil, 170.

- Dario Moura Vicente, «O regime Especial de Resolugdo de Conflitos em Matéria de Patentes», in
R.O.A., Ano 72, 981.

- Evaristo Mendes, «Arbitragem Necesséria. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional
Efectiva e Questdes Conexas», in Propriedades Intelectuais, 2015, n.° 3, 103.

- José Alberto Vieira, «A competéncia do Tribunal Arbitral Necessario para Apreciar a Excepcao de
Invalidade da Patente Registada», in Revista de Direito Intelectual, n.° 2/2015, 195.
- Manuel Oehen Mendes, «Breves Consideracfes sobre a Incompeténcia dos Tribunais Arbitrais
Portugueses Para Apreciarem a Questdo da Invalidade das Patentes e dos Certificados Complementares
de Proteccgdo para Medicamentos», in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José
de Oliveira Ascensdo, 927, 935.

- Remédio Marques, «A Arbitrabilidade da Excep¢do de Invalidade da Patente no Quadro da Lei n.°
62/2011», in Revista de Direito Intelectual, n.° 2/2014, 215 e ss
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qualquer violagdo do direito de defesa, da regra do contraditério ou do principio do
processo equitativo.

I11. A necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM do
medicamento genérico e pretenda questionar a validade da patente, h& muito registada,
que obsta a pretendida introducdo no mercado, da pertinente ac¢do de nulidade da
patente, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensdo da instancia
arbitral até que tal accao seja julgada, constituem meios procedimentais — alternativos a
deducdo perante o tribunal arbitral da excepcdo de nulidade da dita patente — que néo
envolvem onerosidade excessiva para o interessado e permitem satisfazer, em termos
adequados, o seu direito a questionar a validade da patente que obsta & comercializa¢do
por ele pretendida — o que naturalmente afasta a violagcdo do preceituado no art. 20° da
Lei Fundamental.

[IV°. O demandado ndo esta impossibilitado de questionar a validade da patente pela
circunstancia de Ihe ndo ser possivel deduzir incidentalmente, perante o tribunal arbitral,
a excepcdo de nulidade. E no momento inicial, quando requer a AIM, que Ihe cumpre
definir adequadamente a sua estratégia processual: ou ndo tem interesse, sério e
efectivo, em questionar a validade da patente e desencadeia entdo o pedido de AIM,
sabendo que, na eventual e ulterior accdo arbitral, ndo podera suscitar e ver decidida,
com eficacia apenas inter partes, a excep¢do de nulidade; ou, pelo contrario,
interessando-lhe efectivamente controverter a validade da patente, terd o 6nus de o fazer
na accao propria e perante o tribunal materialmente competente e com intervencéo de
todos os interessados nessa lide.]

[V. Quem pede uma AIM — sabendo que fica sujeito, por esse facto, a uma provavel
accao arbitral — se quiser valer esse meio de defesa, devera propor a competente ac¢édo
no TPI e, vindo a ser envolvido em subsequente arbitragem, requerer uma suspensao do
processo até o TPI se pronunciar. O TA deferird a pretensdo se — excepcionalmente,
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 nivel mundial — houver fortes
indicios capazes de vencer a presuncéo de validade de que a patente goza.]

Acordam no Supremo Tribunal de Justica:

[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 acgao, no
Tribunal Arbitral competente, pedindo que a mesma seja julgada procedente e,

> Os pontos 1V e V correspondem, no essencial, a trechos do Acérddo, mas néo constam do sumaério que o
acompanha, tal como publicado no sitio da dgsi. O ponto IV e o primeiro periodo do ponto V sdo uma
explicitacdo do ponto Ill. 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 artigo 20 da CRP se encontra respeitado apesar da afirmada incompeténcia dos
tribunais arbitrais para a apreciacdo incidental da validade das patentes (e CCP). Mas este ponto suscita
davidas.
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consequentemente, a ré condenada a abster-se de, em territério portugués, ou visando
a comercializacdo em Portugal, importar, armazenar, introduzir no comércio, vender
ou oferecer o medicamento genérico contendo Levonorgestrel 1,5 mg - nomeadamente
o identificado no pedido de AIM publicado pelo Infarmed em 10.05.2013 para o
medicamento Levonorgestrel 1,5 mg - sob qualquer designacdo ou marca, durante a
vigéncia da EP 1448207, bem como a ndo transmitir a AIM, peticionando ainda a
fixagcdo de sancdo pecunidria compulsoria.

A ré defendeu-se, por excepgdo e por impugnacdo, tendo a final pugnado pela total
improcedéncia da accdo, assentando a sua defesa basicamente na excepgdo
de nulidade da Patente Europeian.°® 1448207, por carecer de requisitos de
patenteabilidade (método de tratamento) e auséncia de novidade e actividade
inventiva.

As autoras responderam a matéria de excepcdo de nulidade da referida Patente
Europeia n.° 1448207 sufragando o entendimento de que a competéncia para apreciar e
declarar a nulidade de umma patente compete ao Tribunal da Propriedade Industrial e
ndo aos tribunais arbitrais -aduzindo ainda argumentos para sustentar a validade da
referida patente.

[Despacho saneador do Tribunal Arbitralé: incompeténcia]

Findos os articulados, o Tribunal Arbitral procedeu ao saneamento do processo,
tomando posicdo sobre a competéncia para conhecer da alegada invalidade da patente
europeia n.° 1448207, invocada pela ré, atitulo de excepc¢do, tendo declarado
a incompeténcia do Tribunal para apreciar e conhecer da excepcao de invalidade da
Patente Europeia n.° 1448207, deduzida pela demandada na sua contestagao.

Tal decisao assentou na seguinte fundamentacao:

E verdade que, no dmbito desse procedimento, aos demandados (requerentes das AIM's) é
assegurado o direito de defesa. Mas seria estranho que, relativamente a patentes em fim de vida,
os requerentes de AIMs viessem invocar a respectiva 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 tempo de impugnar a respectiva validade
perante os tribunais judiciais competentes, em acgdo rodeada de especiais cautelas e em que
podem intervir todos os interessados. Admiti-lo, seria abrir a porta para se contornar a limitagio
estabelecida pelo art. 35.° n.° 1 do CPI, privando esta disposicio de grande parte do seu
significado, pelo menos no que se refere ds patentes de medicamentos. Com efeito, em elevado
nimero de casos, os interessados na comercializagio de medicamentos genéricos ndo teriam
qualquer interesse em langar mdo da accio de nulidade, prevista naquele preceito legal, ja que
lhe serda mais proveitoso (até pela vantagem competitiva que lhes advird de uma eventual decisio
favordvel) recorrer ao subterfiigio consistente em requerer a concessio imediata de AIM para,
suscitando a reacgdo do titular dos direitos exclusivos, atacar por via obliqua a validade da
patente e fazer apreciar a questio no ambito de um processo que, na sua tramitacdio e extensio
subjectiva, ndo se equipara a ac¢io de nulidade regulada por lei.

® Presidente e relator: Fernando Ferreira Pinto.
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De resto, a propria expressio literal do art. 2° da Lei n.° 62/2011 parece contradizer essa
assercdo. Ai se refere que os «litigios emergentes da invocagio de direitos de propriedade
industrial (...) relacionados com medicamentos de referéncia (...) e medicamentos genéricos (...)
ficam sujeitos a arbitragem necessdria» (sublinhado nosso; cfr. também, o art. 3.° n.° 1). Ndo se
afigura, pois, ficar abrangida a discussio sobre a existéncia ou a validade da propria patente. Até
porque se trata de um procedimento que se pretende célere e que, por isso, nio se compadece com
o aprofundamento dessa questdo.

Nao parece, portanto, ter sido intengio do legislador deslocar para os tribunais arbitrais todos os
aspectos do contencioso gerado em torno de pedidos de AIM que envolvam a violagdo de patentes
que se encontrem em vigor.

(omissis)

Acrescenta-se uma tiltima nota para salientar o facto de, como atrds 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, esti muito a tempo de sujeitar a
validade da PE n.° 1448027 ao escrutinio do tribunal competente para esse efeito: o Tribunal da
Propriedade Intelectual. A decisdo que ora se profere ndo coloca, portanto, minimamente em
causa a efectividade 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 poderd suscitar enormes reservas quanto a salvaguarda desse
direito, na medida em que, a proceder tal entendimento, caso o titular de uma AIM ndo invoque
a excepgio de invalidade no dmbito da acgdo arbitral necessdria, poderd ver precludir o direito de
o fazer mediante pedido auténomo, em consequeéncia do disposto no art. 489°, n°1, do CPC (que
impoe que todos os meios de defesa devem ser deduzidos na contestacio).

[Voto de vencido?]

Este acérdao teve voto de vencido em cuja declaracao se pode ler "... entendo que o
Tribunal Arbitral deveria ter admitido a sua competéncia para julgar, a titulo incidental, a dita
excepgio..."- com base na seguinte linha argumentativa:

Essa competéncia ¢, acima de tudo, uma exigéncia dos principios do contraditorio e do processo
justo que a Constituicio da Repiiblica Portuguesa garante no art. 20.° n.° 4; pois de outro modo
o demandado numa acgdo fundada na alegada violagdo 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 excepgio 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
Tribunal competente para a acgdo o é também para conhecer das questoes que o réu suscite cono
meio de defesa; regra esta que vale também, atentas as razoes que a fundamentam, para a
arbitragem. (...)

" D. Moura Vicente.



EM — Patentes de medicamentos - invalidade. Arbitragem necessaria. Incompeténcia
dos tribunais arbitrais

Este arqumento €, 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
conhecerem incidentalmente da validade de patentes. (...)

A isto se deve acrescentar que o risco de decisoes contraditorias sobre a questdo da validade da
patente, a que se faz referéncia no dito despacho em apreco, é devidamente acautelado pela
previsdo, no art. 3.° n.° 7 da Lei n.° 62/2011, de que das decisoes arbitrais proferidas nas
arbitragens instauradas ao abrigo deste diploma legal cabe recurso para o Tribunal da Relagio
competente, assim se assegurando a uniformizagdo da jurisprudéncia sobre as matérias decididas
pelos referidos tribunais. Pelo que este argumento contrdrio a competéncia arbitral para julgar a
oponibilidade de uma patente tem de ser tido como imprudente. (...)

