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Sumario

1. Corresponde a uma conclusao légico-normativa que é suportada por todos
os critérios inscritos nos trés numeros do art.?2 92 do Cddigo Civil, interpretar
o disposto nos art?s 22 e 32 da Lei n.2 62/2011, de 12 de dezembro, com a
redacao que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n.2 110/2018, de 10 de setembro,
com o sentido de que a publicacao de um simples pedido de autorizacao de
introducao no mercado de um medicamento protegido por patente e/ou CCP
titulada, como directa detentora do correspondente registo ou por via de
licenga, por uma entidade que interage no comércio juridico, é suficiente para
reconhecer que esta pessoa juridica tem um efectivo e genuino interesse em
agir na acgao especial destinada a impedir a violagao daquele direito de
propriedade intelectual.

2. E essa interpretagdao ndao apenas consubstancia a solugao ético-socialmente
mais acertada no que concerne a interpretagao dos normativos legais
reguladores dessa situacao conflitual submetida ao julgamento do Tribunal,
como é também aquela da qual melhor resulta a salvaguarda da seguranca e a
confianca juridicas e bem assim, aquela que ¢ mais conforme com a ética da
responsabilidade que tem de ser apanagio de todos os que interagem no
comércio juridico - e que a eles tem de ser exigida porque a mesma lhes é
exigivel a luz dos Valores e Principios estruturantes das Comunidades que se
organizam segundo o modelo social do Estado de Direito - e com os ditames do
Principio da Proporcionalidade igualmente consagrado tanto no Ordenamento
Juridico nacional portugués, como no da Uniao Europeia.
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3. E ontologicamente inconcebivel configurar que o Legislador, ao produzir
normas legais, age levianamente e que ignora os debates existentes na
Sociedade (que nao apenas na Comunidade Juridica) a propdsito das questoes
sociais relevantes acerca das quais esta a legislar.

4. Uma tal absurda e inaceitavel posicao viola, de uma forma ostensiva e
eticamente reprovavel, o ensinamento consubstanciado no n.2 3 do art.2 92 do
Cddigo Civil, no qual esta escrito, como aqui se recorda aos mais desatentos,
que na fixacao do sentido e alcance da lei, o intérprete presumira que o
legislador consagrou as solugdes mais acertadas e soube exprimir o seu
pensamento em termos adequados.

5. Consequentemente, € no minimo ilégico (para ser brando com as palavras)
entender que o Legislador concedeu expressamente ao interessado que
pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial nos termos do artigo
anterior (art.2 22 da Lei n.2 62/2011, com a redaccao que lhe foi dada pelo DL
n.2 110/2018), a possibilidade de intentar uma accao para defender esse seu
direito no prazo de 30 dias a contar da publicitagdo na pagina eletrénica do
INFARMED, de todos os pedidos de autorizagao, ou registo, de introducao no
mercado de medicamentos genéricos, mas que esse direito seria ao mesmo
retirado por ser considerado que esse interessado nao tem interesse em agir.
6. E o caracter incongruente do um tal entendimento torna-se ainda mais
patente e evidente perante a fixagao de uma tao intensa cominacgao contra o
requerente de uma AIM como a estabelecida no n.2 2 do art.2 32 da Lei n.2
62/2011, de 12 de dezembro, caso o mesmo nao deduza contestacao nessa
acgao.

7. Na verdade, sO a posicao sustentada por este Tribunal Superior mantida
nesta deliberacao traduz, com fidelidade, a vontade do Legislador expressa e
inequivocamente manifestada através dos normativos que estao
consubstanciados no art.2 22 e nos n% 1 e 2 do art.? 32 da Lei n.2 62/2011, de
12 de dezembro.

Texto Integral

ACORDAM, EM CONFERENCIA, OS JUIZES DA 102 SECCAO (PICRS) DO
TRIBUNAL DA RELACAO DE LISBOA

1. Na accao declarativa com processo comum que, sob o n.2 83/20.7YHLSB,
corre termos pelo actualmente designado 12 Juizo do Tribunal da Propriedade
Intelectual, as Autoras pediram a condenacao das Rés a:

a) Abster-se de, em territério portugués, ou tendo em vista a comercializagdo
nesse territorio, por si ou por terceiro importar, fabricar, armazenar, introduzir
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no comércio, vender ou oferecer quaisquer medicamentos que contenham
Sitagliptina como substdncia activa, como unica substdncia activa ou em
associagdo com outras substdncias activas, incluindo, mas ndo apenas, os que
sdo objecto dos pedidos de AIM melhor identificados no art. 140 da presente
peticdo inicial, enquanto a EP 142357 e/ou o CCP 278 se encontrarem em
vigor.

b) Abster-se de, em territorio portugués, ou tendo em vista a comercializacdo
nesse territorio, por si ou por terceiro importar, fabricar, armazenar, introduzir
no comércio, vender ou oferecer quaisquer medicamentos que contenham
Sitagliptina como substdncia activa, como unica substdncia activa ou em
associagdo com outras substdncias activas, incluindo, mas ndo apenas, os que
sdo objecto dos pedidos de AIM melhor identificados no art. 140 da presente
peti¢do inicial, até ao termo da vigéncia do CCP 339.

c) Abster-se de, em territorio portugués ou tendo em vista a comercializagdo
nesse territorio, por si ou por terceiro, importar, fabricar, armazenar,
introduzir no comércio, vender ou oferecer quaisquer medicamentos que
compreendam a associa¢do de substancias activas Sitagliptina e Metformina,
até ao termo da vigéncia do CCP 339.

2. Devidamente citadas as Rés contestaram a accao, invocando,
nomeadamente, a falta de interesse em agir das autoras, pois os pedidos de
AIM’s ndo traduzem violagdo ou ameaca de violacdo de qualquer patente ou
CCP, e, em reconvencgao, pedem a revogac¢do da concessdo do registo do CCP
339, tendo as Autoras replicado alegando nessa sua pecga processual que o
Ministério Publico tem de ser citado nos termos do art.? 342 n.2 3 do CPI, que
inexiste a excepcdo da falta de interesse em agir e que o CCP 339 é vdlido.

3. Finda a fase dos articulados, foi nessa acgao proferido em 26/11/2020 o
despacho saneador que tem a referéncia 418522, no qual, para o que releva
quanto ao que a este Tribunal Superior cumpre dirimir na presente instancia
recursoria, foi decretado o seguinte:

E do meu conhecimento funcional que as autora intentaram uma outra ac¢do
contra as mesmas rés em que pediram que o tribunal condenasse as rés a
absterem-se de, em territorio portugués, ou tendo em vista a comercializagdo
nesse territorio, por si ou por terceiro importar, fabricar, armazenar, introduzir
no comércio, vender ou oferecer quaisquer medicamentos que contenham
Sitagliptina como substdncia activa, como unica substdncia activa ou em
associagdo com outras substdncias activas, incluindo, mas ndo apenas, os que
sdo objecto dos pedidos de AIM, enquanto a EP 142357 e/ou o CCP 278 se
encontrarem em vigor.

Tal acgdo corre termos neste juizo sob o n? 40/20.3YHLSB, tendo sido
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proferida decisdo em 29/10/2020 e ainda ndo tendo transitado em julgado.

A excepgdo de litispendéncia importa obstar a repeti¢do de causas e visa
garantir a ndo prolagdo de decisbes contraditorias sobre a mesma matéria.
Por outro lado, a excepgdo de litispendéncia deve ser conhecida na acgdo
proposta em segundo lugar, sendo critério de aferi¢cdo da anterioridade o
momento da citagdo do R para a acg¢do.

Ora, a litispendéncia constitui uma excepcgdo dilatoria de conhecimento
oficioso, conforme resulta da aplicagcdo conjugada do disposto nos artigos
5769, 2,57792,1i), 5782, 2782, 1, e), todos do Codigo de Processo Civil.

Pelo exposto, absolvo todas as rés da presente instancia quanto ao pedido
formulado na alinea a) da peticdo inicial e referente ao CCP 278.

Registe e notifique.

Custas pelo A., cfr. art. 5272 do CPC..

k3K

Questdo a decidir.

Considerando a excepgdo supra apreciada, cumpre analisar e decidir se os
pedidos de AIM com vista a introdugdo no mercado de medicamentos
genéricos contendo as substdncias activas de “SITAGLIPTINA” e “Metformina”
violam ou estdo na iminéncia de violar a patente ou CCP das AA.,
concretamente a EP 11412357 e respectivo CCP e 339.

x

Por todo o exposto, atenta a verificagdo da excepg¢do inominada de falta de
interesse em agir por parte da autora, absolvem-se as rés da instancia, nos
termos do disposto nos arts. 2782, 1, e), e 5772 do CPC.

De harmonia com o disposto no art. 5279, 1, do CPC, condeno as autoras no
pagamento das custas processuais. Valor da acgdo: € 30.000,01 (Trinta mil
euros e um céntimo).

Valor do pedido reconvencional: € 30.000,01 (Trinta mil euros e um céntimo).
Registe e notifique.

x

Notifique as rés para, em 10 dias, esclarecerem se pretendem o
prosseguimento dos autos para apreciar da eventual invalidade do CCP 339,
invocada no seu pedido reconvencional.” (sic).

4. Inconformadas com essas duas decisoes, as Autoras intentaram contra elas
o presente recurso, pedindo que seja “... a Decisdo Recorrida ... revogada e
substituida por outra que, com os corretos pressupostos de facto e respetiva
fundamentacgdo, e sem os vicios de Direito nesta sede alegados, julgue
improcedentes a excecdo dilatoria de litispendéncia em relacdo ao primeiro
pedido formulado na Peticdo Inicial e a excecdo de falta de interesse em agir
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em relagdo ao segundo e ao terceiro pedidos formulados na Peti¢do Inicial,
ordenando-se o prosseguimento dos autos quanto a todo os pedidos
formulados na Petig¢do Inicial no Tribunal a quo” (sic), formulando para
sustentar essa pretensao as seguintes conclusoes:

“A. O presente recurso vem interposto da Decisao Recorrida quanto (i) ao
julgamento do ponto da matéria de facto seqguidamente identificado, (ii) na
parte em que julgou improcedente a acao absolvendo as Recorridas da
instancia relativamente ao primeiro pedido formulado na peticao inicial por
alegada verificagdo da excecgao dilatéria de litispendéncia e (iii) na parte em
que julgou improcedente a agdao absolvendo as Recorridas da instancia
relativamente aos segundos e terceiros pedidos formulados na petigao inicial
por alegada falta de interesse em agir das Recorrentes.

B. Quanto a matéria de facto: ao abrigo do disposto no artigo 662.2 do CPC,
deve ser retirado da lista de factos dados como nao provados o facto elencado
sob a letra i), porque ser absolutamente irrelevante para a decisao da causa,
uma vez que a acgao prevista no artigo 3.2, n.2 1 da Lei 62/2011 nao tem como
pressupostos a infracao, ou iminéncia de infracao, dos direitos de propriedade
industrial invocados pelas Autoras.

