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Modo de citar e outros esclarecimentos

As monografias sdo citadas com referéncia ao(s) Autor(es), titulo da obra,
volume, edicdo, editora, local de edicdo, més, ano e paginas. Apds a primeira citagdo,
referir-se-d0 apenas o(s) Autor(es), o titulo, o volume, o ano e as paginas. Caso haja
mais de dois Autores, a partir da segunda citacdo referir-se-4 apenas o primeiro,

seguido da expressao ef al.

Os artigos sdo citados com referéncia ao(s) Autor(es), titulo do artigo, titulo da
revista ou livro, nimero, ano e paginas. ApoOs a primeira citacdo, referir-se-do apenas

o(s) Autor(es), o titulo do artigo e a(s) pagina(s).

Far-se-do as abreviaturas referidas de modo a ndo sobrecarregar o texto com

notas demasiado extensas e também por economia de espaco, visto estar limitada a

200.000 caracteres.

A jurisprudéncia ¢ referida com indicacdo do Tribunal, da data do ac6rdao, do
nimero do processo e do Relator, podendo, salvo indicacdo em contrario, ser
consultada em www.dgsi.pt. A legisla¢do, por seu turno, salvo men¢do em sentido

diverso, encontra-se disponivel em www.dre.pt.

Caso nado se indique de outra forma ou tal ndo resultar do sentido do texto,
toda a legislagdo que ¢ mencionada nesta dissertagdo refere-se a sua Uultima

atualizacdo, conforme as respetivas alteracdes até ao presente.

No que diz respeito as decisdes arbitrais a luz da Lei n.° 62/2011, de 12 de
dezembro, cumpre referir que, por razdes de economia de espaco e de organizacdo da
presente dissertacdo, apenas se analisaram as que foram publicadas no Boletim da
Propriedade Industrial até ao final do més de Maio de 2013, sendo que todas estdo

disponiveis em www.inpi.pt.

Indica-se ainda o total de caracteres do presente trabalho: 199.260.
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Introducao e Delimitacio do Tema

A presente dissertacdo, exigida no ambito do Mestrado na Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa para a obtengdo do grau de Mestre em

Direito, tem dois principais objetivos, razao pela qual se divide em dois capitulos.

Por um lado, pretende demonstrar-se se, a luz do nosso ordenamento juridico,
¢ admissivel que se discuta, nos tribunais arbitrais, a questdo da apreciagdo da

. . . ’ ~ ~ s 1
validade da patente, i.e., aferir se esta ¢ ou ndo uma questdo arbitravel .

Por outro lado, na segunda parte deste trabalho, e depois de explicada toda a
controvérsia em torno daquela problematica, ird fazer-se uma breve referéncia a Lei
62/2011, que veio revolucionar a resolucdo de litigios no ambito dos direitos de
propriedade industrial relativos a MR e MG, concretizando, assim, alguns problemas
que se foram enunciando, bem como algumas perplexidades e incongruéncias que

essa mesma lei suscita.

Com efeito, a arbitragem ¢ atualmente cada vez mais uma alternativa aos
tribunais judiciais®, sendo este fenomeno explicado, sobretudo, por trés razdes’: i) a
privatizacdo da tutela da sociedade civil; ii) o reconhecimento da credibilidade da
arbitragem; iii) a morosidade na decisdo das agdes nos tribunais judiciais*. Contudo,
sendo esta uma jurisdi¢do privada, nem todos os litigios podem a ela ser submetidos,
e este ¢ o ponto sensivel, ou seja, discernir quais as disputas que o Estado deve

permitir que possam ser julgadas por arbitros e fora dos seus 6rgaos de soberania.

' Cfr. MARIANA FRANCA GOUVEIA, Curso de Resolugdo Alternativa de Litigios, 2* ed., Almedina,
Coimbra, maio 2012, p. 117, pois “So pode ser sujeito a arbitragem um litigio arbitravel”.

2 Nio s6 em Portugal, mas também noutros ordenamentos juridicos, cfr. MANUEL PEREIRA BARROCAS,
Manual de Arbitragem, Almedina, Coimbra, janeiro 2010, p. 97 ¢ BERNARD HANOTIAU, “International
Arbitration in a Global Economy: The Challenges of the Future”, in Journal of International
Arbitration, 28 (2), Kluwer Law International, 2011, p. 90.

3 MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual de Arbitragem, 2010, p. 98.

* No sentido de que a arbitragem sera tanto mais sedutora, e melhor, quanto pior for o sistema judicial
do Estado, WILLIAM W. PARK, “The 2002 Freshfields Lecture — Arbitration’s Protean Nature: The
Value of Rules and Risk of Discretion”, in Arbitration International, Vol. 19, n.° 3, LCIA, 2003, p.
279-280.
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Deste modo, no primeiro capitulo faz-se uma breve analise sobre os requisitos
de arbitrabilidade consagrados na nossa LAV, referindo-se também a arbitragem
necessaria como um desses critérios para arbitragem voluntaria. E, neste contexto,
tratar-se-4 da controversa questdio da arbitragem necessaria, analisando,
nomeadamente, as dividas que a mesma suscita face a CRP. Por ultimo, neste
capitulo, concretiza-se a questdo da arbitrabilidade a luz do nosso CPI, dando enfoque

a arbitragem da validade da patente, ja que € o tema que d4 o titulo a este estudo.

No segundo capitulo, por seu turno, além de se explicar o inovador regime
imposto pela Lei 62/2011, trata-se, em especial, da arbitrabilidade da validade de
patentes no sector farmacéutico, mais especificamente dos litigios que opdem as
empresas de MR e as de MG. Apontam-se nesta sede algumas criticas a este regime
original, e concretizam-se alguns dos problemas, colocados de forma abstrata, a

proposito dessa mesma questao no Capitulo I.

Por ultimo, cumpre referir que ndo se ira abordar varios pontos que seriam
pertinentes € que apresentam conexao com os temas aqui tratados, nomeadamente,
entre outros, os requisitos para a concessdo do direito de patente, o seu regime de
invalidade, bem como o da sua violagao, a relacdo entre a concessao de uma AIM ¢ a
protecdo do direito exclusivo do titular da patente ou os procedimentos cautelares em
sede arbitral. Tomou-se esta op¢do, de forma consciente, por razdes de economia de
tempo e de espaco, e também por forma a ndo transformar esta dissertacdo num
trabalho disperso e descritivo, j& que o que se pretendeu foi um estudo mais

aprofundado e refletido sobre os problemas acima enunciados.

> A este respeito importa ressalvar que apenas se tratara desta questdo a luz da LAV de 2012, fazendo-
se apenas referéncias pontuais 8 LAV 86, quando se justifique.
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Capitulo I — Arbitrabilidade de Litigios sobre patentes
1.1. Generalidades

Antes de qualquer litigio poder ser apreciado num tribunal arbitral ¢
importante saber se, em primeiro lugar, ele ¢ suscetivel de ser submetido ou ndo a

. . , ;. . ’ ~ i 6
arbitragem, ou seja, ¢ necessario saber se tal disputa ¢ ou ndo arbitravel”.

Este requisito prévio da arbitragem tem duas vertentes, conhecidas geralmente
por: arbitrabilidade subjetiva e arbitrabilidade objetiva. A primeira prende-se com a
suscetibilidade de o Estado, ou entes publicos, poderem ser partes num processo
arbitral’. A segunda tem que ver com o tipo de litigios arbitraveis em fungio da

natureza do objeto da questdo controvertida®.

Assim, neste ambito da arbitrabilidade objetiva (tema que ocupa este trabalho)
importa saber se todos os litigios s@o arbitraveis, se deve existir, ou se existe algum
limite, a arbitrabilidade, e quais sdo os critérios que a definem e delimitam, ou seja,
no fundo saber quais as questdes que podem ser decididas por arbitros e quais aquelas
que apenas podem ser apreciadas pelos tribunais judiciais do Estado’. A verdade ¢
que a generalidade da doutrina e jurisprudéncia concorda que apesar de os tribunais
arbitrais serem tribunais privados, as suas decisdes podem ter (e a maioria das vezes
tém) consequéncias publicas, razdo pela qual ha questdes que estdo
determinantemente vedadas a arbitragem, prima facie, genericamente as questdes de

direito penal'®.

A arbitrabilidade, enquanto condicdo preliminar do processo arbitral, ¢ um

conceito que tem vindo a ser alargado, aumentando o leque de matérias aptas a serem

8 Cfr. MARIANA FRANCA GOUVEIA, Curso de Resolugdo Alternativa de Litigios, 2012, p. 117.

7V.art. 1.°n° 5 da LAV e, para mais desenvolvimentos, cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA,
Arbitragem de Litigios com Entes Publicos, Almedina, Coimbra, 2007.

¥ Consagradano art. 1.°n. 1 ¢ 2 da LAV.

% ALAN REDFERN AND MARTIN HUNTER, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 4°*
ed., Londres, Sweet & Maxwell Ltd, 2004, p. 138, “Arbitrability (...) involves determining which tipes
of dispute may be resolved by arbitration and which belong exclusively to the domain of the courts”.

0 por todos, ALAN REDFERN AND MARTIN HUNTER, Law and Practice of International Commercial
Arbitration, 2004, Sweet & Maxwell Ltd, p. 138). “(...) it is precisely because arbitration is a private
proceeding with public consequences that some types of dispute are reserved for national courts,

”

whose proceedings are generally in the public domain”.

10
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decididas pela via arbitral''. Com efeito, tal como afirma MARIANA FRANCA GOUVEIA
“A extensdo da arbitrabilidade esta directamente relacionada com o dambito de
intervenc¢do do Estado — um Estado muito intervencionista, no limite um Estado
ditatorial, ndo permitira a existéncia de tribunais privativos com a mesma

legitimidade que os seus. (...) a questdo juridica é também politica”".

No entanto, mesmo quem admite que a arbitrabilidade de dada questdo deve

. .o 13 , ., .. .
ser aferida casuisticamente °, entende que hé critérios que delimitam este conceito,
divergindo a doutrina relativamente a qual ou quais os mais indicados a aplicar

efetivamente.

1.2. Os critérios tradicionais e a nova LAV

Tal como ja se referiu, a arbitrabilidade ¢ um conceito que tem um conteudo
cada vez mais amplo, mas ¢ preciso defini-lo e saber quais s3o os seus exatos
contornos, para se perceber que matérias podem ou ndo ser sujeitas a arbitragem, por
forma a evitar uma posterior agdo de anulacdo da decisdo dos arbitros com

fundamento em invalidade'.

' Neste sentido, KARIM YOUSSEF, “The Death of Inarbitrability”, in Arbitrability: International &
Comparative Perspectives, edited by LOUKAS A. MISTELIS & STRAVROS L. BREKOULAKIS, Kluwer
Law International, 2009, p. 54: “In recent years, the scope of rights amenable to arbitration has grown
to such an extent, the concept of arbitrability (or its mirror image, inarbitrability) as central as it may
be to arbitration theory, has virtually died in real arbitral life”; GARY B. BORN, International
Commercial Arbitration, Vol. 1, Kluwer Law International, 2009, p. 837, “More recently, national
courts in most jurisdictions have adopted more restrained views of the non-arbitrability doctrine,
abandoning mistrust of the arbitral process and reaffirming the vital role of party autonomy”;
MARIANA FRANCA GOUVEIA, Curso de Resolugcdo Alternativa de Litigios, 2012, p. 128 “Em Portugal,
estamos sem duvida num momento favoravel a arbitragem, aceite pela comunidade em geral e pelo
Estado em particular. Esta grande abertura conduziu, na prdtica, ao esvaziamento do conceito legal
de arbitrabilidade”; ¢ MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual de Arbitragem, 2010, p. 97 “(...)
recentemente, tem-se assistido ao alargamento progressivo da utilizacdo da arbitragem para a
resolu¢do de litigios fora destes quadros [matérias contratuais e patrimoniais], mediante o
reconhecimento da predomindncia da sociedade civil sobre o Estado na resolugdo de litigios que
respeitam a sociedade civil”.

2 MARIANA FRANCA GOUVEIA, Curso de Resolucio Alternativa de Litigios, 2012, pp. 127-128.
Também com este entendimento, JOANA GALVAO TELES, “A Arbitrabilidade dos Litigios em Sede de
Invocacdo de Excepgdo de Pretericdo do Tribunal Voluntario”, in Andlise de Jurisprudéncia sobre
Arbitragem, Coord.: MARIANA FRANCA GOUVEIA, Ed.: JOAO PINTO FERREIRA, Almedina, margo 2011,
p. 61.

13 PAULA COSTA E SILVA, “Anulacdo e Recursos da Decisdo Arbitral”, in ROA, 1992, Ano 52, p. 922, ¢
CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, “Convengdo de Arbitragem: contetdos e efeitos”, in I Congresso da
Cdmara de Comércio e Industria Portuguesa — Intervengoes, Almedina, Coimbra, 2008, p. 86.

V. LAV art. 46.°1n.° 3 a) i) segunda parte e b) 1).

11
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Nesse sentido, tém sido apontados trés critérios com o proposito de definir e

delimitar o que ¢ apto a ser decidido pela via arbitral, a saber:
1) A disponibilidade do direito em causa;
i1) A ligacdo do litigio com a ordem publica;
iil) A natureza patrimonial do litigio.

O critério adotado pela LAV 86 era o da disponibilidade do direito', mas néo
reunia consenso entre a doutrina e levantava alguns problemas, exatamente por ndo

) . 116
ser muito claro o seu conteudo .

Atualmente, a LAV resolve este problema definindo como critério primordial
a patrimonialidade da pretensdo (art. 1.° n.° 1). Contudo, o critério da disponibilidade
do direito ¢ ainda consagrado na nova Lei, a titulo secundario (art. 1.° n.° 2), pelo que
se afigura util tentar concretizar mais detalhadamente cada um destes trés critérios

neste estudo, ja que a ordem publica também persiste na regulamentagdo da LAV

1.2.1. A disponibilidade e a ordem publica

No que diz respeito a disponibilidade, a verdade ¢ que chegamos a este critério
pelo facto de a LAV no seu art. 1.° n.° 2 estabelecer que “E também vdlida a
convengdo de arbitragem relativa a litigios que ndo envolvam interesses de natureza

patrimonial, desde que as partes possam celebrar transaccdo sobre o direito

controvertido” (sublinhado meu), o que nos remete para o art. 299.° do CPC, que, por
sua vez, indica que s6 podem ser objeto de transacdo os litigios relativos a direitos
disponiveis — o que significa que se chega a disponibilidade como critério da

arbitrabilidade, por remissdo do instituto da transagio'®.

PV, art. 1.°n.°1 da LAV 86.

1% A titulo de exemplo cita-se apenas um dos casos mais embleméticos nesta matéria, Caso Insolvéncia,
Ac. RL de 25 de junho 2009, Proc. n.° 984/08.0TBRMR.L1-8, Relator SILVA SANTOS.

7 Cfr. art. 27.°n.° 1 ¢) da LAV 86 ¢ art. 46.°n.° 3 b) ii) da LAV.

8 Cfr. ALVARO LOPES-CARDOSO, A Confissdo, Desisténcia e Transac¢do em Processo Civil e do
Trabalho, Almedina, Coimbra, 1990, p. 55 e ss. V. art. 1248° do CC.

12
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Deste modo, importa perceber o que sdo direitos disponiveis, ou, na sua
. .. . . , - 19 A .
contraposi¢do, direitos indisponiveis , para que melhor se perceba o ambito da

indisponibilidade, que € entrave a arbitragem.

Assim, os direitos indisponiveis sdo aqueles que as partes ndo podem
constituir, extinguir ou renunciar por ato de vontade’. Desta forma, a
indisponibilidade de um direito verifica-se sempre que o titular desse direito nao
possa dele dispor, quer porque a lei o determina quer porque pela sua natureza , ¢ um

direito que ndo ¢ suscetivel de ser alienavel.

Neste contexto, e sabendo que a indisponibilidade se pode dividir em relativa
(o titular do direito s6 pode dele dispor em determinadas circunstincias)®' e absoluta
(o titular do direito ndo pode em caso algum dispor do direito em questio)*, a
doutrina diverge quanto ao critério adequado a aplicar a arbitrabilidade, se o primeiro

mais abrangente, ou se o segundo, mais redutor do leque das matérias arbitraveis.

Por um lado, JOAO CASTRO MENDES defende como critério delimitador da
arbitrabilidade a indisponibilidade relativa, ou seja, basta que o direito em causa seja

. . . , s s ~ . e 23
relativamente indisponivel para que o litigio ndo seja arbitravel™.

Por outro lado, mais recentemente, ISABEL GONCALVES®* defende que o
critério deve ser a indisponibilidade absoluta, i.e., sdo arbitraveis direitos
relativamente indisponiveis, pelo que apenas a indisponibilidade absoluta ¢ obstaculo
a arbitragem. De acordo com esta Autora, todos os direitos considerados indisponiveis
refletem direitos fundamentais, medidas de protecdo da parte mais fraca em relagdes
juridicas, por natureza, desequilibradas (mas essenciais do ponto de vista social), ou
visam salvaguardar um desenvolvimento regular e equilibrado das relagdes de crédito

onde se projetam interesses econdmicos. Contudo, apesar desses direitos traduzirem

' Na verdade o conceito de disponibilidade neste contexto é melhor percetivel se definido pela
negativa, explicando o que sdo direitos indisponiveis, sendo que tudo o que ndo caiba nesta tltima
categoria sera disponivel.

20 Assim, sdo direitos indisponiveis, por exemplo, o direito a alimentos, os direitos familiares pessoais
ou os direitos de personalidade. Cfr. Luis LIMA PINHEIRO, Arbitragem Transnacional — A
determinacdo do estatuto da arbitragem, Almedina, Coimbra, abril 2008, p. 105.

2L'E o que se verifica com os direitos de personalidade — arts. 70.° ss. do CC.

22 A este respeito v. JOAO CASTRO MENDES, Direito Processual Civil, Vol. I, ed. AAFDL, 1986, pp.
206-215.

2 No mesmo sentido PAULA COSTA E SILVA, “Anulagdo e Recursos da Decisdo Arbitral”, in ROA, Ano
52, n.° 3, Lisboa, dezembro 1992, p. 922, nota 77.

2% ISABEL GONCALVES, “A ndo Arbitrabilidade como fundamento de Anulagdo da Sentenga Arbitral na
Lei de Arbitragem Voluntaria”, in Andlise de Jurisprudéncia sobre Arbitragem, 2011, pp. 140-144.

13
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valores essenciais do ordenamento juridico, justifica-se que a vontade das partes seja
afastada ou dispensada em algumas das suas manifestacdes, concluindo assim que
(13 . ) . . 7 .

mesmo os direitos em abstracto indisponiveis apresentam, em concreto, algumas

"3 afirmando que a indisponibilidade, geralmente,

facetas de disponibilidade
apresenta um caracter relativo, devendo ser aferida em funcdo do caso concreto.
Também neste sentido JOANA GALVAO TELES afirma que, no que diz respeito a
arbitrabilidade, “o critério da disponibilidade deve ser interpretado e aplicado no

sentido de se prever como limite a indisponibilidade absoluta e nio a relativa (...)"*°.

No entanto, para além de a doutrina divergir quanto a qual o conceito de
disponibilidade a adotar para delimitar o espectro de matérias arbitraveis, houve ainda
quem criticasse o proprio conceito de disponibilidade enquanto critério de

arbitrabilidade.

O primeiro a pronunciar-se sobre a questdo foi RAUL VENTURA: “nutro
duvidas sobre este requisito da arbitrabilidade, (...) duvido que o julgamento por um
tribunal arbitral de litigio sobre direito disponivel afecte a indisponibilidade do

27
direito”

. Posteriormente, ANTONIO SAMPAIO CARAMELO afirma que o critério da
disponibilidade ¢ de aplicacdo dificil e que nem a disponibilidade absoluta ou relativa
sdo bitolas suficientes para resolver a questdo da arbitrabilidade, nomeadamente,
porque assentam “na ideia ultrapassada de que o Direito, no seu conjunto, pode ser
compreendido em termos de direitos subjectivos, o que constitui uma visdo redutora e

. 28
ultrapassada, que, por isso, deve ser afastada™"".

Por seu turno, LIMA PINHEIRO escreveu que “O critério da disponibilidade do

direito é justificado, porquanto é nas relagoes que dependem da vontade das partes, e

2 Dando como exemplo, entre outros o facto de em caso de violagdo dos direitos de personalidade
(direitos em abstrato indisponiveis) o seu titular poder exigir a correspondente indemnizagao (art. 483°
do CC) ou, em alternativa, nada fazer — ISABEL GONCALVES, “A ndo Arbitrabilidade como
fundamento de Anulagdo da Sentenga Arbitral na Lei de Arbitragem Voluntaria”, 2011, p. 141.

2% JOANA GALVAO TELES, “A Arbitrabilidade dos Litigios em Sede de Invocagio de Excepgio de
Preteri¢do do Tribunal Voluntario”, 2011, p. 131.

27 RAUL VENTURA, “Conveng¢do de Arbitragem”, in ROA, Ano 46, n.° 2, Lisboa, dezembro 1986, p.
321.

28 ANTONIO SAMPAIO CARAMELO, “A Disponibilidade do Direito como Critério de Arbitrabilidade do
Litigio”, in ROA, Ano 2006, n.° 3, Lisboa, dezembro 2006, ponto 7.
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SO nestas, que se deve admitir o exercicio de uma actividade jurisdicional por

: 29
particulares™ .

Como se constata o critério da disponibilidade do direito ndo retine consenso,
nem quanto a sua aplicacdo neste contexto, nem sequer quanto a sua densificacdo, no

. . ~ e - 30
sentido de delimitar as questdes arbitraveis™ .

1.2.2. Ordem publica e poder decisério do arbitro

No que a ordem publica se refere enquanto critério delimitador da
arbitrabilidade, este ndo ¢ um requisito imposto de maneira expressa pela LAV no seu
art. 1.°, como os anteriores. Na verdade, a atual LAV refere-se apenas a ordem
publica internacional do Estado Portugués como fundamento de anulacdo da sentencga
arbitral (sendo este fundamento de conhecimento oficioso)’’. Assim, a ordem
publica®” é entendida como um dos critérios de arbitrabilidade dos litigios, pois os
arbitros ndo se devem pronunciar sobre questdes que violem os principios € regras

fundamentais que estdo em vigor num dado Estado.