Nado sdo, porém, apenas esses o0s interesses em jogo nesta matéria. Porquanto nio pode negar-se
a existéncia, na esfera juridica dos potenciais utilizadores de bens intelectuais e do piiblico
consumidor em geral, de um interesse iqualmente atendivel na supressio e ineficicia 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 oposto na propria ac¢io tendente d sua
efectivacio como sucede no caso vertente. Sendo que esse interesse se mostra aqui
particularmente ponderoso, dado, por um lado, que a demandada é uma fabricante de
medicamentos genéricos que se vé forcada a defender-se perante uma instancia arbitral que nio
foi por si escolhida; e por outro, que em tiltima andlise é o erdrio ptiblico que suportard os custos
acrescidos 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 exclusivo dos bens que os mesmos tém por objecto, colhendo os beneficios materiais da sua
exploragdo, ndo sio menos relevantes, do outro os interesses dos potenciais utilizadores desses
mesmos bens em poderem usd-los e frui-los livremente. E justamente a necessidade de preservar
esse equilibrio de interesses que reclama que, embora a lei mande presumir a validade das
patentes, pelas razoes de certeza e seguranga juridicas apontadas no douto despacho em aprego,
esta presungdo 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 objecto de exclusivos alheios teriam - arcando com 0s custos a isso
inerentes - de demandar preventivamente os que porventura se arrogassem tais exclusivos, a fim
de obterem a declaracio judicial da respectiva invalidade ou inexisténcia. O que é inconcebivel
num Estado de Direito assente, em matéria de utilizagio daqueles bens, num principio de
liberdade. (...)

A ratio da Lei n.° 62/2011 consiste em transferir, em primeira instincia, dos Tribunais do
Estado para tribunais extrajudiciais o contencioso - todo ele e nio apenas uma parte - gerado a
volta das Autorizagoes de Introducio no Mercado de medicamentos genéricos e agilizar a sua
resolucdo. Se as questoes relacionadas com a validade das patentes invocadas nas arbitragens
necessdrias instauradas ao abrigo dessa Lei ndo puderem ser conhecidas pelos tribunais arbitrais
constituidos ao abrigo dela, continuard uma parte substancial daquele contencioso afecto aos
tribunais do Estado, com as consequéncias 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.
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[Acérdao do TRL. Afirmada a competéncia do TA]

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

(omissis)

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

Salvo melhor entendimento, afigura-se-nos que a decisio recorrida nao poderd subsistir.

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

Por imposigio do n.° 2 do mesmo preceito legal, na acgdo instaurada com tal objetivo, pelo M.°
P.° ou por qualquer outro interessado, assequrar-se-d, por via da respectiva 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 acgdo 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 licenca de utilizagio da patente ou
o titular de arresto ou penhora sobre a patente.

O efeito 1til da decisio que, declarando a nulidade ou decretando a anulagdo da patente, a
destrua definitivamente, com eficicia erga omnes, s6 serd alcangado se na agio declarativa
constitutiva instaurada para o efeito tiverem intervindo todos os referidos interessados,
enquanto titulares da relacio material controvertida, relativamente aos quais so assim aquela
decisdo formard caso julgado.

Dito isto, a competéncia para apreciagdo da acgdo onde se vise, a titulo principal, e com eficicia
erga omnes, a declaracio de nulidade ou a anulagdo de direitos de patente cabe em exclusivo ao
tribunal judicial, concretamente e nos termos do art. 111.° n.° 1, alinea c) da Lei n° 62/2013
(Lei da Organizagdo do Sistema Judicidrio) ao Tribunal da Propriedade Intelectual, sequndo o
qual compete ao tribunal da propriedade intelectual conhecer das questoes relativas a accoes de
nulidade e de anulagdo previstas no Codigo da Propriedade Industrial.

Donde os tribunais arbitrais carecem, pois, de competéncia material 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 acgido ou de reconvengio - mas enquanto excepgio oposta pela ré as titulares da
patente, no ambito da presente accio arbitral intentada nos termos e para os efeitos dos artigos
20e3.°da Lei n.° 62/2011 de 12.12.

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

Com esse objetivo, a Lei n.° 62/2011 cria um regime especifico para a composicio dos litigios
emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de
referéncia e medicamentos genéricos, excluindo-os da apreciacio dos tribunais estaduais e
optando por sujeitd-los a arbitragem necessdria, institucionalizada ou ndo institucionalizada -
arts. 1.° e 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 publicagdo do requerimento) do Dec. Lei n.° 176/2006 de 30 de Agosto, segundo o qual o
INFARMED, 1. P., publicita, na sua pdgina electronica, todos os pedidos de autorizagio, ou
registo, de introdugio no mercado de medicamentos genéricos, independentemente do
procedimento a que os mesmos obedecam (n.° 1) - a existéncia de pedido de autorizagdo, ou
registo, de introdugdo no mercado de medicamento genérico, o interessado que pretenda invocar
violagdo do seu direito de propriedade 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,
nao poder iniciar a exploragdo industrial ou comercial do medicamento genérico objeto do pedido
de autorizagdo, ou registo, de introducdo no mercado que formulara, conforme n.° 2 do mesmo
art. 3.° nos termos do qual a ndo dedugio de contestagdo, no prazo de 30 dias apds notificagio
para o efeito pelo tribunal arbitral, implica que o requerente de autorizagdo, ou registo, de
introducio no mercado do medicamento genérico ndo poderd iniciar a sua exploragdo industrial
ou comercial na vigéncia dos direitos de propriedade industrial invocados nos termos do n.° 1.

Sendo o articulado de defesa, na contestagio o réu deve deduzir toda a sua defesa numa ou em
ambas as modalidades que esta pode assumir: por impugnacio e por excep¢io, podendo esta
ultima ter natureza dilatoria ou peremptoria - arts. 571.° e 573.° n° 1 do CPC.

In casu, quer a Acta de Instalacdo 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 modalidade que a defesa pode revestir, determinando que o
réu, nestas accoes, possa opor ao autor, na sua contestacio, matéria de excepcio,
designadamente invocar a invalidade da patente cuja violacdo lhe vem imputada.

S6 assim é respeitado o principio essencial e bdsico do contraditorio, 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 judicidria -insita naquela norma
constitucional, e a todos conferida para tutela e defesa dos direitos e interesses legalmente
protegidos - envolvendo ndo apenas a atribuigdo aos interessados legitimos do direito de acgio
judicial, destinado a efectivar 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 violacdao dos seus direitos de patente
por esta haver requerido junto do Infarmed a concessio de AIM de um certo medicamento
genérico (medicamento genérico com a substancia activa Levonorgestrel, comprimido na
dosagem de 1,5 mg, tendo por medicamento de referéncia o Norlevo - artigos 54.° e 55.° da
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peticdo inicial), o seu direito de defesa poderd ser pura e simplistamente abolido se se entender
que ndo pode opor as autoras excepgio de natureza peremptoria, designadamente invocando a
invalidade daquela patente, ndo para a ver declarada a titulo principal - o que a ser possivel seria
obtido por via de reconvengio que deduzisse - mas tio so para demonstrar a ndo verificagio da
invocada violagdo, dada a inexisténcia do direito que dela seria alvo.

A arguida invalidade da patente consubstancia a invocacdo de factualidade
impeditiva do direito invocado pelas autoras, como causa de pedir, ndo se percebendo
como, sem a sua consideragdo, possa emitir-se decisdo de mérito que julgue verificada
a violagdo dos direitos de patente invocada como substrato do pedido formulado,
sabendo-se que a constatagio da existéncia daquela excepgdo determinaria a
improcedéncia do pedido - arts. 571.°n.°2 e 576.° n.°s 1 e 3 do CPC.

Acresce que, nos termos do art. 91° n.° 1 do citado diploma, o tribunal competente para a agdo é
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,
enquanto excepgio peremptoria invocada pelo demandado neste processo, a determinar,
verificando-se, a improcedéncia do pedido.

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

(omissis)

[Decisao interlocutdéria acerca da admissibilidade de recurso para o Supremo:
Acordao do STJ de 23.06.20168]

4. Foi proferido acérddo acerca da questio prévia da recorribilidade, interpretando a
norma constante do n°3 do art. 7° da Lei 62/11 como nao excluindo a possibilidade de
recorrer para o STJ] do acérddo proferido pela Relagdo sobre a decisdao arbitral, ao
menos Nos casos em que ocorram situagdes 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.

[Questao a decidir no presente Acdérdao: sao os TA necessarios competentes para a
apreciacao incidental da invalidade da patente? Controvérsia doutrinal e
jurisprudencial]

5. Transitado em julgado tal acérddo interlocutério, importa apreciar a questdo de
mérito que integra o objecto da revista: serd admissivel, no &mbito do procedimento
decorrente perante o tribunal arbitral necessario, previsto no art. 2° da Lei
62/11, suscitar-se, a titulo de mera excepgdo peremptoria, a questio da nulidade da patente do
medicamento, objecto de anterior registo, cabendo a esse tribunal arbitral competéncia para se
pronunciar incidentalmente sobre a matéria da excepgio, ficando os efeitos da decisdo proferida
restringidos apenas ao processo?

8 Relator: Lopes do Rego. O texto correspondente encontra-se nesta pagina eletrnica.
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Como é sabido, a Lei 62/11 instituiu um regime de arbitragem necessdria para a
composicdo dos litigios emergentes da atribui¢do de autorizagdo de introdugdo no
mercado de medicamentos pelo INFARMED, quando estao em causa medicamentos
genéricos protegidos por patentes ou por certificados complementares de proteccao na
titularidade de terceiros: ora, serd admissivel que o interessado - potencial infractor
dos referidos direitos de propriedade industrial - venha defender-se, nesse especifico
procedimento, alegando que a patente invocada e devidamente registada,
nomeadamente por falta de novidade ou de actividade inventiva, ndo é, afinal, valida -
ndo podendo, por isso, os direitos 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°l, do CPI, ao exigir que a invalidade da patente registada resulte de decisao
judicial, a respectiva nulidade ou anulagio s6 podem ser decretadas, com eficdicia erga omnes,
pelo TPI, ao qual se mostra atribuida, desde a sua criagdo, uma reserva de competéncia
material exclusiva 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 objecto do processo a esta questio, 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, pendente perante o tribunal arbitral necessério, ser
invocada, a titulo de estrito meio de defesa, como mera excepgdo peremptoria, a referida
nulidade da patente, cabendo entdo ao tribunal arbitral aprecia-la, mediante decisdao
cuja eficdcia permaneceria confinada exclusivamente ao processo em causa, nao produzindo a
decisdo proferida, mesmo nos casos em que julgasse demonstrada a invocada nulidade
da patente, os tipicos efeitos de caso julgado material.