C. Quanto a excecao dilatéria de litispendéncia: a causa de pedir nos
presentes autos decorre, nomeadamente, dos concretos pedidos de AIM
publicitados no dia 6 de novembro de 2019, na pagina oficial do INFARMED,
para medicamentos genéricos compreendo sitagliptina e metformina como
substancias ativas, ao passo que a causa de pedir na da agao que corre termos
sob 0 n.2 40/20.3YHLSB decorre, nomeadamente, da publicitagdao, na pagina
oficial do INFARMED no dia 17 de agosto de 2019, de pedidos de AIM para
medicamentos genéricos compreendendo sitagliptina como substancia ativa,
pelo que nao se encontram verificados todos os requisitos previstos no artigo
581.2, n.2 1 do CPC.

D. Ao ter julgado procedente a excecao dilatoria de litispendéncia
relativamente ao primeiro pedido formulado na peticao inicial, o Tribunal a
quo violou o disposto no artigo 581.2, n.2 1 do CPC e ainda o disposto no artigo
20.2, n.2 4 da CRP, uma vez que, ao fazé-lo, estd a negar o direito de as Autoras
verem apreciado o primeiro pedido formulado nos presentes autos

E. Quanto a excecgao dilatéria de falta de interesse em agir: o Tribunal a quo
nao compreendeu a natureza e os pressupostos especificos da agao preventiva
consagrada no artigo 3.2 da Lei 62/2011 e, em especial, que em causa nao esta
uma providéncia cautelar ou uma acao de condenacao reativa (pressupondo a
violagao de um direito), nos termos gerais do Cédigo de Propriedade Industrial
e do Cdodigo de Processo Civil.

F. A Lei 62/2011 nao s6 permite como impoe que os titulares de direitos de
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propriedade industrial recorram a via judicial no prazo de trinta dias a partir
da publicitacao, na pagina oficial do INFARMED, de um pedido de AIM de um
medicamento genérico, quando pretendam invocar judicialmente os referidos
direitos em relacao a esse medicamento.

G. A Lei 62/2011 consagra uma acao eminentemente preventiva destinada, nos
proprios termos da lei, a ser proposta numa fase necessariamente anterior a
qualquer violagao ou ameaca iminente de violagao da patente, pelo que o
“interesse em agir” dos titulares de direitos de propriedade industrial deriva
da simples publicitagdo, na pagina oficial do INFARMED, de um pedido de AIM
de um medicamento genérico, a qual, nos termos da mesma lei, constitui a
circunstancia determinante do impulso processual ativo.

H. A oportunidade do impulso gerador da propositura da agao deriva de uma
norma legal imperativa, a qual determina que o titular de direitos de
propriedade industrial que queira invocar os seus direitos relativamente a um
medicamento genérico para o qual tenha sido pedida uma AIM o deve fazer no
prazo de trinta dias a contar da publicitacdo desse pedido na pagina oficial do
INFARMED.

I. Foi o préprio legislador que desconsiderou a violacao (atual ou iminente)
dos direitos invocados como pressuposto processual, bastando-se com a
publicitacao de um pedido de AIM para um medicamento genérico na pagina
oficial do INFARMED, que, assim, justifica/funda a necessidade de os titulares
de patentes/certificados complementares de protecao recorrerem aos meios
judiciais.

J. O pedido de AIM, formulado enquanto os direitos de propriedade industrias
exercidos se encontrem em vigor, constitui prova inequivoca de que o
requerente dessa AIM pretende lancar o seu medicamento no mercado e dele
decorre a possibilidade de que tal lancamento se venha a fazer antes da
caducidade dos referidos direitos.

K. O primeiro vicio do Tribunal a quo ocorreu, de facto, logo na identificacao
da “questao a decidir”, uma vez que, para efeitos da agcao especial prevista no
artigo 3.2, n.2 1 da Lei 62/2011, ndo esta em causa saber se os pedidos de AIM
que foram publicitados na pagina oficial do INFARMED violam ou estdao na
iminéncia de violar os direitos de propriedade industrial das Autoras.

L. A presente acao nao foi fundada na ilegalidade dos pedidos de AIM tal como
apresentados pela Primeira Ré e ndo visa impedir as empresas de
medicamentos genéricos de iniciar os procedimentos tendentes a obtencao de
uma AIM, nem dificultar ou impedir concedida concessdao da mesma ou a
fixacao do preco de venda ao publico do medicamento em causa, em devido
tempo.

M. O caracter iminente da ameaca de lesao do direito de patente apenas

6/31



constitui pressuposto processual nas providéncias cautelares, nos termos das
normas especiais constantes do artigo 345.2 do CPI. Quanto as acgoes
declarativas preventivas, tal requisito nao existe, uma vez que ao artigo 10.2
n? 3, alinea b) in fine do CPC, que delas trata, apenas exige que a sua
finalidade seja a de prevencao da violagao de um direito, nada ai se dizendo
sobre a iminéncia dessa violacao.

N. A referéncia ao artigo 103.2, n.2 1, alinea c) do CPI, que consagra a
chamada ”“Clausula Bolar”, plasmada no artigo 19.2 n.2 8 do Decreto-Lei n.2
176/2006, com a redacao dada pelo artigo 4.2 da Lei 62/2011, nao passa senao
de um mero lapso, porque nada tem a ver com este processo, uma vez que nao
se imputa as Recorridas a pratica de quaisquer dos atos previstos nessas
normas, nomeadamente de estudos ou ensaios necessarios a obtencao de uma
AIM.

0. A posicao tomada pela Decisao Recorrida de que o jus prohibendi conferido
pela patente as Recorrentes pelo artigo 102.2 do CPI tornaria desnecessaria a
prolacao de uma sentenca que condenasse a demandada a nao levar a cabo as
condutas que esse titular tem o direito de impedir ignora que, no direito
portugués, a possibilidade de recurso a agao direta ¢ verdadeiramente
excecional, apenas a ela se podendo recorrer em casos extremos, quando o
recurso a via judicial for impraticavel.

P. Sao irrelevantes e insuscetiveis de fundamentar a Decisao Recorrida todas
consideracgoes tecidas pelo Tribunal a quo a propésito da “relevancia” ou da
“necessidade” da acao prevista no artigo 3.2, n.2 1 da Lei 62/2011, uma vez
que aos Tribunais cabe apenas julgar segundo a lei.

Q. Nos presentes autos, as Recorridas apresentaram contestacao e colocaram
em causa a validade do CCP 339, antecipando que nao irao respeitar os
direitos de propriedade industrial das Recorrentes emergentes do CCP 339 e
que pretendem comercializar os seus medicamentos genéricos durante a
vigéncia do CCP 339, o que torna ainda mais evidente a verificacdao do
pressuposto processual em causa.

R. Ao ter absolvido as Rés da instancia por alegada falta de interesse em agir
das Autoras relativamente ao segundo e ao terceiro pedido, o Tribunal a quo
violou o disposto nos artigos 3.2, n.2 1 da Lei 62/2011 e ainda o disposto no
artigo 203.2, n.2 1 da Constituicdao da Republica Portuguesa, no artigo 4.2, n.2
1 da Lei n.2 3/99 e no artigo 8.2, n.2 2 do Codigo Civil.

S. Quanto a caducidade de direito de acao: ao Tribunal esta vedado o
conhecimento da tempestividade da presente acao e do cumprimento do prazo
de 30 dias previsto na Lei 62/2011, por a caducidade do direito de acao nao
configurar uma matéria de conhecimento oficioso e por a mesma nao ter sido
suscitada no decurso do processo, sob pena de violagao do disposto no artigo
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330.2, n.2 1 e n.2 2 do Cdédigo Civil.” (sic).

5. Devidamente notificadas, as Rés/apeladas contra-alegaram, rematando essa
sua peca processual, na qual nao formularam quaisquer conclusoes, nos
seguintes termos:

“Face ao exposto, nao podem restar quaisquer duvidas que a sentencga
recorrida interpretou e aplicou corretamente a lei, devendo ser mantido em
conformidade.

Nestes termos, resta concluir que todas as conclusoes do recurso de apelagao
deverao ser julgadas improcedentes.

Termos em que deve o recurso interposto pelas Recorrentes ser julgado
totalmente improcedente.” (sic).

6. Distribuido o recurso, o relator destes autos proferiu em 21/07/2021
decisao, que tem a referéncia 17129264, elaborada ao abrigo do estatuido nos
art?s 6522n.2 1 c) e 6562 CPC aprovado pela Lei n.2 41/2013, de 26 de junho -
adiante designado apenas por CPC 2013 -, cujo decreto judicial tem o seguinte
teor:

“9.1. Pelo exposto e em conclusao, com os fundamentos enunciados nos pontos
8.1. e 8.2. da presente decisao liminar do relator, julga-se apenas muito
parcialmente procedente a apelagao e, consequentemente:

6.1. Pelo exposto e em conclusao, com os fundamentos enunciados nos pontos
3.1. e 3.2. da presente decisao do relator, julga-se procedente a apelagao e,
consequentemente:

i) elimina-se todo o segmento do despacho saneador com valor de sentenca
recorrido através do qual foram elencados os factos declarados ndo provados
na accgao a qual em 12 instancia foi atribuido o n.2 83/20.7YHLSB;

ii) confirma-se o despacho saneador recorrido na parte em que por referéncia
ao processo n.2 40/20.3YHLSB, declara verificada, relativamente ao pedido
formulado sob a alinea a) que remata a peticao inicial dessa acc¢ao identificada
em i), a excepcao de litispendéncia e, por essa razao, absolve as Rés da
instancia; e

iii) revoga-se o despacho saneador recorrido na parte em que absolveu as Rés
da instancia no que respeita aos pedidos formulados sob as alineas b) e c) que
rematam a peticao inicial da accao identificada em i), decretando-se em sua
substituicao que nesse processo, as Autoras tém um efectivo e genuino
interesse em agir, e que, por essa razao, devera prosseguir a tramitagao
desses autos para apreciacao dos pedidos formulados sob as essas duas
alineas que rematam a peticao inicial.

6.2. Custas pelas partes, na proporcao de 3/5 para as apeladas e 2/5 para as
apelantes.” (sic).

7. Por se considerarem prejudicadas com essa decisao, tanto as apelantes
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(Autoras da accao) como as apeladas (Rés na acgao), ainda que relativamente
a distintos segmentos desse julgamento criticado, reclamaram para a
Conferéncia, tendo as segundas, que foram as que em primeiro lugar
apresentaram essa pretensao, requerido que “... seja a Decisdo Singular
reclamada revogada e substituida por Acorddo que julgue improcedente o
recurso interposto pelas Reclamadas”, tendo, por sua vez, as primeiras
peticionado que seja “... julgada procedente a presente Reclamacgdo, e, em
consequéncia, ... (seja) a Decisdo Singular parcialmente revogada, julgando-se
procedente o recurso, condenando-se, em consequéncia, as Recorridas no
pedido formulado na alinea a) da Petigdo Inicial”.