Neste contexto cabe distinguir ordem publica interna de ordem piblica
internacional. A primeira ¢ mais ampla e abrange a segunda, trata dos principios e
regras considerados fundamentais para um dado Estado (in casu, o Portugués). Por
sua vez, a ordem publica internacional refere-se apenas a “protec¢do dos interesses e
valores considerados imprescindiveis para o Estado Portugués™>. Na LAV 86
discutia-se qual destes conceitos de ordem publica se deveria adotar, face ao que nao

se encontrava expresso no art. 27.° da LAV 86°*. Atualmente, com o art. 46.° n.° 3 b)

2 Luis LIMA PINHEIRO, Arbitragem Transnacional, 2008, p. 105. No mesmo sentido, CARLOS
FERREIRA DE ALMEIDA, “Convengdo de Arbitragem: conteudos e efeitos”, 2008, p. 86.

3% Muito provavelmente o proprio legislador reconheceu tais dificuldades e com a nova LAV veio
mudar este paradigma, passando a disponibilidade do direito para critério subsidiario da arbitrabilidade,
dando lugar primacial a patrimonialidade, v. infra 1.2.3.

3T Art. 46° n.° 3 b) ii) da LAV.

32 Definindo o conceito material de ordem piiblica ANTONIO SAMPAIO CARAMELO, “Anulagdo da
sentenca arbitral contraria a ordem publica”, in Revista do Ministério Publico, n.° 126, Ano 132,
abril/junho 2011, pp. 159-164.

33 MARIANA FRANCA GOUVEIA, Curso de Resolugdo Alternativa de Litigios, 2012, p. 276.

3 O referido artigo ndo prevé expressamente a violagio de ordem piblica como fundamento de
anulacdo da ordem arbitral, mas a doutrina tem-no entendido desde sempre, ainda que apoiando-se em
diferentes argumentagdes. Cfr. a titulo de exemplo PAULA COSTA E SILVA, “Anulacdo e Recursos da
Decisdo Arbitral”, 1992 e ASSUNCAO CRISTAS € MARIANA FRANCA GOUVEIA, “A violagdo de ordem
publica como fundamento de anulacdo de sentencgas arbitrais”, in Cadernos de Direito Privado, n.° 29,
janeiro/margo 2010.
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i1) da LAV a consagrar expressamente como relevante a ordem publica internacional

A 35 . ~ . .o 36
do Estado Portugués™, esta discussdo perdeu o seu sentido pratico™" .

Porém, julgo ser ainda importante referir que hd doutrina que nao entende que
a ordem publica seja sequer um critério delimitador da arbitrabilidade. A este
respeito, e interligando a ideia de que a ordem publica anda associada a vigéncia de
normas imperativas, ANTONIO SAMPAIO CARAMELO defende que a “ideia-chave (...) é
a que assenta no reconhecimento de que os arbitros exercem realmente uma fungdo
Jjurisdicional, dirimindo um litigio de acordo com as regras do Direito (incluindo as
normas imperativas que deste fazem parte), sempre que elas tenham de ser
aplicadas”, concluindo assim que a “ordem publica deve, pois ser vista como um
limite ao poder decisorio dos drbitros e ndo como um critério de determina¢do de

arbitrabilidade do litigio™’.

Por seu turno, JOANA GALVAO TELES desenvolve esta ideia, de que a ordem
publica se prende com os limites decisorios aos poderes dos arbitros, que estdo
sempre vinculados a aplicar as normas imperativas que regulem o litigio®™ (sob pena
de invalidade), afirmando que a ordem publica tem duas fungdes: i) a de limite a
arbitrabilidade, sendo este um requisito de validade da conven¢do de arbitragem, e
condicdo de jurisdi¢do do tribunal arbitral, e a de ii) limite a validade da decisdo

. . r . ’}39
arbitral, “funcionando como reserva de ordem publica no final do processo™" .

A este respeito julgo que se trata mais de uma questdo terminologica, do que
de substancia juridica, pois a verdade ¢ que quer a ordem publica seja critério de
arbitrabilidade, quer seja apenas um limite ao poder decisorio dos arbitros, em ambos

0s casos, se ela for violada, a sentenca arbitral ¢ nula.

Com efeito, ¢ verdade que se tratam de dois momentos completamente

distintos no processo arbitral. Quando se entende a ordem publica meramente

3% Sobre a bondade desta opgio legislativa v. ANTONIO SAMPAIO CARAMELO, “A sentenga arbitral
contraria a ordem publica perante a nova LAV”, in Estudos e Homenagem a Miguel Galvio Telles,
Vol. II, Almedina, Coimbra, outubro 2012, pp. 54 ¢ ss.

36 Razdio pela qual ndo serd aqui reproduzida. Para mais desenvolvimentos v. MARIANA FRANCA
GOUVEIA, Curso de Resolucdo Alternativa de Litigios, 2012, pp. 276-279.

37 ANTONIO SAMPAIO CARAMELO, “A Disponibilidade do Direito como Critério de Arbitrabilidade do
Litigio”, 2006, ponto 5.

¥ No mesmo sentido ISABEL GONCALVES “A ndo Arbitrabilidade como fundamento de Anulacdo da
Sentenga Arbitral na Lei de Arbitragem Voluntaria”, 2011, pp. 145-146.

3% JOANA GALVAO TELES, “A Arbitrabilidade dos Litigios em Sede de Invocagdo de Excepgdo de
Preteri¢do do Tribunal Voluntario”, 2011, p. 63.
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enquanto critério de arbitrabilidade, esta atua numa fase anterior ao desenrolar do
processo arbitral, ou seja, determina se dada matéria pode ou ndo ser apreciada pelo
tribunal arbitral. Enquanto que, quando se entende que a ordem publica constitui um
limite ao poder decisorio dos arbitros, entdo, este critério apenas ¢ tomado em
consideragdo no momento da sua tomada de decisdes (ndo s6 da sentenca, mas de
todas decisdes processuais que possam violar normas imperativas), ou seja, ja depois

ter sido admitida a discussdo de dado assunto em sede arbitral.

Nao posso deixar de expressar a minha opinido neste ponto e de concordar
com a posigdo assumida por JOANA GALVAO TELES*. De facto, a ordem piiblica é um
conceito evolutivo com a referida dupla fun¢do: de arbitrabilidade e de aplicacdo de
normas imperativas. Este conceito deve, assim, operar ao longo de todo o processo,
comecando por determinar o seu inicio, enquanto critério de arbitrabilidade e,
posteriormente, condicionando os arbitros nas suas decisdes, ja que ndo podem violar
as regras absolutamente imperativas do nosso ordenamento, i.e. as normas de ordem

publica, sob pena de nulidade da sentenga arbitral em ambos os casos.

1.2.3. Patrimonialidade

Tendo em vista resolver as polémicas questdes acima enunciadas, e também
no sentido de aproximar a LAV da Lei Modelo UNCITRAL, seguindo inspira¢gdo no
exemplo da lei alemd*', a nova LAV vem resolver todas estas querelas consagrando
como primordial critério de arbitrabilidade a patrimonialidade. Assim, de acordo com
o seu art. 1.° n.° 1, qualquer litigio que envolva interesses patrimoniais pode ser
submetido a arbitragem, o que significa que todas as matérias que envolvam ou que se

possam traduzir em termos pecuniarios podem ser decididas por arbitros.

, Jox . e, . 4D .
J& vérios autores se pronunciaram pela bondade deste critério’” ainda na
vigéncia da anterior LAV, as mais das vezes associando-o ao critério da

disponibilidade do direito®. No entanto, como este é um ponto que a atual LAV vem

% JOANA GALVAO TELES, “A Arbitrabilidade dos Litigios em Sede de Invocagdo de Excepgio de
Preteri¢do do Tribunal Voluntario”, 2011, p. 63.

1 CPC alemio (ZPO — Zivilprozessordunung) § 1030 n.° 1, também a Lei suica de Direito
Internacional Privado consagra o mesmo critério (art. 177°n.° 1).

2 Defendendo-o e sendo claramente a favor desta solu¢gio ANTONIO SAMPAIO CARAMELO, “A
Disponibilidade do Direito como Critério de Arbitrabilidade do Litigio”, 2006, ponto 6.

B Cfr. LIMA PINHEIRO, Arbitragem Transnacional — A determinagdo do estatuto da arbitragem, 2008,
p- 105; JOANA GALVAO TELES, “A Arbitrabilidade dos Litigios em Sede de Invocagdo de Excepgdo de
Preteri¢do do Tribunal Voluntario”, 2011, pp. 63-64; ¢ ISABEL GONGCALVES, “A ndo Arbitrabilidade
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esclarecer ndo deixando qualquer margem para duvidas, sendo o seu principal
proposito alargar o ambito das matérias arbitrdveis, o que por esta via o consegue

. o , . . ~ 44
inegavelmente, ndo me parece necessario deter-me mais sobre esta questio .

1.3. A arbitragem necessaria como critério para a arbitrabilidade na
arbitragem voluntaria
Chegando a este ponto ¢ fundamental que se distinga arbitragem voluntaria de

arbitragem necessaria.

A arbitragem voluntaria ¢ aquela que se funda na vontade das partes, i.e., as
partes num litigio, mediante uma cldusula ou um compromisso arbitral (consoante a
convengao seja anterior ou posterior a composicao do litigio), dispdem no sentido de
a sua querela ser julgada por um tribunal arbitral, subtraindo assim a sua disputa aos
tribunais judiciais. O importante a reter, no que diz respeito a arbitragem voluntaria, é
que a competéncia jurisdicional dos arbitros e a propria jurisdi¢do do tribunal arbitral

- ~ . 45
radica na vontade das partes, que celebraram uma convencao para o efeito™.

Por seu turno, na arbitragem necessaria o que releva ndo ¢ a vontade das
partes, neste caso o recurso a via arbitral ¢ imposto imperativamente por lei, ou seja, €
a propria lei que, em vez de confiar a resolug@o de certo litigio aos tribunais estaduais,
impde que as partes recorram a arbitros para dirimir a sua disputa. Geralmente, isto

acontece porque o legislador entende que por razdes de especial tecnicidade,

como fundamento de Anulacdo da Sentenca Arbitral na Lei de Arbitragem Voluntaria”, 2011, pp. 146-
147

* Em todo o caso, julgo importante fazer uma breve nota relativamente aos motivos que conduziram a
este novo regime da arbitrabilidade na nossa LAV. Primeiro, como ja se disse, pretendeu alargar-se o
leque de matérias arbitraveis. Segundo, reconhecendo-se a dificuldade de definigdo de direitos
disponiveis, adoptou-se um novo critério mais abrangente e isento de duvidas dessa natureza. Terceiro,
“teve-se em conta que (...) ndo existe rela¢do necessaria entre a disponibilidade de um direito
subjectivo e a admissibilidade de sujeicdo a darbitros de um litigio a ele respeitante, uma vez que, ao
celebrarem uma convengdo de arbitragem, as partes ndo renunciam nem alienam esse direito” —
DARIO MOURA VICENTE, Lei da Arbitragem Voluntdria Anotada, ARMINDO RIBEIRO MENDES, DARIO
MOURA VICENTE, JOSE MIGUEL JUDICE, JOSE ROBIN DE ANDRADE, PEDRO METELLO DE NAPOLES,
PEDRO SizA VIEIRA, Direcdo da APA, Almedina, Coimbra, mar¢o 2012, anotagdo ao art. 1.°, p. 16.
Para além disso, a nova LAV pretende também que o nosso pais passe a ser um novo palco de
arbitragens internacionais, pois percebeu-se que “a criagdo das condi¢ées favordveis ao
desenvolvimento da arbitragem voluntdria constitui ndo apenas um factor de enorme importdncia para
o progresso das (...) economias, na medida em que agiliza e torna mais eficiente a resolugdo de litigios
que constantemente se suscitam em torno das actividades economicas, tanto no plano interno como
internacional, mas pode constituir, em si mesma, uma fonte de beneficios directos muito significativos
para os respectivos paises, se se conseguir induzir os operadores do comércio internacional a optarem
por localizar no seu territorio as arbitragens (...)”. No mesmo sentido ver a Exposi¢do de Motivos da
Proposta de Lei da LAV, p. 2, disponivel no site da APA ( www.arbitragem.pt ).

4 J. P. REMEDIO MARQUES, Ac¢do Declarativa a Luz do Codigo Revisto, 2* ed., Coimbra Editora,
Coimbra, dezembro 2009, p. 53.
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celeridade ou conveniéncias de outra natureza, certo tipo de litigios serdo melhor
resolvidos pela via arbitral*’.

Alguma doutrina entende que a verdadeira arbitragem ¢ a voluntaria, que a
verdadeira natureza e esséncia da arbitragem ¢ aquela que assenta na vontade das
partes, no seu livre arbitrio de subtrair o seu litigio aos tribunais judiciais e remeté-lo
a decisdo por arbitros, “é neste substrato essencial que se baseia toda a razdo de ser e

47 Na arbitragem imposta por lei, a vontade das partes

a fung¢do da arbitragem
apenas releva para a escolha dos arbitros, todos os restantes aspetos sdo, regra geral,
regulados por lei supletiva (arts. 1525.° ss. do CPC, que por sua vez remete para a
LAYV), as mais das vezes a propria LAV, mas, segundo MANUEL PEREIRA BARROCAS,

- - 48
nem isso lhe confere a natureza de arbitragem™.

Na verdade, entende-se o referido autor quando afirma que “Defender-se que
a arbitragem necessdria constitui verdadeira arbitragem ndo é mais do que amputar
a esta uma significativa parte (...), tornd-la confundivel com a justica publica
administrada por juizes ou darbitros empossados por lei [ainda que escolhidos pelas
partes*’] e ndo uma justica privada, toda ela, desde a sua origem até a sentenca final,
baseada na vontade das partes e na liberdade de cidadania, para que o litigio seja
resolvido desse modo e ndo de outro. A arbitragem necessaria representa o contrario

. 5550
disto™".

H4 quem defenda que a imposi¢do de arbitragem obrigatéria evidencia o
proprio Estado a reconhecer as suas deficiéncias e possibilita a resolucdo de
determinados conflitos de forma mais célere e, assim, fora dos tribunais judiciais

reconhecidos, irremediavelmente, pela sua morosidade.

E de louvar que o Estado reconhega, de facto, as suas insuficiéncias e
proporcione aos cidaddos uma via mais célere de resolucdo de certos conflitos, mas,

. , ., N e e e e 51
ao fazer isso, estd a priva-los de recorrer a via jurisdicional do Estado”, estando,

% MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual de Arbitragem, 2010, p. 89.

4 MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual de Arbitragem, 2010, p. 90.

8 Até do ponto de vista historico, como afirma MANUEL PEREIRA BARROCAS, a arbitragem sempre foi
concebida e se desenvolveu numa perspectiva voluntaria, Manual de Arbitragem, 2010, p. 90.

%0 que nem sempre acontece, cfr. art. 45° n.° 1 do Cédigo das Expropriagdes, os trés arbitros sdo
escolhidos pelo presidente do Tribunal da Relagdo da situag@o dos prédios ou da sua maior extensao.

% MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual de Arbitragem, 2010, p. 90.

>l 0 que suscita até problemas de constitucionalidade, v. infia 1.3.1.
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assim, a impor aos cidadaos um dos métodos alternativos de resolucdo de litigios, que
pela sua natureza sdo voluntérios. Acresce que, a designacdo métodos alternativos de
resolucdo de litigios, onde se insere a arbitragem’, tem uma razdo de ser: ela refere-
se a métodos alternativos, ou seja, as partes podem recorrer aos tribunais judiciais,
mas em alternativa, decidem recorrer a um meio alternativo, como forma de resolver
o seu conflito — o que significa, mais uma vez, que inerente aos métodos alternativos
de resolucdo de litigios, estd a vontade das partes associada a sua opg¢do de uma
escolha efetiva: o tribunal judicial ou um dos meios alternativos de resolug¢do dos seus

conflitos.

E, na verdade, no caso da arbitragem necessaria, ndo se estd perante uma
alternativa, pois ndo se pode optar entre recorrer a arbitragem ou ao tribunal judicial,
apenas se pode recorrer a via arbitral. Alids, a Gnica escolha que reside na vontade das
partes € recorrer a arbitragem ou perder o seu direito de agdo. Logo, ndo me parece
sensato sequer incluir-se a arbitragem necessaria num dos métodos alternativos de

resolucgdo de litigios.

Por outro lado, também tendo a concordar com MANUEL PEREIRA BARROCAS
quando afirma que a arbitragem necessaria ndo ¢ uma verdadeira arbitragem, ja que

esta na sua esséncia deve assentar na vontade das partes, em toda a sua extensao.

MANUEL PEREIRA BARROCAS afirma que na pratica a arbitragem necessaria
ndo é mais do que a resolugdo de litigios por peritos®. Com efeito, a arbitragem
assenta no pressuposto de que os arbitros, em todas as causas de arbitragem, devem
ser escolhidos com base na sua experiéncia e capacidades demonstradas na area a que

o, . . . . . , . ~ 54
o litigio diz respeito, sendo assim peritos na matéria em questao” .

52 A par da mediagdo, conciliagdo, negociagio e até julgados de paz.

3 MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual de Arbitragem, 2010, p. 90, “A razéio por que o nio faz e
antes apela a um conceito de arbitragem, embora obrigatoria deve-se exclusivamente ao peso da
cultura juridica tradicional. Peritos ndo resolvem litigios, opinam, e arbitros ndo opinam, resolvem
litigios”.

" A realidade em Portugal ¢ que a esmagadora maioria dos arbitros sdo juristas (maioritariamente
advogados) que se especializaram em arbitragem ou que, no dmbito da sua pratica profissional, sdo
reconhecidos pelo seu trabalho na area a que o litigio se refere. A este propdsito v. MARIANA FRANCA
GOUVEIA, Curso de Resolucdo Alternativa de Litigios, 2012, pp. 175-184. Contudo, a LAV ndo impde
que os arbitros tenham sequer qualquer formagao em direito para que possam fazer parte do painel do
tribunal arbitral. Os Unicos requisitos impostos aos arbitros sdo: i) serem pessoas singulares, ii) com
plena capacidade de gozo e exercicio, e iii) que sejam independentes e imparciais (v. art. 9.° da LAV).
Cfr. MANUEL PEREIRA BARROCAS, Lei da Arbitragem Comentada, Almedina, Coimbra, mar¢o 2013,
pp- 54-59 e JOSE MIGUEL JUDICE, Lei da Arbitragem Voluntaria Anotada, et al., 2012, pp. 24-26.
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Contudo, na arbitragem voluntaria ndo se coloca qualquer problema a que
assim seja, ja que foram as partes que quiseram que a sua disputa fosse resolvida por
arbitros-peritos e ndo por juizes togados. A questdo que se coloca, e suscita varios
problemas, ¢ saber se ¢ admissivel que seja a lei a impor que dado tipo de conflitos
seja resolvido, obrigatoriamente, por arbitros-peritos e ndo por juizes dos tribunais

estaduais.

Julgo que ndo. Na verdade, ndo me parece que seja admissivel que a lei
imponha que as partes devam recorrer a um meio alternativo de resolugdo de litigios,
sob pena de caducar o seu direito de acdo, ndo so pelos problemas constitucionais que
coloca (v. infra 1.3.1.), mas também exatamente porque a arbitragem ¢ vista como
uma justi¢a privada, e essa justi¢a ndo deve ser imposta as partes. Os cidaddos tém
direito a uma justica publica, emanada dos 6rgdos de soberania do Estado, e ndo lhes
pode ser imposto que resolvam os seus litigios mediante uma jurisdi¢do privada. Com
isto ndo se olvida, nem deixa de se reconhecer, todas as vantagens que representa a
justica privada resultante da arbitragem voluntéria, mas esta s6 faz de facto sentido e ¢
verdadeiramente eficiente, quando sdo as partes que voluntariamente a 1ss0o se

dispdem, ndo lhes devendo tal, a partida, ser imposto.

Feita a disting@o entre arbitragem voluntaria e arbitragem necesséria, importa
voltar a atentar no art. 1.° n.° 1 da LAV: “Desde que por lei especial ndo esteja
submetido exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem necessdria,
qualquer litigio respeitante a interesses de natureza patrimonial pode ser cometido
pelas partes, mediante conven¢do de arbitragem, a decisdo de arbitros” (negrito
meu). O que significa que além da patrimonialidade da pretensio’, enquanto critério
de arbitrabilidade (da arbitragem voluntéria), um outro requisito ¢ que, a matéria em

questdo, ndo esteja sujeita por lei a arbitragem necessaria, ou seja, a arbitragem

Alids, a luz da atual LAV os arbitros nfo podem sequer ser descriminados em razdo da sua
nacionalidade (art. 9.° n.° 2). Neste contexto, e fazendo um paralelo com a matéria de que se vai ocupar
o proximo capitulo deste trabalho (a arbitragem necessaria no ambito de litigios que oponham MR e
MGQG), a realidade demonstra que sdo bastante poucos os especialistas (nomeadamente juristas) nessa
matéria, devido precisamente a sua complexidade e tecnicidade. Assim, na grande maioria dos
processos arbitrais desencadeados ao abrigo da Lei 62/2011 os arbitros sdo advogados que ja
intervieram noutras arbitragens (sobre outras matérias completamente distintas), mas que ndo
trabalham necessariamente no campo da propriedade industrial, nomeadamente no que diz respeito a
patentes farmacéuticas. O que significa que nem em todos os casos de arbitragem (prima facie no
ambito da arbitragem ao abrigo da Lei 62/2011) os litigios sdo resolvidos por arbitros-peritos, devido
ao reduzido numero de especialistas nas matérias em causa.

>>E dos restantes critérios acima referidos, supra 1.2.
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necessaria delimita também o leque de assuntos que podem ser decididos por tribunal

arbitral voluntario.

Ora, se a arbitragem necessaria ¢ um critério para aferir as questdes arbitraveis
a luz da arbitragem voluntaria, coloca-se a questdo de saber quais sdo os critérios que
delimitam a arbitrabilidade das matérias sujeitas a arbitragem necessaria, € a resposta
¢: o arbitrio da lei. Por isso, e tendo em conta o acima exposto, importa referir que

problemas constitucionais suscita a arbitragem necessaria.