Sustentando esta possibilidade, podem citar-se nomeadamente Remédio Marques (A
Arbitrabilidade da Excepgio de Invalidade da Patente no Quadro da Lei n° 62/2011, in Revista
de Direito Intelectual, n°2/2014, pag. 215), Ddrio Moura Vicente ( O regime Especial de
Resolugdo de Conflitos em Matéria de Patentes, in ROA, Ano 72, pag. 981) e José Alberto
Vieira ( A competéncia do Tribunal Arbitral Necessdrio para Apreciar a Excepgdo de Invalidade
da Patente Registada, in Revista de Direito Intelectual, , n°2/2015, pag. 195).

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

No que toca a jurisprudéncia - para além de os proprios juizes que vém integrando o
referido Tribunal arbitral necessdrio dissentirem frontalmente quanto a este tema
(como sucedeu, de forma ostensiva, no caso dos autos) - verifica-se que a
jurisprudéncia da Relacao de Lisboa (competente para apreciar os recursos interpostos
das decisdes arbitrais) se mostra também dividida, sendo manifesta uma linha de
fractura entre ao arestos que - como ocorre nos presentes autos (Ac. de 3/12/2015) -
consideram que a invalidade da patente registada pode ser suscitada a titulo de excepgio e
decidida pelo tribunal arbitral com efeitos circunscritos ao processo (cfr. o Ac. de 13/1/15, P.
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1356/13) e aqueles em que se considerou queo mesmo tribunal arbitral carece de
competéncia para apreciar, ainda que a titulo de mera excepgdo, a questio da invocada
invalidade da patente (Acs. de 13/2/14, P.1053/13 e de 4/2/16, P. 138/15).

Cumpre, pois, fixar jurisprudéncia sobre esta relevante matéria controvertida.
[Apreciacao]
[Arqumentos a favor da competéncia]

6.530 dois os argumentos fundamentais que estdo na base da tese ampliativa, que
admite o conhecimento pelo tribunal arbitral da estrita excepgio peremptoria de
invalidade da patente, com efeitos circunscritos ao processo:

- invoca-se, por um lado, no plano do direito infraconstitucional, a regra constante do
art. 91° do CPC, segundo a qual o tribunal competente para a acgido 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 j4 na esfera doart. 20° da
Constituicdao, que a impossibilidade de suscitar e ver apreciada, no ambito do
referido processo e pelo tribunal arbitral necessario perante o qual ele decorre, a
referida excepcao de nulidade da patente ofenderia os principios fundamentais do
contraditério e a efectividade do direito de defesa do demandado.

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

Comecando pelo primeiro aspecto, importa verificar se a regra afirmada pelo art. 91°
do CPC terd, porventura, cardcter absoluto ou se, pelo contrdrio, serd susceptivel de
excepgoes, identificadas no ordenamento juridico, em fungdo das quais, em
determinadas acg¢bes ou situagdes 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 excep¢do peremptéria.

Parece-nos, na verdade, que a dita regra ou principio ndo tem natureza absoluta,
sendo facilmente identificaveis situagdes em que - sem margem de dtavida relevante -
a mesma cede, sendo consequentemente invidvel ao réu suscitar e ver incidentalmente
apreciada determinada matéria que, em regra, constituiria o substrato de certa excepgio
peremptoria - sendo possivel distinguir, desde logo, trés tipos de situagdes, conforme a
inviabilidade da suscitacdo da excepgdo se prende:

- com a peculiar natureza da relacao material controvertida;
- com razdes atinentes a competéncia material exclusiva do tribunal;
- com expressa opcao legislativa que impde que determinado facto, ainda que dotado

de eficacia extintiva da pretensdo, apenas possa ser invocado sob a capa da figura
processual da reconvencgao.

11
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a) Exemplo paradigmatico da primeira situacao, atras elencada, é o que se verifica com
a impugnabilidade dos factos definidores do estado civil das pessoas: na verdade, nos
termos do art. 3° do CRC, sob a epigrafe Valor probatorio do registo :

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

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

Significa isto que a controvérsia acerca do estado civil das partes em determinada
accdo - ou sobre a validade do acto de registo que o publicita - apenas pode ter lugar se
se tratar de acgio de estado ou de registo: ou seja, ndo é possivel, numa accdo de conteiido
patrimonial, suscitar e ver decidida incidentalmente, quer como matéria de mera
excepgdo, quer como objecto de um auténomo, embora conexo, pedido reconvencional,
a existéncia ou validade de determinado facto constitutivo do estado civil de algum
dos interessados ou de uma relagdo 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
herancga, accao de reivindicagdo de determinado imével nela compreendido: perante o
referido regime legal, ndo é possivel ao R. excepcionar a impugnagio da perfilhagio de que
beneficia o A. e que naturalmente condiciona a procedéncia do seu invocado direito,
demonstrando que, afinal, inexistiria a relacdo biolégica com o perfilhante, que
condiciona a validade da perfilhacao efectuada, nos termos do art. 1859° do CC.

Demandados os conjuges, em accdo de cumprimento de divida alegadamente
comunicavel, ndo é licito suscitar, como meio de defesa, a questdo da invalidade do
casamento, ja que tal matéria s6 pode ser abordada e decidida no campo das acgdes de
estado, como thema decidendum da pertinente accdo anulatdria, nos termos do art. 1632°
do CC.

Saliente-se que este fendmeno juridico ja era realcado por Castro Mendes (Limites
Objectivos do Caso Julgado em Processo Civil, pag.170), ao assinalar um ponto que nio
tem sido suficientemente posto em foco pela doutrina: o de que hd questoes que, a serem
deduzidas e decididas em termos de caso julgado, no processo, o tém de ser como objecto
principal dele, como thema decidendum, nao admitindo decisdo em termos de verdadeiro caso
julgado (mesmo relativo) como causa de pedir ou excepgio - e apresentando precisamente
como exemplos situacdes referentes ao divoércio, anulacdo do casamento e acgdes de
filiagdo.

Por outro lado - e perante o disposto no n°® 2 do referido art. 3°- afigura-se que nao sera
nunca admissivel, nesta sede, a prolagdo de uma decisdo meramente incidental sobre factos
constitutivos do estado civil que se ndo repercuta ou projecte necessariamente no conteiido do
registo: ndo pode obviamente proferir-se decisdo incidental sobre a impugnagdo da
filiacdo ou acerca da validade do casamento que se ndo projecte imediatamente no
conteddo do respectivo registo civil; ou seja, no nosso entendimento, a lei afasta, clara e
cabalmente, a possibilidade de haver qualquer contradicdo ou oposigdo entre o registo
civil e o conteido de determinada decisdo judicial que - embora com eficdcia
pretensamente circunscrita apenas ao processo - julgasse procedentemente impugnado
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certo facto sujeito obrigatoriamente a registo (por exemplo, decretando, sem
eficicia erga omnes e sem que tal decisdo se projectasse imediatamente no registo civil
da filiacdo, que, afinal, o A. nao era filho biolégico de perfilhando, perspectivando-se
esta questdo como meramente prejudicial da pretensdo de reivindicagdo dos bens da
heranca).

b) Exemplo do segundo tipo de situagdes, atrds elencadas, 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 Acérdao de 13/7/06, proferido pelo
T] no P. C-4/03, em que se decidiu que:

O artigo 16.°, n. 4, da Convencgido de 27 de Setembro de 1968 relativa a competéncia
judicidria e a execugdo de decisbes em matéria civil e comercial, alterada, em iiltimo
lugar, pela Convengio de 29 de Novembro de 1996 relativa a adesdo da Repiiblica da
Austria, da Repiiblica 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 inscricio ou a validade de uma patente, quer a questdo seja
suscitada por via de acgdo quer por via de excepgio.

Tal decisao assentou na seguinte linha argumentativa:

24 - No que respeita a posigio que o artigo 16.° da Convengio ocupa no sistema da mesma,
importa assinalar que as regras de competéncia previstas neste artigo estio dotadas de uma
natureza exclusiva e imperativa que se impoe com uma forca especifica tanto aos particulares
como ao juiz. As partes ndo as podem derrogar mediante um pacto atributivo de jurisdigio
(artigo 17.°, quarto pardgrafo, da Convengio) nem mediante a comparéncia voluntiria do
requerido (artigo 18.° da Convengio). O juiz de um Estado contratante perante o qual tiver sido
proposta, a titulo principal, uma acgdo relativamente a qual tenha competéncia um tribunal de
outro Estado contratante por forca do artigo 16.° da Convengio, declarar-se-i oficiosamente
incompetente (artigo 19.° da Convencio). Qualquer decisdo proferida em wviolacdo das
disposicoes do artigo 16.° ndo beneficia do sistema de reconhecimento e de execugdo da
Convengao (artigos 28.°, primeiro pardgrafo, e 34.°, sequndo pardgrafo, da Convengio).

25 - Tendo em conta a posigdo que o artigo 16.°, n. 4, da Convengio ocupa no sistema desta
ultima e a finalidade prossequida, hd que considerar que a competéncia exclusiva prevista por
esta disposicio deve ser aplicada qualquer que seja o quadro processual em que a questio da
validade de uma patente é suscitada, ou seja, independentemente de esta questio ser suscitada
por via de acgdo ou por via de excepgio, no momento da propositura da acgdo ou numa fase mais
avangada do processo.

26 - Em primeiro lugar, permitir ao juiz perante o qual tiver sido proposta uma acgdo fundada
em contrafaccio ou uma acgio declarativa de ndo contrafaccio 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 Convengaio.

27 - Com efeito, apesar de o artigo 16.°, n. 4, da Convengio ndo estar na disponibilidade das

partes, o demandante conseguiria, através da simples formulagdo dos seus pedidos, contornar o
cardcter imperativo da regra de competéncia estabelecida neste artigo.
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28 - Em segqundo lugar, a possibilidade assim oferecida de contornar o artigo 16.°, n. 4, da
Convengao conduziria a uma multiplicacio dos foros competentes e seria susceptivel de afectar a
previsibilidade das regras de competéncia estabelecidas pela Convengio e, por conseguinte, o
principio da seguranca juridica enquanto fundamento dessa Convengio (v. acordios de 19 de
Fevereiro de 2002, Besix, C-256/00, Colect., p. 1-1699, n.os 24 a 26, de 1 de Margo de 2005,
Owusu, C-281/02, Colect., p. I-1383, n.° 41, e acérdio de hoje, Roche Nederland e 0., C-539/03,
Colect., p. I-0000, n.° 37).