8. Foi dado cumprimento ao devido contraditorio no que respeita a ambas as
reclamacoes e foram colhidos os Vistos dos Ex.mos Senhores Juizes
Desembargadores Adjuntos.

9. E sao estes os contornos da lide que a este Tribunal Superior cumpre aqui e
agora dirimir, desta vez em Conferéncia, cabendo, todavia, clarificar que,
como decorre do estatuido nos n® 3 e 4 do art.2 6522 do CPC 2013, até
porque, salvo nos casos previstos no art.2 6782 do mesmo Cdédigo, s6 pode
recorrer-se de revista para o Supremo Tribunal de Justigca do acordao da
Relacao, proferido sobre decisdao da 1.2 instancia (idem, art.2 6712n.2 1 - v.
também os art?s 6722 n.2 1 e 6739), quando a decisao singular reclamada é
proferida ao abrigo do disposto nos art?s 6522 n.2 1 c) e 6562 ainda desse CPC,
em termos ontoldgicos, o acérdao proferido em Conferéncia, substitui
integralmente esse julgamento, com todas consequéncias que dessa situagao
decorrem, incluindo em termos de tributagao pela actividade até ai realizada
na instancia de recurso, sendo que, o que se sublinha, a principal dessas
consequéncias é a de que é inadmissivel, através da reclamacao, o
alargamento da compreensao/extensao légica do objecto do recurso.

10. Considerando o conteudo das alegacoes apresentadas em Juizo pelas
recorrentes, que, como € sabido, balizam/limitam o poder de cognicao do
Tribunal de recurso (pese embora, como nunca podera ser esquecido, por
forca do disposto no n.2 3 do art.?2 52 do CPC 2013, nenhum juiz esteja sujeito
as alegacgoées das partes no tocante a indagacgdo, interpretagdo e aplicagdo das
regras de direito), as questoes de que, em termos légicos e ontoldgicos, este
Tribunal Superior tem de conhecer sao as seguintes e por esta ordem:

- pode ou ndo ser eliminado o segmento da decisdo recorrida através do qual
foram elencados os factos declarados ndo provados?

- na decisdo recorrida procedeu-se ou ndo a uma correcta interpretagdo e
aplicagdo do disposto nos art?s 32 n.2 1 da Lei n.? 62/2011, 2032 n.2 1 da
Constitui¢do da Republica Portuguesa, 4° n.2 1 da Lei n.2 3/99 e 82 n.2 2 e 330°
n% 1 e 2 do Codigo Civil?
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11. E sendo esta a matéria que nesta instancia recurséria compete julgar, a
tanto se procedera de imediato, por nada obstar a esse conhecimento e por
estarem cumpridas as formalidades legalmente prescritas (art®s 6522 a 6702
do CPC 2013), tendo sido, repete-se, oportunamente colhidos os Vistos dos
Ex.mos Senhores Juizes Desembargadores Adjuntos.

12. Na decisao recorrida foram declarados provados e nao provados os
seguintes factos:

A) Factos provados (motivagao: “Atentos os documentos juntos e a ndo
contestagdo dos mesmos por parte das RR, consideram-se assentes os
seguintes factos com relevancia para a decisdo da causa”):

1 - A 12 autora é titular da EP 1412357, com a epigrafe “beta-amino-
tetrahidroimidazo (1,2-A) pirazinas e beta-aminatetra-hidrotriazolo (4,3-A)
pirazinas como inibidores da dipeptidil-peptidase para o tratamento ou
prevencao de diabetes”, sendo as demais autoras licenciadas da 12 autora.

2 - A EP 1412357 foi pedida ao Instituto Europeu de Patentes em 05/07/2002.
3 -A EP 1412357 reivindica a prioridade da patente norte-americana US
303474 P, de 06/07/2001.

4 - Em Portugal foi apresentada no INPI a traducao em portuguesa do
fasciculo da Patente em 17/06/2006.

5-AEP 1412357 vigorara até 05/07/2022 e tem 30 reivindicagoes.

6 - A Sitagliptina é o ingrediente activo que estd protegida na EP 1412357.

7 - A 12 qutora é titular do CCP 278, sendo as demais autoras suas licenciadas,
e o produto abrangido por este CCP ¢ a Sitagliptina.

8 - O CCP 278 indica a EP 1412357 como a “patente base”.

9 - Do CCP 278 consta que a primeira autorizagao de introdugao no mercado
europeu de um medicamento contendo Sitagliptina como substancia activa
ocorreu em 21/03/2007.

10 - O CCP 278 tem uma duracao inferior a patente base, pelo que nao
chegara a vigorar.

11 - A primeira autora é ainda titular, sendo as demais autoras suas
licenciadas, do CCP n? 339, que refere que o produto abrangido é
SITAGLIPTINA/(CLORIDRATO) METFORMINA, o qual se encontra protegido
na patente base n? 1412357;

12 - A primeira autorizacao de introducao no mercado europeu de um
medicamento compreendendo a associacao de substancias activas Sitagliptina
e Metformina ocorreu em 08/04/2008, na Suica, a qual produzira efeitos a
partir do dia 06/07/2022 e a sua vigéncia terminard em 08/04/2023;

13 - Acresce que ainda poderd vir a ser concedida as autoras uma extensao
pediatrica;

14 - No mercado portugués os medicamentos de referéncia que contém
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Sitagliptina como Unica substancia activa encontram-se disponiveis na forma
farmaceéutica de comprimido revestido por pelicula nas dosagens de 25mg, 50
mg e de 100mg e sao comercializados sob as marcas Januvia e Xelevia;

15 - Também se encontram disponiveis no mercado portugués medicamentos
que contém como substancias activas Sitagliptina em associagao com
Metformina, os quais sdao comercializados na forma farmacéutica de
comprimido revestido por pelicula, nas dosagens de 1000 mg+50 mg e 850
mg+ 50 mg sob as marcas comerciais Janumet Efficib e Velmetia;

16 - A 32 qutora é a titular das autorizacoes de introducao no mercado de
todos os medicamentos de referéncia contendo Sitagliptina como substancia
activa (em monoterapia ou em combinagao com Metformina) que sao
comercializados em Portugal pela filial do grupo MSD, a MSD, Lda, entre os
quais se encontra o medicamento de referéncia Januvia (Sitagliptina) e o
medicamento Janumet (Sitagliptina e Metformina);

17 - De acordo com as listas publicitadas no dia 0611/2019, na pagina
electronica do INFARMED, a 12 ré requereu em 30/09/2019 as Autorizacgoes
de Introdugao no Mercado dos medicamentos que contém as substancias
activas «Sitagliptina» e «Metformina» cloridrato, sob a forma farmacéutica de
comprimido revestido a pelicula, nas dosagens de 50mg/850 mg e
50mg/1000mg, tendo por medicamento de referéncia o «Janumet» das
autoras;

18 - A segunda ré foi indicada como futura titular das AIM’s;

19 - As rés nunca solicitaram autorizacao para explorar, por qualquer meio, as
invencoes protegidas pela patente e pelo CCP 339;

B) Factos nao provados (motivagao: “Este facto € dado como ndo provado, pois
nem sequer alegado foi pelas AA., tendo estas se limitado a dizer que «uma
vez concedidas as AIM’s constituirdo uma ameaca de violacdo dos direitos de
propriedade industrial de que as Autoras sdo titulares».”):

i) Que as RR. tenham iniciado ou estejam em iminéncia de proceder ao
fabrico, comercializagdao, armazenamento, exportacao ou qualquer tipo de
cedéncia de medicamentos que contenham a substancia activa “Sitagliptina” e
“Metformina”.

13. DISCUSSAO JURIDICA DO PLEITO.

13.1. Pode ou nao ser eliminado o segmento da decisdo recorrida através do
qual foram elencados os factos declarados nao provados?

13.1.1. Nos termos legais, a admissao de um pedido de alteragao da matéria
de facto declarada provada e nao provada numa acgao esta dependente da
verificagao dos pressupostos estabelecidos no n.2 1 do art.2 6402 do CPC 2013,
no qual se estatui que:

Quando seja impugnada a decisdao sobre a matéria de facto, deve o recorrente
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obrigatoriamente especificar, sob pena de rejeigao:

a) Os concretos pontos de facto que considera incorretamente julgados;

b) Os concretos meios probatorios, constantes do processo ou de registo ou
gravacgao nele realizada, que impunham decisdao sobre os pontos da matéria de
facto impugnados diversa da recorrida;

c) A decisao que, no seu entender, deve ser proferida sobre as questoes de
facto impugnadas.

13.1.2. Todavia, na situagdao em apreco, o que esta em causa € algo
ontologicamente distinto, a saber: ter sido mencionado que um dado facto nao
esta provado, mas, para além disso, ter sido declarado pelo préprio Julgador -
ou melhor, estar por ele reconhecida essa efectiva e indesmentivel realidade -
qgue esse facto nao foi sequer alegado.

13.1.3. Ora, pese embora no n.? 3 do art.2 52 do CPC 2013 esteja bem
clarificado que o juiz ndo esta sujeito as alegagoes das partes no tocante a
indagacao, interpretacao e aplicacao das regras de direito, menos verdadeiro
nao é que, de acordo com o previsto nos n?s 1 e 2 desse comando normativo,
no seu julgamento, o Juiz apenas se pode servir dos factos articulados pelas
partes, e bem assim tdo s, dos factos instrumentais que resultem da instrucao
da causa, dos factos que sejam complemento ou concretizagao dos que as
partes hajam alegado e resultem da instrucao da causa, desde que sobre eles
tenham tido a possibilidade de se pronunciar, e dos factos notdrios e daqueles
de que o tribunal tem conhecimento por virtude do exercicio das suas funcgoes.
13.1.4. Nestas condigoes, é, ja de si, verdadeiramente incompreensivel ser
feita referéncia na motivagcao do segmento da decisao recorrida que neste
momento se sindica a factos nao alegados, mas, tudo isso, para depois se
declarar que esses factos nao estao provados.

13.1.5. Declaracao essa que, realmente, nunca poderia ser proferida.

13.1.6. E, efectivamente, a ocorréncia agora relatada é tao bizarra e tao
desconforme ao estatuido naqueles n2s 1 e 2 do art.2 52 do CPC 2013, que s6
pode ser qualificada como uma inexisténcia juridica, e, como tal, tendo esse
segmento do texto da decisao recorrida de ser totalmente eliminado/apagado
do elenco de factos a considerar na construcgao da solugéao juridica do pleito.
13.1.7. Isto porque, repete-se, a luz do disposto nos n® 1 e 2 do art.2 52 do
CPC 2013, tais palavras nunca por nunca deveriam sequer ter sido escritas.
13.1.8. E tanto basta para justificar o agora decretado, sendo dispensavel a
apresentacao de uma mais extensa argumentagao fundamentadora porque a
funcao institucional e social dos Juizes ¢ a de dirimir os conflitos que
realmente existam e sejam submetidos ao seu julgamento e na exacta medida
do que é necessdrio e indispensavel a resolugdo desses conflitos ou litigios
(art.2 6082 n.2 2 do CPC 2013, que corresponde ao n.? 2 do art.2 6602 do
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entretanto revogado CPC 1961), sendo sua obrigagao nao s6 nao praticar
como, ao mesmo tempo, impedir a pratica nos processos de actos intteis,
impertinentes e dilatorios [art?s 62n.2 1 e 1302 do CPC 2013].

