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Texto Integral

Acordam em conferéncia, na Secgao da Propriedade Intelectual e da
Concorréncia, Regulacao e Supervisao, do Tribunal da Relacao de Lisboa

1. A recorrente/requerida na providéncia cautelar ordenada no apenso A
(providéncia cautelar n.2 332/20.1YHLSB-A), pediu a extingao da providéncia
ai decretada invocando como fundamento, a revogacao das patentes europeias
EP 335, EP 962 e EP 172 cuja titularidade/exclusivo de exploracao foi alegada
pelas requerentes como fundamento do direito que visou acautelar com a
providéncia.

2. O Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante também Tribunal de
primeira instancia ou Tribunal a quo), por despacho de 27.1.2022, com a
referéncia citius 469932, apods contraditorio, indeferiu a pretensao da
recorrente acima mencionada, pelo facto de a revogacao das patentes (duas
delas) nao ter ainda caracter definitivo.

3. E desse despacho que a recorrente/requerida vem interpor o presente
recurso formulando os seguintes pedidos:
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a) Deve o presente procedimento cautelar ser extinto e as providéncias
cautelares serem declaradas caducas, ao abrigo do disposto no artigo 373.2,
n.2 1, alinea e) do CPC;

b) Caso se entenda que obsta a caducidade das providéncias cautelares o facto
de estar em curso o prazo para interposi¢do de recurso, para o Board of
Appeal do EPO, das decisées que revogaram a EP 962 e a EP 172, devem as
providéncias cautelares decretadas ser revogadas;

c) Caso assim ndo se entenda, deverd a manutengdo das providéncias
cautelares ficar sujeita a condi¢do de as Recorridas virem informar os
presentes autos da interposi¢do do recurso para a Camara de Recurso do EPO,
quanto as decisoes de revogacdo da EP 962 e EP 172 da Divisdo de Oposigdo,
no prazo legal que dispéem conforme o disposto no art. 108.2 da CPE, pelo
que, ndo logrando fazé-lo, devera o tribunal decretar oficiosamente a
caducidade das providéncias decretadas e, consequentemente, a extingdo do
procedimento cautelar

4. Com relevo para a decisao, a recorrente invoca, em sintese, nas conclusoes:
- Apés o transito em julgado da decisao que decretou a providéncia cautelar,
as circunstancias alteraram-se e deixou de existir fumus boni iuris, uma vez
que, as trés patentes europeias em que se baseia o direito cuja violacao a
providéncia visou acautelar, foram revogadas pelo Oficio Europeu de Patentes;
- A EP 335 foi revogada por decisao definitiva da Camara de Recurso do Oficio
Europeu de Patentes de 10.9.2020;

- A EP 962 foi revogada por decisao de 6.12.2021 da Divisao de Oposigcao do
Oficio Europeu de Patentes, ndo transitada;

- A EP 172 foi revogada por decisao de 7.12.2021, da Divisao de Oposicao do
Oficio Europeu de Patentes, ndo transitada;

- Existe forte probabilidade de as decisoes de revogacao das patentes EP 962 e
EP 172, virem a ser confirmadas pela Camara de Recurso do Oficio Europeu
de Patentes por motivos idénticos aos que levaram a revogacao definitiva da
patente EP 335, pelo que, deve ser declarada a caducidade da providéncia
cautelar ao abrigo do disposto no artigo 373.2n.2 1 - e) do Cddigo de Processo
Civil (CPC);

- Ainda que assim nao se entenda, com base no disposto nos artigos 345.2n.2 6
do Cédigo da Propriedade Industrial (CPI), 368.2n.23 do CPC e 124.2n.2 1 do
Cddigo de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), a providéncia
cautelar deve ser revogada, atenta sua a natureza provisoria e a sua
modificabilidade;

- A providéncia cautelar em vigor inibe a recorrente de participar em
contratos publicos plurianuais para fornecimento de medicamentos a
entidades publicas e permite as recorridas manterem o monopolio das
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patentes, apesar de revogadas, uma por decisao definitiva e as outras duas por
decisdes nao transitadas, mas cujo recurso esta votado ao insucesso;

- O que infringe o disposto no artigo 61.2n.2 1 da Constituigao da Republica
Portuguesa (CRP);

- Caso nao seja revogada a providéncia cautelar, devem as recorridas ser
notificadas para informar se interpuseram recurso das decisdes que
revogaram as patentes EP 962 e EP 172 e, se o nao fizeram, deve ser
decretada a caducidade da providéncia cautelar.