1.3.1. Da constitucionalidade da arbitragem necessaria

De acordo com o art. 209.° n.° 2 da CRP “Podem existir (...) tribunais
arbitrais (...)”. Contudo, em momento algum, o legislador constitucional define o que
se pode ou deve entender por tribunais arbitrais. Ou melhor, ndo especifica se, dentro
dos tribunais arbitrais que podem existir, ha também lugar para os tribunais arbitrais
necessarios . Porém, do que nio se duvida, ¢ que a referéncia da CRP se refere aos
tribunais arbitrais voluntarios, pois ¢ neles que se pensa quando se faz uma mera
referéncia a arbitragem. Resta, apenas, saber se da clausula aberta tribunais arbitrais

se pode também concluir que abrange igualmente os tribunais arbitrais necessarios.

E a este respeito, de saber qual a extensdo que tem o termo tribunais arbitrais
na nossa CRP, o TC ja se pronunciou: “Legitimo sera concluir que, na nossa ordem
constitucional, a jurisdictio ndo tem necessariamente de ser exercida por orgdos do
Estado: certos litigios podem ser decididos por arbitros, em resultado de convengdo

. .~ 9557 .. . . ;.
ou disposi¢do da lei””” — admitindo assim, expressamente, a arbitragem necessaria.

No entanto, tal entendimento ndo me parece isento de duvidas. GOMES
CANOTILHO e VITAL MOREIRA também identificam como problematica a questdo de
saber “se a cobertura constitucional dos tribunais arbitrais abrange apenas os
tribunais «voluntdrios» (...) ou também os «necessdarios»”, ndo avangando porém
com qualquer resposta esclarecedora. As duvidas que se colocam referem-se ao facto

de, com a imposicao da arbitragem para a resolugdo de dado tipo de litigios, ficar

°® A CRP passou a prever expressamente a existéncia de tribunais arbitrais em 1982. V. art. 160.° n.° 2
da Lei Constitucional n.° 1/82, de 30 de setembro, publicada em DR, I Série, n.° 227, de 30 de setembro
de 1982, pp. 3315-3206.

57 Ac. do TC n.° 52/92, 17 de mar¢o de 1992, Processo n.° 10/89, Relator ASSUNCAO ESTEVES.

%% J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constitui¢do da Repiblica Portuguesa Anotada —
Artigos 108° a 296°, Vol. 11, 4* ed., Coimbra Editora, Coimbra, agosto de 2010, p. 551.
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vedado o recurso aos tribunais do Estado, o que acarreta/pode acarretar um obstaculo

ao direito fundamental de acesso aos tribunais® (art. 20.°n.° 1 da CRP).

Ora, o maior problema que a arbitragem necessaria coloca ¢ efetivamente o de
vedar o acesso aos tribunais judiciais, ficando esse acesso vedado por imposi¢cdo
legal, e ¢ este ponto (o recurso obrigatério a arbitragem por imposi¢do de lei

ordinaria), que suscita varias incertezas.

A primeira delas reside no facto de a lei subtrair determinados litigios aos
tribunais do Estado, sem disposi¢ao constitucional expressa. E essa subtragdo implica
consequéncias de consideravel importancia, pois viola o direito constitucional de
acesso aos tribunais, ja que: i) a lei obriga a que as partes recorram a um (pretenso)
meio de resolugio alternativo de litigios® para resolugdo da sua disputa, ignorando a
sua vontade para o efeito; ii) caso as partes decidam ndo recorrer a arbitragem o seu
direito de acdo/de acesso aos tribunais estaduais e soberanos caduca, sendo que isso
apenas seria possivel (num contexto de arbitragem necessaria) em fase de recurso da

decisdo arbitral para os tribunais do Estado.

A proposito de a lei impor uma jurisdicdo privada restringindo o acesso a uma
jurisdi¢do publica, importa frisar que quando o art. 20.° n.° 1 assegura o acesso aos
tribunais refere-se aos tribunais estaduais, aos 6rgaos de soberania do Estado e ndo a
tribunais privados (como sdo necessariamente quaisquer tribunais arbitrais), que ndo
controla. Impde, assim, uma tutela jurisdicional efetiva (art. 20.° n.° 5 da CRP). Esta
imposicdo de tutela jurisdicional efetiva “impende, em primeiro lugar, sobre o
legislador, que a deve tomar em considera¢do na organizag¢do dos tribunais e no
recorte dos instrumentos processuais, sendo-lhe vedado: 1) a criagdo de dificuldades
excessivas e materialmente injustificadas no direito de acesso aos tribunais; 2) a
criagdo de «situagoes de indefesa» originadas por conflitos de competéncia negativos

, . . . 3961
entre varios tribunais™ .

Dito isto, releva entdo saber se a institui¢do da arbitragem necessaria ¢ ou nao

uma dificuldade excessiva e se ¢ materialmente justificada.

> E ainda pode pér em causa o proprio principio da igualdade, cfr. J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL
MOREIRA, Constitui¢do da Republica Portuguesa Anotada, Vol. 11, 2010, p. 551.

%0 pelas razdes acima expostas, v. supra 1.3.

61'J. J. GOMES CANOTILHO E VITAL MOREIRA, Constitui¢do da Repiblica Portuguesa Anotada —
Artigos 1°a 107°, Vol. 1, 4* ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 416.
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Geralmente, como ja se disse®’, a lei obriga a arbitragem por razdes de
tecnicidade ou celeridade, ou seja, prefere que sejam arbitros-peritos a resolver
determinados litigios em vez de juizes dos tribunais ordinarios, dada a especial
complexidade da questdo, além de reconhecer que os seus tribunais estaduais sio
especialmente morosos. Contudo, e apesar de ndo caberem aqui consideragdes de
politica legislativa, melhor seria que a lei aperfeicoasse o seu sistema judicial em vez
de criar um outro sistema paralelo (o arbitral necessario), sem as mesmas garantias,
por forma a colmatar as deficiéncias daquele que cabe ao Estado dirigir e controlar e

que, por isso, ¢ soberano.

Obviamente que, nos casos de arbitragem necessaria (apesar de caducar o
direito de agdo se a ela ndo se recorrer™), posteriormente a sentenca arbitral, as partes
podem interpor recurso dessa decisdo em tribunal judicial — estando assim,
supostamente, assegurado um duplo grau de jurisdi¢do. Diz-se supostamente pois aqui
o primeiro grau de jurisdi¢do, o tribunal arbitral necessério, ndo ¢ um tribunal como
os outros®, pelo que estd amputado da legitimidade e soberania do Estado que lhe
deveria ser inerente. Note-se que a CRP ndo impde o direito ao recurso ou a um duplo
de grau de jurisdi¢do em nenhuma das suas disposi¢des®. O que se pretende é chamar

a atencdo para o facto de, eventualmente, apenas se ter acesso ao primeiro grau de

62 Supra 1.3.

53 Tal como afirmam J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constitui¢do da Repiblica Portuguesa
Anotada, Vol. 11, 2010, p. 551, a arbitragem necessaria pode pdr em causa o direito de acesso aos
tribunais (art. 20.° n.° 1 da CRP) e também o principio da igualdade (art. 13.° da CRP), pelo facto de
impedirem os litigantes de recorrerem aos tribunais que, em principio, seriam os competentes, i.c., 0s
tribunais ordinarios ou judiciais. Tomando o exemplo da arbitragem necessaria que ira ser abordado
adiante neste trabalho (infra Capitulo II), que opde as empresas de MR e de MG, a Lei 62/2011 vem,
na minha opinido, efetivamente, negar o direito de acesso aos tribunais. A referida Lei obriga a que,
num curto prazo de 30 dias (art. 3.°n.° 1 da Lei 62/2011), as empresas de titulares das patentes de MR
iniciem o processo arbitral, negando-lhes, por completo, uma tutela jurisdicional efetiva. Por um lado,
porque caso ndo iniciem o processo arbitral o seu direito de agdo caduca e nunca mais poderdo fazer
valer a sua pretensdo, por qualquer outra via, mormente a judicial. Por outro, ao impor um tdo curto
prazo de caducidade do seu direito de acdo ndo assegura, de forma alguma, de forma efetiva qualquer
tipo de tutela. No ambito desta Lei ha ainda que atentar no art. 42.° da CRP (e também no art. 62.°, para
quem entenda os direitos de propriedade industrial como verdadeiros direitos de propriedade), pois os
direitos de propriedade industrial merecem uma especial protegdo na CRP, que ndo é de todo
assegurada pela institui¢do deste mecanismo arbitral necessario, ja que impossibilita o recurso aos
tribunais judiciais.

A referéncia ao principio da igualdade, neste contexto, prende-se sobretudo com o facto de ao instituir-
se a arbitragem obrigatdria, para determinadas matérias, isso implica que aos seus litigantes, ao
contrario de todos os outros que ndo litiguem nessas matérias especificas, e s a esses esteja vedado o
direito de acesso aos tribunais. Havendo, assim, uma desigualdade criada pela propria lei sem que nada
o justifique, ou beneficie os seus destinatarios.

04 «f certo que, em determinados aspectos, os tribunais arbitrais ndo sdo tribunais como os outros”,
Ac. do TC n.° 230/86, de 18 de julho de 1986, Processo n.° 178/84, Relator MARTINS DA FONSECA.

% Excepeio feita as questdes em matéria penal (art. 32.°n.° 1 da CRP).
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jurisdi¢do numa fase de recurso para os tribunais judiciais da decisdo arbitral —
precisamente porque os tribunais arbitrais ndo sdo tribunais como os outros, com
todas as consequéncias e implicagdes que isso acarreta (nomeadamente a nivel de

custos elevados para as partes).

No sentido da inadmissibilidade dos tribunais arbitrais necessarios, de acordo
com o indicado no Ac. do TC n.° 230/86, que expressa a posi¢do ROGERIO SOARES
sobre o assunto, é dito que “E ilegitimo que o Estado se demita da sua tarefa de
administrar a justica, so quando os sujeitos em conflito acordarem numa solu¢do ndo
oficial. Nem uma das partes pode impor a outra a renuncia as garantias do
Jjulgamento por um juiz, nem o Estado pode obrigd-los a uma decisdo em que ndo se

Ti 9966
responsabilize””.

Por seu turno, o juiz conselheiro BRAVO SERRA tem também duvidas quanto a
constitucionalidade da arbitragem necessaria, deixando expresso que “ndo deva
deixar de fazer a declaracdo de que me sobram duvidas sobre se é fundada a
afirmagdo, sem mais, e a consequenciagdo segundo a qual, incluindo a Constitui¢do
no n.°2 do seu art. 211.° a previsdo dos tribunais arbitrais nas diversas categorias de
tribunais, sendo assim legitimo concluir que, como na nossa ordem constitucional a
jurisdictio ndo tem de ser necessariamente exercida por orgdos do Estado, entdo
estaria assegurada a legitimidade constitucional dos tribunais arbitrais necessarios.
A razdo de ser dessas duvidas fundam-se, precisamente, na circunstancia de a
respectiva jurisdi¢cdo ndo repousar na vontade das partes, antes se lhes impondo,
ainda que contra a sua vontade, dessa arte afastando a possibilidade de a
dilucida¢do dos conflitos ser efectuada pelos orgdos estaduais expressamente
previstos na Lei Fundamental, e sem que haja concreta e explicita credencial

Lo 67
constitucional para tanto™".

% E ainda que “O Estado pode permitir que a autonomia das partes decida escolher uma via de
solugdo dos litigios que as beneficie das garantias dispensadas por um tribunal ou (com sacrificio
delas) aproveite as vantagens de celeridade ou economia pretendidas por via convencional. Mas daqui
resultam os pressupostos da aceitagdo dos tribunais arbitrais. Eles so podem ser reconhecidos
enquanto assentarem numa livre escolha concertada entre as partes.” Posi¢do do referido Autor de
acordo com o Ac. do TC n.° 230/86, que apenas indica que extrai a opinido de ROGERIO SOARES de um
parecer, do qual ndo da qualquer referéncia.

67 Declaragdo de voto no Ac. do TC n.° 52/92, de 5 de fevereiro de 1992, Proc. n.° 10/89, Relator
Conselheiro ASSUNCAO ESTEVES.
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Ora, pelo que aqui ficou dito ndo me parece que haja uma razdo que
materialmente justifique a negagdo do acesso a justica estadual soberana, sendo esta,
muito provavelmente, uma dificuldade excessiva que viola o direito de acesso aos

tribunais.

Contudo, a verdade ¢ que, até a data, o TC nunca proferiu nenhum juizo de
inconstitucionalidade a propdsito desta (denominada) modalidade de resolucao
alternativa de litigios. Pelo contrario, j4 afirmou por diversas vezes que os tribunais
arbitrais necessarios, embora ndo sendo tribunais como os outros, nem constituirem
orgdos de soberania, ndo podem deixar de ser considerados como verdadeiros
tribunais®, ja que a CRP no seu art. 209.° n.° 2 prevé expressamente a existéncia de
tribunais arbitrais, ndo distinguindo entre tribunais arbitrarios ou voluntarios, sendo
por isso legitimo “concluir que, na nossa ordem constitucional, a jurisdictio ndo tem
necessariamente de ser exercida por orgdos do Estado: certos litigios podem ser
decididos por drbitros, em resultado de convengio ou disposi¢io da lei”®. Além
disto, o TC ja reiterou também em diversas ocasides’’ que as decisdes dos tribunais
arbitrais eram verdadeiras decisdes jurisdicionais com caracter publicistico’'. Alids,
os tribunais arbitrais estdo subordinados ao regime dos tribunais judiciais, o que
“resulta numa verdadeira assimilacdo material entre os tribunais arbitrais e os

. . . . .. . ’ . . ~ . . . . 72
tribunais judiciais, num verdadeiro «exercicio privado da fungdo jurisdicional»”'”.

Em suma, apesar de alguma doutrina suscitar duvidas quanto a
constitucionalidade e admissibilidade da arbitragem necessaria, o que ¢ facto ¢ que o
TC nunca assim o entendeu. Em meu entender, por todas as razdes acima explanadas,
tendo a inclinar-me para a inadmissibilidade deste tipo de tribunais. No entanto ndo
posso deixar de reconhecer que apesar de os tribunais arbitrais necessarios

constituirem também tribunais privados, a lei, ao submeter obrigatoriamente

% Ac. do TC n.° 230/86, de 8 de julho de 1986, Proc. n.° 170/84, Relator Conselheiro MARTINS DA
FONSECA; Ac. do TC n.° 181/2007, de 8 de margo de 2007, Proc. n.° 343/95, Relator Conselheiro
PAULO MOTA PINTO.

% Ac. do TC n.° 52/92, de 5 de fevereiro de 1992, Proc. n.° 10/89, Relator Conselheiro ASSUNCAO
ESTEVES.

" Ac. do TC n.° 33/96, 17 Janeiro 1996, Proc. n.° 789/92, Relator Conselheiro VITOR NUNES DE
ALMEIDA; Ac. do TC n.° 259/97, de 18 de margo de 1997, Proc. n.° 450/95, Relator Conselheiro
TAVARES DA COSTA.

" Ac. do TC n.° 52/92, de 5 de fevereiro de 1992, Proc. n.° 10/89, Relator Conselheiro ASSUNCAO
ESTEVES.

2V . JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constitui¢do Portuguesa Anotada, Tomo 111, Coimbra Editora,
Coimbra, dezembro 2007, p. 117.
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determinados litigios a sua jurisdi¢do (imprimindo-lhe assim um certo caracter
publico), confere-lhes alguma legitimidade, como que cedendo, por via legal, parte da
sua soberania aos tribunais arbitrais necessarios, como forma ndo sé de os legitimar,
como também de validar as suas decisdes — o problematico aqui ¢ que, depois de
proclamar a sua existéncia, o Estado perde o controlo total do que se passa nesta

jurisdi¢do arbitral necessaria.

1.3.2. Exemplos de arbitragem necessaria no nosso ordenamento juridico

Neste ponto ¢ importante referir alguns casos de arbitragem necessaria

. e 73
consagrados no nosso ordenamento juridico .

O CT™ no seu Titulo III (Direito Coletivo), tem um Capitulo”
exclusivamente destinado a arbitragem, enquanto meio de resolucdo de litigios no
contexto de convengdes coletivas de trabalho. Além de referir a arbitragem voluntaria,
distingue ainda arbitragem obrigatoria (arts. 508.° ss.) de arbitragem necessaria (art.
510.° s5.)"° 7. A respeito da arbitragem necessaria no CT importa apenas salientar
ainda dois pontos importantes. O primeiro, ¢ que ¢ o proprio CT que impde uma
participagdo ativa do Conselho Econdmico e Social nestes processos de arbitragem,
nomeadamente assegurando o pagamento de honorarios aos arbitros e dando o apoio

técnico e administrativo necessario ao tribunal arbitral (art. 521.°). O segundo, tem

3 E importante realgar que, apesar dos seguintes exemplos de arbitragem obrigatéria terem sido criados
formalmente por lei, muitos deles nunca foram postos em pratica, i.e., apesar de a lei prever a
arbitragem necessaria e de, por vezes, até a regular, este meio de resolucdo de litigios nunca chegou,
efetivamente, a ser utilizado. Exemplo disso mesmo sdo todos os casos de arbitragem necessaria
previstos na area da propriedade intelectual, campo em que apenas a Lei 62/2011 originou,
efetivamente, processos arbitrais.

™ Lein.° 7/2009, de 12 de fevereiro, publicada em DRE, 1 Série, n.° 30, de 12 de fevereiro 2009, pp.
926-1029.

" V. arts. 505.° ss. do Capitulo IV, inserido no Subtitulo IT — Instrumentos de regulamentagéo coletiva
de trabalho.

7% Esta distingio prende-se fundamentalmente com o momento em que a arbitragem se inicia,
destinando-se a arbitragem obrigatdria a conflitos que surjam durante a vigéncia de convengao coletiva
de trabalho, ao passo que a arbitragem necessaria esta direcionada para os casos em que depois da
caducidade da convengdo coletiva de trabalho “ndo seja celebrada nova conveng¢do nos 12 meses
subsequentes, e ndo haja outra convengdo aplicavel a pelo menos 50% dos trabalhadores da mesma
empresa (...).” — art. 510.° do CT. Contudo, a chamada arbitragem obrigatoria cabe também dentro do
conceito de arbitragem necessaria que neste estudo tem vindo a ser tratada, apesar de no CT ser
apresentada como distinta da arbitragem necessaria, pois o essencial é que a arbitragem seja imposta
por lei, para que seja necessdria, e é de facto o que se verifica neste caso.

7 Estas arbitragens impostas por lei realizam-se nas condigdes enumeradas nos arts. 508.° a 511.° e
dependem sempre de despacho fundamentado do ministro responsavel pela area laboral.
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que ver com o facto de o art. 513.° do CT remeter a regulamentag@o destas arbitragens

) . : , 78
impostas por lei para “lei especifica™"".

Ainda no ambito do direito do trabalho, o Regime do Contrato de Trabalho em

Fungdes Publicas”

, vem estabelecer no seu art. 2.° que a arbitragem necessaria ¢ um
instrumento de regulamentacdo coletivo de trabalho ndo negocial, sendo que a decisao
de arbitragem necessaria afasta a aplicacdo dos outros sempre que haja concorréncia
entre instrumentos de regulamentacdo coletiva de trabalho de natureza ndo negocial
(art. 344.9%. Nos arts. 374.° a 377.° regula o funcionamento (lista e escolha de
arbitros) e efeitos da arbitragem necessaria®', regulamentacio esta que é ainda mais
pormenorizada no respetivo Regulamento (v. art. 377.° e o Regulamento do Anexo II
arts. 254.° ss.) — chegando ao detalhe de regular a designacdo dos arbitros,
notificacdes € comunicagdes, a constitui¢ao do tribunal arbitral (e suas vicissitudes), o
funcionamento da arbitragem, contagem dos prazos, audi¢do das partes, tentativa de
acordo, instrugdo, prazo para a decisdo, apoio técnico e administrativo e até os

honorérios, assumindo em todo este contexto um papel fundamental a Direc¢ao-Geral

da Administragdo e Emprego-Publico.

A Lei da Televisdo® no seu art. 32.° (n.”* 3 e 5) vem também impor o recurso
a via arbitral nos casos de falta de acordo no que diz respeito aos litigios a propdsito
da aquisicao de direitos exclusivos, no ambito de acontecimentos que sejam objecto
de interesse generalizado do publico™, ficando esta arbitragem a cargo da Entidade

Reguladora da Comunicagdo Social, tendo sempre efeito vinculativo. A cargo desta

78 Esta lei especifica ¢ o DL n.° 259/2009, de 25 de setembro (publicado em DRE, 1 Série, n.° 187, de
25 de setembro, pp. 6910-6915) que regula, de modo detalhado, a escolha dos arbitros, a constitui¢do
do tribunal, bem como todo o seu funcionamento, estabelecendo que das decisdes arbitrais cabe recurso
para o Tribunal da Relagdo (art. 22.°n.° 1).

" Lei n.° 59/2008, de 11 de setembro, publicada em DRE, 1 Série, n.° 176, de 11 de setembro, pp.
6524-6630.

%0 Além disto o art. 364.° n.° 5 vem estabelecer que “Decorrido o prazo de um ano apés a caducidade
do acordo colectivo de trabalho sem que tenha sido celebrado um novo acordo e esgotados os meios
de resolucdo de conflitos colectivos, qualquer das partes pode accionar a arbitragem necessdria,
mediante comunicacgdo a parte que se lhe contrapde na negociacdo do acordo colectivo de trabalho e
a Direc¢io-Geral da Administracdo e do Emprego Publico.” (negrito meu).

! Também ¢é imposta a arbitragem nos casos de definigdo de servigos minimos em periodos de greve,
art. 400.°n." 3 ¢ 4.

%2 Lei n.° 27/2007, de 30 de julho, publicada em DRE, 1 Série, n.° 145, de 30 julho de 2007, pp. 4847-
4865.

% Lista a definir por Despacho do membro do Governo responsavel pelo sector, até 31 de outubro de
cada ano (art. 32.° n.° 4). Atualmente, esta em vigor o Despacho n.° 4214/2012, publicado em DRE, 11
Série, n.° 59, de 22 de marco de 2012, p. 10638. A titulo de exemplo alguns desses acontecimentos sdo
os jogos oficiais da Sele¢cdo Nacional A de futebol ou a final da Taga de Portugal de futebol.
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entidade fica também, obrigatoriamente, a arbitragem em caso de falta de acordo nos
planos gerais, relativamente a utilizacdo e programac¢do do direito de antena (art. 59.°

n.° 7).