29 - Em terceiro lugar, a admissio, no sistema da Convengdo, de decisoes em que 0rgios
jurisdicionais, que ndo os do Estado de concessio de uma patente, decidem a titulo incidental
sobre a validade dessa patente multiplicaria igualmente o risco de decisoes contraditorias que a
Convengao visa precisamente evitar (v., neste sentido, acordios de 6 de Dezembro de 1994,
Tatry, C-406/92, Colect., p. I-5439, n.° 52, e Besix, jd referido, n.° 27).

30 - O argumento, avangado pela LuK e pelo Governo alemdo, segundo o qual, de acordo com o
direito alemado, os efeitos de uma decisio proferida a titulo incidental sobre a validade de uma
patente se limitam ds partes no processo, ndo constitui uma resposta adequada a esse risco. De
facto, os efeitos associados a essa decisdo sio determinados pelo direito nacional. Ora, em vdrios
Estados contratantes, a decisdo que anula uma patente tem efeitos erga omnes. Para evitar o
risco de decisoes contraditorias, seria, portanto, necessdrio limitar a competéncia dos 0rgaios
jurisdicionais de um Estado que ndo o da concessio para decidirem a titulo incidental sobre a
validade de uma patente estrangeira aos casos em que o direito nacional aplicivel confere a
decisdo a proferir apenas um efeito limitado as partes no processo. Tal limitagio conduziria,
contudo, a distorgoes, pondo assim em causa a igualdade e a uniformidade dos direitos e
obrigagoes que decorrem da Convengido para os Estados contratantes e para as pessoas
interessadas (acordao Duijnstee, jd referido, n.° 13).

Decorre, pois, claramente, da linha argumentativa adoptada pelo TJ que - ao menos em
determinadas situagdes,- a atribuicdo 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: e 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 excepcionar quanto as matérias reservadas a
apreciacdo exclusiva do dnico tribunal competente para as apreciar.

¢) Finalmente, existem casos em que a limitacdo a regra constante do referido preceito
legal, contido no citado art. 91°0 decorre derazdes processuais  ou
adjectivas, particularmente da circunstancia de o legislador ter estabelecido que certo
facto impeditivo ou extintivo do direito do autor s6 pode ser deduzido por via
reconvencional, impedindo em absoluto tal opcao legislativa qualquer possibilidade
de invocacdo dessa factualidade pela via incidental da excepcio peremptdria: ora, nos
processos cuja tramitacdo, na fase dos articulados, ndao comporte a possibilidade de
dedugdo de reconvengao, tal regime legal implica, em tltima analise, a impossibilidade
de tal meio de defesa ser suscitado pelo réu e jurisdicionalmente apreciado.

O regime de invocabilidade da compensagio, estabelecido no actual CPC, no art. 266°,
n°2, al. c) - ao prescrever que a reconvengio € o meio procedimental admissivel quando o réu
pretende o reconhecimento de um crédito, seja para obter a compensagio seja para obter o
pagamento do valor em que o crédito invocado excede o do autor,- ilustra esta situacdo: na
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verdade, quem entenda que o regime em apreco ndo permite ao réu qualquer tipo de op¢io,
isto é, que ndo se afigura possivel ao réu optar entre a via reconvencional ou a mera
invocacdo de um crédito sobre o autor por meio de excepcao peremptéria ( mesmo nos
casos em que o contra crédito de que o réu fosse titular ndo excedesse o crédito
invocado pelo autor), serd naturalmente levado a concluir que ndo é possivel operar a
compensagio nos processos cuja tramitacio processual, na fase dos articulados, ndo comporte a
possibilidade de reconvir, face a inexisténcia, na marcha do processo, de terceiro articulado,
indispensdvel para responder ao pedido reconvencional.

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

I - Face a redaccao do art. 266°, n° 2, al. ¢) do actual Céd. do Proc. Civil é de concluir
que foi intencdo do legislador estabelecer que a compensacao de créditos terd sempre
de ser operada por via da reconvencado, independentemente do valor dos créditos
compensaveis.

IT - Por esse motivo, no d&mbito do processo especial previsto no Dec. Lei n° 269/98, no
qual ndo é admissivel reconvengdo, ndo é possivel operar a compensagao de créditos
por via de excepcao quando o crédito invocado pelo réu é inferior ao do autor.

III - Tal interpretacdo ndo é inconstitucional, porquanto ndo viola os principios do
acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva contidos no art. 20° da Constituigdo
da Republica.

Pode, deste modo concluir-se que a situacdo discutida nos presentes autos - a
entender-se que estd efectivamente vedado ao requerido no procedimento arbitral
consequente a AIM a invocagdo da excepcao de nulidade da patente em causa - ndo
origina seguramente o tnico caso em que, no ordenamento juridico, estéd limitado ou
restringido o principio sequndo 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 proprio processo

[Apreciagdo: segundo argumento (art. 20 da CRP; principio do contraditorio). Adequagio e
proporcionalidade da incompeténcia dos TA]

7. Como é evidente, todas as excepgoes a regra constante do n°1 do art. 91° do CPC
implicam - ao inviabilizar a possibilidade de, em determinada acgdo, o réu ou
requerido poder deduzir, ainda que a titulo meramente incidental, determinado meio
de defesa - alguma compressio ou restrigio a plenitude do contraditorio e ao exercicio do
direito de defesa.

Nao pode, porém, sem mais, concluir-se imediatamente que tal restricao ou limitacao
viola o direito de acesso aos tribunais, proclamado pelo art. 20° da Constituicdo - sendo
essencial apurar, perante cada grupo ou tipologia de situacdes, se essa restricao se
configura como proporcional e adequada, ponderadas asrazdes e interesses
determinantes da impossibilidade de deducdo incidental do meio de defesa e
valorados globalmente os meios procedimentais alternativos que permitam ainda,
por outras vias, obter satisfatoriamente uma tutela jurisdicional efectiva dos direitos
do demandado ou requerido.
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Na verdade, ndo pode olvidar-se que as restri¢cdes a possibilidade de suscitacao
incidental de excepgdes peremptorias, em determinadas causas, tém na sua base razdes
perfeitamente diversas e legitimidades ou fundamentos materiais mais ou menos acentuados e
intensos, sendo mais facilmente justificavel tal compressao da plenitude do exercicio de
direito de defesa quando a restricio emerge da propria natureza da relacio material
controvertida ou assenta decisivamente no interesse fundamental de assequrar a competéncia -
absolutamente imperativa e exclusiva - de determinado tribunal para apreciar a matéria ou tema
subjacente a excepgio peremptoria - jA podendo, pelo contrario, suscitar algumas davidas
ou reservas a inviabilidade de deducao de um relevante meio de defesa ligado apenas
ao tipo de tramitacdo processual adoptado pelo legislador.

Voltando aos exemplos atrds apresentados, supomos que ndo existirda fundamento
minimamente convincente para questionar a conformidade ao art. 20° da Lei
Fundamental dos regimes que limitam as acgoes de estado e de registo a possibilidade de
impugnagdo dos factos plenamente provados pelo registo civil, inviabilizando a suscitacdo
incidental, como meros meios meio de defesa do demandado, no 4&mbito de acgdes
patrimoniais; tal como ndo nos parece questiondvel, no plano do respeito pelas regras
do processo equitativo, a solugdo jurisprudencial adoptada pelo T] no acérdao, atras
referido, proferido no P. C-4/03, fundando-se a inviabilidade de arguicao da excepcao
de nulidade da patente em relevantes interesses que justificam a atribui¢do, em termos
perfeitamente imperativos, de competéncia material exclusiva a determinado tribunal;
pelo contrério, ja poderdo suscitar davidas os casos em que a inviabilizacdo da
invocabilidade pelo réu de certo facto extintivo do direito do autor radique em meras
questdes ligadas a estruturacdo da fase dos articulados, como ocorre com o novo
regime de deducdo da compensagdo estabelecido no CPC de 2013 (veja-se, por
exemplo, a abordagem desta questao no aresto atras citado).

Ora, poderd considerar-se que a interpretagdo acolhida, no caso dos autos, pelo
tribunal arbitral - ao inviabilizar ao demandado a deducao, por via de mera excepcao
(e obviamente serm que lhe fosse possivel lancar mdo do pedido de declaragio 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 cardcter constitutivo do respectivo registo e a
andlise global das possibilidades de actuacdo processual, consentidas aquele sujeito?

Importa comegar por realgar a - a nosso ver - indiscutivel disfuncionalidade que decorre
inelutavelmente da tese acolhida no acérdao recorrido, ao consentir na deducio
incidental da excepcdo peremptoéria de nulidade da patente, permitindo que sobre tal
matéria seja proferida decisdo jurisdicional pelo tribunal arbitral, cujos efeitos
permanecem circunscritos ao processo, nao se repercutindo no registo da patente: na
verdade, tal orientagdo permite que subsista intocado o registo constitutivo da patente,
apesar da prolacdo de decisdo jurisdicional que, no d&mbito 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 caracteriza invocavel contra a generalidade dos sujeitos, mas ja nao
contra aquele ou aqueles que tivessem obtido procedéncia quanto a matéria da
excepcao peremptéria de nulidade, incidentalmente suscitada e decidida sem
eficacia erga omnes...
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Teriamos, pois, uma inelutavel relativizacio de um direito absoluto, levando, em termos
que ndo podem deixar de gerar fundada perplexidade, a que a patente, objecto de
intocado registo constitutivo - lavrado por entidade publica qualificada que apreciou
previamente a sua feitura o escrupuloso cumprimento dos requisitos legais para a
atribuigdo do direito privativo industrial - fosse incidentalmente invélida apenas em
relagdo a um possivel infractor préximo, permanecendo valida e operante em relacao a
todos os demais interessados.