5. As recorridas contra-alegaram, pugnando pela improcedéncia do recurso,
invocando, em sintese:

- O recurso para a Camara de Recurso do Oficio Europeu das Patentes tem
efeito suspensivo por forca do artigo 106.2 n.2 1 da Convengao sobre a Patente
Europeia;

- Ja hé decisao com transito em julgado que indeferiu o levantamento da
providéncia cautelar com base na revogacao definitiva da EP 335;

- O direito acautelado pela providéncia nao se extingue para efeitos do
disposto no artigo 373.2n.2 1 - ¢) do CPC, enquanto se mantiverem em vigor a
EP 962 e a EP 172, que gozam da presuncgao de validade prevista no artigo 4.¢
n.2 2 do CPI, até que seja proferida decisdao de revogacao definitiva dessas
patentes;

- A alteracgao ou reducgao da providéncia prevista no artigo 372.2n.2 3 do CPC
sO seria possivel no caso de nao ter havido contraditdrio prévio, o que nao
sucedeu;

- Nao é possivel modificar ou revogar a decisao que decretou a providéncia
cautelar ao abrigo do disposto nos artigos 368.2 n.2 3 do CPC e 345.2n.2 6 do
CPI;

- Apenas é possivel a sua substituigao por caucgao, que ja foi autorizada,
estando pendente o respectivo apenso para prestacao de caucgao
(332/20.1YHLSB-C);

- O disposto no artigo 124.2n.2 1 do CPTA nao se aplica ao presente processo;
- O mérito da decisdo que decretou a providéncia cautelar ndao pode ser
reapreciado como se extrai dos artigos 613.2 e 666.2 do CPC.

6. Por requerimento com a referéncia citius 573170 as recorridas vieram
informar ter interposto recurso, para a Camara de Recurso do Oficio Europeu
de Patentes, das decisoes proferidas pela Divisdao de Oposicdao quanto a EP 172
e a EP 962, respectivamente em 29.3.2022 e 31.3.2022, o que pode ser
consultado no website do Oficio Europeu de Patentes.

Delimitagdo do ambito do recurso

7. Tem relevo para a decisao do recurso a seguinte questao suscitada nas
conclusoes:
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A. Exting¢do, caducidade ou revogacdo das medidas provisorias decretadas e
proteccgdo conferida as patentes pela Convencdo sobre a Patente Europeia
Factos que o Tribunal leva em conta para decidir o recurso, resultantes dos
termos e autos processuais a seguir indicados e admitidos por acordo das
partes nas alegacoes

8. Por acordao do Tribunal da Relacao de 7.7.2020 (referéncia citius 478296),
ja transitado, proferido no apenso A, cujo teor se da por reproduzido, foram
impostas a recorrente/requerida as seguintes medidas cautelares:

IV - Dispositivo

Por todo o exposto, acorda-se nesta Secc¢do de Propriedade Industrial,
Concorréncia,

Supervisdo e Regulagdo do Tribunal da Relagdo de Lisboa em julgar provido o
recurso

interposto e, consequentemente revogar a decisdo recorrida substuindo-a por
outra que julga parcialmente procedente o pedido formulado e assim:

(i) Condena a recorrida a abster-se de introduzir no mercado portugués o
produto farmacéutico actualmente designado por Clift® 40 mg e abrangido
pelo numero de registo 5752829 no Infarmed 1.P., bem como quaisquer outros
produtos com a mesma composi¢cdo, enquanto qualquer das Patentes se

mantiver em vigor em Portugal;

(ii) Condena a recorrida a abster-se de fabricar, oferecer, armazenar, importar,
possuir ou utilizar em Portugal os produtos farmacéuticos referidos no
pardgrafo anterior, bem como de os promover ou divulgar, enquanto qualquer
uma das patentes se mantiver em vigor em Portugal;

(iii) Condena a requerida a retirar do mercado qualquer dos produtos
farmacéuticos acima referidos que a requerida ja tenha introduzido no
mercado portugués;

(iv) Condena a requerida a abster-se de transferir a AIM relativa ao CIlift 40
mg enquanto qualquer uma das patentes estiver em vigor em Portugal;

(v) Fixa uma sang¢do pecunidria compulsoria no montante de 10.000 € (dez mil
euros), a pagar pela recorrida por cada dia de incumprimento das
providéncias atrds decretadas.