No art. 221.° do Codigo de Direitos de Autor e Direitos Conexos®* também se
prevé a modalidade de arbitragem necessaria em caso de litigios sobre a aplicagdo de
medidas eficazes de cardcter tecnologico que impecam ou restrinjam o uso ou a
fruicdo de uma utilizacdo livre por parte de um beneficidrio que tenha legalmente
acesso ao bem protegido. Esta arbitragem ¢ levada a cabo pela Comissao de Mediagao
e Arbitragem, criada pela Lei n.° 83/2001%°, que regulamenta o seu funcionamento e
composi¢dao, bem como alguns aspetos desta arbitragem, remetendo para a LAV em
tudo o que nela ndo se encontre regulado (art. 34.° da Lei n.° 83/2001), sendo que o
Codigo remete para o regulamento da propria Comissdo alguns aspetos referentes aos
processos arbitrais — das decisdes da Comissdao de Mediagdo e Arbitragem cabe

recurso para o tribunal da Relacdo (art. 29.° n.° 2 da Lei n.° 83/2001).

Outro exemplo de arbitragem necessaria, no ambito dos direitos de autor, é
aquela que é imposta pelo Estatuto do Jornalista®, no seu art. 7.° - C, para os casos
em que ndo ha acordo quanto as condi¢des de utilizacdo das obras protegidas e aos
montantes devidos. Neste caso a arbitragem fica a cargo da Comissdo da Carteira
Profissional de Jornalista, sendo que o proprio artigo regula a composi¢do dessa
Comissdo, e determina que esta se deve reger por um regulamento que a mesma tem
de emitir, por forma a regular todos os aspetos inerentes aos processos arbitrais. As

decisdes da referida Comissao sdo passiveis de recurso para o Tribunal da Relagao.

O CPI" estabelece também um caso de arbitragem necesséria no seu art. 59.°
n.° 6, que se aplica aos casos em que o inventor e a respetiva empresa ndo cheguem a
acordo sobre a quem cabe o direito de registo de patente, por esta ter sido
desenvolvida durante a execu¢do do contrato de trabalho do inventor, ou sobre qual

~ . . . ~ 88
deve ser o montante da remunerag@o do inventor pela respetiva invengao .

8 Lein.® 16/2008, 1 de abril, publicada em DRE, I Série, n.° 64, de 1 de abril de 2008, pp. 1894-1983.
% publicada em DRE, I-A Série, n.° 179, de 3 agosto 2001 pp. 4737-4741.

8 Lein.® 1/99, de 13 de janeiro, publicada em DRE, I Série - A, n.° 10, de 13 de janeiro de 1999, pp.
198-201.

DL n.° 36/2003, de 5 de margo, publicado em DRE, I Série, n.° 54, de 5 de margo de 2003, pp. 1501-
1553.

¥ A este proposito v. infra 1.4.2.
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Exemplo paradigmatico é o Codigo das Expropriagdes™, no ambito das
expropriagdes litigiosas, em que ndo € possivel fixar a indemnizacdo do expropriado
através de acordo com expropriante, a lei impoe a constituicdo de um tribunal arbitral
para dirimir o litigio, (art. 38.°) e ¢ o proprio Codigo das Expropriagdes que
regulamenta as questdes da designacao de arbitros (arts. 45° e 46°) — designacdo essa
que cabe ao tribunal da Relacdo —, do funcionamento do processo, dos honorarios
dos arbitros e do recurso da decisdo arbitral™.

Por ultimo, a recente Lei n.° 62/201191, de 12 de Dezembro, vem criar “um
regime de composicdo dos litigios emergentes de direitos de propriedade industrial
quando estejam em causa medicamentos de referéncia e medicamentos genéricos”
(art. 1.°), submetendo-os a arbitragem necessdria, institucionalizada ou nao (art. 2.°),
regulando, apenas em tracos muito gerais, os termos em que o processo deve ser
iniciado, os prazos processuais a cumprir e que da decisdo arbitral cabe recurso para o
Tribunal da Relagcdo competente. Esclarecendo ainda que, quanto a tudo o resto, esta
arbitragem deve reger-se pelo regulamento do centro de arbitragem, e

subsidiariamente pela LAV (art. 3.9,

Pode notar-se, assim, que em quase todos estes casos de arbitragem necessaria
a lei se preocupou em regulamentar os aspetos mais importantes destes processos
arbitrais, nomeadamente, a sua composi¢do, funcionamento e honorarios, excecao

feita a recente Lei n.° 62/2011.

Aliés, no que diz respeito, em especial, a composi¢cdo do tribunal, na grande
maioria dos casos, esta cabe a entidades administrativas (controladas pelo Estado
soberano, ainda que indiretamente) — como se viu relativamente a arbitragem no
ambito do direito do trabalho, ou no contexto da Lei da Televisdo —, ou ¢é definida
pelo Tribunal da Relacdo, no caso das expropriacdes litigiosas, 6rgao este também
soberano. Conclui-se, assim, que apesar de a lei sujeitar as partes a uma jurisdi¢do

privada, assegura certos aspetos fundamentais do processo arbitral (designagdo dos

8 Lein.° 168/99, de 18 de setembro, publicada em DRE, I Série - A, n.° 219 , de 18 de setembro, pp.
6417-6436.

% Para mais desenvolvimentos sobre este exemplo paradigmatico de arbitragem necesséria cfr., a titulo
de exemplo, J. A. SANTOS, Codigo das Expropriagées — Anotado e Comentado, 4* ed., DisLivro, 2005,
arts. 38.° ss., pp. 442 ss.

! publicada em DRE, 1 Série, n.° 236, de 12 de dezembro, pp. 5258-5260.

%2 No Capitulo II ir4 tratar-se mais aprofundadamente do regime estabelecido por esta Lei e dos varios
problemas que coloca.
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arbitros, composicdo do tribunal, o seu funcionamento, a tramitacao do processo ou os
honorérios dos arbitros), de modo a legitimar as suas decisdes. Desta forma, as
sentenc¢as destes tribunais arbitrais necessarios nao ficam no exclusivo dominio das
partes, havendo que cumprir uma série de normas imperativas, para que se possa obter

uma decisdo valida no final do processo.

Entendo esta preocupacgdo legislativa, como sendo a lei a reconhecer que ¢
necessario rodear este tipo de arbitragem das garantias idoneas necessarias, por forma
a obter-se uma decisdo legitima, com for¢ca executiva equiparavel a uma decisdo
judicial, porque ¢ disso mesmo que se trata em todos estes casos; ou seja, a lei
reconhecer que ndo pode apenas instituir este mecanismo para certas matérias sem
mais, hd que regular todo o seu funcionamento, que nio ¢ assim deixado ao livre

arbitrio das partes (pressuposto essencial da arbitragem voluntaria).

1.3.3. Articulacio da arbitragem necessaria com a LAV

A LAV ¢ o instrumento legislativo que regula a arbitragem por exceléncia,
todas as disposigoes legislativas que regulam a arbitragem em determinadas matérias
sdo normas especiais face a propria LAV. Esta regula todos os aspetos do processo
arbitral, desde a convencdo de arbitragem a composicao e competéncia do tribunal,
passando pelos procedimentos cautelares, pela condu¢do do processo e da sua propria

conclusao, vicios da sentenca arbitral e sua execugao.

Por isso, cabe aqui fazer uma breve referéncia ao facto de nalguns casos em
que se prevé o mecanismo da arbitragem necesséria a lei remeter, sempre que nao
regule especificamente o caso concreto, para as disposi¢des da LAV. Ou seja, em
tudo o que estas leis especiais, que impdem o recurso a via arbitral como tnica forma
de direito de agdo, ndo regulem, essa regulamentacio fica a cargo da LAV®”® — uma
lei prevista para que a jurisdicdo assente, Unica e exclusivamente, na vontade das

partes, exatamente o oposto da arbitragem necessaria.

Ora, além dos principios gerais que devem orientar qualquer arbitragem (como
a independéncia e imparcialidade dos arbitros, por exemplo, art. 9.° n.° 3 da LAV), a

LAYV ¢ ttil para regular, fundamentalmente, as perturbacdes eventuais da instancia —

% V. prima facie os arts. 1525.° a 1528.° do CPC, sendo que o art. 1525.° dispde exatamente que tudo o
que ndo seja regulado por lei especial, deve obedecer aquelas normas do CPC. E, a titulo de exemplo,
art. 374.°n.° 7 do Regime do Contrato de Trabalho em Fungdes Publicas e art. 3.°n.° 8 da Lei 62/2011.
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j4 que em todos os casos (2 excecdo da Lei n.° 62/2011) a propria lei que impde a
arbitragem define ou estabelece as regras de designacdo de arbitros e de
funcionamento do tribunal —, nomeadamente, no que diz respeito a intervengdo de
terceiros ou a procedimentos cautelares. Nao obstante uma explicagdo mais detalhada
a proposito do regime por esta lei instituido (infra 2.2.), cumpre aqui apenas deixar
nota de que, muitas vezes, surgem incongruéncias e questdes dificeis de solucionar
pelo facto de a LAV se destinar a uma arbitragem que assenta na vontade das partes,
sendo, por isso, alheia a questdes que pressupdem que as partes estejam amputadas

dessa liberdade no processo arbitral.

1.4. A arbitrabilidade de patentes a luz do CPI

Neste trabalho j4 se trataram dos requisitos necessarios para se concluir se um
dado tema, em abstrato, ¢ ou ndo arbitravel, ou seja, se pode ser ou ndo sujeito a uma
decisdo por parte de um tribunal arbitral. Contudo, o ambito desta dissertacdo ¢ um
pouco mais circunscrito, e pretende desenvolver a questdo de saber se litigios sobre a

validade de patentes sdo suscetiveis de decisdes arbitrais.

Assim, e antes de tentar responder a questdo enunciada, importa perceber, em
primeiro lugar, em que consiste exatamente o direito de patente, e como ¢ que o CPI,
no seu articulado, trata esta questdo da arbitrabilidade de patentes, e € precisamente a

estes assuntos que se dedicam os pontos seguintes.

1.4.1. O direito de patente

O direito de patente é um dos direitos de propriedade industrial® (art. 51.° ss.
do CPI) que visa proteger, no ambito da inovagdo da técnica, as invengdes — € 0
direito a invengdo ¢ um direito constitucionalmente consagrado (art. 42.° n.° 2 da

CRP) na categoria dos direitos liberdades e garantias.

Os direitos de propriedade industrial tém em comum o facto de conferirem ao
seu titular um direito exclusivo da exploragdo econémica do bem imaterial objeto do

direito e, desse modo, impedir que alguém utilize esse seu direito sem o seu

% A propriedade industrial, juntamente com os direitos de autor e direitos conexos, faz parte da
chamada propriedade intelectual, e esta corresponde, genericamente, ao conjunto dos direitos inerentes
a atividade intelectual dirigida aos ramos da atividade econdémica (propriedade industrial) e aos
dominios cientifico, literario e artistico (direitos de autor e direitos conexos), cfr. ANTONIO CAMPINOS e
Luis couto GONCALVES, (Coordenadores), Codigo da Propriedade Industrial Anotado, Almedina,
Coimbra, Janeiro 2010, p. 81.
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consentimento, sendo que para isso a lei providencia ao seu titular uma série de
mecanismos que visam cessar € punir qualquer apropriagdo ou utilizagdo indevida do

objeto do seu direito.

No que ao direito de patente diz respeito (arts. 51.° ss. do CPI), o primeiro
ponto a reter ¢ que este se destina a proteger invengdes, que tanto podem ser de um
produto novo (patente de produto — art. 51.° n.° 1 do CPI), como de um novo
processo (patente de processo — art. 51.° n.° 2 do CPI), ou uma nova utilizagdo de
um produto também ja conhecido (patentes de nova utilizagdo — art. 51.° n.° 3 do
CPI), e tendo em conta que nem todas as invencdes podem ser protegidas pela
propriedade industrial®’, ha que averiguar em primeiro lugar se determinada invengao
¢ ou ndo suscetivel de ser patenteada (arts. 51.° a 56.° CPI)*°. O segundo ponto a frisar
¢ que o objeto especifico da invencdo “(...) é o de garantir ao seu titular o direito
exclusivo de utilizar uma inveng¢do com vista ao fabrico e primeira coloca¢do em
circulagdo de produtos industriais, seja directamente, seja pela atribui¢do de

. , o ~ 5597
licengas a terceiros, bem como o direito de se opor a toda a contrafac¢do™ .

Assim, pelo exposto entende-se que o direito de patente visa um uso e
exploragdo exclusiva do objeto da patente pelo seu titular, e esta exclusividade

implica que sdo atribuidos ao titular do direito os meios que lhe permitem excluir,

% “Convém esclarecer que, apesar de estes direitos privativos serem habitualmente designados por
“Propriedade Industrial”, ndo é uma verdadeira propriedade que aqui se trata. Os direitos exclusivos
sobre marcas, invengdes ou desenhos e modelos ndo tém a mesma natureza do direito de propriedade,
nem constituem propriamente direitos reais, apesar de terem algumas das suas caracteristicas tipicas:
contetido patrimonial e cardcter absoluto. E que estes direitos ndo tém propriamente um objecto sobre
o qual o seu titular possa exercer poderes de frui¢do (ao contrario do que sucede com os demais
direitos reais), conferindo antes ao seu titular um exclusivo de exercicio de certa actividade, ou de uso
de determinado sinal. O seu objecto ndo é o poder de usar ou fruir um sinal ou um invento, mas
apenas o de impedir terceiros de o fazer. Ou seja, ndo tém um conteudo positivo, mas sim negativo,
consistindo unicamente num direito de proibir terceiros de exercer uma actividade ou de usar um
sinal.”, PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial — No¢bes Fundamentais, Coimbra Editora, Grupo
Wolters Kluwer Portugal, Coimbra, dezembro 2011, p. 13. Em sentido diverso Luis M. CouToO
GONCALVES, Manual de Direito Industrial, 2* ed., Almedina, Coimbra, setembro 2008, p. 45 — 46 “4
primeira conclusdo que, seguramente, se pode extrair do C.C. e do CPI é que ndo hd entraves legais a
admissibilidade da aplica¢do do direito de propriedade pelo menos a bens da propriedade industrial.
(...) os bens de propriedade industrial defendemos, de iure constituto, que sobre eles recai um direito
de propriedade especial confinado a vertente patrimonial dos mesmos (...), ou seja, a parte em que sdo
susceptiveis de proporcionar uma fruicdo economica exclusiva. (...) por se tratar de direitos
patrimoniais e absolutos cujo figurino corresponde, por aproximagdo, as caracteristicas do direito de
propriedade e por se tratar de bens que apresentam a “suficiente individualidade e economicidade”
para ser objecto de um direito autonomo do mesmo tipo do direito de propriedade”.

% De acordo com o Luis M. COUTO GONCALVES, Manual de Direito Industrial, 2008, p. 67 “O
problema da patenteabilidade deve ser resolvido por um outro paradigma, politico-legislativo que se
traduz num juizo de razoabilidade juridica, social e economica (...)".

7 Luis M. CouTo GONCALVES, Manual de Direito Industrial, 2008, p. 129.
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proibir e impedir quaisquer outras pessoas ou entidades de exercer a atividade ou de
usar (de qualquer forma) o objeto do seu direito de patente’. Alias, é de resto isto
mesmo que estabelecem os n.”" 1 e 2 do art. 101.° do CPI, referindo-se, por um lado,
ao conteudo positivo do direito de patente, o direito de o seu titular explorar em
exclusivo a invengéogg, e por outro, ao seu conteudo negativo, i.e., o direito de
impedir que terceiros ndo autorizados, ou sem consentimento do titular do direito,
pratiquem quaisquer atos que prejudiquem ou possam prejudicar o cardcter exclusivo
do seu direito de patente ou dos beneficios econdémicos que dele decorram — neste
ponto ¢ importante frisar que “mesmo os actos que ndo representam, per se, uma
exploragdo economica directa e efectiva do produto objecto da patente, tais como a

. . . 100
sua armazenagem ou posse, podem ser impedidos pelo titular da patente” ™.

Como todos os direitos de propriedade industrial, o direito de patente ¢é
atribuido por um ato soberano do Estado através do INPI'! (arts. 61.° ss. do CPI), que
ao conceder este direito industrial, no fundo, confere ao seu titular um privilégio,
proibindo qualquer terceiro do uso/exploracdo de uma invencdo que de outra forma
seria livre. O direito de patente (e igualmente os restantes direitos de propriedade
industrial) confere, assim, ao seu titular um verdadeiro monopdlio no dmbito da sua
invencao, pois ndo so6 lhe da o direito exclusivo do seu uso, como o investe em meios
que lhe permitem proteger-se face a quaisquer agressdes (diretas ou indiretas) de

terceiros a exclusividade inerente ao seu direito de patente.

Ora, como se sabe, toda a atividade econdmica ¢, em principio livre, sendo os
monopolios um forte entrave a concorréncia, e esta ¢ fundamental para a economia
como um todo e para os consumidores em particular'®®. Assim, os direitos de patente
estdo configurados como uma verdadeira exce¢do a livre concorréncia. O que
justifica, por um lado, que seja o proprio Estado a conceder este tipo de direitos
sujeitos a uma série de requisitos e condicionalismos e, por outro, pelo facto de estes

direitos terem um caracter excecional, estdo sujeitos a um principio de tipicidade, ou

% Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial — Nog¢des Fundamentais, 2011, p. 13.

9 “Este direito de explora¢do de natureza exclusiva pode ser utilizado em toda a sua amplitude
(fabrico, oferta, utilizagdo da invengdo, etc.) dentro dos limites legais (...)”, ANTONIO CAMPINOS ef al.,
Codigo da Propriedade Industrial Anotado, 2010, p. 289.

1% ANTONIO CAMPINOS et al., Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, 2010, p. 290.

191y, ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Arbitragem de Litigios com Entes Puiblicos, 2007, pp. 40-41.
12y arts. 80.° ¢) ¢ 99.° a) e ¢) da CRP, bem como a Lei da Concorréncia (Lei n.° 19/2012, de 8 de
maio, publicada em DRE, I Série, n.° 89 , de 8 de maio, pp. 2404-20427).
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seja, sO existem nos casos expressamente previstos na lei (naqueles em que a lei prevé
a possibilidade da patenteabilidade da invencdo, conforme mencionado supra),
fixando o CPI para o efeito, nomeadamente, os seus requisitos, pressupostos de
protecdo e efeitos, bem como a sua duracdo (art. 99.° do CPI) — que no caso do

direito de patente tem um maximo de 20 anos'*.

Com efeito, como se disse o direito de patente restringe a liberdade
concorrencial, pois atribui um monopoélio ao seu titular, limitando também, deste
modo, a liberdade de iniciativa econdémica. No entanto, estas restricoes a liberdade
econdmica e de concorréncia justificam-se, porque se entende que ¢ benéfico para a
sociedade como um todo que, através da concessdo destes privilégios e monopolios,

se estimule o progresso técnico e o desenvolvimento econémico.

Deste modo, o sistema de patentes pretende manter um equilibrio entre o
interesse da comunidade e o do inventor ja que, por um lado, confere ao inventor o
direito exclusivo da sua invencao e, por outro, exige-lhe que divulgue toda a descricao
do bem ou o processo patenteado, como forma de garantir o seu livre acesso no final
do periodo de vigéncia da patente. Assim, para o inventor a fun¢do da patente consiste
na possibilidade de este, mediante 0 monopolio de exploragdo exclusiva que lhe ¢

. . . .. 104
concedido, ser recompensado economicamente pelo seu esforco criativo .

Neste sentido, tal como afirma PEDRO SOUSA E SILVA ha como que uma troca
entre a sociedade, que beneficia ndo s6 da inven¢do, como da possibilidade de a ela
livremente aceder findo o prazo de duracdo da patente (ja que o inventor no seu
pedido ¢ obrigado a descrever de forma clara e precisa a sua invengdo, art. 62.° n.° 4
do CPI), e o inventor, que passa a gozar, ainda que por um periodo limitado de tempo,

de um monopolio da exploragdo industrial e comercial do bem/processo patenteado.

103 A propoésito do direito de patente leia-se, a titulo de curiosidade, PEDRO SOUSA E SILVA, Direito
Industrial — Nogoes Fundamentais, 2011, p. 10 “do longo dos anos, estas op¢oes legislativas tém
vindo a evoluir, ao sabor das orientagdes politicas dominantes, ou dos lobbies mais influentes a cada
momento: conta-se que, de cada vez que a imagem do Rato Mickey estava em vias de cair no dominio
publico, o legislador norte-americano aumentava a duracdo dos direitos de autor, que hoje se situa
em... 70 anos a contar da morte do autor. Alias, a dura¢do das patentes de invengdo foi ha poucos
anos alargada de 15 para 20 anos, alegadamente para estimular a investigagdo cientifica e técnica;
quando nunca, como nas ultimas décadas, tera havido tanto investimentos (e, porventura, tanto
lucro...) nessas dreas da cria¢do humana”.

14 No entanto, € preciso ter em atengdo que, tal como realga PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial
— Nogées Fundamentais, 2011, p. 50, “Como é obvio a patente ndo lhe garante qualquer espécie de
remuneragdo, servindo apenas para criar condigdes especialmente propicias (monopolisticas) para
que essa remuneragdo seja obtida”.
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“Ou seja, so na medida em que o inventor enrique¢a o dominio publico com novo
conhecimento técnico é que se justifica limitar a liberdade de actuagdo dos demais

Lo . . ~ . 105 106
agentes economicos, proibindo-lhes temporariamente a exploragdo do invento” .

Contudo, importa apenas salientar um ultimo aspeto a proposito da concessao
do direito de patente, pois nos termos do art. 4.° n.° 2 do CPI “(...) a concessdo de
direitos de propriedade industrial implica a mera presungdo juridica dos requisitos
da sua concessdo”, ou seja, estd assim estabelecida uma presuncdo juris tantum
segundo a qual, a concessdo de uma patente implica, somente, a mera presun¢ao
juridica da sua existéncia, rectius do cumprimento dos requisitos legais para o efeito.
Estes requisitos legais (como a novidade, a atividade inventiva, a aplicacdo industrial,
entre outros, descritos no CPI nos arts. 51.° a 55.°) sdo bastante exigentes, razao pela
qual, ¢ o INPI (e ndo uma entidade privada) que avalia, e determina, se determinada
invencdo ¢ ou ndo patenteavel (contando, nomeadamente, com especialistas para este
efeito). Esta presuncdo legal assenta num exame rigoroso feito previamente pela
entidade administrativa que concede o direito de patente. Porém, pelo facto de se
tratar de uma presuncdo, isso implica que a concessdo do direito de patente ndo
garante a existéncia efetiva desse direito. Essa existéncia ¢ meramente presumida e,
como presuncao que €, pode ser ilidida, nomeadamente, por terceiros com interesses
contrapostos, mediante o oOrgdo jurisdicional competente — sendo este

necessariamente um tribunal judicial, de acordo com o n.° 1 do art. 35.° do CPI'"",

Pode assim concluir-se que o direito de patente, concedido ao inventor pelo

Estado através do INPI, enquanto autoridade administrativa, ¢ presumidamente valido

105
106

PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial — Nogbes Fundamentais, 2011, p. 50.