Evaristo Mendes ( ob. cit.) enuncia, de forma certeira e exaustiva, as razdes , no plano
da satisfacdo adequada dos interesses contrapostos e da congruéncia das solugdes
juridicas, que o levam a considerar pender a balanca para a afirmacio da incompeténcia do
tribunal arbitral, afirmando nomeadamente:

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

Uma vez que os pertinentes arqumentos a favor da competéncia dos tribunais arbitrais podem
encontrar-se nos escritos de Remédio Marques, identifica-se a seguir um conjunto de razoes no
sentido contrdrio, que completam a fundamentagio do Acdrddo em andlise. Sao elas: (i) a
nulidade respeita a um ato publico de atribuicdo do direito, sendo tal direito de cardter absoluto,
isto é, oponivel erga ommes;, a patente, ao atribuir ao titular o exclusivo tempordrio da
exploragdo econdmica da invengdo, impede a concorréncia de se desenvolver livremente, pelo
que, se o ato atributivo é nulo, no todo ou em parte, mdaxime por falta de novidade ou nivel
inventivo, importa favorecer a sua destruicdo, através de uma competente agdo de declaragio de
nulidade, com eficicia erga omnes; ou seja, a nulidade das patentes é uma questdo de interesse
ptiblico econdmico (concorrencial), importando favorecer a sua declaragdo com eficicia geral; o
meio apropriado para isso é uma agio de declaragio de nulidade assim concebida; (ii) o art. 35.°,
n° 1, do CPI confirma-o; o ato piiblico de atribuicdo do direito, em questdo, 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 mdximo de sequranca e clareza juridicas, importantes para o
sistema de patentes cumprir a fungdo de orientagio e qualificacdo da concorréncia, promovendo
a inovagdo e a competigdo pela inovagdo - culminando um processo de exame, publicidade e/ou
oportunidade de oposicdo, com possivel recurso para os tribunais (incluindo, se for o caso,
arbitrais); nessa medida, sendo também incomum (excecional, hoc sensu) a sua invalidade,
mormente por falta dos requisitos materiais da novidade ou da atividade inventiva; (iii) a
oponibilidade do direito erga omnes - e a correspondente eventual invalidade do ato que o
concede - ¢ fundamental para a igualdade concorrencial; admitir uma defesa por excegio, se esta
for aceite pelo TA, significa colocar em vantagem quem o faz; além disso, a admissio da defesa
por excegio, perante o TA, favorece conluios, entre o titular da patente e o requerente da AIM
para produto genérico, mais uma vez contrdrios a igualdade concorrencial; (iv) dado o modo
como a arbitragem necessdria em apreco estd concebida, a defesa por excegio, a admitir-se como
principio, poderd ocorrer numa multiplicidade de processos, sendo contriria a4 economia
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processual; um sistema de «agio de nulidade tinica» apresenta maior racionalidade economica e
processual; (v) em suma, a defesa por excecio nio é a melhor forma de defender o interesse
publico na eliminagdo de exclusivos/monopdlios injustificados; a agdo de nulidade - com possivel
«legitimidade aberta» e intervengdo de todos os interessados, incluindo o MP e a entidade cujo
ato é contestado (no caso, o INPI), e com decisio eficaz erga omnes - €, pois, a via preferivel; a
defesa por excegdo cria um risco de decisoes contraditorias, no caso um risco enorme de
ocorréncia de miltiplas decisoes contraditorias; o que constitui um fator de desorganizagio da
concorréncia; o facto de haver recurso para o TRL limita, mas ndo elimina o alcance do risco;
(vi) a defesa por excegido nos processos arbitrais em apreco - que, repete-se, podem ser vdrios
apesar de a patente ser a mesma - é, ainda, contra o sentido fundamental de concentrar o
contencioso da propriedade industrial no TPI, favorecendo a especializagcdo/competéncia e
evitando decisoes contraditorias; os TA necessdrios sdo mera solugdo limitada e de recurso para
resolver a atual insuficiéncia da via judicial; (vii) a arbitragem necessdria respeita a patentes em
fim de vida - sobejamente escrutinadas, a nivel mundial; o legislador seguramente teve isso
presente; e o texto da Lei - mdxime, em conjugacio com o art. 35.°, n.°1, do CPI - parece
confirmid-lo, uma vez que a arbitragem se destina a permitir aos titulares das patentes a sua
invocagdo contra quem requer uma AIM, ndo a discussio da sua validade/existéncia (art. 2°); o
processo especial regulado no art.’ 3.° pode ser desencadeado pelo mero pedido de AIM e estd
limitado, nos termos ai definidos; se - excecionalmente (com o processo existente e o «escrutinio
universal», as invalidades sio a excegdo) - o ato atributivo da patente for invdlido, a agdo de
nulidade pode ser facilmente proposta quando se requer a AIM; (viii) a solugdo da arbitragem
necessdria representa uma considerdvel limitacdo ao exercicio dos direitos de patente, no setor
em causa, colocando problemas de constitucionalidade que devem ser minorados, evitando
interpretacoes da Lei que tornam invidvel, nos exclusivos em fim de vida, que sio 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 demandados que
queiram contestar a validade o recurso ao TPI; (ix) se o TA se considerasse competente, a
eventual ndo invocagio por um demandado da excegdo 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 solucdo também ndo é necessariamente a solucdo mais
favordvel aos demandados; (x) é 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 agio no TPI; mas o oportunismo existe iqualmente
por parte de quem opta por ndo o fazer, preferindo opor-se a validade por via de excegio quando
até tinha a sua disposi¢do a via judicial; (xi) a questdo é distinta das relativas ao ambito da
patente, a sua eventual caducidade e a uma possivel inoponibilidade; nio devendo as solugoes
defensdveis para estas estender-se a ela[xii].

E certo que Remédio Marques (ob. cit., pags. 216 e segs.) procura atenuar a estranheza
da solugdo que decorre da inelutavel relativizacio de um direito absoluto, cujo contetido
essencial se traduz na faculdade de uso exclusivo do resultado de determinada
actividade inventiva, susceptivel de aplicagdo industrial acentuando que mesmo nos
direitos reais sobre coisas corporeas (oponiveis erga omnes), a presungio 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 opo-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 respectivo registo (que funciona
como mera condigdo de oponibilidade a terceiros dos factos registados) e casos verificados
no perimetro dos direitos de propriedade industrial em que - como é sabido - o registo
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assume natureza constitutiva; e, por isso, a ser possivel alguma analogia, ela ha-de
verificar-se por comparagdo com O0s casos em dqueo registo predial assume
excepcionalmente natureza constitutiva, como ocorre, de forma paradigmdtica, com o registo da
hipoteca.

Ora, sera admissivel, por exemplo, que - na ac¢do de cumprimento, pendente entre
credor hipotecario e devedor, este possa limitar-se a invocar, com efeitos circunscritos a
esse processo, a nulidade do negoécio constitutivo da hipoteca, fazendo valer esse meio
de defesa como pura excepcdo peremptdria, ndo tendo a decisdo judicial que julgue
procedente a excepgdo qualquer eficacia fora do processo e subsistindo, assim,
intocado o registo da hipoteca cujo acto constitutivo foi incidentalmente julgado nulo -
podendo consequentemente a hipoteca (cujo registo constitutivo permaneceria
intocado) ser feita valer, noutras ac¢des de divida, contra quaisquer outros credores
comuns do mesmo devedor?

Seria tal situagdo juridicamente congruente e, muito em particular, compativel com a
norma constante actualmente do art. 8° do CRPredial, segundo a qual (em claro reforco
de um principio de inquisitoriedade) - e abandonando a tradicional necessidade de
formulagdo de um pedido, acessério e consequencial, visando projectar os efeitos da
decisdo judicial no registo - a impugnacao judicial de factos registados faz presumir o
pedido de cancelamento do respetivo registo?.

Para além desta objeccdo (a que naturalmente nado cabe dar resposta cabal no presente
acorddo) sempre se notara que, no plano das accdes reais, a disfuncionalidade e
incongruéncia da solucdo que permitisse a intermiténcia do direito real (cujo facto
constitutivo seria incidentalmente invalidado apenas internamente num processo,
subsistindo intocado o registo e a presungdo nele contida, invocavel, nos termos gerais,
contra quaisquer outros sujeitos juridicos) sempre seria imputdvel a uma deficiente
estratégia da parte, que - podendo obviamente fazé-lo, ja& que a tal ndo obstavam as
regras de competéncia absoluta do tribunal - ndo langou mdo do pedido de declaracio
incidental, previsto na parte final do n° 2 do art 91° do CPC - por esta via obtendo a
extensdo dos efeitos do julgado a matéria da propria excepcao deduzida.

Pelo contrdrio, no caso que agora nos ocupa, a circunstancia de - por relevantes
interesses de ordem ptublica e de uniformidade de critérios na administracdo da justica
- a competéncia para a apreciacdo da validade das patentes estar concentrada, em
exclusivo, no TPI e de, no art. 35° do CPI, se prever que as declaragdes judiciais de
nulidade ou anulagdo dos titulos de propriedade industrial pressupdem o amplo
contraditério de potenciais contra interessados, inviabiliza naturalmente o exercicio de
tal faculdade pelas partes, levando a concluir que a referida disfuncionalidade seria
imputavel, em ultima andlise, a propria estruturacdo do sistema por que se rege
legalmente esta matéria...

Saliente-se, quanto a este ponto, que a conclusdo de que o tribunal arbitral necessério
carece de competéncia material para apreciar incidentalmente, com efeitos
exclusivamente internos ao processo, a questdo da nulidade da patente, invocada no
procedimento consequencial a AIM, ndo envolve qualquer desgraduagio da categoria
dos tribunais arbitrais, tendo exclusivamente que ver com a natureza peculiar da
relagdo controvertida , com o caracter constitutivo do registo em sede de propriedade
industrial e com a atribuicdo de competéncia exclusiva ao TPL: na verdade, o tribunal
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arbitral necessdrio carece de competéncia para decretar incidentalmente a nulidade de
patentes exactamente nos mesmos termos em que carecera de competéncia material
quanto a esse tema qualquer tribunal estadual que ndo seja o TPI; ou seja, se numa
qualquer accdo, pendente em qualquer tribunal estadual diverso do TPI, se suscitar
incidentalmente a questao da nulidade de uma patente, as razdes substanciais que nos
levam a concluir que, no caso dos autos, o tribunal arbitral é desprovido de
competéncia para a apreciar levarao identicamente ao entendimento de que qualquer
tribunal estadual de competéncia genérica carecera 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 suscitagdo da excepcao
peremptoria 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 préprio processo,
mas apenas o de fundamentar e obter uma absolvigio do pedido de condenagio na abstengio
de introdugio do genérico no mercado, em fungdo de uma actividade de mero
acertamento acerca, por exemplo, da falta de novidade, de actividade inventiva ou de
industrialidade da patente, configuradas como meras circunstancias impeditivas do
efeito juridico pretendido pelo autor; ou seja, seria, nesta 6ptica, possivel dissociar a
questdo da nulidade da patente (Que se reconhece estar subtraida ao tribunal
arbitral) da mera declaracao ou acertamento acerca de determinada situacao factual
condicionadora do direito patenteado, por exemplo, a falta de actividade inventiva da
solucdo técnica objecto da patente - pelo que, ao dar razdo ao requerido, ndo estaria,
afinal, o tribunal arbitral sequer a pronunciar-se - embora apenas incidentalmente -
acerca do tema danulidade da patenteregistada, 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 actividade inventiva da solugdo técnica patenteada (ou
protegida por certificado complementar de protecgio) for invocada como excepgio peremptopria,
o conhecimento dessa nulidade impede que o tribunal emita uma declaragio de nulidade do
direito e do titulo que o sustenta.