13.1.9. Ou seja e dito de outro modo, no exercicio dessa sua actividade
estatutaria, devem os Juizes, no minimo, ter sempre presente o Principio da
Parcimonia ou Navalha de Occam (ou de Ockham), postulado 16gico atribuido
ao frade franciscano inglés William de Ockham, que viveu entre 1287 e 1347
dC, que enuncia que “as entidades ndo devem ser multiplicadas além da
necessidade”, sendo, neste caso, as “entidades” os passos légicos do silogismo
judicial através dos quais se opera a subsuncgao dos factos provados na
previsao das normas que regulam a concreta relacao material controvertida.
13.1.10. O que significa que nas decisoes e deliberacoes judiciais deve ser
evitado tudo o que nao seja necessario ao julgamento do real e efectivo
objecto do litigio submetido ao julgamento do Tribunal em qualquer das suas
instancias, mais devendo, sem prejuizo do disposto no n.? 3 do art.2 82 do
Cddigo Civil, ter-se, sobremaneira, em conta o exacto contetido dos textos
legais reguladores aplicaveis a construgao da solugao juridica do pleito.
13.1.11. Portanto e em conclusao, com os fundamentos agora expostos, agora
em Conferéncia, julga-se, no que é verdadeiramente essencial, procedente a
conclusao B. das alegagoes de recurso das apelantes (sendo que a conclusao
A. é meramente declaratoria) e, consequentemente, elimina-se todo o
segmento da decisdo recorrida através do qual foram elencados os factos
declarados ndo provados na acgao.

13.1.12. O que, sem que se mostre necessaria a apresentagao de qualquer
outra argumentacao légica justificativa, aqui se declara e decreta.

13.2. Na decisao recorrida procedeu-se ou nao a uma correcta interpretagao e
aplicacao do disposto nos art?s 32 n.2 1 da Lei n.2 62/2011, 2032n.2 1 da
Constituicao da Republica Portuguesa, 4°n.2 1 da Lein.2 3/99 e 82 n.2 2 e 3302
n% 1 e 2 do Cddigo Civil?

13.2.1. Estabilizada que esta a matéria de facto que pode servir de
sustentacao (e so ela o pode) a construgao da solugao juridica do pleito
submetido ao poder de cognigao, em sede de recurso, a este Tribunal
Superior, importa, entdo, proceder a analise critica da fundamentacao em
matéria de Direito da decisao apelada (alids, dos dois decretos judiciais
transcritos no ponto 2.3. deste despacho do relator), ou melhor e mais
exactamente, proceder ao escrutinio do mérito das objeccoes apresentadas
pelas Autoras contra esse julgamento proferido em 12 instancia.

13.2.2. No cumprimento desse desiderato, é indispensavel comecgar por
sublinhar que, como tem mesmo que ser sabido (ou melhor, ndo pode ser
ignorado - art.2 62 do Codigo Civil), a delimitagao dos contornos da
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compreensao/extensao légica da previsao/estatuicao de uma qualquer norma
juridica, seja qual for a sua natureza (substantiva ou adjectiva), tem
forcosamente de ser feita em conformidade com as regras interpretativas
definidas no art.? 92 do Cddigo Civil, sendo, de igual modo, inquestionavel que
as palavras tém um peso e um valor ontoldgico - razao pela qual no n.2 2 desse
mesmo normativo se escreve que «Nao pode, porém, ser considerado pelo
intérprete o pensamento legislativo que nao tenha na letra da lei um minimo
de correspondéncia verbal, ainda que imperfeitamente expresso.».

13.2.3. Postulado esse que, o que aqui vincadamente se sublinha, tem uma
essencial relevancia na construcgao da solugao juridica a dar ao conflito que
deu origem aos presentes autos.

13.2.4. Acresce que, é igualmente incontroverso que, como se encontra
inequivocamente estabelecido no n.2 3 do ja citado art.2 92 do Cddigo Civil, «
... (na) fixagao do sentido e alcance da lei, o intérprete presumira que o
legislador consagrou as solugdes mais acertadas e soube exprimir o seu
pensamento em termos adequados», sendo que, para a construgao do conceito
“solucao mais acertada” - de facto e mais exactamente, a solucdo ética e
socialmente mais acertada -, porquanto nao podem ser esquecidas as
exigéncias inscritas nos art?s 3359 (proporcionalidade assente na posi¢do que
o valor ético que valida a norma e a torna em verdadeiro Direito ocupa na
Hierarquia de Valores que enforma e da consisténcia ao tecido social
comunitario) e 3342 do mesmo Cddigo, destacando-se neste ultimo e sem
prejuizo de haver de atender também as finalidades econdmicas e sociais dos
direitos em causa, a atengao que é dada, em primeira linha, a boa-fé e aos
bons costumes (isto é, novamente e sempre, aos valores éticos que constituem
os pilares estruturantes da Comunidade, que validam as normas legais
produzidas pela forma prevista na Constituicao e que servem de padrao
aferidor quando estd em causa apreciar a adequacgao das condutas individuais
aos padroes comportamentais reputados exigiveis a vivéncia em Sociedade,
sendo que esses padroes nao podem - ou, pelo menos, ndao devem -, em geral,
ser outros que nao os que sao tipicos de um qualquer diligente bom pai (ou
boa mae) de familia - art.2 4872 n.2 2 do Cdédigo Civil -, mas também, e nesta
especifica drea econdmica da denominada economia baseada no
conhecimento, os que sao tipicos de um/a perito/a da especialidade).

13.2.5. E, finalmente, nunca sera demais sublinhar que litigar em Juizo é uma
actividade nao apenas de consideravel intensidade ética mas também de
imensa responsabilidade social, motivo pelo qual a dedugao de pretensoes
(incluindo a apresentacgao de reclamacgoes) ou de defesas contra estas perante
os Tribunais deve ser antecedida de um estudo cuidadoso da Lei aplicavel e da
Doutrina e da Jurisprudéncia conhecidas acerca da matéria em disputa
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(refere-se “conhecidas” porque, como € bem sabido, nem todas as decisoes e
deliberagoes judiciais proferidas pelos varios Tribunais, em todas as
instancias, sdo publicadas, circunstancia que pode permitir a conclusao que
poderao existir desconhecidas opinides juridicas diversas dessas maioritdrias).
13.2.6. Em contrapartida e como também nunca sera demais acentuar, seja
qual for a instancia em que se encontram colocados, mercé da muito especial
natureza da funcgao institucional e constitucional que por eles é exercida, e por
argumentos logicos de maioria de razdo - como é, cré-se, por demais evidente
e dispensa qualquer argumentacao justificativa (art.¢ 4122 n.2 1 do CPC
aprovado pela Lei n.241/2013, de 26 de junho, adiante designado apenas por
CPC 2013) -, esse elevado patamar de exigéncia ético-social na actuagdo em
Tribunal, impoe-se sobremaneira a esses Julgadores.

13.2.7. Na verdade, o que se exige a cada concreto Juiz, em todas as
circunstancias, é que escalpelize muito cuidadosamente todos os aspectos do
litigio espelhado nos autos e que o faga (para usar um conceito originario da
cultura juridica francesa) sem paixdo, odio ou rancor e também (para usar
uma expressao muito querida da cultura juridica anglo-saxénica) sem
preconceitos ou ideias pré-concebidas, tudo isto para esse julgamento nunca
assente em outras motivacdes que nao as juridicas, comportamento esse que é
essencial para a salvaguarda do prestigio dos Tribunais, sem o qual sera posta
em causa, de maneira grave (e sendo de dificil reparagdo - ou quic¢d
irrepardveis - os danos institucionais e sociais que desse facto resultardo), a
tutela da seguranca e da confiancga juridicas (legal certainty) que sao Valores
estruturantes das Comunidades que se organizam segundo o modelo social do
Estado de Direito.

13.2.8. E como nunca sera demais repetir, o direito a ver integralmente
cumprido o ritual processual legalmente estabelecido [o chamado due process
of law, para usar a mundialmente conhecida expressao em lingua inglesa,
sendo que foi nesse ambiente cultural/juridico que o conceito foi construido e
apresentado pela primeira vez], constitui um pilar estruturante fundamental
para assegurar, na pratica quotidiana (Law in action), que ndao apenas na
proclamacao que consta de inumeros diplomas legislativos (Law in books), o
direito a um julgamento leal, nao preconceituoso e mediante processo
equitativo, que, esse sim, d4 corpo a um Principio Etico sem cuja efectiva
consagracao nao existe verdadeiramente um normal funcionamento das
instituicoes do Estado de Direito.

13.2.9. Dai que, ao exercer o poder de julgar (ou, para usar as palavras dos
n% 1 e 2 do art.2 2022 da Constituicao da Republica, a competéncia para
administrar a justica em nome do Povo e assegurar a defesa dos direitos e
interesses legalmente protegidos dos cidadaos) que, por via dessa Lei Maior,
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lhe é atribuido pela Comunidade, tenha cada um dos Juizes que exerce
funcgdes nos Tribunais portugueses, seja qual for a instancia em que o faz, que
cumprir integral e escrupulosamente esse dever de assegurar a todos os que
interagem no comércio juridico esse direito a um julgamento leal, nao
preconceituoso, e mediante processo equitativo que estd tutelado e
salvaguardado, com forga obrigatéria directa e geral (art.2 182n.2 1 da
Constituicao da Republica), através do estabelecido nos art®s 202 n.¢ 4 da
Constituicao da Republica, 102 da Declaragao Universal dos Direitos
Humanos, adoptada e proclamada pela Assembleia Geral das Nagoes Unidas
através da sua Resolucao 217A (III), de 10 de Dezembro de 1948, 62n.2 1 da
Convencgao Europeia dos Direitos Humanos, assinada em Roma a 4 de
Novembro de 1950, e 479 da Carta dos Direitos Fundamentais da Uniao
Europeia, Anexa ao Tratado de Lisboa.