9. Por decisao definitiva do Oficio Europeu de Patentes de 10.9.2020, a
patente europeia EP 335 foi revogada (referéncia citius 478296-Acta Doc 11 e
Doc 33 cujo teor se da aqui por reproduzido).

10. Por despacho proferido em 30.12.2020 no apenso A, o Tribunal de
primeira instancia indeferiu o pedido de levantamento da providéncia cautelar
apresentado pela recorrente/requerida, com base na revogacao definitiva da
patente EP 335, assim como a sua substituigao por caucgao (referéncia citius
478296, cujo teor se da aqui por reproduzido).
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11. Por decisdo do Tribunal de Primeira instancia proferida no apenso A, em
obediéncia ao acérdao do Tribunal da Relagao proferido no apenso B, foi
reapreciado e decidido o pedido de substituicao da providéncia cautelar por
caucgao, apresentado pela recorrente/requerida, como se segue (referéncia
citius 478296 que aqui se da por reproduzida):

Pelo exposto, julga-se procedente este incidente de caucgdo e, em
consequéncia, autoriza-se a aqui requerente, requerida do procedimento
Cautelar, Mylan, SA, a prestar caugdo, no valor de 667.208,56 euros, em
substitui¢gdo das providéncias decretadas.

12. Por decisao de 6.12.2021 foi revogada a EP 962 estando pendente o
recurso dessa decisao perante o Oficio Europeu de Patentes (referéncia citius
478296 Doc 22, Doc 55 e referéncia citius 573170)

13. Por decisao de 7.12.2021 foi revogada a patente EP 172 estando pendente
o recurso dessa decisdao perante o Oficio Europeu de Patentes (referéncia
citius 478296 Doc 22, Doc 44 e referéncia citius 573170)

Quadro legal relevante

14. Tém relevo para a decisdo os seguintes preceitos legais:

Constituicao da Republica Portuguesa ou CRP

Artigo 61.°n.°91

Iniciativa privada, cooperativa e autogestionaria

1. A iniciativa econdmica privada exerce-se livremente nos quadros definidos
pela Constituicao e pela lei e tendo em conta o interesse geral. (...)
Convencao sobre a Patente Europeia

Artigo 63.°

Duracao da patente europeia

1 - A duracgao da patente europeia é de 20 anos a contar da data do depodsito
do pedido.

2 - Nada no paragrafo precedente podera limitar o direito de um Estado
Contratante a prorrogar o prazo de uma patente europeia nas mesmas
condicoes que as aplicaveis as suas patentes nacionais, a fim de ter em conta
um estado de guerra ou um estado de crise comparavel que afecte o dito
Estado.

Artigo 64.°

Direitos conferidos pela patente europeia

1 - Sob reserva do paragrafo 2, a patente europeia confere ao seu titular, a
contar do dia da publicagao da mengao da sua concessao e em cada um dos
Estados Contratantes em relagao aos quais foi concedida, os mesmos direitos
que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse Estado.

2 - Se o0 objecto da patente europeia é um processo, os direitos conferidos por
essa patente estendem-se aos produtos obtidos directamente por esse
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processo.

3 - Qualquer contrafacgao da patente europeia é apreciada em conformidade
com as disposicoes da legislagao nacional.

Artigo 67.2

Direitos conferidos pelo pedido de patente europeia apods a sua publicagao

1 - A contar da sua publicagao de acordo com o artigo 93.9, o pedido de
patente europeia assegura provisoriamente ao requerente, nos Estados
Contratantes designados no pedido de patente tal como publicado, a
proteccgao prevista no artigo 64.°

2 - Cada Estado Contratante pode determinar que o pedido de patente
europeia nao confere a proteccao prevista pelo artigo 64.2 Contudo, a
proteccgao atribuida a publicacao do pedido de patente europeia nao pode ser
inferior aquela que a legislacao do Estado considerado atribui a publicagao
obrigatdria dos pedidos de patente nacional ndo examinados. Em qualquer
caso, cada Estado Contratante deve, pelo menos, prever que, a partir da
publicacao do pedido de patente europeia, o requerente pode exigir uma
indemnizagao razoavel, determinada segundo as circunstancias, de qualquer
pessoa que tenha explorado nesse Estado Contratante a invencao que
constitui o objecto do pedido de patente europeia, em condigoes que, segundo
o direito nacional, poriam em jogo a sua responsabilidade se se tratasse de
uma contrafaccao de uma patente nacional.