No mesmo sentido, a proposito do art. 1.° do CPI, cfr. LUiS ALBERTO DE CARVALHO FERNANDES,
“A Nova Disciplina das Invalidades dos Direitos Industriais”, in Direito Industrial, Vol. IV, Faculdade
de Direito de Lisboa, APDI - Associagdo Portuguesa de Direito Intelectual, Almedina, Coimbra,
fevereiro 2005, p. 113 “A4 funcdo social da propriedade industrial prende-se com interesses da
economia e dos consumidores. Pelo que respeita a sua fungdo particular, conexa com a actividade dos
empresarios, a propriedade industrial partilha do principio da autonomia privada, na sua projec¢do
na liberdade de iniciativa economica privada constitucionalmente consagrada (art. 61.°n.° 1). Neste
plano, estdo em causa interesses que se prendem com o fomento e desenvolvimento do valor
economico dos direitos industriais, o aumento da capacidade de ganho e progresso técnico e
econdomico’”.

197 Essa competéncia cabe ao recentemente criado Tribunal da Propriedade Intelectual, de acordo com a
Lein.® 46/2011, de 24 de junho, publicada em DRE, I Série, n.° 120, de 24 de junho de 2011, pp. 3744-
3750. Para mais desenvolvimentos sobre a competéncia deste tribunal cfr. MANUEL LOPES ROCHA,
MIGUEL LOURENCO CARRETAS, PAULA MARTINHO DA SILVA, ISABEL SARSFIELD RODRIGUES, JOAO
MARCELINO, Tribunal da Propriedade Intelectual, Almedina, Coimbra, outubro 2012, pp. 117 e ss. V.
art. 40.° CPL.

36



CONSTANCA BORGES SACOTO

até ao momento em que o tribunal competente declare nulo ou anulavel o respetivo

... 108
direito” .

1.4.2. A arbitragem consagrada no CPI

No dominio da propriedade industrial, o nosso CPI contém uma regra geral no
que diz respeito a admissibilidade da arbitragem, estabelecendo que “pode ser
constituido tribunal arbitral para o julgamento de todas as questoes susceptiveis de
recurso judicial.” (art. 48.° n.° 1), sendo assim um requisito da arbitrabilidade das
questdes de propriedade industrial a sua suscetibilidade de recurso judicial. E ¢
precisamente sobre essa possibilidade de recurso que versa o art. 39.° do CPI,
indicando que cabem recurso das decisdes do INPI que concedam ou recusem direitos
de propriedade industrial ou relativas a transmissoes, licencas, declaracdes de
caducidade, ou quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de

propriedade industrial'®.

Cumpre, em primeiro lugar, fazer uma breve chamada de atengao para o facto
de o INPI poder ser parte litigante no processo arbitral (art. 49.° n.° 3 do CPI) — e
sera certamente nos casos em que se discutam a recusa ou concessao de direitos de
propriedade industrial, nomeadamente de patentes —, ao contrario do que se passa
nos casos de recurso judicial, em que o INPI nunca pode ser considerado como parte

legitima no processo (art. 44.° n.° 4 do CPI)'"°.

Por outro lado, a arbitragem ¢ nestes casos admitida mediante compromisso

arbitral''' (art. 49.° n.° 1 do CPI), ou seja, mediante um litigio atual as partes

1% ANTONIO CAMPINOS et al., Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, 2010, p. 91.

19 Cfr. CESAR BESSA MONTEIRO, “A Arbitragem na Propriedade Industrial”, in II Congresso do
Centro de Arbitragem da Cdmara de Comércio e Industria Portuguesa — Intervengdes, Almedina,
Coimbra, 2009, p. 94 “A inclusdo, de modo algo atabalhoado, de tais artigos no Codigo da
Propriedade Industrial teve, a nosso ver, a intengdo de prever, de forma expressa, a possibilidade do
uso da arbitragem em sede de recurso das decisdes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
designadamente dos despachos de concessdo, recusa ou extingdo dos direitos privativos de
propriedade industrial”.

"0'A este respeito note-se a opinido de JOAO VEIGA GOMES, “Arbitrability in the Portuguese Idustrial
Property Code”, in Young Arbitration Review, Edition 8, January 2013, p. 56 “(...) INPI is a public
authority, representing the Portuguese State, when it decides on IP applications, registrations and
rights. Consequently, INPI should not “easily compromise”, accepting arbitration over IP issues,
particularly when public interests are under discussion, such as national defense, lack of
distinctiveness or the possibility of misleading consumers in the market. In similar cases, neither
should the private parties expect an arbitration agreement from INPI, nor should INPI be inclined to
accept it”.

" Cfr. art. 1.°n.° 1 primeira parte da LAV.
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entendem ndo submeter essa questdo a um tribunal judicial, optando por resolvé-la
mediante a via arbitral, o que significa que ¢ uma decisdo que estd na disponibilidade
das partes — sendo que nos casos em que o INPI seja parte, esta sujeita a despacho do
presidente do seu conselho diretivo. Posteriormente, esta arbitragem rege-se nos

termos da LAV, conforme o disposto no art. 50.° do CPIL.

De acordo com ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA o CPI reflete um principio

112 113

favor arbitrandum , mas esta solucdo adotada pelo CPI refere-se apenas a litigios

emergentes das relagdes entre o particular e o Estado e ndo entre particulares.

O que ndo significa que a arbitragem entre particulares, no ambito da
propriedade industrial lhes esteja liminarmente vedada. Nao, ndo ¢ isso que se

114 . .
, que determinam quais as

verifica, basta atentar nos critérios gerais da LAV
matérias que, genericamente, podem ou nao ser arbitraveis. Alias, a arbitragem entre
privados, neste tipo de questdes, ¢ vista como uma alternativa aliciante, pelas
vantagens que comporta face aos tribunais judiciais, nomeadamente, no que diz
respeito a celeridade no desenrolar de todo o processo, a especializacdo dos arbitros,

que por sua vez sdo escolhidos pelas partes, a privacidade (no sentido de ndo ser um

, . . . ~ ~ . . - 115
processo publico), informalidade e melhor adequacdo a questdes internacionais .

Com efeito, os exemplos mais paradigmaticos de recurso a arbitragem entre

particulares prendem-se com as disputas que surgem no ambito de questdes
. 116 . . . .

contratuais ~, nomeadamente os que dizem respeito “a propriedade, alcance,

contrafac¢do e exploragdo das patentes (...) (e.g., os relativos a sua transmissdo e a

"2 Cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Arbitragem de Litigios com Entes Publicos, 2007, p. 44. O que
se evidéncia também pelo facto de o mero requerimento no sentido do recurso a via arbitral suspender
o prazo de recurso judicial nessas matérias, de acordo com o art. 49.° n.° 2 do CPL

'3 Outra demonstragio do principio do favor arbitrandum é o facto de o CPI (art. 49.° n.° 4) indicar
expressamente que o INPI se pode vincular a centros de arbitragem voluntaria institucionalizada, e foi
nesse foi criado o “Arbitrare — Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de
Dominio, Firmas e Denominagdes” ao qual o INPI estd vinculado nos termos do art. 1.° n.° 3 da
Portaria n.° 1046/2009, de 15 de setembro, publicada em DRE, 1 Série, n.° 179, de 15 de setembro de
2009, pp. 6455-6456.

"4 Cfr. supra 1.2.

"5 Entre outros CESAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor”
in Jornal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Anos XIII, n.° 4, dezembro 1998, p. 12 ¢
ANTONIO CAMPINOS et al., Codigo da Propriedade Industrial Anotado, 2010, p. 174.

16 CESAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor”, p. 15. No
mesmo sentido MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual de Arbitragem, 2010, pp. 130-131. E ainda
FRANCOIS DESSEMONTET, “Intellectual Property and Arbitration”, in Estudios sobre Propiedad
Industrial e Intelectual y Derecho de la Competéncia, livro de homenagem a ALBERTO BERCOVITZ,
Barcelona, editado pelo Grupo Espaiiol de la AIPPI, 2005, p. 376.
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licencas de utilizagdo), que ndo poem em causa a validade desses titulos de

. . . 117 . r ~

ropriedade industrial”" "', sendo que de entre estes o mais frequente ¢ a resolucdo
3

pela via arbitral de litigios no &mbito de contratos de licenga''®.

Nao pode deixar de se referir, a propdsito da arbitragem consagrada no CPI, o
seu art. 59.° n.° 6, sendo que esta ¢ j4 uma arbitragem obrigatoria e ndo voluntaria,

: : 119
como nos casos referidos anteriormente .

No entanto, as mais das vezes, os litigios que surgem a propdsito de patentes
prendem-se, por um lado, com a violacdo do direito de patente por parte de um
terceiro, e por outro, geralmente na sequéncia da averiguacao dessa violacdo, saber se
uma dada patente em concreto foi ou ndo validamente concedida, i.e., se a patente

sobre que se discute a violacao ¢ ou ndo valida.

E se quanto a violagdo da patente, em principio, a sua arbitrabilidade ¢
admitida, desde que as partes nisso consintam e, que nos termos do CPI, ndo haja
contra-interessados'*’, quanto a validade da patente a resposta que o CPI nos da é
negativa ao estabelecer no art. 35.°n.° 1 que a “declaragdo de nulidade ou a anulagdo
s6 podem resultar de decisdo judicial”. Ou seja, ¢ a propria lei que, por esta via,

proibe que a validade da patente seja apreciada noutro campo que ndo o judicial.

Contudo, o problema da arbitrabilidade da questdo da validade da patente
continua a ser debatido e a sua controvérsia assenta, fundamentalmente, no “receio
em admitir a resolugdo privada de litigios relativos a direitos atribuidos por actos de
Direito Publico, bem como a circunstdncia de os efeitos da decisdo potencialmente

59121

afectarem terceiros exteriores a convengdo de arbitragem” *, e € precisamente

também sobre estas questdes que se debrugara o proximo ponto deste trabalho.

1.4.3. A arbitragem rejeitada no CPI

7 ANTONIO SAMPAIO CARAMELO, “Critérios de Arbitrabilidade dos Litigios. Revisitando o Tema”, in
1V Congresso do Centro de Arbitragem da Cdmara de Comércio e Industria Portuguesa —
Intervengoes, Almedina, Coimbra, 2011, p. 39.

18 Neste sentido, entre outros, v. FRANCOIS DESSEMONTET, “Intellectual Property and Arbitration”,
2005, p. 379 e WILLIAM W. PARK, “Irony in Intellectual Property Arbitration”, in Arbitration
International, Vol. 19, n.° 4,2003, p. 451.

19 A este propésito v. supra 1.3.2.

120 Cfr. CESAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de Autor”, p. 14.
Para mais desenvolvimentos sobre esta questdo cfr. infra 1.4.3. A).

12 ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Arbitragem de Litigios com Entes Piiblicos, 2007, p. 43.
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No CPI ha dois casos em que a possibilidade de arbitragem ¢é expressamente
afastada: (i) um deles, como ja se referiu, no caso em que a luz do art. 48.°n.° 1 do
CPI a arbitragem ¢ admitida (porque se trata de uma questdo suscetivel de recurso
judicial), mas que existem terceiros que nao aceitem o compromisso arbitral; (ii) o
segundo, consta do art. 35.°n.° 1 do CPI, que estabelece que a declaracdo de nulidade
ou de anulagdo de direitos de propriedade industrial apenas pode resultar de decisao
judicial — o que implica, a contrario, que essa matéria ndo pode ser discutida em
tribunal arbitral, ou seja, que a lei confere competéncia exclusiva aos tribunais
judiciais para decidir sobre estas questdes, em detrimento de quaisquer outros,

o122
nomeadamente, dos arbitrais ““.

Quanto ao primeiro caso enunciado, a ratio desta proibicdo prende-se
sobretudo com a existéncia de terceiros contra-interessados cujos interesses cumpre

salvaguardar — problemadtica que sera mais desenvolvida no ponto (A) seguinte.

Relativamente ao segundo, a razdo de ser tem que ver, sobretudo, com duas
razdes fundamentais: (i) o facto de caber apenas ao Estado (através do INPI) a
concessao dos direitos de propriedade industrial, devendo por isso ser apenas o Estado
a ter competéncia exclusiva para os extinguir; (ii) e, ainda, pelo facto de todos os
direitos de propriedade industrial terem uma funcdo social e de interesse publico, tal
como ja aqui foi dito, pelo que, mais uma vez deve ficar vedado aos tribunais
privados (os arbitrais) a possibilidade de decidir sobre a invalidade destes direitos,

pelo interesse publico que representam.

A) Contra-interessados e intervengdo de terceiros

Por forma a melhor perceber a importancia dos terceiros contra-interessados
neste tipo de processos arbitrais, parece-me pertinente e relevante que se faca

neste ponto um paralelo entre o art. 48.° n.° 2 do CPI e o art. 180.° n.° 2 do

24

CPTA'”, ja que estas duas disposi¢des tém redagdes idénticas'*, e ambas tratam

'22 Nem ao INPI, que ¢ a entidade administrativa que concede os direitos de propriedade industrial,

cabe qualquer competéncia nesta matéria. Neste sentido cfr. ANTONIO CAMPINOS et al., Codigo da
Propriedade Industrial Anotado, 2010, p. 151 “Diversamente do que sucede noutros sistemas juridicos
de propriedade industrial, a validade dos direitos de propriedade industrial é exclusivamente
apreciada pelo tribunal (n.° 1 do artigo 35.°). No dominio da extin¢do dos direitos o INPI apenas pode
pronunciar-se relativamente a caducidade e averbar eventuais renuncias”.

2 No n.° 1 deste art. o CPTA estabelece que pode ser constituido tribunal arbitral para o julgamento de
“a) Questoes respeitantes a contratos, incluindo a aprecia¢do de actos administrativos relativos a
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dos casos em que se exclui a possibilidade do recurso a arbitragem, nas situacdes
em que existam terceiros contra-interessados, que ndo adiram ao compromisso

. . . . . 125
arbitral, ou seja, a ratio de ambas ¢ precisamente a mesma

. O que significa que
as razdes que subjazem a referida norma do CPTA se aplicam mutatis mutandis ao

art. 48.° n.° 2 do CPL

Ora, a proposito do art. 180.° n.° 2 do CPTA, MARIO AROSO DE ALMEIDA
refere que a excecdo feita por esta norma € “da maior importancia, dado que, a
ndo ser assim, o recurso a arbitragem poderia ser utilizado pelas partes para se
subtrairem & intervengdo no litigio dos eventuais contra-interessados”*® .
Neste contexto, no processo administrativo, serdo contra-interessados (devendo
ser demandados) aqueles relativamente aos quais o provimento do processo de
impugnacdo possa diretamente prejudicar ou tenham um interesse legitimo na
manuten¢do do ato alvo da impugnagdo e que possam ser identificados em fungao

~ . 128
da relagdo material em causa .

Com efeito, e passando agora ao campo das patentes, parece evidente que o

art. 48.° n.° 2 do CPI prevé a possibilidade de existéncia de contra-interessados,

.. . . . 1129
nos casos em que se concedam ou recusem direitos de propriedade industrial

respectiva execu¢do,; b) Questoes de responsabilidade civil extracontratual, incluindo a efectivagdo do
direito de regresso; c) Questbes relativas a actos administrativos que possam ser revogados sem
fundamento na sua invalidade, nos termos da lei administrativa”. Cumpre notar que no ambito do
direito administrativo estd também vedada a arbitragem nos casos de invalidade dos atos
administrativos

124 Cfr. art. 48.°n.° 2 do CPI e art. 180.° n.° 2 do CPTA, cuja Unica diferenca na redagdo consiste no
“Exceptuam-se” do primeiro, para o “Excepcionam-se” do segundo.

'3 0 mesmo paralelo faz ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Arbitragem de Litigios com Entes Piblicos,
2007, p. 41.

126 V. MARIO AROSO DE ALMEIDA, Manual de Processo Administrativo, Almedina, Coimbra, outubro
2010, p. 205.

27 Indicando uma justificagio que se aplica mais especificamente ao direito administrativo, v. JOAO
MARTINS CLARO, “A arbitragem no anteprojecto de Codigo de Processo nos Tribunais
Administrativos”, in CJA, n.° 22, julho-agosto, 2000, p. 84 “A arbitragem ndo é seguramente o meio
adequado ao julgamento de recursos em que existem contra-interessados na manutengdo do acto
recorrido. A intervengdo processual dos contra-interessados, nomeadamente a suspensdo de eficacia
do acto, ndo parece compativel com o funcionamento do tribunal arbitral.”. Cfr. ainda MARIO AROSO
DE ALMEIDA ¢ CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA, Comentario ao Codigo de Processo dos
Tribunais Administrativos, 3 * ed. revista, Almedina, Coimbra, maio 2010, comentario ao art. 180.°, a
proposito de quando estd em causa a remog¢do da ordem juridica de atos com fundamento em
invalidade, razdo pela qual o recurso a arbitragem néo ¢ admissivel.

128 Cfr. MARIO AROSO DE ALMEIDA € CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA, Comentdario ao Codigo
de Processo dos Tribunais Administrativos, 2010, comentario ao art. 10.°, ponto 2, configurando esta
como uma situacdo de litisconsoércio necessario passivo.

129 Por exemplo, outros titulares de direito de patente que vejam o seu exclusivo ameagado, por nio
estarem cumpridos os requisitos necessarios a patenteabilidade de uma nova invencgao, v. arts. 51.° a
56.° do CPL
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~ . e . 130 - .
ou, nas questoes relativas a transmissoes, licencas ", declaragdes de caducidade
ou quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de

propriedade industrial"’

. O que significa que os terceiros contra-interessados
devem ser protegidos, e a arbitragem ndo deve ser admitida nos casos em que
estes ndo adiram ao compromisso arbitral, j& que os seus interesses ndo ficariam
de forma alguma assegurados, podendo efetivamente o processo arbitral servir

132
para os afastar da causa ™.

Assim, tal como no art. 180.° n.° 2 do CPTA, o legislador do CPI pretendeu de
facto proteger os diversos interesses em jogo. Como de resto bem assinala ANA
PERESTRELO DE OLIVEIRA, 0 mesmo se passa no ambito do CPI, ao afirmar que,
para se compreender melhor a relevincia que assumem os terceiros contra-
interessados no dmbito destas questdes arbitrais relacionadas com a propriedade
industrial, basta atentar no art. 35.° n.° 2 do CPI, que trata da matéria da
legitimidade passiva nos processos de declaragdo de nulidade e adequagdo,
segundo o qual “devem ser citados, para além do titular do direito registado
contra quem a acgdo é proposta, todos os que, a data da publicagdo do
averbamento previsto na alinea d) do n.° I do artigo 30.°, que tenham requerido o

averbamento de direitos derivados no Instituto da Propriedade Industrial” '

Por outro lado, JOAO CAUPERS afirma, a propodsito da arbitragem na justiga

administrativa, que “é desejavel que ela ndo corresponda apenas ao desejo de

800 caso das licengas é bastante impressiva a existéncia de terceiros interessados, j4 que para um
mesmo direito de patente pode haver mais do que uma licenga (art. 32.° do CPI), ou quando se trate de
licengas obrigatorias (art. 111.° do CPI), pois pode haver mais que um interessado em requeré-la,
multiplicando-se nestes casos o numero de potenciais contra-interessados.

1 Tal como ja aqui ficou dito, estes sdo os casos em que o CPI admite recurso judicial, nos termos do
art. 39.° do CPI, sendo s0 estes casos sdo arbitraveis, de acordo com o art. 48.°n.° 1 do CPI.

132 Além da evidente necessidade de tutelar os interesses destes terceiros interessados, julgo que ha
ainda outro fator que obsta a que a arbitragem seja admissivel nos casos em que os terceiros ndo adiram
ao compromisso arbitral, que se prende com o efeito pratico da decis@o. Caso a arbitragem nesses casos
fosse admissivel, os terceiros interessados e excluidos do processo, se lesados com a arbitragem,
quando disso tivessem consciéncia, recorreriam aos tribunais judiciais, pelo que haveria uma
multiplicagdo de processos com o mesmo objeto, e a eficacia da decisdo arbitral estaria sempre
dependente do ndo recurso aos tribunais pelos terceiros contra-interessados afetados. Assim, parece-me
que também por uma razdo de economia processual e de eficacia da decis@o arbitral (que aqui poderia
estar claramente posta em causa, j4 que esta tem apenas efeito inter partes e ndo pode vincular
terceiros, mas a decisdo pode impor comportamentos aos intervenientes na causa que afetem esses
mesmos terceiros), a arbitragem deve ser afastada tal como a lei impde no art. 48.°n.° 2 do CPI.

133 ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Arbitragem de Litigios com Entes Piiblicos, 2007, p. 45.
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134
7" e 0 mesmo pensamento se deve

«alijar a carga» da jurisdi¢do administrativa
aplicar a todas as areas em que a arbitragem surge como alternativa aos tribunais
judiciais'*®, maxime neste caso, de litigios no 4mbito da propriedade industrial, ja
que os tribunais arbitrais, por serem privados e ndo estarem sujeitos a um controlo
direto do Estado, oferecem menos garantias as partes, e os litigios nesta area
envolvem direitos conferidos pelo Estado no interesse publico, pelo que ndo

devem ser resolvidos a sua margem, apenas com o intuito de se subtrairem aos

tribunais judiciais.

Chegando-se a este ponto, pode haver quem argumente que o problema dos
contra-interessados ndo intervenientes ab initio no processo arbitral (quer porque
ndo aderiram ao compromisso arbitral, quer porque ao tempo do inicio do litigio
ainda ndo eram terceiros conhecidos), pode sempre ser resolvido mediante o
mecanismo da intervencdo de terceiros, a posteriori, previsto na LAV no seu art.
36.°"%° i.e., caso pretendam participar na arbitragem ji depois de esta se ter

iniciado.