Nestes casos, se a excepgio for julgada procedente, o tribunal estd apenas autorizado a rejeitar
o pedido do autor, absolvendo o réu desse pedido e tornando, no caso concreto, a patente naio
opontvel ao réu. E essa decisdo goza apenas de eficicia inter partes. O tribunal - saliente-se —
nao declara a nulidade da patente, pois ele ndo extravasa o objecto processual definido pelo autor
na petigdo inicial; limita-se, isso sim, a apreciar uma circunstancia impeditiva, no caso concreto,
do jus prohibendi invocado pelo autor enquanto titular de uma patente ( ou CCP) - por ex. a
falta de actividade inventiva da solugdo técnica objecto da patente — pelo que a afirmagdo dessa
circunstancia impeditiva consome-se 1o caso concreto. ..

Nao nos parece, com o devido respeito, que esta dissociagio entre declaragio (embora
puramente incidental) de nulidade da patente e mera actividade de acertamento dos requisitos
essenciais de patenteabilidade possa ter lugar num sistema em que é constitutivo o ato
administrativo de reconhecimento dos titulos de propriedade industrial - levando
necessariamente a que a desconsideracdo, em qualquer processo e sob que forma for,
da titularidade de uma patente devidamente reconhecida tenha de envolver um
juizo acerca da prépria validade desta.
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Ou seja: a sentenca que desconsidera o reconhecimento - constitutivo - de certo direito
de propriedade industrial, considerando ilidida a presuncgido de que o direito pertence ao
titular inscrito e que estido cumpridos todos os requisitos para a atribuigdo do direito privativo
industrial, acaba por produzir necessariamente, ela prdpria, um efeito constitutivo,
projectado 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 Oehen Mendes (ob. Cit., pag. 935), a invalidade das situacoes registadas nao se
verifica nem se constara incidentalmente, tendo sempre de ser afirmada judicialmente, para
produzir os seus efeitos, quer inter partes, quer erga omnes. Este regime resulta das exigéncias
de sequranca e certeza juridicas, que as situacoes registadas visam precisamente assegurar, isto
é, que sdo a verdadeira razdo de ser do instituto do registo. Sobretudo quando estido em causa,
por via de excepgio, registos constitutivos do direito atribuido, como é o caso das patentes (que
ndo existem sem acto administrativo de concessdo: uinica forma de adquirir originariamente o
direito de patente).

Deste modo, passando necessariamente a desconsideracdo de certo titulo constitutivo
do direito patenteado, impugnado pelo requerido no processo arbitral, por
uma verificagio judicial acerca da nulidade da patente, objecto de reconhecimento
constitutivo pela competente entidade administrativa, ndo pode o tribunal arbitral
onde pende o procedimento consequente ao pedido de AIM, pronunciar-se, ainda que
a titulo puramente incidental, sobre tal matéria, j4 que a mesma pressupde
necessariamente o exercicio da competéncia exclusiva que, no nosso sistema juridico,
estd reservada ao TPL

E, assim sendo, a inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, naquele processo,
a excepcao peremptéria de nulidade do direito patenteado configura-se como
proporcional e adequada, radicando, em tultima anélise, na natureza da relacdo
controvertida, no cardcter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de
propriedade industrial e nas razdes de interesse publico e de congruéncia do sistema
que levaram a reservar o conhecimento de tais vicios apenas ao TPI - ndo implicando,
consequentemente, o desvio a regra constante do n°1 do art. 91° do CPC qualquer
violacdo do direito de defesa, da regra do contraditério ou do principio do processo
equitativo

[Apreciacio: sequndo argumento (cont.). A agdo de invalidade como via alternativa; onus nao
desproporcionado]

8. Importa, por fim, avaliar se - ponderadas todas as possibilidades de iniciativa
processual de que dispde o demandado neste processo arbitral - a inviabilidade de
suscitacdo incidental do meio de defesa da nulidade da patente ndo poderé ser suprido
por outra via, cuja utilizacdo se nado revele desproporcionadamente onerosa ou
insuficientemente eficaz para assegurar a tutela efectiva do seu direito.

Na verdade, deve acentuar-se que , na génese do processo arbitral - em que a empresa
interessada na comercializagdo de determinado medicamento genérico, agora na veste
de demandada, pretende questionar a validade da patente reconhecida, em termos
constitutivos, ao A., que a pretende ver afirmada - esteve afinal uma iniciativa
origindria da propria demandada, que pediu a AIM.
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Assim, na especificidade do presente contencioso, perspectivado em termos
abrangentes e globais, a posicdo de demandada é consequéncia de uma sua anterior
iniciativa procedimental, 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 (ob. e loc. cit.) - quem pede uma AIM - sabendo que fica
sujeito, por esse facto, a uma provdvel acgdo arbitral - se quiser valer esse meio de defesa, deverd
propor a competente accio no TPI e, vindo a ser envolvido em subsequente arbitragem, requerer
uma suspensio do processo até o TPl se pronunciar. O TA deferird a pretensio se -
excepcionalmente, dados os termos em que o exclusivo é concedido e a circunstincia de se tratar
de patentes em fim de vida, via de regra jd escrutinadas a nivel mundial - houver fortes indicios
capazes de vencer a presungio de validade de que a patente goza.

Nao pode, pois, afirmar-se que o demandado esta impossibilitado de questionar a
validade da patente pela circunstdncia de lhe ndo ser possivel deduzir
incidentalmente, perante o tribunal arbitral, a excepcdo de nulidade; na verdade, é no
momento inicial, em que opta pela via procedimental traduzida em requerer a AIM,
que lhe cumpre definir adequadamente a sua estratégia processual: ou ndo tem interesse,
sério e efectivo, em questionar a validade da patente e desencadeia entdo o pedido de
AlM, sabendo que, na eventual e ulterior accdo arbitral, ndo poderd suscitar e ver
decidida, com eficécia apenas inter partes , a excepcao de nulidade; ou, pelo contrario,
interessando-lhe efectivamente controverter a validade da patente, terd o dnus de o fazer
na acgdo propria e perante o tribunal materialmente competente e com intervencao de todos
os interessados nessa lide - ndo se vendo que o desencadear de tal accio possa
representar a imposi¢ao de um 6nus excessivo ou desproporcionado...

Como escrevemos no artigo elaborado para inclusdao nos Estudos Em Memoria do
Conselheiro Luis Numnes de Almeida, (2007, pdg. 835), convém salientar, todavia, que a
jurisprudéncia constitucional s6 vem julgando violadores do disposto no n°l do art. 20° da
Constituicdo os regimes processuais que se traduzem numa privagio absoluta de meios
processuais idoneos para fazer valer em juizo o direito ou interesse da parte: jd nio implicam
violagdo de tal principio constitucional os casos em que a lei de processo, ao delimitar o dmbito
de aplicagdo dos vdrios meios ou instrumentos adjectivos que prevé, estabelecer que, em certa
situagdo, a parte terd de utilizar um determinado instituto e ndo outro, desde que aquele para
que a parte é direccionada seja idoneo para, no essencial, garantir a tutela efectiva (embora,
porventura, de forma menos intensa ou completa do que a que decorreria do uso do meio
procedimental, no caso, proscrito).

Em aplicacio deste entendimento, o acordio n°63/03 entendeu que ndo é inconstitucional o
regime extraido dos arts. 351°, n°1, e 359, n°1, do (velho) CPC, de que decorre a ndo admissio
dos embargos de terceiro com natureza preventiva no dmbito do processo especial de recuperagio
da empresa e de falencia - atenta a possibilidade de o credor obter tutela minimamente adequada
do seu direito mediante a dedugio de reclamacio, com vista a restituicio e separacio de bens, nos
termos do CPEREF.

E, no acordio n° 271/03, entendeu o TC, sequindo identica linha arqumentativa, que as normas
do DL n°30 689 que estabelecem a liquidacdo administrativa de estabelecimentos bancdrios obsta
a instauragdo ou prosseguimento de acgoes executivas ndo colidem com o direito de acesso d
justica por parte do credor, jd que tal regime ndo implica qualquer perda do direito a executar,
apenas alterando a forma e os termos em que a sua satisfacao pode ter lugar — canalizando o

22



EM — Patentes de medicamentos - invalidade. Arbitragem necessaria. Incompeténcia
dos tribunais arbitrais

credor para uma execu¢do que passa a ser colectiva e em que tem necessariamente de ser
assegurada a regra da par conditio creditorium.

Transpondo estas consideragdes para o caso dos autos, entende-se que a necessidade
de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM do medicamento
genérico, da pertinente accdo de nulidade da patente que obsta a pretendida
introdugdo no mercado, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a
suspensdao da instancia arbitral até que tal accdo seja julgada, constituem meios
procedimentais - alternativos a deducao perante o tribunal arbitral da excepcao de
nulidade da dita patente - quendo envolvem onerosidade excessiva para o
interessado e permitem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a questionar a
validade da patente que obsta a comercializacdo por ele pretendida - o que
naturalmente afasta a violacdo do preceituado no art. 20° da Lei Fundamental.

[Decisao: 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, concede-se provimento a revista,
revogando o acérddo recorrido - e passando, consequentemente a vigorar a decisdo
contida no despacho saneador, proferido no processo arbitral, acerca da incompeténcia

do tribunal arbitral necessario para apreciar, ainda que a titulo incidental e com efeitos
circunscritos ao processo, a excepcdo 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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11
Acérddo do TRL de 16.11.2016°
Sumério™:
O Tribunal Arbitral necessario ndo tem competéncia para apreciar a matéria de
excepcdo invocada pela demandada na acgdo arbitral sobre a invalidade de uma EP
(patente europeia) e do CPP (certificado complementar de proteccao).