3 - Cada Estado Contratante que nao tenha como lingua oficial a lingua do
processo pode determinar que a protecgao provisoria especificada nos
paragrafos 1 e 2 so seja assegurada a partir da data em que uma traducgao das
reivindicagoes, quer numa das linguas oficiais desse Estado, a escolha do
requerente, quer, na medida em que o Estado em questdao impuser a utilizagao
de uma lingua oficial

determinada, nesta ultima lingua:

a) For tornada acessivel ao publico, nas condigbes previstas pela legislacao
nacional; ou

b) For comunicada a pessoa que explora a invencgao no dito Estado.

4 - Os efeitos do pedido de patente europeia previstos nos paragrafos 1 e 2 sao
reputados nulos e nao adquiridos quando o pedido de patente europeia for
retirado, ou considerado retirado, ou for recusado em consequéncia de uma
decisao passada com forca de caso julgado. O mesmo acontece com os efeitos
do pedido de patente europeia num Estado Contratante cuja designacao foi
retirada ou considerada retirada.

Artigo 68.°

Efeitos da revogacao da patente europeia

O pedido de patente europeia assim como a patente europeia a qual deu lugar
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sao considerados nao ter tido desde a origem, total ou parcialmente, os efeitos
previstos nos artigos 64.2 e 67.2, conforme a patente tiver sido revogada no
todo ou em parte no decurso de um processo de oposicgao.

Artigo 106.2n.21

DecisoOes susceptiveis de recurso

1 - As decisOes da Seccgao de Deposito, das divisoes de exame, das divisoes de
oposicao e da Divisdo Juridica sdao susceptiveis de recurso. O recurso tem
efeito suspensivo. (...)

Artigo 105b n. 93

Limitagao ou revogacao da patente europeia

(...)

3- A decisao de limitar ou revogar a patente europeia é aplicavel a patente
europeia em todos os Estados Contratantes em relagao aos quais foi
concedida. Produzira efeitos na data em que a mencgao da decisao for
publicada no Boletim Europeu de Patentes.

Directiva 2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos da propriedade
intelectual

Considerando (22)

E igualmente indispensével prever medidas provisérias que permitam a
cessacao imediata da violagao sem aguardar uma decisao relativa ao mérito,
respeitando os direitos da defesa, velando pela proporcionalidade das medidas
provisorias em fungao das especificidades de cada caso em aprego e
acautelando as garantias necessarias para cobrir os danos e perdas causados
ao requerido por uma pretensao injustificada. Estas medidas justificam-se,
designadamente, sempre que esteja devidamente estabelecido que qualquer
atraso pode implicar um prejuizo irreparavel ao titular do direito. E

igualmente indispensavel prever medidas provisorias que permitam a
cessacao imediata da violagao sem aguardar uma decisao relativa ao mérito,
respeitando os direitos da defesa, velando pela proporcionalidade das medidas
provisorias em fungao das especificidades de cada caso em aprego e
acautelando as garantias necessarias para cobrir os danos e perdas causados
ao requerido por uma pretensao injustificada. Estas medidas justificam-se,
designadamente, sempre que esteja devidamente estabelecido que qualquer
atraso pode implicar um prejuizo irreparavel ao titular do direito.

Artigo 4.2

Legitimidade para requerer a aplicagao das medidas, procedimentos e
recursos

1. Os Estados-Membros reconhecem legitimidade para requerer a aplicagao
das medidas, procedimentos e recursos referidos no presente Capitulo, as
seguintes pessoas:
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a) Titulares de direitos de propriedade intelectual, nos termos da legislagao
aplicavel,

b) Todas as outras pessoas autorizadas a utilizar esses direitos, em particular
os titulares de licencas, na medida do permitido pela legislacao aplicavel e nos
termos da mesma,

c) Os organismos de gestao dos direitos colectivos de propriedade intelectual
regularmente reconhecidos como tendo o direito de representar os titulares
de direitos de propriedade intelectual, na medida do permitido pela legislagao
aplicavel e nos termos da mesma.

d) Os organismos de defesa da profissao regularmente reconhecidos como
tendo o direito de representar os titulares de direitos de propriedade
intelectual, na medida do permitido pela legislagao aplicavel nos termos da
mesma.

Artigo 9.2n.2 7

Medidas provisérias e cautelares

(...)