Esta solucdo vem prevista no n.° 2 do citado artigo, j& que ¢ neste nimero que
se prevé uma interveng¢do de terceiros subsequente (por oposi¢cdo a origindria,
como aconteceria aquando da constitui¢do do tribunal arbitral). Contudo, a este
respeito hd que ressalvar dois aspetos que relevam para o ambito do direito de

patentes aqui tratado.

O primeiro prende-se com o facto de o terceiro que intervém no processo
arbitral, depois do seu inicio, ter obrigatoriamente de aceitar a composi¢do do
mesmo, tal como ele se encontre estabelecido ao tempo da sua intervengdo na
causa — o que significa que nao pode designar qualquer arbitro, ou participar no
processo de designagcdo de um terceiro arbitro. Entende-se a ratio desta norma,
que tem fundamentalmente duas razdes que a justificam. Por um lado, o facto de o

processo arbitral ser um processo consensual, estando apenas aberto a quem

134 Cfr. JoAo CAUPERS, “A arbitragem na nova justi¢a administrativa”, in CJA4, n.° 34, julho-agosto,
2002, p. 65.

35 Ou mesmo nos casos em que ndo surge como alternativa, mas imposta por lei, i.e. nos casos da
arbitragem necessaria — a este respeito v. supra 1.3.

136V a anotagdo ao artigo por ARMINDO RIBEIRO MENDES, Lei da Arbitragem Voluntiria Anotada, et
al., 2012, pp. 72-75, bem como a explicacdo deste artigo na Proposta de nova LAV de 14/5/2010 com
notas justificativas, revista em 20 e 25 de julho de 2011, apresentada pela APA, que antecedeu a actual
LAYV, disponivel no site desta associacdo (www.arbitragem.pt).
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também consensualmente queira nele participar'’. Por outro lado, esta imposigao
tem que ver também com a vontade dos arbitros, tal como repara MANUEL
PEREIRA BARROCAS'™®, pois estes aceitaram a sua designagio para uma dada
composicdo de uma causa a ser decidida em sede arbitral, que inicialmente ndo
configurava esses mesmos terceiros. No entanto, o facto de os terceiros terem de
aceitar a composi¢do do tribunal pode implicar que os seus interesses ndo estejam
tdo assegurados como os das partes origindrias no processo, que puderam designar
os arbitros — o que acontecera, principalmente, nos casos em que os terceiros nao
intervenham no processo no ambito de uma coligagdo, ou seja, intervenham a

titulo de litisconsortes'’.

O segundo aspeto relaciona-se com o facto de esta intervengdo de terceiros
estar dependente da decisdo do tribunal arbitral que, segundo a lei, deverd sempre
ter em conta o normal andamento do processo, ndo devendo admitir uma
intervencdo que perturbe esse andamento (v. n.° 3 do art. 36.° da LAV). A LAV
elenca, exemplificativamente, a este respeito uma série de casos em que essa
intervengdo ¢ admissivel, tendo sempre como limite e bitola a ndo perturbacio do

. 1140
normal andamento do processo arbitral .

Ora, atendendo a enumerag¢ao do n.° 3 do art. 36.°, e relacionando-a com a
intervengdo de terceiros no ambito de litigios relativos a direitos de patente,

parece-me que esta intervengdo sera admissivel, em particular, a luz das alineas a)

137 Cfr. MANUEL PEREIRA BARROCAS, Lei da Arbitragem Comentada, Almedina, 2013, p. 135, que
bem assinala que “a perturbagdo que sucederia num processo arbitral dirigido por um tribunal que
ndo dispoe de coercibilidade para impor as suas decisdes ou em que o efeito cominatorio das falta
praticadas pelas partes no processo ndo constitui a regra”, a proposito do processo arbitral enquanto
processo consensual que apenas admite a intervengao de quem esteja disposto a conformar-se com essa
consensualidade no processo. Ainda quanto a consensualidade e ao dmbito contratual, em que assenta a
arbitragem, a propdsito da intervengao de terceiros, cfr. CARLA GONGALVES BORGES, “Pluralidade de
Partes e Intervengdo de Terceiros na Arbitragem”, in Themis — Revista da Faculdade de Direito da
UNL, Ano VII, n.° 13, Almedina, Coimbra, 2006, pp. 110-111.

138 MANUEL PEREIRA BARROCAS, Lei da Arbitragem Comentada, 2013, p. 137, “Trata-se de uma
situagdo, a regulada neste preceito, que nem com o acordo de todas as partes pode deixar de ser como
a lei estabelece, pois ndo esta em questdo somente o interesse delas, mas também a vontade dos
arbitros ao terem aceitado a sua designacdo tal como a situagdo da arbitragem se apresentava no
momento da aceitagdo do encargo.”

139 Como de resto prevé o n.° 3 deste art. 36.° da LAV.

140 A este respeito MANUEL PEREIRA BARROCAS, Lei da Arbitragem Comentada, 2013, p. 138, elucida
que “Por andamento normal deve (...) entender-se a situagdo que ndo perturbe demasiadamente o
processo”’, mas acrescenta mais adiante “Porém, o interesse real da sua intervengdo [do terceiro] pode
ser tdo relevante, dado o facto de poder estar na consideragdo da sua situag¢do no litigio a esséncia ou
ao menos significativa importancia da decisdo definitiva daquele, que a perturbagdo do andamento do
processo seja uma questdo menor”.
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e b), que preveem os casos de litisconsércio e de oposi¢do em processo arbitral'*!,
ou seja, nos casos em que um terceiro tenha a mesma pretensdo que uma das
partes no processo (ex.: serd o caso em que, discutindo-se a nulidade da patente, o
terceiro seja uma empresa concorrente da empresa titular de uma dada patente,
que em litisconsorcio se coloca a par da demandante invocando a nulidade da
patente, para que ambas possam comercializar os seus produtos) ou em que o
interessado tenha a mesma pretensdo que a parte demandante no processo, mas o
seu interesse processual ¢ independente do interesse do demandante originario
(ex.: novamente discutindo-se a nulidade da patente, pode pensar-se um caso em
que o terceiro viria invocar a infracdo da sua patente, por parte do demandado
titular da patente, enquanto a demandante alegava apenas a nulidade da patente

para poder colocar os seus produtos no mercado).

Deste modo, como decorre desta exposi¢do e da propria lei, ndo se deve
admitir a arbitragem de litigios no ambito dos direitos de propriedade industrial
sempre que haja terceiros contra-interessados e estes ndo tenham aderido ao
compromisso arbitral, pois os seus interesses estariam ameagados, € a sua
relevancia no processo arbitral ¢ de suma importancia, pelo que o seu relevo no

processo ndo pode ser ignorado.

Contudo, mesmo quando estes pretendem aderir ao processo arbitral, nem

sempre 0s seus interesses estdo assegurados, em primeiro lugar, porque o tribunal
. . -~ . ., 142

pode considerar a sua intervencao inadmissivel " e, em segundo, porque, mesmo
que a sua intervencdo seja autorizada, estes ndo tém qualquer influéncia na
composicao do tribunal, o que os pode colocar em desigualdade face as restantes
partes intervenientes — o que serd tanto mais gravoso quanto mais relevante for a
questdo em causa, como serd o caso da discussdo da validade de uma patente, que

de seguida se analisara.

"I A LAV inspirou-se aqui nos regimes da intervengio principal, nos termos dos arts. 320.° a) e 325.°
do CPC, e da oposigdo no art. 342.° do CPC, tal como refere MANUEL PEREIRA BARROCAS, Lei da
Arbitragem Comentada, 2013, pp. 138-139 e ARMINDO RIBEIRO MENDES, Lei da Arbitragem
Voluntaria Anotada, et al., 2012, p. 73.

142 Reconhecendo esta dificuldade ao nivel da intervengdo espontdnea, que sera o mais frequente nos
casos em que se discutam direitos de propriedade industrial, e criticando a solugdo adotada pela LAV,
v. MANUEL PEREIRA BARROCAS, Comentdrios ao Anteprojecto de Nova Lei de Arbitragem Preparado
pela APA, maio de 2009, disponivel no site da APA (www.arbitragem.pt), pp 7-8.
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B) O problema da validade da patente

Cumpre agora falar do segundo caso em que arbitragem ¢ rejeitada no CPI,
quando estd em discussdo a validade da patente'*’. Como ja se afirmou, face a
nossa lei atual, a questdo da validade da patente ndo ¢ arbitravel, todavia neste
ponto urge explicar a ratio desta inarbitrabilidade, que ¢, afinal de contas, o tema

desta dissertacao.

E importante, neste contexto, referir que muitas vezes a questdo da validade da
patente surgird como questdo prejudicial ou incidental no processo arbitral, ou
seja, a proposito, por exemplo, de uma questdo contratual (em que a arbitragem ¢
admissivel) relativa a licencas, a exploracdo do direito ou a sua infracdo, €
questionada a validade da patente, sendo esta questdo essencial para que se julgue

Lo 144
0 mérito da causa .

Ora, atentando nos ja mencionados arts. 48.° n.° 1 e 39° do CPI, que permitem
a arbitragem das matérias relativas a direitos de propriedade industrial, a partida
poderia pensar-se que a validade da patente seria um problema arbitravel, j4 que
se trata de uma questdo relativa a extingdo de direitos de propriedade industrial
(sendo esta uma questdo suscetivel de recurso e por isso arbitravel). No entanto, a
propodsito desta matéria especificamente ha que ter em conta o art. 35.° n.° 1 do
CPI, que estabelece uma norma especial quanto a esta matéria, esclarecendo que a
declaragdo de nulidade ou a anulagdo so podem resultar de decisdo judicial, o
que significa, a contrario, que ndo podem resultar de decisdo arbitral. A lei ¢ clara
e ndo suscita duvidas, as questdes de validade da patente ndo sdo arbitraveis,

impoe-se agora perceber porqué e aferir a bondade desta opcao da lei.

Além do art. 35.°n.° 1 do CPI, ¢ importante ressalvar que também ao nivel da
legislagdo da Unido Europeia se estabelece que este tipo de questdes ¢ da

competéncia exclusiva dos tribunais do Estado-Membro. O art. 22.° n.° 4 do

'3 Tema este que estd no coragio da problematica da arbitrabilidade das questdes de propriedade

industrial, como bem nota EDOUARD FORTUNET, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in
France”, 2010, p. 284.

44 Neste sentido ANNA P. MANTAKOU, “Arbitrability and intellectual property disputes”, in
Arbitrability: International & Comparative Perspectives, Kluwer Law International, L Mistelis & S
Brekaulakis, 2009, p. 265; LuiS LIMA PINHEIRO, Arbitragem Transnacional, 2008, pp. 109-110; e
KARIM YOUSSEF, “The Death of Inarbitrability”, 2009, p. 53.
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Regulamento (CE) n.® 44/2001, do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000'%
determina que ¢ nos tribunais do Estado-Membro em que o registo da patente tiver
sido requerido que deve ser discutida a sua validade. E aqui o conceito de
tribunais ¢ entendido no seu sentido estrito, pois 0 mesmo Regulamento esclarece

que a arbitragem esta fora do seu dmbito de aplicagio (art. 1.°n.° 1 d))'*.

Por ultimo, no que se refere aos dispositivos legais, ndo se pode esquecer os
critérios de arbitrabilidade fixados pela LAV: a patriamonialidade, a
disponibilidade do direito e a ordem publica associada ao poder decisorio do

arbitro (cfr. supra 1.2.).

Ora, que o direito de patente e os litigios a que d& origem assumem uma
natureza patrimonial ¢ indubitdvel. Menos evidente, mas mesmo assim merecendo
uma resposta negativa, ¢ o preenchimento dos critérios da disponibilidade do

direito e da ordem publica, de forma a permitir a arbitragem.

Como invariavelmente se vem repetindo, o direito de patente ¢ concedido pelo
Estado, sendo objeto de registo com eficacia erga omnes, sendo que, de acordo
com o art. 35.° do CPI, apenas um tribunal judicial pode declarar a sua invalidade,
e, portanto, a sua extingdo, o que significa que a sua extingdo ndo estd na
dependéncia da vontade das partes. O mesmo j& ndo se pode dizer quanto a sua
transmissdo, que, para operar, depende da vontade das partes, mas sé tera efeito
depois de registada, o que envolve a participacdo do Estado. Pelo que se conclui,

assim, pela indisponibilidade relativa do direito.

No que diz respeito a ordem publica e ao poder decisorio do arbitro, tendo em
conta a norma imperativa do art. 35.° do CPI, facilmente se compreende que a

validade das patentes, a luz deste critério, deve ficar vedada aos tribunais arbitrais.

Antes de se proceder a explicacdo desta opcdo legislativa, ao abordar esta
problemadtica, em primeiro lugar, convém ressalvar um ponto importante. Em toda
a argumentagdo que se vai seguir parte-se do pressuposto de que o que estd aqui

em causa ¢ um tribunal arbitral, que vai decidir sobre a validade da patente, em

145 . N A e e qe g . . R ~ s~ Lo s
Relativo a competéncia judiciaria, ao reconhecimento e a execugdo de decisdes em matéria civil e

comercial, publicado no JOUE, L 12, de 16.1.2001, p. 1.
146 No mesmo sentido v. art. 16.° n.° 4 da Convencio de Bruxelas relativa a competéncia judiciaria e
execugdo de decisdes em matéria civil, publicada no JOUE, C 27, de 26.1.98, pp. 1-27.
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que as partes intervenientes serdo, por um lado, o titular da patente objeto de
litigio e, por outro, o interessado que invoca determinada invalidade, e ainda os
arbitros por estas designados. Ou seja, o Estado ndo intervém de qualquer modo
neste julgamento arbitral. E, neste contexto, ndo se diga que o Estado pode sempre

147 A1 .
. Contudo, no ambito do sistema

participar num processo arbitral, pode de facto
de patentes, o Estado atua na sua posicao soberana dotado de ius imperi, ou seja,
ndo atua numa situacdo de igualdade face ao particular (titular e interessado no
direito de patente), pelo que ndo me parece admissivel que se defenda a
intervengdo do Estado neste tipo de processos arbitrais, ja que a arbitragem impde,
necessariamente, uma igualdade entre as partes, e neste caso o Estado ndo estd a
um nivel paritario com o titular do direito de patente, esta acima dele, enquanto
unica entidade capaz de conferir monopoélios em funcao do interesse publico, com

todas as implicagdes e efeitos que tal concessdo comporta, ndo fazendo, por isso,

sentido a sua intervengdo como parte neste tipo de processos.

Deixando esta premissa clara e assente, em segundo lugar, importa realcar
novamente que, como ja se referiu, o INPI ¢ um instituto publico integrado na

administra¢do indireta do Estado'*®

e concede o direito de patente em prol do
interesse publico da comunidade'®, pelo que, decidir-se sobre a validade da
concessdo do direito de patente a margem do Estado, desvirtua e pde em risco o
proprio sistema de patentes, pois uma decisdo arbitral, neste dmbito, escapa por
completo ao seu controlo e ndo ¢ admissivel que sejam particulares a decidir, em
privado, sobre direitos que foi o Estado a conferir e que tanto impacto podem ter

. 150 151
em toda a sociedade .

7 A LAV nio veda a participagio do Estado enquanto parte nos processos arbitrais, pelo contrério,
cfr. art. 1.°n.° 5. Assim, caso se admitisse a arbitrabilidade da validade da patente, o Estado (mediante
a entidade administrativa que é o INPI) poderia intervir como parte no processo arbitral, demandado a
par do titular do direito de patente, por exemplo, pela parte que questiona a validade da patente.

'8 Nio se pretende entrar aqui em consideragdes do foro administrativo, no entanto nio se pode olvidar
que o INPI é, efetivamente, um 6rgdo que faz parte da administracdo do Estado que atua em seu nome
e representacdo; para mais desenvolvimentos a proposito do regime dos institutos publicos e das
pessoas coletivas publicas cfr. DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. 1, 3%
ed., Almedina, Coimbra, margo 2008, pp. 363 ¢ ss. e pp. 749 ¢ ss.

149 Supra 1.4.1.

50 Prima facie no que se refere ao sector dos medicamentos, como se vera no Capitulo II deste
trabalho.

PUE que ndo se pode, neste contexto, olvidar a ja referida funcio social dos direitos de propriedade
industrial, que funciona também como uma légica de incentivo. Com efeito, o Estado confere um
direito exclusivo (ainda que temporario) de exploragdo econdomica de determinada patente como
contrapartida do seu benéfico contributo para a sociedade. E sujeitar as questdes de validade da patente

48



CONSTANCA BORGES SACOTO

Tipicamente, sdo apresentados trés argumentos que explicam a
inarbitrabilidade da questdo da validade das patentes: (i) as regras relativas a
validade das patentes pertencem ao dominio da ordem publica; (ii) o facto de o
sistema de patentes ser um monopolio na disposicdo do Estado, o que significa
que lhe tem subjacente, o j& tantas vezes referido, interesse publico, o qual ndo
pode ser julgado e apreciado por arbitros; e ainda que (iii) uma decisdo arbitral
tem apenas efeito inter partes, pelo que ndo serd oponivel a terceiros ndo
intervenientes no processo arbitral'>2. Este Gltimo argumento serd tratado com
mais detalhe no préximo ponto, cabendo aqui uma maior delonga quanto a

densificacdo da primeira e segunda justificacdes apresentadas.

A ordem publica ja foi aqui tratada'*>®, mas facilmente se depreende, do que ja
aqui foi escrito, que as regras relativas a invalidade das patentes fazem parte da
ordem publica, pois ndo assentam na vontade das partes e dizem respeito aos
principios considerados fundamentais por parte do Estado (v. arts. 42.° n.° 2, 80.°
c) € 99.°a) e c) da CRP) e t€ém um forte impacto em toda a sociedade, ndo s6 a sua
concessdo, como também e, consequentemente, a sua invalidade. Deste modo,
justifica-se que a questdo da validade das patentes esteja subtraida aos tribunais
arbitrais, j& que estes foram pensados para litigios que apenas dizem respeito as
partes litigantes e, neste caso, estdo em causa ndo sO os interesses das partes que
iniciam o processo arbitral, mas também de varios terceiros — ja que ndo se trata

de um litigio no campo do foro privado, mas sim do foro publico.

Importa agora esclarecer um outro ponto prévio, que se relaciona com o
argumento indicado em (ii). O direito de patente ¢ invalido por nulidade ou

anulabilidade, nos termos dos arts. 33.° e 34.° do CPI respetivamente.

No entanto, de acordo com o art. 4.° n.° 2 do CPI, a concessdo do direito de
patente implica a mera presuncgdo dos requisitos da sua concessdo, o que significa

que se presume, com a concessdo do direito de patente, por parte do INPI, que

ao foro arbitral, deixando-as nas maos de privados, retira-lhe ndo s6 o seu carater publico, como
fragiliza a prote¢do que o Estado lhe visou conferir aquando da concessdo desse mesmo direito de
patente.

32 EDOUARD FORTUNET, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, in Arbitration
International, Vol. 26, n.° 2, 2010, pp. 290 e ss.

153 Cfr. supra 1.2.2.
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. .. . , e ~ 154 r
foram cumpridos requisitos legais necessarios para a sua concessdo ~ . Esta ¢ uma
presuncao ilidivel (juris tantum), que pode ser ilidida com base nos arts. 33.° ou

155 .
. Assim,

34.° do CPI, com fundamento em invalidade, nulidade ou anulabilidade
o art. 4.° do CPI vem esclarecer que “Emanado de uma autoridade administrativa,
no exercicio de um poder publico regulado pela lei, presume-se que o direito de
propriedade industrial é valido até decisdo em contrario do tribunal competente

)}156
. Deste modo, apesar de

que declare nulo ou anulavel o respectivo registo.
conferido pelo Estado no exercicio de poderes publicos, o direito de patente
constitui apenas uma presuncao ilidivel, quanto a sua titularidade e a titularidade

do direito de registo correspondente.

Ficando este ponto esclarecido, pode haver quem argumente que, assentando o
direito de patente numa presuncdo de que foram cumpridos os requisitos legais
para a sua concessdo, entdo, para aferir a sua validade, importa apenas verificar o
preenchimento desses mesmos requisitos que vém na lei estabelecidos para o
efeito (arts. 51.° e ss. do CPI). Razado pela qual o tribunal arbitral ndo estaria a
imiscuir-se nas competéncias e atribui¢cdes do Estado, estaria somente a verificar o
preenchimento de tais requisitos legais, e ndo a decidir a validade ou invalidade de
um direito, mas sim a confirmd-la ou infirma-la (porventura até estaria numa
melhor posigdo para o fazer, ja que conta com arbitros-peritos'®’, o que nem

sempre acontecerd nos tribunais judiciais).

Contudo, julgo que este raciocinio ndo deve ser seguido. Primeiro, porque a
decisdo sobre a validade da patente ndo assenta puramente numa afericdo dos seus
requisitos legais, basta atentar na alinea c) do n.° 1 do art. 33.° do CPI, que trata da
ordem publica'® ou na alinea b) do n.° 1 do art. 34.° do CPI, que remete para os
arts. 58.° e 59.° do mesmo diploma, tendo estas normas de ser interpretadas e

aplicadas casuisticamente, ndo sendo a sua aplicacdo uma mera verificacdo de

13 Arts. 51.° ¢ ss. do CPI.

133 Sobre o regime da invalidade dos direitos industriais cfr. LUIS ALBERTO DE CARVALHO FERNANDES,
“A nova disciplina das invalidades dos direitos industriais”, in Direito Industrial, Vol. IV, APDI,
Almedina, fevereiro 2008, pp. 73-127.

136 ANTONIO CAMPINOS et al., Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, 2010, p. 91.

137 Contudo, tal como ja aqui foi dito anteriormente, na generalidade dos casos os arbitros sio juristas,
e ndo técnicos ou especialistas devidamente habilitados para avaliar os requisitos de patenteabilidade
impostos pelo CPI, ndo sendo assim competentes para aferir a validade da patente — facto este que,
por si s, fragiliza esta posigéo.

'8 Tema que, como j4 se teve a oportunidade de constatar, ndo reine consenso, v. supra 1.2.2.
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requisitos legais. Além do mais, esta tratar-se-4 sempre de uma questdo de direito
publico, que nunca pode ser puramente subtraida ao controlo do Estado'’, que

instituiu o direito que vem dar origem ao litigio.

Ainda a propdsito desta ser uma questdo de direito publico, importa ter em
aten¢do que o direito de patente, assim como a maioria dos direitos de propriedade
industrial, é um direito sujeito a registo, por razdes'®’ de seguranca juridica e de
publicidade, mas o registo neste caso tem ainda uma outra fun¢do essencial, a
constitutiva, i.e., o direito de patente sO existe e ¢ eficaz erga omnes se estiver

161

registado” — pelo que qualquer alteracdo ou extingdo que opere face a0 mesmo

- 162
deve ser registada .