13.2.10. Para além do ja adiantado, no cumprimento dessa obrigacao
institucional, aqueles que tém como funcgao (e querem) buscar e administrar a
Justica nos casos concretos, tém sempre de contar com a natureza de certas
coisas (v. Pedro Pais de Vasconcelos in “Ultima licdo: A Natureza das Coisas” -
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 16 de maio de 2016),
exactamente porque“a realidade das coisas” (ou seja, a realidade material das
situagoes submetidas ao julgamento do Tribunal), nao pode ser ignorada ou
desprezada ja que essa materialidade objectiva se impoe a todos, mesmo
aqueles que fingem que ela nao existe, e também porque, quando tal acontece,
é a tutela da certeza e da seguranca juridicas que é posta em perigo e, no
final, com uma tal descuidada visao dos factos, é a proteccao dos direitos de
todos aqueles que interagem no comércio juridico que estd a ser
desconsiderada.

13.2.11. Outrossim, a antes referida necessidade de, para aquilatar qual serd,
no concreto caso submetido ao seu julgamento, a solucao mais acertada, tem
obrigatoriamente o Intérprete/Juiz, seja qual for a instancia em que exerce
funcgoes, de fazer apelo ao que se encontra estipulado no art.2 3342 do Cdédigo
Civil e no art.2 3352 desse mesmo Codigo tem uma importancia que muitas
vezes é negligenciada porque no n.2 2 desse ultimo dispositivo esta clara e
incontornavelmente consagrado o Principio da Proporcionalidade, para o qual
esse Julgador é remetido.

13.2.12. Principio esse que, incontornavelmente, apesar de nao existir uma
norma constitucional que, em termos expressos, a ele se refira [contudo, sao
varias as manifestacoes do mesmo que estdo subjacentes a varios dos
comandos juridicos que constam dessa Lei Maior - a titulo de mero exemplo,
mencionam-se aqui os trés numeros do art.2 262 e on.? 2 do art.2 182 da
Constituicao da Republica e, de certa forma, ao fazer referéncia ao conceito
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de “justa indemnizag¢do”, também o n.2 2 do art.? 622 desse mesmo Diploma
Fundamental], constitui um dos pilares fundamentais nao apenas do Estado de
Direito e do normal funcionamento da Sociedade, mas sim de toda a
Civilizagao Ocidental [embora, curiosamente, tenha sido historicamente
registado pela primeira vez no véarias vezes milenar Cédigo de Hamuréabi, com
o reconhecimento nele feito da demasiadas vezes imerecidamente vilipendiada
Lei (ou Principio) de Talido através da(o) qual se estabelece a correlagao
sancionatéria “olho por olho, dente por dente”].

13.2.13. O que significa que, em todas as areas do Direito, incluindo esta, tudo
tem de ser feito para manter a “justa medida”, ou, para usar as palavras do
Legislador é ilegitimo o exercicio de um direito quando o titular exceda
manifestamente os limites impostos pelos bons costumes ou pelo fim social ou
econdmico desse direito (art.2 3342 do Cddigo Civil).

13.2.14. E, clarificados que estdo os pressupostos ontoldgicos a que ira
obedecer o julgamento do pleito, agora a realizar em Conferéncia, cumpre,
finalmente, proceder ao escrutinio do mérito das objeccoes apresentadas pelas
Autoras contra os dois decretos judiciais proferidos na decisao recorrida,
comecando pelo primeiro deles, isto é, o que declarou verificada uma situagao
de litispendéncia entre os processos n2s 40/20.3YHLSB e 83/20.7YHLSB.
13.2.15. Tudo isto exactamente porque as reclamagoes apresentadas pelas
partes nao sao idéneas para alterar os contornos do objecto da apelagao, o
que aqui se clarifica, uma vez mais, para que duvidas nao se suscitem.
13.2.16. E, no cumprimento do desiderato antes enunciado, e considerando
que, realmente, a causa de pedir nas duas acgoes é a mesma (e isso é, de
facto, inquestionavel, por muito que as Autoras nao se cansem de afirmar o
contrario, ja que nos dois casos a argumentacao fundamental invocada para
justificar o pedido formulado é construida em torno da existéncia na
titularidade das demandantes do registo da EP 1412357 e do CCP 278), e que
a excepgcao de litispendéncia é, como evidenciado na decisao recorrida, de
conhecimento oficioso, e conduz, quando ocorre a sua verificacao, a absolvigao
da instancia das demandadas, € indispensavel recordar o que foi exactamente
peticionado naquela acgao a qual, em 12 instancia, foi atribuido o n.°
40/20.3YHLSB, o que foi o seguinte:

“Deverdo as Rés ser condenadas a abster-se de, em territorio portugués, ou
tendo em vista a comercializacdo nesse territorio, por si ou por terceiro
importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer
quaisquer medicamentos que contenham Sitagliptina como substdncia ativa,
como unica substdncia ativa ou em associacdo com outras substdncias ativas,
incluindo, mas ndo apenas, 0s que sdo objeto dos pedidos de AIM melhor
identificados no artigo 128.2 da presente peticdo inicial, enquanto a EP 1 412
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357 e/ou o CCP 278 se encontrarem em vigor.” (sublinhado que nao consta do
texto original).

13.2.17. Ora, a pretensao deduzida sob a alinea a) do petitorio que culmina o
articulado inicial do processo n.? 83/20.7YHLSB [Abster-se de, em territorio
portugués, ou tendo em vista a comercializagdo nesse territorio, por si ou por
terceiro importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou
oferecer quaisquer medicamentos que contenham Sitagliptina como
substancia activa, como tnica substdncia activa ou em associa¢cdo com outras
substdncias activas, incluindo, mas ndo apenas, os que sdo objecto dos
pedidos de AIM melhor identificados no art. 140 da presente petic¢do inicial,
enquanto a EP 142357 e/ou o CCP 278 se encontrarem em vigor] esta,
novamente de forma que nao permite duvidas, nao apenas compreendido na
muito alargada extensao/compreensao logica do pedido transcrito no
antecedente ponto 3.2.16. desta deliberacao, como reproduz, palavra por
palavra, o texto que remata a peticao inicial da accao que tem o n.°
40/20.3YHLSB.

13.2.18. E realmente assaz temerdria - sendo-se muito brando com as palavras
- a litigancia das Autoras no que tange a matéria que neste momento se
sindica, s0 nao sendo aqui formalizada a condenacao prevista no art.2 5312 do
CPC 2013 porque a essas apelantes nao foi dada a oportunidade de exercer o
devido contraditério estabelecido no n.2 3 do art.? 32 desse mesmo Cdédigo.
13.2.19. E este Tribunal Superior apenas nao procedeu a essa notificagao
porque, estando ciente que este recurso foi apresentado contra uma decisao
interlocutéria proferida num processo que esta pendente em 12 instancia, nao
pretende introduzir uma ainda maior perturbacgao a tramitacao desses autos e
assim criar obstaculos indesejaveis (e indesejados) ao cumprimento do dever
consagrado no n.2 4 do art.? 202 da Constituicao da Republica e non.2 1 do
art.2 22 do CPC 2013, qual seja, o de assegurar a satisfagao do direito das
partes (e de todos os que interagem no comércio juridico) a obter, em prazo
razoavel, uma decisao judicial que aprecie, com forga de caso julgado, a
pretensao regularmente deduzida em juizo, bem como a possibilidade de a
fazer executar.

13.2.20. Em suma e por estas singelas razoes, impoe-se, com grande
naturalidade, julgar totalmente improcedentes as conclusoes C. e D. das
alegacgoes de recurso das apelantes e sufragar e manter o segmento da
decisao recorrida através do qual se declarou estar verificada, quanto a alinea
a) do petitorio das Autoras na accao que em 12 instancia tem o n.2
83/20.7YHLSB e por referéncia aquele outro processo ao qual foi atribuido o
n.2 40/20.3YHLSB, a excepgao de litispendéncia e, com esse fundamento, se
absolveu as Rés desse concreto pedido.
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13.2.21. O que, sem que se mostre necessaria a apresentagao de qualquer
outra argumentacao légica justificativa, aqui se declara e decreta.

13.2.22. Passando, entdo, a analise critica da segunda objec¢ao deduzida pelas
Autoras, reputa-se essencial sublinhar que a “falta de interesse em agir”
constitui uma construgao, em primeira linha, doutrinal, mas depois
acompanhada por alguma jurisprudéncia, que nao tem uma consagragao
formal em qualquer disposicao do Ordenamento Juridico - dai ser apodada de
“excepc¢do inominada” -, mais importando destacar que a mesma assumiu uma
particular relevancia no julgamento de acgées com um objecto do processo
similar (ou mesmo, em termos conceptuais, idéntico) aquele que aqui se
dirime, e que se traduz num ressuscitar de uma velha querela que ficou
definitivamente resolvida com o texto do n.2 3 do art.?2 262 do CPC dito de
1961, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 44 129, de 28 de dezembro de 1961, e
revogado pela Lei n.241/2013, de 26 de junho - comando normativo que
actualmente corresponde ao art.? 302 do CPC em vigor.

13.2.22. E, realmente, até ha pouco tempo, a tendéncia dominante era a que
considerava, como aconteceu na decisao recorrida, que “... o interesse em agir
é um pressuposto processual autonomo que se exprime pela necessidade da
tutela jurisdicional e que, faltando, pode determinar genericamente a
verificacdo de uma excepg¢do dilatoria inominada, pois ndo se encontra
elencada a titulo exemplificativo nas referidas no art. 577.2 do Codigo de
Processo Civil e que, a proceder, conduz a absolvi¢do da instancia do Réu, nos
termos do artigo 278.2, n.? 1, al. e), do mesmo Codigo” e bem assim que “... a
concessdo de autorizagdo de introdugdo no mercado prevista no art.? 149 do
DL. n2 176/2006, de 30/08 ndo é contrdria «aos direitos relativos a patentes ou
certificados complementares de proteccao de medicamentos» - art.2 199, 8, do
citado DL. Quer isto dizer que a concessdo de tal autorizagdo nunca seria
suficiente para preencher, por si so, o conceito de risco referido na alinea b),
do n? 3, do art.? 102 do Coédigo de Processo Civil ... invocada” (sic).

13.2.23. E, pese embora na decisao recorrida se reconheca que “... o facto de
a lei referir 30 dias, a contar da publicitagdo pelo Infarmed dos pedidos de
AIM, para que os titulares das patente instaurem as acg¢bes a que se reporta a
Lei 62/2011, ndo preclude o direito de estes, em caso de se verificar a
infracgdo ou em caso de a mesma estar iminente, de proporem as respectivas
acgoes de condenacgdo e procedimentos cautelares nos termos do CPI e CPC. A
caducidade de tal prazo de 30 dias, ndo afecta este direito geral. Alids, se
assim fosse, desde ja se diria que esta acg¢do improcederia, desde logo, por
ndo ter sido respeitado esse prazo de 30 dias, ja que a publicagdo do pedido
das AIM’s ocorreu a 17/08/2019 e esta accdo deu entrada em 31/01/2020”, de
acordo com a posigcao sustentada nesse despacho saneador criticado, como o
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aludido no antecedente ponto 13.2.22. do presente acordao nao fosse, por si
sO bastante, no caso em apreco nem sequer esse pedido de AIM foi ainda
deferido (ou, pelo menos, ndao o havia sido a data da propositura da acgao que
em 12 instancia tem o n.2 83/20.7YHLSB).