7. Quando as medidas provisérias tenham sido revogadas ou deixem de
produzir efeitos por forca de qualquer acto ou omissao do requerente, bem
Ccomo nos casos em que se venha a verificar posteriormente nao ter havido
violagao ou ameaca de violagao de um direito de propriedade intelectual, as
autoridades judiciais deverao ter competéncia para ordenar ao requerente, a
pedido do requerido, que pague a este ultimo uma indemnizac¢ao adequada
para reparar qualquer dano causado por essas medidas.

Cddigo da Propriedade Industrial ou CPI

Artigo 342.°

Causas de extingao e caducidade

1 - As medidas de obtencéo e de preservacao da prova sdo aplicveis as causas
de extingdo e de caducidade previstas no Cddigo de Processo Civil, salvo
gquando elas se configurem como medidas preliminares de interposicao de
providéncias cautelares nos termos do artigo 345.2

2 - Para além das causas de extingdo a que se refere o numero anterior,
quando esteja em causa a alegada violacao de segredo comercial as medidas
deixam de produzir efeitos, mediante pedido da parte requerida, se deixar de
preencher os requisitos previstos no artigo 313.2 por motivos nao imputaveis
aquela parte.

Artigo 343.°

Responsabilidade do requerente

1 - A aplicacao das medidas de preservacao de prova pode ficar dependente da
constituicao, pelo requerente, de uma caugao ou outra garantia destinada a
assegurar a indemnizagao prevista no n.2 3.
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2 - Na fixacao do valor da caucao deve ser tida em consideracgao, entre outros
fatores relevantes, a capacidade econdmica do requerente.

3 - Sempre que a medida de preservagao da prova aplicada for considerada
injustificada ou deixe de produzir efeitos por facto imputavel ao requerente,
bem como nos casos em que a mesma tenha sido requerida de modo abusivo
ou de ma-fé, se verifique nao ter havido violagdao ou ser infundado o receio de
que outrem calesdo grave e dificilmente reparavel de um direito de
propriedade industrial ou de segredo comercial, pode o tribunal ordenar ao
requerente, a pedido da parte requerida ou de um terceiro lesado, o
pagamento de uma indemnizacao adequada a reparar qualquer dano causado
pela aplicagcao das medidas.

Artigo 345.°

Providéncias cautelares

1 - Sempre que haja violacao ou fundado receio de que outrem calesao grave e
dificilmente reparavel do direito de propriedade industrial ou de segredo
comercial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providéncias
adequadas a:

a) Inibir qualquer violagao iminente; ou

b) Proibir a continuacao da violacgao.

2 - O tribunal exige que o requerente forneca os elementos de prova para
demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial ou do segredo
comercial, ou que estd autorizado a utiliza-lo, e que se verifica ou esta

iminente uma violacgao.

3 - As providéncias previstas no n.? 1 podem também ser decretadas contra
qualquer intermediario cujos servicos estejam a ser utilizados por terceiros
para violar direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais.

4 - Pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma
sanc¢ao pecunidria compulsoria com vista a assegurar a execugao das
providéncias previstas no n.? 1.

5 - Ao presente artigo € aplicavel o disposto nos artigos 341.2 a 343.2

6 - A pedido da parte requerida, as providéncias decretadas a que se refere o
n.2 1 podem ser substituidas por caugao, sempre que esta, ouvido o
requerente, se mostre adequada a assegurar a indemnizacao do titular.

7 - Na determinacdo das providéncias previstas no presente artigo, deve o
tribunal atender a natureza dos direitos de propriedade industrial ou do
segredo comercial, salvaguardando, nomeadamente, a possibilidade de o
titular continuar a explorar, sem qualquer restricao, os seus direitos.
Artigo 358.2

Direito subsidiario

Em tudo o que nao estiver especialmente regulado na presente secgao, sao
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subsidiariamente aplicaveis outras medidas e procedimentos previstos na lei,
nomeadamente no Codigo de Processo Civil.

Cddigo de Processo Civil ou CPC

Artigo 372.°

Contraditdrio subsequente ao decretamento da providéncia

1 - Quando o requerido nao tiver sido ouvido antes do decretamento da
providéncia, é-lhe licito, em alternativa, na sequéncia da notificagdo prevista
no n.2 6 do artigo 366.2:

a) Recorrer, nos termos gerais, do despacho que a decretou, quando entenda
que, face aos elementos apurados, ela nao devia ter sido deferida;

b) Deduzir oposicao, quando pretenda alegar factos ou produzir meios de
prova nao tidos em conta pelo tribunal e que possam afastar os fundamentos
da providéncia ou determinem a sua reducgao, aplicando-se, com as adaptagoes
necessarias, o disposto nos artigos 367.2 e 368.2.