Acordam os Juizes, do Tribunal da Relacdo de Lisboa:
Relatorio:

I- «VLimited» e «VUnipessoal, Lda.» vieram, ao abrigo do disposto nos artigos 3°, n° 8
da Lei 62/2011, de 12-12, e 18, n® 9, 46, n°® 3-a-iii) e 59, n°1-f) da lei 63/2011, de 14-12,
intentar a presente accdo especial contra «S Farmacéutica, Lda.», pedindo a anulacdo
parcial de decisdo arbitral interlocutoria.

Alegaram, em resumo, as requerentes:

Contra a ora requerida foi iniciada accdo arbitral consistindo o objecto do litigio na
defesa dos direitos das requerentes emergentes de patente europeia (“EP ‘637”) e de
certificado complementar de proteccdo (“CCP 197”) relativamente a medicamentos
genéricos.

O Tribunal Arbitral foi instalado, foram apresentadas a peticéo inicial e a contestacao e
nesta a requerida defendeu-se por excepgéo, arguindo designadamente a invalidade dos
direitos de propriedade industrial invocados.

Na sequéncia o Tribunal Arbitral emitiu decisdo interlocutéria em que se considerou
competente para apreciar e conhecer da invalidade invocada pela requerida.
Todavia, a invalidade de uma patente s6 pode ser declarada pelo Tribunal da
Propriedade Intelectual em accédo intentada nos termos do art. 35 do CPI. O Gnico meio
facultado pelo CPI para a elisdo da presunc¢do de validade de um titulo de propriedade
industrial € a accdo de nulidade ou anulacdo, junto de um tribunal judicial, ndo podendo
qualquer outra autoridade pronunciar-se sobre aquela invalidade, quer por via de
reconvencao quer por via de excepcao.

Pediram as requerentes que seja anulada a decisdo pela qual o Tribunal Arbitral se
declarou competente para apreciar as questdes suscitadas relativamente a validade da
“EP ‘6377 e do “CCP 197” a titulo incidental, constante do ponto 2. da Decisdao
Interlocutdria proferida pelo Tribunal Arbitral.

Determinada a citacdo da requerida para no prazo de 30 dias se opor ao pedido e
oferecer prova e citada que foi, esta nada disse.

*

II- O Tribunal é o competente, ndo se verificando quaisquer excepg¢des dilatorias,
nulidades ou questdes prévias que importe decidir.
N&o existe qualquer meio de prova a produzir.

® Relatora: Maria José Mouro. Proc. n° 1053-16.5YRLSB.L1-2. Fonte: www.dgsi.pt. Acrescentaram-se 0
negrito e os titulos a azul.
19 Elaborado pela relatora.
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A questdo que se coloca nestes autos é a da competéncia do Tribunal Arbitral para a
titulo incidental - por via da invocacdo de uma excepcao — conhecer da validade de uma
patente e de certificado complementar de protecgéo.

*

(omissis)

IV-1- Estamos em face da impugnac&o, nos termos do n° 9 do art. 18 da LAV, aplicavel
por via do n° 8 do art. 3 da lei 62/2011, de 12-12, de uma deciséo interlocutdria na qual
o Tribunal Arbitral (necessario) declarou ter competéncia para decidir incidentalmente
as questdes suscitadas por via de excepcdo pela demandada «S Farmacéutica, Lda.»
sobre a validade da EP 817637 e do CPP 197.

Justifica-se esta impugnacao interlocutéria. Como salientado por Menezes Cordeiro
([1D) a lei pretendeu evitar acontinuacdo de um processo inutil: «Invocada uma
incompeténcia ndo reconhecida pelo tribunal arbitral para qué aguardar pelo termo do
processo para consumar, sO entdo, o recurso ao foro estadual? A impugnacao
interlocutoria visa clarificar a situacéo, oferecendo segurancgax.

Nos termos do art. 46, n° 3-a-iii) da LAV, para o qual remete o n° 9 do citado art. 18, a
decisdo arbitral pode ser anulada pelo tribunal estadual se demonstrado que ela se
«pronunciou sobre um litigio ndo abrangido pela convencdo de arbitragem ou contém
decisbes que ultrapassam o ambito destax.

Ora, feitas as devidas adaptacbes, porque estamos em face de
uma arbitragem necessaria imposta pelo art. 2 da lei 62/2011, de 12-12, é nesse espago
gue nos situamos: ponderacdo sobre se o Tribunal Arbitral quando decidiu ser
competente para apreciacdo das questdes suscitadas por via de excepcdo pela
demandada «S Farmacéutica, Lda.» sobre a validade da EP 817637 e do CPP 197, se
pronunciou sobre questdes que ultrapassam aquelas que a lei imp&e (e permite) que por
ele sejam decididas e sobre as quais ndo se deveria pronunciar.

*

IV-2- Determina o art. 2 da lei 62/2011, de 12-12: «Os litigios emergentes da invocacgédo
de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos -cautelares,
relacionados com medicamentos de referéncia, na acepc¢do da alinea ii) do n.° 1 do
artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 176/2006, de 30 de Agosto, e medicamentos genéricos,
independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de
utilizacdo, ou de certificados complementares de proteccdo, ficam sujeitos
a arbitragem necessaria, institucionalizada ou nao institucionalizadax.

Sucede que de acordo com o n° 1 do art. 35 do CPI a declaragdo de nulidade ou a
anulacédo dos direitos de propriedade industrial «s6 podem resultar de deciséo judicial».
[Doutrina contraria a competéncia dos TA]

A proposito da inarbitrabilidade das questbes relativas a validade dos direitos de
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propriedade industrial refere César Bessa Monteiro ([2]) que «as matérias que
envolvam a titularidade ou validade de um direito de Propriedade Industrial ndo podem
ser submetidas a arbitragem, nomeadamente porque nenhuma decisdo arbitral poderia
ser exequivel erga omnes. Pode dizer-se que as materias relativas a titularidade de um
direito de propriedade industrial ou a sua validade ndo dizem respeito exclusivamente as
partes interessadas, mas em muitos casos, estdo também envolvidos terceiros e ainda
interesses publicos, como é o caso, por exemplo, da proteccdo do consumidor. Além
disso, o registo tem como finalidade alertar terceiros para a titularidade do direito e por
iIsSo mesmo qualquer decisdo que implique a alteracdo do mesmo deveria,
consequentemente, ser emitida somente por uma autoridade pablica».

Também Pedro Silva e Sousa ([3]) entende que a anulacdo ou declaracdo de invalidade
«ndo pode ser conhecida a titulo meramente incidental ou por via de excepcdo
processual, pois enquanto um DPI ndo se extinguir por efeito de uma deciséo transitada
em julgado, continuara a produzir plenamente 0s seus efeitos».

Escrevendo-se no «Cédigo da Propriedade Industrial Anotado» ([4]) 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 excepcdo, com eficacia inter-partes. O
entendimento mais razoavel ¢ o de que tal ndo deve ser possivel “de iure constituto”.

O artigo 35° n° 1 do CPI estabelece que “a declaragdo de nulidade ou a anulagdo dos
direitos de propriedade industrial s6 podem resultar de decisdo judicial”.

A invalidade das situacBes registadas ndo se “verifica” nem se “constata”
incidentalmente, tendo sempre de ser declarada judicialmente para produzir os seus
efeitos.

Pelo exposto, entre outras razbes, € de rejeitar a possibilidade de invocacdo da
invalidade da patente por via de excepcdo, com meros efeitos inter partes, quer em
acgcdes que corram termos nos tribunais estaduais quer em tribunais arbitrais (...)

A razao pela qual o CPI remete para a competéncia exclusiva dos Tribunais judiciais
a decisdo sobre a invalidade funda-se no reconhecimento de que os direitos de
propriedade industrial (direitos fundamentais) ndo se encontram na disponibilidade
absoluta dos respectivos titulares.

Se, por disposicdo 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 excepcdo. A incompeténcia dos tribunais
arbitrais reveste natureza substantiva e ndo meramente processual. Quando a lei
veda aos tribunais arbitrais o conhecimento da invalidade das patentes, a norma deve ser
considerada como uma norma de ordem publica, compreensivel pelo principio da
tipicidade e das garantias legais destes direitos.

Né&o e aceitavel a declaracdo por tribunais arbitrais da invalidade relativa da patente
que ¢ um direito absoluto registado (...)».

[Doutrina e jurisprudéncia a favor da competéncia]
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Todavia, este entendimento ndo é, de forma alguma, uniforme, havendo posicdes
divergentes — assim, por exemplo, Déario Moura Vicente ([5]), argumentando que «ndo
seria aceitavel que a competéncia dos tribunais arbitrais constituidos nos termos da lei
n.° 62/2011 se cingisse a determinacdo da ocorréncia da alegada violacdo de um direito
de propriedade industrial e a eventual condenacdo dos demandados nas sangdes a ela
inerentes, excluindo-se a possibilidade de esses mesmos tribunais se pronunciarem
sobre 0s 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 condenacdo, por um tribunal arbitral necessario,
do suposto infrator de um direito de propriedade industrial alheio cujo titulo fosse
invalido»; [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
Constituicao garante; [iii] porque de outro modo «se teria introduzido na ordem juridica
portuguesa, pelo que respeita aos processos que correm perante os tribunais arbitrais
necessarios criados pela lei n.° 62/2011, uma injustificada derrogacéo ao principio geral
conforme o qual o tribunal competente para a acdo é também competente para
conhecer dos incidentes gue nela se levantem e das questfes que o réu suscite como
meio de defesax.

Esta divergéncia de posicdes vem-se reflectindo também a nivel da jurisprudéncia.

Assim, foi entendido por esta Relacdo no seu acordéo de 13-1-2015 ([6]):

«I- Por imposicdo do art. 35° n° 1 do CPI, a competéncia para apreciacdo da acdo onde
se vise, a titulo principal, e com eficacia erga omnes, a declaragdo de nulidade ou a
anulacdo de direitos de patente cabe em exclusivo a tribunal judicial, concretamente e
nos termos do art. 111° n° 1, alinea c) da Lei n° 62/2013 (Lei da Organizacdo do
Sistema Judiciario), ao Tribunal da Propriedade Intelectual.

II- Com o objetivo, declarado nos respetivos trabalhos preparatorios, de criar um
mecanismo através do qual se obtivesse, num curto espaco de tempo, “uma decisdo de
mérito quanto a existéncia, ou ndo, de violagdo dos direitos de propriedade industrial”, a
Lei n° 62/2011 criou um regime especifico para a composicdo dos litigios emergentes
de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de
referéncia e medicamentos genéricos, excluindo-os da apreciacdo dos tribunais
estaduais e sujeitando-os a arbitragem necessaria, institucionalizada ou nao
institucionalizada — seus arts. 1°e 2° .