63
— e bem — que o tema da

E ¢ por esta mesma razdo que muitos sustentam’
validade da patente ndo ¢ arbitravel, j4 que uma decisdo que apenas diz respeito as
partes intervenientes no processo arbitral ndo pode ter como efeito alterar o
registo constitutivo do direito industrial, registo esse que, mais uma vez, estd na
esfera do Estado, que também ndo interveio, nem sequer a posteriori nessa

decisdo.

Assim, ¢ impressivo que ndo sO as regras relativas ao sistema de patentes

fazem parte do monopolio do Estado, como este tem também competéncia sobre

139 Com isto ndo se quer dizer que ndo é admissivel arbitragem em questdes de direito publico, no, ela
¢ admissivel, mas sempre com algumas restri¢does, exemplo disso é, como vimos, e para o que aqui
releva, o art. 48.° do CPI. Ainda a este respeito cumpre citar as avisadas palavras de JOAO CAUPERS, “A
arbitragem nos litigios entre a administragdo publica e os particulares”, in CJ4, n.° 18, novembro -
dezembro, 1999, p. 3, “O Estado pode admitir a arbitragem, mas, mesmo quando a admite, nunca
aceita o seu afastamento absoluto e definitivo da solugdo do litigio”.

10 Sobre as fungdes do registo de uma forma genérica v. RUI PINTO DUARTE, Curso de Direitos Reais,
2% ed., Principia Editora, Cascais, fevereiro 2007, p. 130.

! AMERICO DA SILVA CARVALHO, “Invalidades na Constituigio dos Direitos Privativos de
Propriedade Industrial”, Almedina, 2009, p. 149, “(...) a concessdo de patente (...) é publicada, e o seu
titular fica seguro do seu exclusivo se for decorrido o prazo para reclamagdes, ou, se as houver, se
tiver ganho de causa, e da mesma forma se tratando a respectiva sentenga, dando razdo ao requerente
do direito, este adquire, de vez, o direito”.

2 De acordo com o art. 30.° n.° 1 d) do CPI as acdes de declaracdo de nulidade ou anulagdo de direitos
privativos (maxime de patentes) estdo sujeitas a averbamento no INPIL.

163 A nivel nacional v. CESAR BESSA MONTEIRO, “A Arbitragem na Propriedade Industrial”, Almedina,
p- 98, que questiona “Como, entdo sujeitar a arbitragem voluntdria a questdo da validade de tais
direitos? Ndo me parece possivel.” (sublinhado meu) e parece afirmar que o problema se coloca
meramente ao nivel da arbitragem voluntaria excluindo a necessaria, com o que ndo concordo,
precisamente por todos os problemas e duvidas ja suscitados a este proposito, supra 1.3. A nivel
internacional cfr. ALAN REDFERN AND MARTIN HUNTER, Law and Practice of International
Commercial Arbitration, 2004, p. 808, que admitem a arbitragem sobre estas questdes, mas apenas
com efeito inter partes, mas rejeitam que esta possa de alguma forma afetar o registo dos direitos de
propriedade industrial.
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os registos desses mesmos direitos de propriedade industrial (por razdes de
publicidade, certeza e seguranca juridica), o que justifica que fique vedada a
possibilidade de recurso a arbitragem, no que diz respeito a validade da patente.
Por um lado, porque o tribunal arbitral ndo tem para isso competéncia, j& que
sendo privado ndo conta com a participagdo do Estado em nenhuma das suas
formas, sendo que esta ¢ indispensavel, ndo sO para assegurar as garantias
necessarias, como também para zelar pelo interesse publico, que esta subjacente a
todo o sistema de patentes. E, por outro lado, porque uma decisdo arbitral neste
contexto nunca produziria os seus efeitos praticos, pois nunca poderia alterar o

- - . 164 165
registo relativo ao direito de patente em causa .

Por tudo o que aqui ficou exposto, a nossa lei optou, obviamente, por
consagrar expressamente que as decisdes relativas a invalidade da patente cabem
Ginica e exclusivamente aos tribunais judiciais'®’. Veja-se, no entanto, com mais
pormenor os efeitos que uma decisdo arbitral nesta matéria pode (ou poderia vir a)

ter.

C) Efeitos da decisdo arbitral e possibilidade de recurso

Excegdo feita a arbitragem necesséaria, toda a arbitragem tem uma base
contratual (compromisso arbitral ou cldusula compromisséria) e, como qualquer
contrato, apenas vincula as suas partes, ndo sendo a sentenga arbitral, de forma
nenhuma, oponivel ou tendo qualquer efeito face a terceiros — a arbitragem
(mesmo a necessaria) tem apenas um efeito inter partes, sendo esta uma das suas

caracteristicas definidoras.

14 Tal como afirma CESAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e Direitos de

Autor”, 1998, p. 15, “(...) 0 Registo tem como finalidade alertar terceiros para a titularidade do direito
e por isso mesmo qualquer decisdo que implique a alterag¢do do Registo deveria, consequentemente,
ser emitida somente por uma autoridade publica”.

195 Esta ¢ a conclusio que se retira face a atual legislagdo. Caso se considere uma alteragdo da lei no
sentido de que as decisdes arbitrais sobre a validade da patente teriam de ser comunicadas ao INPI —
que depois verificaria/apreciaria novamente a validade da patente em questdo —, entdo, nesse caso, as
razGes para vedar a questdo da validade da patente a via arbitral perderiam, em grande medida, a sua
razdo de ser. No entanto, mesmo neste cenario, a eficacia das decisdes arbitrais estaria dependente da
posterior analise do INPI da validade da patente, o que lhe retiraria, em qualquer caso, o efeito
imediato e célere de decisdo jurisdicional que se pretende das sentengas arbitrais.

1% Em sentido diverso e favoravel a arbitragem MANUEL PEREIRA BARROCAS, Manual de Arbitragem,
2010, pp. 130-132.
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Ora, admitindo-se a arbitrabilidade da validade da patente, uma decisdo a este
respeito seria, igualmente, uma decisdo cujos efeitos se circunscreveriam apenas

as partes intervenientes no processo.

Este ¢ um problema h4d muito suscitado por todos aqueles que abordam a
questio da arbitrabilidade no campo do direito da propriedade industrial'®’. E
explica-se rdpida e impressivamente, pois, como ja se referiu, a arbitrabilidade da
patente ¢ uma questdo de direito publico, que tem reflexos ndo s6 nas partes
intervenientes no processo, mas também em varios terceiros. Deste modo, ainda
que a invalidade da patente seja decretada em tribunal arbitral, esta decisdo nunca
sera validamente oponivel a nenhuma entidade que ndo tenha intervindo no
processo arbitral, o que reduz drasticamente o efeito pratico e a eficacia da
sentenca arbitral. Além disso, ha ainda o problema do registo, que ndo s ¢
constitutivo do direito de patente, como ¢ o meio pelo qual lhe ¢ conferida eficacia
erga omnes, ndo podendo uma mera decisdo tomada por um tribunal privado, sem
qualquer controlo do Estado (sem aferir a sua legalidade), alterar o registo de

determinado direito de patente.

Verifica-se, desta forma, uma clara incompatibilidade entre a eficacia inter
partes que uma decisdo arbitral ndo pode deixar de ter, e a eficacia erga omnes

. . .. 168
que exige, caracteriza e define o direito de patente .

Ninguém defende que uma decisdo arbitral possa ter efeito erga omnes, mas

ha quem entenda que uma sentenca arbitral nesta matéria possa ter um efeito util e

17 Por todos a nivel nacional CESAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade Industrial e

Direitos de Autor”, 1998, p. 15, e a nivel internacional EDOUARD FORTUNET, “Arbitrability of
Intellectual Property Disputes in France”, 2010, pp. 281 ss.

'8 Num sentido favoravel a este entendimento CESAR BESSA MONTEIRO, “Arbitrabilidade. Propriedade
Industrial e Direitos de Autor”, 1998, p. 15, “(...) as matérias que envolvem a titularidade e validade de
um direito de Propriedade Industrial ndo podem ser submetidas a arbitragem, nomeadamente porque
uma decisdo arbitral nunca pode ser exequivel erga omnes”. Em sentido diverso, ndo considerando
esta incompatibilidade tdo evidente ANNA P. MANTAKOU, “Arbitrability and intellectual property
disputes”, 2009, p. 269, “The argument that this type of IP dispute cannot be referred to arbitration
because an arbitral award has only inter partes effect and therefore cannot affect an IP right which is
an erga omnes right is questionable. (...). The real question here is whether an arbitral award can
serve as a basis for alterations in the Patent’s registry. If the dispute is arbitrable and the arbitrable
award is final, then it is submitted that it can serve as a title for the Registry’s entry purposes”
(negrito meu).
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1 - L 169 ~
ser valida produzindo apenas um mero efeito infer partes °°, quando esta questdo

surja a titulo incidental, e ndo como principal, no processo arbitral.

Esta solucdo permite que as questdes principais emergentes da convencao de

. ~ 170 . . . .
arbitragem nao fiquem por resolver ", pois a alternativa seria, caso se suscitasse o
problema da invalidade da patente, suspender o processo arbitral e remeter essa

questdo como prejudicial para os tribunais judiciais.

Ora, isso ndo seria do interesse das partes por varias razdes, nomeadamente,
porque: a decisdo judicial, a partida, ¢ mais morosa, desvirtuando assim a
vantagem da celeridade do processo arbitral; os processos judiciais sdo publicos, e
ndo privados e sigilosos como os arbitrais; os tribunais arbitrais contam, com
arbitros especialistas na matéria em questdo, podendo melhor apreciar o caso. E
importante referir a propdsito da privacidade e sigilo que o tribunal arbitral
confere que, as mais das vezes, 0 que estd em causa sdo as family jewels'' da
entidade titular do direito de patente, pelo que lhe interessa que o julgamento dos
litigios delas emergentes ndo caiam no dominio publico, pelo impacto negativo
que pode acarretar para o seu negocio, sendo assim estas caracteristicas da
arbitragem um forte aliciante para o recurso a este tipo de resolucdo alternativa de

litigios.

Retomando a questdo da decisdo arbitral com efeito meramente inter partes,
julgo que esta ndo serd uma boa opcao, pelo pouco efeito util que produz. O
problema reside no facto de num tribunal arbitral uma patente pode ser
considerada invélida, o que terd efeitos apenas para as partes nesse processo e,

posteriormente, num tribunal judicial ser reiterada a sua validade, sendo esta

1 Crf. EDOUARD FORTUNET, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, 2010, pp. 290
e ss. em que refere uma decisdo do Tribunal de Paris (caso Liv Hidrawlika) que admitiu uma decisdo
de um tribunal arbitral sobre a nulidade de uma patente apenas com efeito infer partes, ou seja, aquela
declaragdo de nulidade era valida apenas para as partes no litigio, ndo afetando quaisquer terceiros, que
podiam invocar a nulidade da mesma patente nos tribunais judiciais e ainda que a referida decisdo néo
seria notificada ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial francés, para que o registo da mesma
patente fosse alterado. E, ainda, ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Arbitragem de Litigios com Entes
Publicos, 2007, pp. 44-45.

70 Um exemplo disso seria, por exemplo, num caso em que se discute a titulo principal a infragdo de
uma patente ou de uma licenga, sendo que a parte alegadamente infratora alega que ndo ha
verdadeiramente infragdo, pois a patente em causa ¢ invalida, ou seja, a questdo da validade surje a
titulo incidental ou subsidiario e ndo como questdo principal que da origem ao processo.

7L WILLIAM W. PARK, “Irony in Intellectual Property Arbitration”, 2003, p. 452; ¢ DAVID D. CARON,
“The World of Intellectual Property and the Decision to Arbitrate”, in Arbitration International, Vol.
19, n.° 4, LCIA, 2003, p. 445.
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decisdo oponivel erga omnes. Esta discrepancia pode levar a um resultado
absurdo, pois a parte interessada (vencida) em invocar a nulidade'” no processo
arbitral agird conformando-se com a invalidade da patente (introduzindo os seus
produtos no mercado, por exemplo), enquanto tantos outros interessados terdo de
conviver com uma patente valida, tendo de respeitar o monopdlio do seu titular.
Deste modo, seguir-se a opcdo da sentenca arbitral, nesta matéria, com mera
eficacia inter partes, leva a uma solu¢do incongruente pelo desequilibrio que
provoca, face a todos os que podem ser afetados por uma decisdo sobre a validade
da patente. Desta forma, ndo encontro sentido em que subsistam decisdes opostas
e incompativeis sobre a mesma patente, ja que o direito exclusivo e que confere o
monopolio da sua exploracdo econdmica ¢ s6 um, que tem, por natureza, de ser
oponivel erga omnes. Assim, mais uma vez, a necessidade absoluta de uma
decisdo oponivel face a qualquer terceiro obsta a que uma decisdo arbitral, no
ambito da validade da patente, produza um mero efeito inter partes — o que
evidéncia que, também por esta razdo, esta matéria ndo pode ser considerada

arbitravel.

Cabe agora fazer uma ultima referéncia relativamente a possibilidade de

recurso destas decisoes arbitrais (caso fossem admissiveis).

Ora, de acordo com a LAV a decisdo arbitral em principio ¢ irrecorrivel, de
acordo com o art. 39.° n.° 4, apenas se admitindo recurso caso as partes o tenham
expressamente convencionado e desde que a causa ndo tenha sido decidida

. . 173 . .
mediante a equidade ou por acordo entre as partes ~. Ou seja, em teoria, as partes
poderiam ter que se resignar a decisdo de um tribunal privado sobre a questdo
(publica) da validade da patente, ndo podendo sequer recorrer a um segundo grau

de jurisdigdo.

Por outro lado, outra forma de contestar a decisdo arbitral, com o intuito de
fazer desaparecer os seus efeitos, seria pedir a sua anulagdo (art. 46.° da LAV),
sendo que esta apenas pode assentar em incumprimentos contratuais,
procedimentais, casos em que a parte lesada deve fazer prova dos mesmos (n.° 3

a) do art. 46.°). O referido artigo prevé ainda que o tribunal conhega oficiosamente

172
173

De acordo com o CPI os efeitos da declaracdo de nulidade sdo os descritos no seu art. 36.°.
JOSE ROBIN DE ANDRADE, Lei da Arbitragem Voluntaria Anotada, et al., 2012, pp. 78-79, ¢
MANUEL PEREIRA BARROCAS, Lei da Arbitragem Comentada, 2013, p. 146-147.
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da inarbitrabilidade da questdo ou da violagdo da ordem publica por parte da
sentenga arbitral. No entanto estes fundamentos de anulacdo ndo podem aqui ser
invocaveis, pois estd a partir-se do pressuposto de que a validade das patentes

seria uma questdo arbitravel e que, por isso, ndo ofenderia a ordem publica (art.

46.° da LAV n.° 3 b)).

Verifica-se assim, que caso fosse admissivel a arbitrabilidade da validade da
patente, esta decisdo, que sempre teria um mero efeito infer partes, poderia nunca
passar pelo crivo do Estado (se o recurso ndo tivesse sido previsto pelas partes),
ainda que uma das partes assim o pretendesse, sendo, deste modo, obrigada a
conformar-se e a agir consoante um decisdo privada, que nao poderia de forma

nenhuma contestar.
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Capitulo II — O Caso Especifico da Lei n.® 62/2011

Depois de se ter feito uma exposi¢cdo sobre o problema da arbitrabilidade de
patentes, de um ponto de vista genérico, importa agora tratar de um exemplo
especifico, pratico e recente, que suscita varias questdes, precisamente nesta

matéria, no que diz respeito as patentes de medicamentos em particular.

Ird tratar-se da Lei 62/2011, que, para o que esta dissertagdo releva, vem
instituir um regime de composi¢cdo de litigios emergente de direitos de
propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referéncia e
medicamentos genéricos (art. 1.°), consistindo esse regime, precisamente, na

arbitragem necessaria (art. 2.°).

Contudo, antes de se abordar em detalhe o regime inovador criado por esta lei,
cumpre explicar o contexto em que esta surge por forma a, pelo menos, tentar

perceber algumas das solugdes que veio consagrar.
2.1. O Contexto em que surgiu

N ;. . . ;. A Lo 174
Na sequéncia do Relatério Final sobre o inquérito ao sector farmacéutico ",

Portugal foi identificado como um “case study on patent linkage”, pois foi
constatado que as empresas de MR protelavam a entrada dos medicamentos
genéricos no mercado, associando os atos administrativos de AIM, fixacdo de
PVP e comparticipacdo a direitos de propriedade industrial — o que foi também
assinalado no Memorando de Entendimento assinado pelo Governo Portugués,
pela a Comissdao Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetério

. . . o \175
Internacional, conjuntamente (a denominada froika)’ .

7% Pharmaceutical Sector Inquiry — Final Report, European Comission Staff Working Papper, v. p.

331, disponivel em

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff working paper partl.pdf. No
mesmo sentido, a Sintese desse relatorio publicada numa Comunicag@o da Comisséao, entre outras
passagens, pp. 2, 3, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 30, disponivel em
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication pt.pdf.

175 Medida n.° 3.60 da versdo inicial do Memorando de Entendimento a de 17 de maio de 2011,
disponivel em www.portugal.gov.pt.
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Com efeito, como ¢ sabido, o mercado das patentes farmacéuticas movimenta
milhdes de euros anualmente, razdo pela qual as empresas de MR titulares do
direito de patente tentam manter o seu direito exclusivo pelo maximo de tempo
possivel'’®. E é precisamente nesta caracteristica de protelar excessivamente a
entrada dos MG no mercado que Portugal apresenta (ou apresentava) duas

especificidades.

Antes de as esclarecer, convém relembrar que para que um MG entre no
mercado ¢ necessario que lhe seja conferida uma AIM, pelo INFARMED, e
também que lhe seja atribuido um PVP, o qual fica a cargo da DGAE. Ou seja,
que lhe sejam concedidos dois atos administrativos, um, que por um lado, fiscaliza
a qualidade, a seguranga e eficacia do medicamento a colocar no mercado'”’, e
outro que, por outro, fixa o preco maximo de venda ao publico e a eventual

comparticipagdo do Estado'’,

As especificidades do mercado merceoldgico portugués destacavam-se pelo
facto de as empresas de MR recorrerem aos tribunais administrativos, onde
interpunham providéncias cautelares, alegando que a concessdo da AIM e a

fixagdo do PVP, durante a vigéncia do seu direito de patente (ou CCP'”’

), as
empresas de MG violava esse mesmo direito, razdo pela qual a sua concessdo
devia ser negada. Além de seguirem esta argumentagdo, e apoiando-se no facto de
a AIM e o PVP serem concedidos por ato administrativo, estas providéncias eram

. . .. . 180 ., .. . . .
propostas nos tribunais administrativos ~, ao invés dos tradicionais tribunais do

176 . . . . ..
Para mais desenvolvimentos sobre os montantes envolvidos neste sector da industria farmacéutica e

das praticas desenvolvidas pelas empresas dos MR, no sentido de protelar a sua exclusividade no
mercado v. J. P. REMEDIO MARQUES, “O Direito de patentes, o sistema regulatério de aprovagdo, o
direito da concorréncia e o acesso aos medicamentos genéricos”, in Estudos em Homenagem ao
Professor Doutor Sérvulo Correia, Vol. 1lII, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 301 e ss.; e J. P.
REMEDIO MARQUES, Medicamentos versus Patentes, 1* ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2008, p. 76 ¢
ss.

7" Ao abrigo do primado da protecio da saude publica, conforme o art. 4.° n.° 1 do Estatuto do
Medicamento, Decreto-Lei 176/2006, de 30 de agosto, publicado em DRE, 1 Série, n.° 167, de 30 de
agosto de 2006, pp. 6297-6383.

v art. 4°n." 1 do Decreto-Lei 112/2011, de 29 de novembro, publicado em DRE, I Série, n.° 229,
de 29 de novembro de 2011, pp. 5104-5108.

179 Cfr. J. P. REMEDIO MARQUES, “Licenca de Medicamento — As Interconexdes entre a Propriedade
Industrial e a Regulagdo Administrativa no Sector dos Medicamentos”, in Themis — Revista da
Faculdade de Direito da UNL, Ano XI, n.”® 20/21 - 2011, Almedina, Coimbra, novembro 2012, pp. 36
e ss.

180 As empresas de MR recorreram aos tribunais administrativos também para se subtrairem a0 moroso
Tribunal do Comércio, o tribunal a data competente para as questdes de propriedade industrial
(atualmente o tribunal competente para esta matéria é o Tribunal da Propriedade Intelectual). A
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comércio, com competéncia para julgar questdes relativas a propriedade
intelectual. O problema, ¢ que os tribunais administrativos ndo se encontravam
bem preparados para decidir sobre estas questdes, o que conduziu a que em 2012
cerca de 830 genéricos, correspondentes a mais de 30 substancias ativas, estavam
impedidos de entrar no mercado, devido as providéncias cautelares interpostas

pelas empresas de MR'®".

Ora, além da imprepara¢do dos tribunais administrativos para decidir sobre
esta matéria, o que leva a uma excessiva morosidade na tomada das decisoes, €
consequente atraso na entrada dos MG no mercado, a verdade ¢ que ndo era
consensual se o INFARMED e a DGAE deveriam atender aos direitos de patente
vigentes aquando da concessdo dos respetivos atos administrativos solicitados
pelas empresas de MG, ou seja, ndo resultava claro da legislagdo vigente se a
concessdo de AIM e a fixacdo do PVP, para um dado MG, seriam violadores da

: 182
patentes em vigor correspondente .

Z . . 4 : 183 ~ rel 184
E assim num contexto de crise economica ~, e de pressdo politica ~, que

surge esta lei, que visa, efetivamente, acelerar a entrada dos MG no mercado,

verdade é que aquele tribunal se encontrava assoberbado de processos, nomeadamente, de insolvéncia
(que tém caracter urgente, e por isso prioridade face aos restantes) e ndo conseguia dar resposta a este
tipo de a¢des em tempo util. Dando uma perspetiva sobre esta realidade MANUEL LOPES ROCHA et al.,
Tribunal da Propriedade Intelectual, 2012, pp. 112-114.