2 - O requerido pode impugnar, por qualquer dos meios referidos no niimero
anterior, a decisao que tenha invertido o contencioso.

3 - No caso a que se refere a alinea b) do n.2 1, o juiz decide da manutencao,
reducgdo ou revogacgao da providéncia anteriormente decretada, cabendo
recurso desta decisao, e, se for o caso, da manutencao ou revogacao da
inversao do contencioso; qualquer das decisoes constitui complemento e parte
integrante da inicialmente proferida.

Artigo 373.°

Caducidade da providéncia

1 - Sem prejuizo do disposto no artigo 369.2, o procedimento cautelar
extingue-se e, quando decretada, a providéncia caduca:

a) Se o requerente nao propuser a agao da qual a providéncia depende dentro
de 30 dias contados da data em que lhe tiver sido notificado o transito em
julgado da decisao que a haja ordenado;

b) Se, proposta a agao, o processo estiver parado mais de 30 dias, por
negligéncia do requerente;

c) Se a agao vier a ser julgada improcedente, por decisao transitada em
julgado;

d) Se o réu for absolvido da instancia e o requerente nao propuser nova agao
em tempo de aproveitar os efeitos da proposicao da anterior;

e) Se o direito que o requerente pretende acautelar se tiver extinguido.

2 - Quando a providéncia cautelar tenha sido substituida por caucao, fica esta
sem efeito nos mesmos termos em que o ficaria a providéncia substituida,
ordenando-se o levantamento daquela.

3 - A extingao do procedimento ou o levantamento da providéncia sao
determinados pelo juiz, com prévia audiéncia do requerente, logo que se
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mostre demonstrada nos autos a ocorréncia do facto extintivo.

Apreciacdo da questdo colocada pelo recurso

A. Exting¢do, caducidade ou revogacdo das medidas provisorias decretadas e
protecg¢do conferida as patentes pela Convencdo sobre a Patente Europeia.

15. A principal questdao que importa resolver é a de saber se, a luz do regime
legal aplicavel, é possivel ordenar a modificacao, a reducao, a extingao ou a
caducidade de uma providéncia cautelar decretada ao abrigo do disposto
artigo 345.2 do CPI, quando os direitos de propriedade intelectual - neste caso
o direito a trés patentes europeias - cuja violagao a providéncia visava
acautelar, foram revogados, num caso por decisao definitiva do Oficio Europeu
de Patentes e nos outros dois casos, por decisdes nao transitadas, estando
pendentes recursos das mesmas no Oficio Europeu de Patentes.

16. Para esse efeito, o Tribunal comeca por levar em conta o disposto no
artigo 345.2 do CPI, nos artigos 341.2 a 343.2 do CPI, aplicaveis por forgca do
disposto no artigo 345.2n.2 5 do CPI, assim como os artigos 372.2 e 373.2 do
CPC, aplicaveis subsidiariamente, por forca do artigo 358.2 do CPI, a Directiva
2004/48/CE em conformidade com a qual devem ser interpretados os
preceitos nacionais mencionados e a proteccao de que gozam as patentes
europeias a luz do regime consagrado na Convengao sobre a Patente
Europeia.

17. Fazendo uma interpretacgao correctiva do disposto no artigo 358.2 do CPI,
o Tribunal julga que, em tudo o que nao estiver regulado nas seccoes I e II do
capitulo IV do CPI, onde se inclui o artigo 345.2 sob a epigrafe “Providéncias
Cautelares”, aplica-se subsidiariamente o CPC e ndao o CPTA (cf. Cédigo da
Propriedade Industrial Anotado, Coordenacgao: Luis Couto Gongalves,
Almedina, pagina 1292). Motivo pelo qual, contrariamente ao que defende a
recorrente, fica excluida a aplicacao, neste caso, do disposto no artigo 124.2
do CPTA.

18. Feito este enquadramento, importa levar em conta que, tanto o artigo
345.2 do CPI, como o artigo 368.2 do CPC, admitem que as providéncias
cautelares aqui em causa sejam substituidas por caugao, cuja prestacao ja foi
autorizada pelo Tribunal, a requerimento da recorrente/requerida na
providéncia cautelar.