13.2.24. Acontece, porém, que essa visao jurisprudencial esta a ser
progressivamente abandonada e substituida por outra em sentido inverso,
que, como se escreve no Acérdao do ST] proferido em 8 de abril de 2021 no
processo n.2 219/19.0YHLSB.L1.S1, sustenta que “... 0 processo previsto no
art. 3.2 da Lei n.2 62/2011, de 12 de Dezembro, deverd representar-se
(continuar a representar-se) como um “‘processo especial’ de acertamento de
direitos:

i) susceptivel de ser desencadeado em face da publicitagdo de um simples
pedido de autorizagdo de introdug¢do no mercado (altura em que ndo haverd,
via de regra, qualquer infraccdo ou ameag¢a iminente de infracdo de direitos
de propriedade industrial); ii) que os titulares de direitos podem instaurar ou
ndo, consoante o interesse que vejam nele; iii) que apenas pode ser instaurado
dentro do prazo de um més a contar dessa publicitagdo, porque isso se
enquadra na légica de um processo rdpido, destinado a concluir-se idealmente
antes de haver uma decisdo do Infarmed sobre o pedido de autorizagdo de
introducdo no mercado; e iv) com uma unica instdncia de recurso. [Evaristo
Mendes, “Patentes de medicamentos. Arbitragem necessaria. Comentario de
jurisprudéncia. Simula da Lei n® 62/2011”, in: Propriedades Intelectuais, n.2 4
- 2015, pags. 26-40.]7,

aresto esse em cujo sumario se pode ler que “Os titulares dos direitos de
propriedade intelectual podem propor a agdo especial prevista no art. 3.2 da
Lein.?2 6272011, de 12 de Dezembro, na redagdo do Decreto-Lei n.2 110/2018,
de 10 de setembro, em face da publicagdo de um simples pedido de
autorizacdo de introducdo no mercado”.

13.2.25. Como, alias, nao pode deixar de ser sob pena de violagao do estatuido
nos art?s 1012n% 1 e 2 do CPI, 202 n.2 1 da Constituicdo da Republica e 22 n.2
2 do CPC 2013, comandos legislativos esses que, de outro modo, passariam a
constituir apenas meras proclamacoes, destituidas (ou vazias) de qualquer
consagracao pratica no quotidiano comércio juridico.

13.2.26. E o sinal evidente da consolidacao dessa inversao é facilmente
encontrado na recente prolagao por esta Seccao Especializada do Tribunal da
Relacao de Lisboa de mais trés acordaos proferidos nos processos n@s
346/20.1YHLSB.L1, 40/20.3YHLSB.L1 e 438/21.0YHLSB.L1, os dois ultimos
datados de 07/10/2021 (relatora Ana Mascarenhas Pessoa) e o primeiro de
23/09/2021 (relator Eurico Marques dos Reis).

13.2.27. Na verdade, o pedido de concessao, como acontece no caso dos autos,
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de uma autorizacao para introdugcao de mercado de medicamentos protegidos
pela patente EP 1412357 [com a epigrafe “beta-amino-tetrahidroimidazo (1,2-
A) pirazinas e beta-aminatetra-hidrotriazolo (4,3-A) pirazinas como inibidores
da dipeptidil-peptidase para o tratamento ou prevencao de diabetes”, de que a
12 Autora é titular da sendo as demais autoras licenciadas da 12 Autora,
patente essa que vigorara até 05/07/2022 e tem 30 reivindicagoes, sendo que
a Sitagliptina é o ingrediente activo que estd protegida por essa EP], situagao
a que acresce o facto de aquela 12 Autora ser ainda a titular dos CCP 278 e
339, sendo as demais autoras suas licenciadas, torna possivel, a qualquer
momento, que as Rés, de modo autéonomo (isto é, sem intervengao ou controle
dessas demandantes aqui apelantes), fagam uso dessa autorizagao, logo que
concedida.

13.2.28. Ou seja, porque assim &, esta clara e suficientemente alegado o risco/
perigo de violagao dos direitos de propriedade industrial titulados pelas
Autoras (embora neste momento apenas releve a factualidade respeitante ao
CCP 339, o que basta para considerar demonstra inequivocamente que, na
presente accgao, estas demandantes tém um efectivo e genuino interesse em
agir.

13.2.29. E se as Rés, como por elas é afirmado, realmente nao tém intengao de
fazer introduzir no mercado os medicamentos genéricos produzidos em
conformidade com o que se encontra descrito na patente que originou a
protecgao concedida pelo CCP 278 enquanto esse titulo permanecer em vigor
e que peticionaram no aludido processo, em reconvencgao, a declaragao de
nulidade do CCP 339, invocando que o mesmo nao cumpre os requisitos de
concessao previstos no Regulamento CCP, pois tanto melhor, mas é
perfeitamente plausivel, justificado e proporcionado que as Autoras se
pretendam precaver contra a possibilidade/risco/perigo de essa declaragao
poder nao ser, afinal, cumprida, sendo que, até que se verifique o transito em
julgado de uma eventual decisao ou deliberagcao que declare a nulidade do
CCP 339, este titulo permanece integralmente valido, operativo e vinculativo.
13.2.30. O que significa que, com estes exactos fundamentos, se impoe
decretar que, na acgao que tem o n.2 83/20.7YHLSB, as Autoras tém um
inequivoco interesse em agir, mas, naturalmente, apenas e tdo s6 no que
respeita as substancias compreendidas no objecto das AIM identificadas no
artigo 140 da peticao inicial da acgao.

13.2.31. E esta constatagao/conclusao légico-normativa é suportada nao
apenas pelos factos considerados provados na acgao, como também por todos
os critérios inscritos nos trés nimeros do art.2 92 do Cddigo Civil, sendo, para
além disso, para este Tribunal Superior, esta ndo apenas a solugao ético-
socialmente mais acertada no que concerne a interpretagao dos normativos
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legais reguladores da situacao conflitual aqui dirimida, como também aquela
da qual melhor resulta a salvaguarda da segurancga e a confianca juridicas
(legal certainty) e bem assim, aquela que é mais conforme com a ética da
responsabilidade que deveria ser apanagio de todos os que interagem no
comércio juridico - e que a eles tem de ser exigida porque a mesma lhes é
exigivel a luz dos Valores e Principios estruturantes das Comunidades que se
organizam segundo o modelo social do Estado de Direito - e com os ditames do
Principio da Proporcionalidade a que antes, de igual modo, se fez referéncia.
13.2.32. Efectivamente, é ontologicamente inconcebivel configurar que o
Legislador, ao produzir normas legais, age levianamente e que ignora os
debates existentes na Sociedade (que ndao apenas na Comunidade Juridica) a
proposito das questoes sociais relevantes acerca das quais esta a legislar.
13.2.32. Uma tal absurda e inaceitavel posigao viola, de uma forma ostensiva e
eticamente reprovavel, o ensinamento consubstanciado no n.2 3 do art.2 92 do
Cddigo Civil, no qual esta escrito, como aqui se recorda aos mais desatentos,
que na fixacao do sentido e alcance da lei, o intérprete presumira que o
legislador consagrou as solugdes mais acertadas e soube exprimir o seu
pensamento em termos adequados.

13.2.33. Deste modo, se o Legislador, ao produzir o DL. n.2 110/2018, de 10 de
dezembro, deu ao n.2 1 do art.? 32 da Lei n.2 62/2011, de 12 de dezembro, a
sua actual redaccgao («No prazo de 30 dias a contar da publicitagao na pagina
eletronica do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos
de Saude, I. P. INFARMED, I. P.), de todos os pedidos de autorizagao, ou
registo, de introducao no mercado de medicamentos genéricos, o interessado
que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial nos termos do
artigo anterior deve fazé-lo junto do Tribunal da Propriedade Intelectual ou,
em caso de acordo entre as partes junto do tribunal arbitral institucionalizado
ou efetuar pedido de submissao do litigio a arbitragem nao
institucionalizada.»), e, mais do que isso, estabeleceu no n.? 2 desse mesmo
normativo uma tao forte cominacgao para a nao apresentacao de contestacgao
por parte do titular da AIM («A nao deducao de contestacao, no prazo de 30
dias apods citagdao na agao intentada no Tribunal da Propriedade Intelectual ou
da notificagao para o efeito pelo tribunal arbitral, implica que o requerente de
autorizagao, ou registo, de introducao no mercado do medicamento genérico
nao pode iniciar a sua exploracao industrial ou comercial na vigéncia dos
direitos de propriedade industrial invocados nos termos do nimero anterior.»),
torna-se nao apenas incompreensivel como também indefensavel a posicao
juridica sustentada pelas Rés reclamantes.

13.2.34. De facto, € no minimo ilégico (para ser brando com as palavras)
entender que o Legislador concedeu expressamente ao interessado que
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pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial nos termos do artigo
anterior (art.? 29 da ja referida Lei n.2 62/2011, com a redaccgao que lhe foi
dada pelo igualmente citado DL n.2 110/2018), a possibilidade de intentar uma
accao para defender esse seu direito no prazo de 30 dias a contar da
publicitagdo na pagina eletrénica do INFARMED, de todos os pedidos de
autorizacao, ou registo, de introducao no mercado de medicamentos
genéricos, mas que esse direito seria ao mesmo retirado por ser considerado
que esse interessado nao tem interesse em agir.

13.2.35. E o caracter incongruente do entendimento das Rés torna-se ainda
mais patente e evidente perante a fixagcao de uma tdao intensa cominagao
contra o requerente de uma AIM como a estabelecida no n.2 2 do aludido art.?
32 da Lei n.2 62/2011, de 12 de dezembro, caso o mesmo nao deduza
contestacao nessa accao.

13.2.36. Portanto e na verdade, s6 a posicao sustentada por este Tribunal
Superior na reclamada decisdo do relator, que agora é sufragada e mantida
nesta deliberacao em Conferéncia, traduz, com fidelidade, a vontade do
Legislador expressa e inequivocamente manifestada através desses
normativos que estao consubstanciados no art.2 22 e nos n% 1 e 2 do art.? 32
da Lei n.2 62/2011, de 12 de dezembro.

13.2.37. Vontade legislativa essa que nao é destituida de utilidade social e
legal - alids, bem pelo contrario -, uma vez que aponta um caminho para
clarificar que o detentor da patente tem direito a que, até ao ultimo momento
da vigéncia do monopolio que lhe é assegurado por esse instrumento juridico,
nao sejam fabricados e armazenados medicamentos produzidos com os
ensinamentos trazidos ao conhecimento comum da Humanidade por meio da
actividade inventiva consubstanciada nessa patente.

13.2.38. Circunstancia que, tendo em atencao a natureza das coisas assume
uma relevancia essencial, nomeadamente em termos de mercado.