I11- E na contestacdo que o réu deve deduzir toda a sua defesa numa ou em ambas as
modalidades que a mesma pode assumir: por impugnacao e por excecdo, podendo esta
ultima ter natureza dilatéria ou perentoria — arts. 571° e 573° n® 1 do CPC de 2013,
correspondentes, respetivamente, aos 487° e 489°, n° 1 do anterior CPC.

IV- Ao estabelecer, no seu art. 3° n° 2, que o demandado pode contestar nos termos e
sob a cominacdo ai prevista, a Lei n°® 62/2011, ndo restringe a regra basica acabada de
enunciar, 0 que aponta no sentido de aquele poder opor ao demandante, na sua
contestacdo, matéria de excecdo, designadamente invocar a invalidade da patente cuja
violagéo Ihe venha imputada.

V- S assim € respeitado o principio essencial e basico do contraditorio, enquanto
reconhecimento do direito a defesa, direito que tem assento no art. 20° da nossa CRP, e
que, de outro modo, seria violado.

VI- Se, em sede de causa de pedir, 0 demandante imputa ao demandado a violagdo dos
seus direitos de patente por este haver requerido junto do Infarmed a concessao de AIM
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de um certo medicamento genérico, 0 seu direito de defesa poderd ser pura e
simplistamente abolido se se entender que ndo pode opor ao demandante excecdo de
natureza perentoria, designadamente invocando a invalidade daquela patente, ndo para a
ver declarada a titulo principal — o que a ser possivel seria obtido por via de
reconvencao que deduzisse —, mas tdo sé para demonstrar a ndo verificagdo da invocada
violagdo, dada a inexisténcia do direito que dela seria  alvo.
VII-A isto acresce que, nos termos do art. 91° do CPC de 2013 — correspondente ao
anterior art. 96° do CPC -, o tribunal competente para a acdo € igualmente competente
para conhecer, além do mais, das questdes 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 pode conhecer da invalidade da patente, enquanto
excecdo perentoria invocada pelo demandado nestes processos, a determinar,
verificando-se, a improcedéncia do pedido.

VIII- E entendimento que ndo colide com a regra instituida no ja citado art. 35° do CPlI,
que apenas reserva a competéncia do tribunal judicial a declaracéo, a titulo principal e
com eficacia erga omnes, de nulidade ou a anulacdo dos direitos de propriedade
industrial.

IX- Ja a invalidade do titulo que o demandado suscite a titulo incidental, por via de
excecdo, é matéria para a qual o tribunal arbitral tem competéncia, e a decisdo que a
reconheca como facto impeditivo dos efeitos juridicos que o demandante visa alcancar
com a agdo, s vale, naturalmente, entre as partes.

X-O Tribunal Arbitral é, pois, competente para conhecer a excecdo perentoria de
invalidade da patente que o demandado deduzax.

[Jurisprudéncia contraria a competéncia dos TA]

Anteriormente, no acérddo da Relacdo de Lisboa de 13-2-2014 ([7]) considerara-se,
divergentemente:

«A controvérsia circunscreve-se, assim, a possibilidade de o tribunal arbitral previsto na
Lei n.° 62/2011 apreciar a validade de uma patente que tenha sido questionada apenas a
titulo de excecdo, para obstar a procedéncia do pedido, com efeito tdo s6 inter partes.

Ora, a admissibilidade do reconhecimento da nulidade de uma patente (ou de outro
direito de propriedade industrial) a titulo meramente incidental ou por via de excecdo
processual, mesmo perante um tribunal estadual, é duvidosa (no sentido da sua
inadmissibilidade, vide Pedro de Sousa e Silva, Direito Industrial, 2011, Coimbra
Editora, pag. 448).

E que, como realcam os defensores da tese propugnada, in casu, pelo tribunal recorrido,
admitir que em sede incidental a parte ou partes demandadas possam ver reconhecido
que a patente invocada pela demandante, devidamente registada, é afinal invalida,
contendo-se os efeitos dessa constatacdo no &mbito da relacdo entre as partes, equivale,
no caso de procedéncia da excecdo, a autorizar a parte ou partes demandadas a
explorarem com exclusividade, em conjunto com o titular da patente, o respetivo
invento, utilizando em seu proveito um monopolio que o Estado concedera apenas ao
titular da patente e que continuara a impor-se ao restante universo de possiveis
concorrentes ou interessados. Tal pde em causa a transparéncia e a seguranca
juridica visados pelo sistema publico de atribuicdo de direitos de propriedade industrial
e bem assim leva a estranha situacéo de, tendo em determinado caso sido reconhecido
que néo se justificava o exclusivo que fora excecionalmente concedido (restringindo-se
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a liberdade econdmica em atencdo ao interesse publico de recompensar o contributo
social trazido pelo inventor com a invencdo e de estimular o aparecimento de novas
invencdes), tal atribuicdo publica do exclusivo ndo s6 se mantera como passara a
beneficiar outro ou outros particulares, sem controle dos restantes interessados
nem publicitacdo dessa extensdo do privilégio.

A criacdo de tal situagdo no ambito de uma arbitragem, ou seja, no decurso de uma
atividade jurisdicional exercida num ambiente privado, suscita ainda maiores duvidas.

Na falta de disposicdo legal clara em sentido contrario, entendemos, pois, por estas
raz0es sinteticamente expostas, ser de manter a decisdo arbitral nesta parte.

As possibilidades de defesa das demandadas mantém-se intactas, pois poderdo requerer
a declaracdo da nulidade da patente perante os tribunais judiciais, atualmente no
Tribunal da Propriedade Intelectual».

Esta posicdo foi reafirmada nos acérddos desta Relagdo de 21-5-2015 e de 4-2-2016.

Naquele primeiro ([8]) constatou-se que o «tribunal arbitral, bem como o tribunal
estadual, ainda que a titulo meramente incidental ou por via de excecdo processual,
carece de competéncia para decidir da nulidade ou anulabilidade de patente ou outro
direito de propriedade industrial, cabendo ao Tribunal da Propriedade Intelectual
declarar a nulidade em acgéo declarativa instaurada com essa finalidade, nos termos do
art.235.°do C. P. I.».

Ja sobre 0 acérddo de 4-2-2016 ([9]) foi sumariado:

«- A declaracdo de nulidade da patente s6 pode ser efectuada por tribunal judicial (art°
35°n°1 do CPI: “A declaracao de nulidade ou a anulagdo s6 podem resultar de decisao
judicial”), pois tal preceito aponta no sentido de nao ser possivel que tal declaracdo ou
anulacdo resultem de decisdo arbitral, ja que, como se constata pelo n°1 do artigo 27° do
CPI, no contexto deste Codigo a expressdo «decisdo judicial» reporta-se a decisfes de
tribunais estaduais.

- Para tal sera instaurada accdo pelo Ministério Publico ou por qualquer interessado,
devendo ser averbada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a
instauracdo da accdo (art® 30° n°l alinea d) e n°4 do art® 35° do CPI), devendo ser
citados, para além do titular do direito registado contra quem a accao é proposta, todos
0s que, a data da publicacdo do dito averbamento, tenham requerido o averbamento de
direitos derivados (art® 35° n°2 do CPI).

- A competéncia exclusiva dos tribunais estaduais para o julgamento de accOes de
declaracdo de nulidade ou anulagdo de patentes € reafirmada no artigo no artigo 111°
n°l alinea c) da Lei de Organizacdo dos Sistema Judiciério (Lei n® 62/2013, de 26 de
Agosto), que atribui ao tribunal da propriedade intelectual competéncia para conhecer
das questBes relativas a «acgdes de nulidade e de anulagdo previstas no Codigo da
Propriedade Industrial.

O aludido regime afasta a possibilidade de os tribunais arbitrais, incluindo o tribunal
arbitral necessario previsto na Lei n°® 62/2011 decretar, com efeitos erga omnes, a
nulidade de uma patente.

- Admitir que em sede incidental a parte ou partes demandadas possam ver reconhecido
que a patente invocada pela demandante, devidamente registada, € afinal invalida,
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contendo-se os efeitos dessa constatacdo no ambito da relacdo entre as partes, equivale,
no caso de procedéncia da excepcdo, a autorizar a parte ou partes demandadas a
explorarem com exclusividade, em conjunto com o titular da patente, o respectivo
invento, utilizando em seu proveito um monopolio que o Estado concedera apenas ao
titular da patente e que continuara a impor-se ao restante universo de possiveis
concorrentes ou interessados».

[Posicdo do TRL]

A argumentacdo constante dos acordaos desta Relacdo de 13-2-2014, 21-5-2015 e 4-2-
2016, tal como a manifestada nas posi¢cdes doutrinais acima transcritas e que vao no
mesmo sentido, afiguram-se-nos convincentes, sobrepondo-se as de sentido oposto — e
que foi adoptada na deciséo interlocutéria cuja anulacéo é pretendida.

Concluimos, pois, que o Tribunal Arbitral ndo tem competéncia para apreciar a
matéria de excepcdo invocada pela Demandada «S Farmacéutica, Lda.» sobre a
validade da EP 817637 e do CPP 197; fazendo-o pronunciar-se-a sobre questdes que
ultrapassam aquelas que a lei impde e permite que por ele sejam decididas e sobre as
quais ndo se deveria pronunciar.

V- Face ao exposto, acordam os Juizes desta Relacdo em julgar procedente a presente
accdo de anulacdo e, em consequéncia, em anular a decisdao do Tribunal Arbitral
proferida em 30-5-2016, no sentido de aquele Tribunal ser competente para apreciar as
questdes suscitadas relativamente a validade da EP 817637 e do CPP 197, a titulo
incidental.

Custas da apelacéo pela recorrida «S Farmacéutica, Lda.»

Lisboa, 16 de Novembro de 2016
Maria José Mouro / Teresa Albuquerque / Jorge Vilaca

[1]JEm «Tratado da Arbitragem», Almedina, 2015, pag. 211.

[2]Em «Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor», citado em «Codigo
da Propriedade Industrial Anotado», coordenacdo de Antonio Campinos e Luis Couto
Gongcalves, Almedina, 22 edicdo, pags. 161-162.

[3]JEm «Direito Industrial», Coimbra Editora, 2011, pag. 448.
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62/2011)», em ROA, Out.-Dez., 2012, pags. 981-982.
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