19. Quanto as causas de extingao e caducidade das providéncias cautelares,
aqui em crise, as mesmas devem ser apreciadas a luz do disposto no artigo
342.2 do CPI. O artigo 342.2 n.2 1 remete para o Cddigo de Processo Civil,
devendo aplicar-se, neste caso, o artigo 373.2 do CPC. Nao se tratando aqui de
violacao de segredo comercial, fica excluida a causa de extingao adicional
prevista no artigo 342.2n.2 2 do CPI.

20. Dito isto, o que esta aqui em causa é saber se a providéncia cautelar
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ordenada, deve caducar ou ser revogada, por se ter extinguido um dos direitos
a patente e se encontrar pendente contencioso que acarreta o risco de
revogacao das outras duas patentes, cuja violagao se pretendia acautelar. A
recorrente defende que sim porque as medidas cautelares sao provisorias,
modificaveis e deixou de existir fumus boni iuris. Vejamos se assim sucede.
21. Os direitos que a providéncia aqui em crise pretende acautelar prendem-
se essencialmente com a introducao no mercado, fabrico e comercializagao de
um medicamento produzido com base nas patentes europeias EP 335, EP 962
e EP 172 cuja exploragao exclusiva o Tribunal julgou caber recorridas, na data
em que decretou a providéncia. Porém, posteriormente tiveram lugar as
seguintes alteragoes: relativamente a EP 335, o direito a patente, entretanto
extinguiu-se por a mesma ter sido revogada por decisao definitiva do Oficio
Europeu de Patentes; ja os direitos que derivam das restantes patentes, a EP
962 e a EP 172, foram revogados, mas dessas decisoes foi interposto recurso
com efeito suspensivo, como resulta do artigo 106.2 n.2 1 da Convencgao sobre
a Patente Europeia.

22. Importa apreciar se, a luz do regime legal vigente, estas alteracoes podem
constituir fundamento para levantar a providéncia cautelar. Para isso, o
Tribunal comeca por sublinhar que se extrai da decisao que ordenou a
providéncia cautelar que a mesma nao dissociou a medida em que cada uma
das trés patentes contribui para o fabrico do mesmo medicamento, cuja
introdugdo no mercado estd aqui em causa. Pelo que, apesar da revogacgao
definitiva de uma das patentes nao é possivel concluir que o direito que a
providéncia visa acautelar se extinguiu, para efeitos de aplicagao do artigo
373.2n.21 - e) do CPC. Quanto as outras duas patentes, nao s o recurso
interposto das respectivas decisoes de revogacao tem efeito suspensivo, como
a decisao de revogacao, se vier a ser confirmada, sé produzira efeitos nos
Estados parte na Convengao sobre a Patente Europeia a partir da data da
publicacao da decisao definitiva no Boletim da Patente Europeia, como resulta
do artigo 105b.2 n.2 3 da Convencgao sobre a Patente Europeia.

23. Do que acaba de ser exposto extrai-se que, nao obstante ser forgoso
reconhecer que o direito acautelado assenta agora em menos um fundamento,
devido a revogacao definitiva de uma das patentes, e que o contencioso que
tem por objecto a revogacao das outras duas patentes europeias, EP 962 e EP
172, em que assenta o direito ao exclusivo do fabrico e comercializacao do
medicamento em causa, acarreta o risco de extingao desse direito, o certo é
que estas duas patentes continuam a gozar da proteccao prevista nos artigos
63.2, 64.2 e 67.2 da Convencao sobre a Patente Europeia, enquanto nao for
publicada uma decisao definitiva de revogacao. Pelo que, ndao é possivel
concluir que o direito emergente dessas duas patentes se extinguiu ou que a
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protecgao que lhes é conferida pela Convencgao sobre a Patente Europeia
diminuiu em resultado do contencioso pendente. Em consequéncia, afigura-se
que nao pode ter lugar a caducidade da providéncia cautelar a luz do artigo
373.2n.21 - c) do CPC. A esse proposito, o regime é idéntico se a pretensao
deduzida for julgada improcedente na acgao principal em curso perante o
Tribunal a quo, pois também nesse caso, a providéncia cautelar sé se
extinguira com o transito em julgado da decisao que venha a ser proferida,
como preveé o artigo 373.2n.2 1- ¢) do CPC.

24. Este regime nao prejudica o disposto no artigo 68.2 da Convengao sobre a
Patente Europeia que prevé que, em caso de revogacao da patente, se
considera que a mesma nao produziu, desde a origem, os efeitos previstos nos
artigos 64.2 e 67.2 dessa Convencgao.