13.2.39. Deste modo e em conclusao, agora em Conferéncia e com os
fundamentos expostos no presente acérdao, em linha com a reclamada decisao
liminar do relator, julgam-se globalmente procedentes as conclusoes B. a X.
das alegacoes de recurso das apelantes e, consequentemente, revoga-se
apenas parcialmente o despacho saneador recorrido na parte em que absolveu
as Rés, decretando-se, em sua substituicao, mas mantendo-se tudo o mais que
foi decidido nessa decisao recorrida, que na acgao que tem o n.°
83/20.7YHLSB, as Autoras tém um efectivo e genuino interesse em agir e que,
por essa razao, devera prosseguir a tramitacao desses autos para apreciacao
dos pedidos formulados sob as alineas b) e ¢) que rematam a peticao inicial
desse processo, mas, naturalmente, apenas e tdo s6 no que respeita as
substancias compreendidas no objecto das AIM identificadas no artigo 140 da
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peticao inicial da acgao.

13.2.40. O que, sem que se mostre necessaria a apresentagao de qualquer
outra argumentacao légica justificativa, aqui se declara e decreta.

X

14.1. Pelo exposto e em conclusao, com os fundamentos enunciados nos
pontos 13.1. e 13.2. do presente acérdao, agora em Conferéncia e em linha
com o decretado na reclamada decisao liminar do relator, julga-se
parcialmente procedente a apelacao e, consequentemente:

i) elimina-se todo o segmento do despacho saneador com valor de sentenca
recorrido através do qual foram elencados os factos declarados ndo provados
na accgao a qual em 12 instancia foi atribuido o n.2 83/20.7YHLSB;

ii) confirma-se o despacho saneador recorrido na parte em que por referéncia
ao processo n.2 40/20.3YHLSB, declara verificada, relativamente ao pedido
formulado sob a alinea a) que remata a peticao inicial dessa acc¢ao identificada
em i), a excepcao de litispendéncia e, por essa razao, absolve as Rés da
instancia; e

iii) revoga-se o despacho saneador recorrido na parte em que absolveu as Rés
da instancia no que respeita aos pedidos formulados sob as alineas b) e c) que
rematam a peticao inicial da accao identificada em i), decretando-se em sua
substituicao que nesse processo, as Autoras tém um efectivo e genuino
interesse em agir, e que, por essa razao, devera prosseguir a tramitagao
desses autos para apreciacao dos pedidos formulados sob as essas duas
alineas que rematam a peticdo inicial, mas, naturalmente, apenas e tdo s6 no
que respeita as substancias compreendidas no objecto das AIM identificadas
no artigo 140 da petigao inicial da accgao.

14.2. Custas pelas partes, na proporcgao de 3/5 para as apeladas e 2/5 para as
apelantes, clarificando-se que esta tributagdo € unitaria e que a mesma se
reporta a toda a tramitagao realizada por este Tribunal Superior no ambito da
presente instancia recursiva, ou seja, a operada nesta Relacao desde a
distribuicdao dos autos ao relator até a publicagcdao do presente acérdao, que,
em termos logicos e ontoldgicos, substitui integralmente a reclamada decisao
subscrita apenas por esse mesmo Julgador.

Lisboa, 21/10/2021

Eurico José Marques dos Reis

Ana Isabel de Matos Mascarenhas Pessoa

Carlos Manuel Gongalves de Melo Marinho - vencido conforme declaracao de
voto que segue junta

VOTO DE VENCIDO
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Voto vencido a decisao por referéncia a qual esta declaracao emerge, pelas
seguintes razoes:

1. O interesse em agir corresponde a tensao que existe entre o gesto e o seu
destino, a pulsao instalada entre a necessidade e a sua satisfagdao ou, em
sintese de radical histdrico e etimoldgico, ao latino quod interest.

Apodado, no dominio da doutrina incidente sobre o Direito adjectivo civil de
«Interesse processual» (CALAMANDREI, Piero, La Relativita del Concetto di
Azione, Rivista di Diritto Processuale Civile, Padova, 1939, Cedam, Volume
XVI, Parte I, pags. 22 a 46, ANDRADE, Manuel de, Nocdes Elementares de
Processo Civil, Coimbra, Coimbra Editora, 1979, pag. 79, VARELA, Antunes e
OUTROS, Manual de Processo Civil, Coimbra, Coimbra Editora, 1985, pag.
179 - definindo-o, estes, de forma feliz, como necessidade de usar do
processo, de instaurar ou fazer prosseguir a acgao - e FERREIRA PINTO,
Fernando, Ligcoes de Processo Civil, Porto, ELCLA Editora, 1992, pag. 61),
«interesse em agir» (CARNELUTTI, Francesco. Saggio di una Teoria Integrale
dell’Azione, Rivista di Diritto Processuale, Padova, 1946 Cedam, vol. I, pags. 5
a 18 - renunciando mesmo a considerar o interesse em agir como condi¢cao da
accao -, LIEBMAN, Enrico Tullio, Corso di Diritto Processuale Civile, Milano,
Dott. A. Giuffre Editore, 1952 - considerando serem apenas a legitimidade e o
interesse em agir as veras condigoes para o exercicio da acgao -, DE CASTRO
MENDES, Joao, Direito Processual Civil, Lisboa, AAFDL, 1980, vol. II, pag.
187, ANSELMO DE CASTRO, Artur, Direito Processual Civil Declaratério,
Coimbra, Almedina, 1982, vol. II, pag. 251 e ATTARDI, Aldo, L'interesse ad
agire, Padova, Cedam, 1955), ou «necessidade de proteccao legal»
(Rechtsschutzbediirfnis), cujo relevo foi defendido na doutrina alema enquanto
elemento pressuponente da intervencao do Tribunal («wenn hingegen ein
solches Rechtsschutzbedurfnis nicht vorliegt, darf das Gericht nicht in
Anspruch genommen werden»), assente numa nocao de interesse-adequacao,
de elemento de gestao processual orientado para economizar o tempo e a
energia dos servicos de administracao da Justica (vd. SCHONKE, Adolf,
Lehrbuch des Zivilprozessrechts, Karlsruhe: C.F. Miller, 7.2 Edicao, 1951,
pag.167).

2. Ao nivel do Direito nacional constituido, as consequéncias mais visiveis da
falta de interesse em agir situam-se no ambito das custas, sendo que o
conceito em aprego nao surge integrado, de forma verbalizada, entre os
pressupostos processuais - cf. art.s 278.2, 535, n.2 2, al. ¢), € 610.2, n.%s 2 e 3,
todos do Codigo de Processo Civil.

Porém, nao se diga que as mesmas se circunscrevem a um mero nivel
«tributdrio», ja que se encontra no n.2 2 do art. 557.2 do mesmo encadeado
normativo, mediante uma leitura a contrario sensu, um afloramento da
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concessao de relevo estritamente processual a falta de interesse em agir - se é
possivel pedir «a condenagao em prestacgoes futuras quando se pretenda obter
o despejo de um prédio no momento em que findar o arrendamento e nos
casos semelhantes em que a falta de titulo executivo na data do vencimento da
prestacdo possa causar grave prejuizo ao credor», tem que se concluir que
nao é possivel fazé-lo quando o risco de produgao de grave prejuizo nao se
desenhe.

Este afloramento do reconhecimento normativo do relevo do interesse em agir
enquanto pressuposto nao especificado tem claras consequéncias na analise
doutrinal do sistema - vd. neste sentido, CASTRO MENDES, Joao, ibidem, pég.
191, ou ANTUNES VARELA, Joao de Matos, e OUTROS, ibidem, pags. 188 e
189 - levando estes autores a concluir que a sua falta conduz a consequéncia
semelhante a da falta de outros pressupostos processuais cristalizados no
Direito positivo, a saber, a absolvigdao da instancia (ou, segundo FERREIRA
PINTO, Fernando, ibidem, pag. 63, a absolvigdao do pedido).

3. Nao se extrai da peticdo inicial inequivoca referéncia a concretas razoes
determinantes da existéncia de um receio justificativo do pedido de
condenacao.

A este nivel, mostra-se ajustada ao Direito constituido, particularmente a
teleologia da alinea b) Apelacao n.2 83/20.7YHLSB-A.L1 2/9 do n.? 3 do art.
10.2 do Codigo de Processo Civil, a referéncia langcada em FERREIRA PINTO,
Fernando, ibidem, pag 63, no sentido de que se deve «com boas razoes»,
prever que venha a ocorrer a violacao de um Direito.

Ora, nao se invocam quaisquer «boas razoes» que permitam entrever um
efectivo risco de violagao de um direito. A menos que a mera apresentagao de
pedido de AIM represente um risco automatico e invariavel.

Serda que assim é?

4. A este respeito, importa referir que, a ser assim, o legislador sempre
deveria deixar indicios ou, melhor, referéncias expressas nesse sentido. S
assim seria possivel realizar uma interpretagao conforme a regra vertida no
n.2 2 do art. 9.2 do Cédigo Civil.

Mais, sempre deveria assumir que o mero pedido de AIM envolveria,
inelutavelmente, a necessidade de instauracao de accao com vista a tutela dos
direitos protegidos pela patente.

Porém, nao o fez.

5. Atentas as nogoes e finalidades da figura sob referéncia, é inaceitavel que
transforme a «necessidade de proteccao legal» («Rechtsschutzbedirfnis»)
num mero convencimento dessa necessidade, o que sempre tornaria existente
o interesse em agir (excepto em casos de flagrante ma-fé), determinaria o
desaparecimento pratico da figura e frustracao das suas finalidades e geraria

26 /31



a necessidade de o julgador realizar uma complexa e eventualmente falivel
avaliagdao ou prognose de focagem subjectiva sobre a ciéncia, convencimento e
vontade do Demandante.

Na tese oposta a que se defende, havera interesse em agir sempre que o autor
esteja convencido de que ele existe ou, ao menos, quando o desconhecimento
do Direito ou a novidade da norma tornem compreensivel a vontade de
instauracao da accao.

Tal representaria, porém, cré-se, a contemporizacdao com uma avaliagao
assente na cedéncia a realidade e abstraccao da técnica e finalidades do
conceito que conteria, em si, verdadeiro fermento da implosao da figura.

6. Tomemos, a titulo de elemento de teste da concepgdo que nao se aceita o
exemplo dado pelo Pf. Castro Mendes, na obra indicada (pag. 192), com o
seguinte teor: «Assim, suponhamos que A pede contra B a declaragao da
nulidade do contrato x, por simulacao; e ganha, transitando em julgado a
sentenca. E suponhamos que, em seguida, pede contra o mesmo B a
declaracao de nulidade do mesmo contrato, por impossibilidade do objecto. A
mudanca de causa de pedir impede a dedugao no segundo processo da
excepcgao de caso julgado (cfr. art. 4989).

No entanto, repugna-nos a solugao segundo a qual seja possivel pedir de novo
a declaracao de nulidade; vemos aqui um caso excepcional de falta de
interesse em agir».