25. Acresce que, nao so as patentes cuja revogacao ainda pende de recurso
continuam a gozar da mesma protecc¢ao, na pendencia do recurso, devido ao
efeito suspensivo do mesmo, como também o direito nacional nao prevé a
possibilidade de o Tribunal extinguir, declarar a caducidade, modificar ou
revogar, a providéncia cautelar ordenada por decisao transitada, fora dos
casos previstos nos artigos 372.2n.2 3 e 373.2 do CPC, que aqui nao se
verificam.

26. Por ultimo, afigura-se que o artigo 343.2 n.2 3 do CPI prevé as garantias
necessarias para cobrir os danos e perdas que a recorrente/requerida alega
estarem a ser-lhe causados por uma pretensao injustificada das recorridas/
requerentes da providéncia cautelar. Na verdade, afigura-se que o regime
previsto no artigo 343.2 n.2 3 do CPI é conforme aos deveres impostos pela
Directiva 2004/48/CE, em particular ao disposto no considerando (22) acima
citado e no artigo 9.2 n.2 7 que prevé que, nos casos em que se venha a
verificar posteriormente ndo ter havido violagdo ou ameacga de violagdo de um
direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais deverdo ter
competéncia para ordenar ao requerente, a pedido do requerido, que pague a
este ultimo uma indemnizacdo adequada para reparar qualquer dano causado
por essas medidas.

27. Afigura-se assim que, contrariamente ao que defende a recorrente, o
quadro legal acima exposto garante a proteccao do direito a iniciativa privada
previsto no artigo 61.2n.2 1 da CRP, na medida em que, por um lado, prevé
que possam ser adoptadas medidas provisorias para proteccao dos direitos a
propriedade intelectual enquanto os mesmos estao vigentes e, por outro lado,
prevé que possam ser ordenadas medidas para indemnizar o requerido
quando se verifique que, o mesmo sofreu danos devido ao caracter
injustificado das medidas cautelares. Pelo que, afigura-se que nao existe
violagao do artigo 61.2n.2 1 da CRP.
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28. Ou seja, fora dos casos previstos nos artigos 372.2 e 373.2 do CPC, nem o
regime nacional vigente, nem a Directiva 2004/48/CE, nem a Convencao sobre
a Petente Europeia, prevéem a possibilidade ou o dever de o Tribunal declarar
a caducidade das medidas cautelares ordenadas ou de as revogar, enquanto
duas das patentes em causa beneficiarem da proteccao que lhes é conferida
pelos artigos 63.2 a 67.2 daquela Convencgao. Em contrapartida, quer a
Directiva 2004/48/CE, quer o artigo 343.2 do CPI estabelecem remédios no
caso de medidas provisorias injustificadas, que serao ordenados mediante a
alegacgao e prova dos respectivos pressupostos. Pelo que, nao existe infraccao
ao direito a iniciativa privada consagrado no arrigo 61.2 n.2 1 da CRP.

Em sintese

29. Os direitos cuja violagao a providéncia ordenada no apenso A visou
acautelar, tiveram por fundamento trés patentes europeias. Dessas trés
patentes europeias, uma foi revogada por decisao transitada, mas as outras
duas continuam a gozar da proteccao conferida pelos artigos 64.2 a 67.2 da
Convencao sobre a Patente Europeia, atento o efeito suspensivo do recurso
interposto da decisao de revogacao dessas patentes, previsto no artigo 106.2
da Convencgao sobre a Patente Europeia.

30. Fora dos casos previstos nos artigos 342.2 do CPI, 372.2 e 373.2 do CPC,
que aqui nao se verificam, nao pode haver lugar a extin¢ao, caducidade,
modificagao ou revogacao das medidas cautelares ordenadas por decisao
transitada. Pelo que improcedem todas as pretensoes da recorrente.

31. No caso em analise, o regime legal vigente prevé um remédio para as
medidas cautelares injustificadas no artigo 343.2 n.2 3 do CPI, que transpoe o
artigo 9.2 n.2 7 da Directiva 2004/48/CE, desde que se verifiquem os
respectivos pressupostos, pelo que, neste contexto nao se afigura existir
violagao do direito a iniciativa privada previsto no artigo 61.2n.2 1 da CRP.

Decisao

Acordam as Juizes desta secgao em:

I. Julgar improcedente o recurso.

II. Condenar a recorrente nas custas - artigo 527.2n.2s 1 e 2 do CPC.

Lisboa, 15 de Junho de 2022
Paula Pott

Eleonora Viegas

Ana Monica Pavao
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