Nesta situacao, a luz da tese que se rejeita, nao haveria falta de interesse em
agir e condigoes de absolvigdao da instancia sempre que fosse possivel
compreender, face a regulacao normativa, que o Demandante tivesse
interposto a acgao por entender estar a tal obrigado.

Porém, além de outros escolhos, como se demonstraria este entendimento?
Recomendar-se-ia uma avaliagao objectiva da subjectividade?

7. Importa ter presente o disposto no n.2 8 do art. 19.2 do DL n.2 176/2006, de
30 de Agosto (que contém o regime juridico dos medicamentos de uso
humano) segundo o qual, a «concessao de autorizagao prevista no artigo 14.%»
(autorizacao de introducdao no mercado) nao é contraria «aos direitos relativos
a patentes ou a certificados complementares de protecao de medicamentos».
Quer isto dizer que a concessao de tal autorizagao nunca seria suficiente,
segundo o legislador, para preencher, por si so, o conceito de risco referido na
alinea do art. 10.2 do Cédigo de Processo Civil acima invocada.

8. Estamos situados, face ao contetido dos pedidos de condenacao formulados
na peticao inicial, claramente a margem da simples invocacgao do Direito de
Propriedade Industrial com vista ao seu reconhecimento no quadro da
previsao constante do n.2 1 do art. 3.2 da Lei n.2 62/2011, de 12.12). Nao se
pediu uma mera apreciacao da existéncia de direitos, mas uma vera
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condenagao com varias e marcadas vertentes.

9. De qualquer forma, a condenacao solicitada na peticao inicial, ainda que
concedida, nao tem a susceptibilidade de conferir maior protecgao ao direito
do que a resulta da prépria patente, o que constitui relevante elemento de
afericao da existéncia do interesse em demandar.

10. Nenhum sentido tem que use agora uma palavra que, de forma
sacramental, ritual, e quase mistica, se vem tentando introduzir neste fildao de
debate (aparentando estarmos perante uma nova realidade, face a algo dotado
de esoterismo juridico de que o sistema luso ainda nao dispunha).

Tal termo é «acertamento» e a expressao gerada com a sua integracao é
«acertamento (preventivo)». Esse vocabulo existia ja no léxico nacional, mas
com um sentido totalmente distinto do que se quer agora introduzir (entre
muitos outros, significava «harmonizar» ou «por certo», semantica que nao é
possivel associar a presente acgao).

Uma vez desprovida a palavra deste caracter ritual e da aparéncia de
chegada, «ainda quente», dos laboratorios universitarios, descobrimos, afinal,
que estamos, apenas, perante uma traducao menos feliz de um vocabulo
integrado numa expressao processual civil italiana que apenas refere um
processo bem conhecido do Direito nacional e que, de tao claro e bem
instituido, dispensa subsidios do Direito comparado.

O que se fez foi, unicamente, importar regime externo que significa o mesmo
gue o nacional, mas sob a capa de uma maé traducgao.

Com efeito, desritualizando e traduzindo da forma mais fiel possivel, temos
que a chamada «tutela di accertamento» ou «azione di mero acertamento» é
um tipo de «processo di cognizione» (regulado no Livro Segundo, arts. 163.2 e
seguintes do Cddigo de Processo Civil Italiano) que surge a par da tutela «di
condanna» - de condenacao - e da tutela «costitutiva» - constitutiva - visando
esclarecer uma incerteza quanto a um direito [«accertamento di un proprio
diritto» («accertamento» positivo) ou «accertamento dell’inesistenza di un
diritto altrui» (accertamento negativo)].

Daqui brota que, quando se refere, na lingua italiana, «azione di mero
accertamento» estd-se a referir, em lingua portuguesa, «acgao de simples
apreciagao». E acgoes de «simples apreciagdao» ja nés tinhamos e temos no
nosso Processo Civil - cf. o numero 2 do art. 10.2 do Cédigo de Processo Civil.
Nao necessitamos, consequentemente, do neologismo ritual e, menos, de o
fazer para introduzir a inusitada dispensa do interesse em agir, transversal a
toda a iniciativa processual e justificar uma acc¢ao condenatéria [até porque é
vedada a pratica de actos intuteis ou ociosos no Direito adjectivo e porque tal
se extrai, a fortiori, do art. 130.2 do Cédigo de Processo Civil].

Pois se o legislador proscreve actos intteis, como se pode admitir que aceite
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accoes que o sejam? Dando como reconhecido que nao estamos perante
pressuposto processual como tal assumido em termos normativos claros e
precisos, temos como segura, face a arquitectura do sistema nacional de
acesso a tutela jurisdicional efectiva, a bondade da construgao do Professor
Manuel de Andrade (in «Nogoes Elementares de Processo Civil», Coimbra,
1979, pagina 81) ao sustentar que so6 se justifica a acgao de simples
apreciacao quando «se verifica um estado de incerteza sobre a existéncia ou
inexisténcia do direito a apreciar», mais exigindo que essa incerteza fosse,
alids, objectiva, grave e emergente de facto exterior.

Como interpretar diferentemente o n.2 2 do art. 202.2 da Constituicao da
Republica Portuguesa que impoe que os Tribunais cumpram a funcao de
«assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos
cidadaos, reprimir a violagao da legalidade democratica e dirimir os conflitos
de interesses publicos e privados» («bens» individuais fortes e
correspondentes a flagrantes necessidades que clamam por tutela), se se
considerar que as partes podem fazer meras incursoes diletantes e
injustificadas no sistema judicial e suas prestacoes?

Se assim € no Direito luso, nao é também diferente no Direito italiano (cujo
subsidio nao se deixou patente no processo de traducao) ja que este nao
prescinde do aludido interesse em acorrer a juizo e antes o erige em principio
constitucional.

Nao necessitavamos, assim (nem necessitamos), da importagdao onomastica
dissimulada por uma deficiente traducgao. E, menos, de invocar, com menor
congruéncia, o «accertamento» para sustentar a «condanna»;

11. Nao teria qualquer sentido defender-se (e assumiria clara contradicao
interna) que, desta vez, neste caso especial, o legislador (fazendo uso de
duvidosa técnica) foi mais longe do que nunca e prescindiu do interesse em
agir e que, concomitantemente se buscasse localizar uma causa justificativa
da acgao a margem dos interesses em litigio, ficcionada a partir de uma
determinada leitura da vontade do legislador. Ou se entende que se suprimiu a
exigéncia de interesse em agir e, entao, tem que se considerar que o
legislador criou preceitos ao arrepio do sistema em que se movimentou, ou se
considera que ele se mantém e, nesse quadro, tem que se admitir a submissao
da anadlise dos contornos do pleito as efectivas exigéncias associadas a esse
pressuposto processual inominado decisivo para o equilibrio e sustentacao do
sistema de administracao de Justica.

Neste ambito, nao pode haver alivio ou contentamento por via da mera
colagem da vontade legislativa a esse interesse, nao tendo adequagao que se
tente entrever interesses abstractos detectados unicamente em fungcao duma
aparéncia de vontade do criador da norma.
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Neste ambito, brandir-se com a mera possibilidade de uso da autorizagao
constitui artificialismo situado nos antipodas da figura que se analisa.
Sobretudo, tal artificialismo, por 6bvia falta de suporte na realidade, acaba
por confluir numa decisao intutil, «para emoldurar», que nao oferece mais
tutela do que a garantida pela propria patente e cuja utilidade nao se
conseguiu ainda evidenciar em todo o debate sobre esta questao;

12. Menos adequacao e susceptibilidade de compreensao assumiria que se
afirmasse que, se os Réus nao tém intengao de violar a patente, entao deixem-
se la condenar porque nao lhes faz mal nenhum e sempre se respeita o que
parece ser a vontade do legislador;

13. Quanto a esta vontade, importa referir que nao ¢ a tese de aceitagao
incondicional de uma aparéncia de intervencgao legislativa para a qual nao se
encontre sentido e utilidade a que d4 cumprimento ao disposto no art. 9.2 do
Cédigo Civil.

Ao invés, antes assim se viola a norma e seus critérios subjacentes porquanto
o n.2 3 de tal artigo impode que, na «fixacao do sentido e alcance da lei, o
intérprete presumira que o legislador consagrou as solugdes mais acertadas e
soube exprimir o seu pensamento em termos adequados».

Ora, nao se vé como uma leitura que considere que o legislador prescindiu de
principio axilar do sistema para produzir coisa nenhuma, ou seja, decisao sem
utilidade pratica e relevo na «vida» dos cidadaos e das empresas possa
corresponder a conclusao pela consagragao da solugdao mais acertada
(imaginando, para confortar os que teimem em achar que o interesse em agir
é imprescindivel, pulsoes e utilidades abstractas e nao referenciados a um
processo concreto ou pedindo aos condenados mera conformagao porque a
decisao nao lhes faz mal se nao querem violar a patente);

14. Antes a Gnica forma de respeitar o referido principio interpretativo
estrutural corresponde a que aqui se sustenta, ou seja, a que postula que o
legislador conhecia o sistema de administracao de justica em que actuava, que
0 mesmo (uis criar uma accao util, necessaria para os titulares dos interesses
a brandir e para economia e sociedade, que usou a técnica legislativa
adequada e que nao ignorou os pressupostos processuais nominados e
inominados exigiveis, pelo que essa ac¢ao merecera ser activada quando
puder ser util para algum titular de direitos e concorram os demais
pressupostos, como sempre deve acontecer.

E é justamente a verificagcdo de todos esses elementos pressuponentes que
cabe ao julgador realizar em concreto e com inteiro rigor sem derrogacoes
emergentes de leitura da norma nao conforme com o estabelecido no referido
n.2 3 do art. 9.2 do mencionado encadeado normativo;

15. Também nao se salvaria a tese que se rejeita caso se apelasse a natureza
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cautelar da dita acgao porquanto nem em sede geral se prescinde, na
ponderacao da necessidade da tutela cautelar, do «periculum in mora», nem
no dominio especifico da propriedade industrial tal ocorre - cfr. a exigéncia da
materializacdao de risco de producgao de «lesdo grave e dificilmente reparavel
do direito de propriedade industrial ou de segredo comercial» consagrada no
n.2 1 do art. 345.2 do Cddigo da Propriedade Industrial.

Este risco é, como bem se sabe, uma possibilidade de ocorréncia a avaliar
casuisticamente que pode até suportar-se em factores indiciadores mas nunca
ser alijado ou entrevisto com assento em abstracgoes. Tal possibilidade deve
ser, invariavelmente, apreciada em concreto e em funcao das circunstancias
de cada caso submetido a ponderacgao jurisdicional.

X

Cré-se, pois, face ao ora consignado, dever-se concluir pelo acerto da decisao
impugnada nao merecendo provimento o recurso ao nivel da questao
apreciada nesta declaracgao de voto.

X

21.10.2021

Carlos M. G. de Melo Marinho
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