'8! Cfr. MANUEL LOPES ROCHA et fal., 2012, p. 114. Como afirma J. P. REMEDIO MARQUES, “O Direito
de patentes, o sistema regulatorio de aprovagdo, o direito da concorréncia e o acesso aos medicamentos
genéricos”, 2010, p. 308, por vezes o atraso na entrada dos MG ronda os 18 meses, dada a estratégia
agressiva de litigancia jurisdicional assumida.

182 A verdade ¢ que durante algum tempo vingou a posi¢io de J. C. VIEIRA DE ANDRADE, “A prote¢io
do direito fundado em patente no ambito do procedimento de autorizagdo da comercializagcdo dos
medicamentos”, Revista de Legislagdo e Jurisprudéncia, ano 138°, nov/dez 2008, n.® 3953, p. 70 e ss.
segundo a qual a concessdo de AIM e a fixacdo do PVP violavam a patente em vigor relativamente a
qual a empresa de MG havia solicitado desses atos administrativos, ao INFARMED e a DGAE,
estando na competéncia destas entidades atender aos direitos industriais vigentes aquando da concessio
da AIM e da fixacdo do PVP. Na posicdo oposta, J. P. REMEDIO MARQUES, Medicamentos versus
Patentes, 2008, p. 156 e ss..

133 De acordo com . MANUEL LOPES ROCHA et al., Tribunal da Propriedade Intelectual, 2012, p. 114
estima-se que caso estes litigios entre MR e MG tivessem sido resolvidos celeremente, o Estado
pouparia cerca de 65 milhdes de euros por ano. E importante ressalvar que os MG tém um prego cujo
calculo nio inclui os custos de investigacdo e testes, pelo que t€m um preco substancialmente reduzido
face aos MR, o que permite uma poupanga, quer para os utentes, quer para o SNS.

184 O préprio memorando da troika prevé a eliminagdo de barreiras administrativas e legais por forma a
acelerar a utilizagdo e comparticipagdo dos genéricos (Medida 3.47 da sexta atualizagcdo de 20 de
dezembro de 2012), disponivel em www.portugal.gov.pt.
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criando para o efeito um regime original, que ird ser abordado nos pontos

: 185
seguintes .

2.2. O regime instituido e os problemas que coloca

Como ja se disse, a Lei 62/2011 veio instituir um regime original de
composi¢do de litigios emergentes de direitos de propriedade industrial quando
estejam em causa MR e MG (art. 1.9)1%,

E como ponto prévio, antes se explicar o regime instituido por esta Lei, €
essencial que se distinga MR de MG. Os MR, ou medicamentos inovadores, sdo
todos aqueles cuja introducdo no mercado foi autorizada pelas autoridades
sanitarias competentes com base num conjunto de informacdo completa,
nomeadamente, resultados de ensaios fisico-quimico, biologicos, micro-
bioldgicos, toxicologicos, farmacoldgicos, pré-clinicos e clinicos (de acordo com
o art. 3.° n.° 1 hh) do Estatuto do Medicamento). Por seu turno os MG, sdo
medicamentos com a mesma substidncia ativa em composicdo qualitativa e
quantitativa e com a mesma forma farmacéutica que o MR correspondente. Para
que os MG entrem no mercado tém de demonstrar a sua bioequivaléncia,
mediante estudos de biodisponibilidade, face o MR a que correspondem (cuja
autorizacdo no mercado ja foi concedida, com base no referido conjunto de

informagao completa) — art. 3.° n.° 1 mm) do Estatuto do Medicamento'®’.

Esse regime inovador ¢, tal como indica o art. 2.°, a arbitragem necessaria (ad
hoc ou institucionalizada), relativamente aos litigios emergentes da invocagao de
direitos de propriedade industrial (patentes de processo, de produto ou de

utilizagdo, ou de CCP, esclarece o artigo).

Ora, com este art. 2.° criou-se um verdadeiro critério de arbitrabilidade

objetiva, de acordo com o art. 1.° n.° 1 da LAV, impondo-a a este tipo de

185 Explicando com clareza o contexto e principais objetivos desta lei, v. Decisdo Arbitral publicada no

BPIn.°2013/03/04 - pp. 6-135, pp. 29-31.

18O principal objetivo do mecanismo da arbitragem necessaria, adotado por esta Lei foi acelerar a
entrada de MG no mercado, o que permite poupar dinheiro ao Estado (enquanto consumidor de
medicamentos, dentro do SNS e enquanto entidade comparticipante dos mesmos) e, consequentemente,
também aos contribuintes, seus diretos financiadores que, por sua vez, sdo eles proprios também
consumidores de medicamentos.

87y, J. P. REMEDIO MARQUES, “O Direito de patentes, o sistema regulatorio de aprovagdo, o direito da
concorréncia e o acesso aos medicamentos genéricos”, 2010, p. 300-317.
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controvérsias, i.e., litigios emergentes da invocagdo de direitos de propriedade
industrial, desde que estejam em causa MR e MG, sendo esta condicdo sine qua

- . 188
non desta arbitragem necessaria = .

O artigo 3.° vem indicar alguns aspetos processuais, relativamente a esta
arbitragem necessaria sui generis, pois estabelece que as empresas titulares do
direito de patente (as de MR), t€m um prazo de 30 dias, a contar da publicagdo no
site do INFARMED da concessdao das AIM correspondentes ao seu direito de
patente, para invocar o seu direito de propriedade industrial, ou seja, para o
tribunal reconhecer o seu direito. O que significa, como de forma clara explica a
Decisao Arbitral que opds a Merck Sharp & Dohme Corp. e a Teva Pharma
B.V."¥, que “ao titular da patente e/ou CCP relativos ao medicamento em causa
ndo ¢ dada, portanto, uma simples faculdade de recorrer ao tribunal —
necessariamente arbitral — se e quando considere ameagado ou violado o seu
direito (...). No caso de (...) ndo invocar o direito de patente perante tribunal
arbitral (...), ele deixa, de acordo com a referida lei, de o poder fazer, seja
perante um tribunal estadual ou arbitral. Por conseguinte, a menos que consiga
salvaguardar o direito através de um eventual acordo com o requerente da AIM,
ele vé-se forgado a recorrer antecipada e preventivamente a arbitragem, pedindo
ao tribunal arbitral que reconheca a existéncia do direito, até determinado
momento” (negrito meu). A presente lei faz assim operar um regime de
caducidade de um direito de acdo preventivo, num prazo de 30 dias, pois sobre as
empresas de MR impende uma obrigatoriedade de propositura da acgdo
arbitral™. Acresce que esta obrigatoriedade de propositura da agdo arbitral se
verifica para cada AIM concedida relativamente a cada patente, ou seja, t€ém de
ser iniciados tantos processos arbitrais quantas as AIM emitidas relativas a uma so6
patente. Este artigo indica ainda que, da decisdo arbitral, cabe recurso para o

Tribunal da Relagdo — ndo seria de esperar outra opcao, ja que se esta no ambito

'8 por todas, v. Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/04/24 - pp. 7-33, p. 10.
'8 Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/03/04 — pp. 6-53, p. 37.
1% Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/03/22 — pp. 6-134, p. 29.
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de uma arbitragem obrigatéria (ndo podendo ficar sujeita ao regime geral de

recurso da LAV)"!' 12,

Por ultimo, e para o que esta dissertagdo importa, o art. 4.° da Lei 62/2011,
com a alteragdo que faz ao Estatuto do Medicamento (art. 25.° n.° 2), vem
esclarecer a questdo com que hd muito os tribunais administrativos se debatiam,
clarificando que o pedido de AIM ndo pode ser indeferido com fundamento na

193
1"”°. E agora claro que nem

eventual existéncia de direitos de propriedade industria
o INFARMED nem a DGAE tém de ter em conta os direitos de propriedade
existentes, para a concessao de AIM ou fixacdo de PVP, em obediéncia a premissa
de que, findo o prazo do direito exclusivo emergente da patente (ou CCP), os MG
devem poder estar imediatamente disponiveis para venda (imediatamente

.. . . . 194
significando aqui o dia seguinte ao termo desse mesmo prazo) = .

Explicado o regime que a Lei 62/2011 institui, cumpre agora referir os

problemas que a mesma suscita.

1A possibilidade de recurso para um tribunal judicial vem, assim, efetivar o principio da tutela
jurisdicional efetiva, no entanto, ndo deixa de me oferecer diividas que seja suficiente esta tutela apenas
a um nivel de recurso (nomeadamente pelos custos que comporta).

2 No que diz respeito a custos é também de referir um outro problema que esta lei coloca. Com efeito,
um dos problemas transversais a grande maioria dos processos arbitrais esta relacionado com os custos
que os mesmos acarretam. E a verdade é que, se se pretende arbitros-peritos para apreciar as questdes
em litigancia, entdo se torna-se necessario a contratagdo de especialistas, que serdo tanto mais caros
quanto maior for a complexidade da questdo em causa. No entanto, tratando-se de jurisdi¢do privada e
voluntaria, este problema dilui-se, pois foram as partes que, de comum acordo e livre vontade, nisso
acordaram. Ja no que diz respeito a uma arbitragem necessaria, este ¢ um problema que nio se afigura
de solugéo facil (razdo pela qual no ambito da arbitragem obrigatdria no direito do trabalho ha Portarias
que fixam e regulam os honorarios dos arbitros). Assim, esta ¢é, evidentemente, também uma das
desvantagens de um sistema de arbitragem necessaria e, eventualmente, até violador do principio
constitucional da tutela jurisdicional efetiva (art. 20.° da CRP), na medida em que pode restringir, com
os seus elevados custos, o acesso aos tribunais ou gerar um desequilibrio entre as partes em litigio.
Além disso, tal como resulta de varias das decisdes arbitrais publicadas no BPI, as empresas de MG
sdo demandadas e ndo raras vezes ndo apresentam contestacdo e, no dmbito do processo arbitral,
conclui-se que ndo violaram a patente do MR correspondente mas, ainda assim, sdo condenadas em
custas, e até numa propor¢do maior que a propria empresa titular da patente, que deu inicio ao processo
arbitral (cfr., entre outras, Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/03/22 — pp. 6-30, p. 29). Ora,
esta solucdo ndo serd, mais uma vez, a melhor forma de assegurar a equidade entre as partes no
processo, causando entre elas um forte desequilibrio desproporcionado e injustificavel.

193y art. 9.°n.° 1 da Lei 62/2011, que indica que as disposi¢des alteradas no Estatuto do Medicamento
tém natureza interpretativa. Vinga assim a tese da independéncia e autonomia dos procedimentos
relativamente as patentes ou certificados complementares dos medicamentos de referéncia, v. J. P.
REMEDIO MARQUES, “O Direito de patentes, o sistema regulatério de aprovagdo, o direito da
concorréncia e o acesso aos medicamentos genéricos”, 2010, p. 334 e ss., na tentativa de tentar acabar
com o referido patent linkage.

194 Neste mesmo sentido, v. Declaragdao de Voto de J. P. REMEDIO MARQUES a Decisdo Arbitral relativa
a providéncia cautelar, publicada no BPI n.° 2013/04/22 — pp. 6-98, p. 90.
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Em primeiro lugar, o facto de impor o recurso a arbitragem necessaria, suscita
as duvidas de constitucionalidade j& enunciadas anteriormente (supra 1.3.1.), para
onde se remete'®’. Contudo, ndo pode deixar de se fazer uma referéncia ao facto
de esta Lei, em concreto, ser de constitucionalidade duvidosa. Por um lado,
porque impde um prazo extremamente curto (30 dias, art. 3.° n.° 1), sob pena de
caducidade do direito de agdo, ndo assegurando, assim, qualquer tutela
jurisdicional efetiva (art. 20.° da CRP). Por outro lado, porque a CRP confere uma
especial protegdo aos direitos de propriedade industrial (art. 42.° ¢ 62.° da CRP), e
ao impor que os litigios que opdem as empresas de MR e MG, quanto a estas
matérias, sejam dirimidos por tribunais arbitrais ndo esta, novamente, a conferir-
lhes uma protecdo efetiva — ndo s6 por todas as questdes que suscita o
mecanismo da arbitragem necessaria, mas também porque impede as partes de

. . 196
recorrerem aos tribunais do Estado ™.

Em segundo lugar, com a expressdo [itigios emergentes da invocagdo de
direitos de propriedade industrial (art. 2.°) a Lei 62/2011 ndo ¢é clara quanto a
saber que litigios sdo os que o tribunal pode efetivamente apreciar. E o mais
problematico, neste contexto, ¢ saber se, por esta via, se permite que se discuta,
em sede arbitral, a validade de uma patente relativa a um MR — o que seria

manifestamente incongruente com o art. 35.° do CPI.

A verdade ¢ que a maioria das Decisdes Arbitrais publicadas no BPI, ao abrigo
da Lei 62/2011 (art. 3.° n.° 6), declaram que o tribunal arbitral ndo tem
competéncia para avaliar a invalidade da patente'®’, e resolvem o litigio com base

no art. 4.° n.° 2 do CPI, i.e. assumem a presun¢do de existéncia e validade do

195 Apontando também a inconstitucionalidade da Proposta de Lei que antecedeu a Lei 62/2011, v.
Parecer da Ordem dos Advogados a mesma, disponivel em www.parlamento.pt.

1% Problemas estes que, de acordo com os meios de comunicagdo social (por todos cfr.
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-enfrenta-queixa-na-comissao-europeia-por-causa-de-
lei-sobre-genericos-1565202), levaram os laboratérios europeus, através da EFPIA (European
Federation of Pharmaceutical and Industries Association), a apresentar uma queixa contra a Portugal
na Comissdo Europeia, com base nesta Lei, aparentemente, alegando que viola os direitos de
propriedade intelectual da indéstria farmacéutica. A queixa estaria aquela data a ser apreciada pela
Comissdo, tendo Portugal de se pronunciar sobre o tema até ao final de 2012. Dada a falta de
informagao oficial sobre a questdo, nada mais se pode concluir sobre este ponto, a ndo ser o que ja se
vem dizendo ha algumas linhas, que esta Lei suscita varios problemas, desigualdades e incongruéncia
de regimes, razdo pela qual os operadores no mercado decidiram recorrer as instdncias da UE, para
fazer ver isso mesmo ao Governo portugués.

17 Contudo, a maioria destas decisdes indica que o tribunal arbitral em causa se declara incompetente
nesta matéria aquando do despacho saneador, o qual nido é publicado no BPI; a titulo de exemplo
Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/05/10 — pp. 6-221, p. 88.
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direito de patente em causa. Nao obstante, ndo ¢ uma questdo que resulta clara da
atual formulacdo da Lei 62/2011 — alias, uma interpretagdo literal do art. 2.°
levaria a concluir pela competéncia dos tribunais arbitrais para decidir sobre essa
matéria'”®,

Por outro lado, ainda a propdsito deste art. 2.° ¢ importante frisar que apenas
se institui a arbitragem necessaria relativamente a patentes de que as empresas de
MR sejam titulares, ou seja, apenas se impde a arbitragem relativamente as

patentes de medicamentos (e a MR, mais especificamente).

Ora, apesar de se reconhecer que as patentes no sector da saude humana
merecem uma atencdo e tratamento especial, pois contendem com a prestagdo de
cuidados de satde, com o bem-estar fisico, social e psicologico das pessoas e com

99 ~ . .
, ndo deixa de se estranhar que se crie, deste modo, um

a propria vida humana'
regime fragmentado ao nivel do sistema de patentes — visto que a arbitragem
relativamente, por exemplo, a patentes tecnologicas, sempre que haja contra-

interessados, que ndo aderem ao compromisso arbitral, ¢ proibida.

A este respeito ndo pode deixar de se estranhar que uma lei venha impor um

200 : . L
17, sob pena de caducidade e ineficéicia

6nus de propositura de uma agdo arbitra
de um direito de agdo, que visa que seja reconhecido um direito industrial que ja
foi reconhecido e concedido, a titulo exclusivo, por uma entidade administrativa a
empresa de MR. Com efeito, ndo consigo descortinar um sentido ldgico
subjacente ao facto de se obrigar uma empresa titular de um direito de patente (ou
CCP), a iniciar um processo arbitral (num tdo curto prazo), a titulo preventivo —
pois € disso que se trata, ndo sendo necessdria qualquer violagdo, ou ameaca de
violagdo, da patente visada pela AIM — para que lhe seja reconhecido um direito

que ja o foi, de que ja goza e do qual tem o seu exclusivo, por um determinado

periodo de tempo (fixado desde a sua concessao).

A esta estranheza ndo posso deixar também de somar o despropositado que me
parece que, uma mesma empresa de MR titular de uma determinada patente, tenha

que ver reconhecido o seu direito de propriedade industrial (preventivamente)

%8 O que levantaria também uma série de questdes, como as enumeradas supra 1.4.3. B).

19 Como bem frisa J. P. REMEDIO MARQUES, “Patentes biotecnoldgicas e o acesso a produtos de satde
— Uma perspectiva luso-brasileira”, in O Direito, Ano 141.°, 1, Almedina, Coimbra, 2009, p. 164.
20y Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/03/26 — pp. 7-30, p. 30.
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tantas vezes quantas sejam as AIM emitidas relativamente ao seu direito de
patente — ou seja, que o mesmo direito, que ja existe, que foi reconhecido, que
tem caracter absoluto e eficacia erga omnes tenha de ser novamente reconhecido,

, . , : . 201
a titulo preventivo, um nimero indefinido de vezes™ .

Por ultimo, ndo pode deixar de se referir os problemas que a presente Lei
coloca ao nivel de igualdade entre as partes no processo. Com efeito, apesar desta
arbitragem consagrada ser uma arbitragem necessaria, em principio, enquanto
arbitragem que ¢ deveria assegurar uma igualdade entre todas as partes envolvidas
em litigios relativos a direitos de propriedade industrial referentes a
medicamentos. Contudo, ndo parece que essa igualdade esteja assegurada em toda

a sua plenitude.

Em primeiro lugar, o regime da Lei 62/2011 apenas permite que seja a
empresa titular do MR a iniciar o processo arbitral, ndo o podendo fazer a empresa
de MG, que para ver as suas pretensdes asseguradas tem, necessariamente, de
recorrer ao Tribunal da Propriedade Intelectual, tendencialmente mais moroso"

— atrasando a efetiva entrada de MG no mercado.

Em segundo lugar, ndo podendo as empresas de MG iniciar processos arbitrais
contra empresas de MR, ndo podem também propor agdes arbitrais contra outras
empresas de MG, quanto a patentes destas — o que pode, ndo necessariamente
atrasar a entrada de MG no mercado, mas reduzir a concorréncia € aumentar o

custo dos medicamentos.

Em terceiro, estd também excluida a possibilidade, ao abrigo desta lei, de
serem litigados os conflitos entre empresas de MR, quando, por exemplo, uma
delas efetua um pedido de AIM para um seu medicamento, podendo por em causa

a patente da outra empresa de MR. Aqui ja ndo se coloca o problema do atraso da

21 A Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/05/10 — pp. 6-121, pp. 25 e 26 evidencia bem este
absurdo, pois, na sequéncia da publicacdo no site do INFARMED, a 11 de janeiro de 2012, de uma
extensa lista de 8000 AIM, a empresa de MR, no caso, constatou que a lista publicada continha 162
AIM pedidas ou concedidas (relativamente a sua patente) a 47 empresas de MG, pelo que teria de
iniciar 47 processos arbitrais no prazo de 30 dias — sob pena de caducar o seu direito de ag¢do, caso um
dia alguma dessas empresas de MG violasse a sua patente.

292 Cfr. MANUEL LOPES ROCHA et al., Tribunal da Propriedade Intelectual, 2012, pp. 141 ¢ ss.
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entrada de MG no mercado, mas evidencia mais uma incongruéncia suscitada pela

Lei 62/2011%%,

2.2.1. Concretizacio de alguns problemas levantados anteriormente

A proposito da arbitrabilidade da validade de patentes, identificaram-se,
anteriormente (supra 1.4.3.), como principais obsticulos: o efeito da decisdo
arbitral, por apenas ser eficaz inter partes, e o problema da intervencdo de
terceiros, por estas questdes geralmente afetarem outros, além das partes

diretamente envolvidas no processo arbitral.

Deste modo, importa agora compreender de que modo é que estes problemas

se concretizam relativamente as patentes de medicamentos e face a Lei 62/2011.

A) Efeitos da decisdo arbitral, em especial a nulidade

Ja se referiu que, aquando da publicacdo da Lei 62/2011, pairava a divida

sobre se o tribunal arbitral poderia apreciar ou néo a validade da patente®®.

Como também j& aqui ficou dito, geralmente, a questdo da validade das
patentes surge a titulo incidental ou prejudicial, ou seja, ndo ¢ a questdo que da

origem ao proprio processo.

Ora, no que diz respeito as patentes relativas a MR, o que geralmente acontece
¢ que o titular da patente (empresa do MR) inicia o processo alegando a violagdo

da patente®®

, € a empresa do MG as mais das vezes defende-se por excegdo,
alegando que ndo violou a referida patente, pois esta ¢ invalida — sendo o motivo

mais frequente os vicios no procedimento de concessdo, por falta de novidade, de

29 Chegando ao final deste ponto é importante esclarecer que os problemas aqui enumerados, a
proposito da Lei 62/2011, ndo esgotam o conjunto de problemas que esta suscita, nem todas as
questdes que foram tratadas e discutidas nos varios processos arbitrais desencadeados por sua
imposicao.

24 Dyvida identificada em varios dos Pareceres que antecederam esta lei, v. Parecer do INFARMED,

p. 13 e Parecer da APA, p. 2 (disponiveis em www.parlamento.pt).

295 A propésito da violagdo do direito de patente v. J. P. REMEDIO MARQUES, “Violagdo indirecta do
direito de patente — Analise comparativa: direito portugués, direito estrangeiro e jurisprudéncia”, in O
Direito, Ano 140.°, Vol. IV, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 753 ¢ ss.
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atividade inventiva, de industrialidade, ou por insuficiéncia na descri¢dao das

s o206
reivindicagdes™ .

E foi precisamente o que ocorreu com varios dos processos arbitrais iniciados
ao abrigo da Lei 62/2011, foi invocada a invalidade da patente enquanto exce¢do
da sua alegada violagdo. A este respeito, da andlise das vérias Decisdes Arbitrais,

cumpre salientar dois aspetos.

O primeiro, prende-se com o facto de muitas destas Decisdes Arbitrais
indicarem na sua sentenga®’’ que o tribunal arbitral se declara incompetente, para
a apreciagdo da validade da patente, no despacho saneador’®. Curioso é, também,
notar que na maioria dos processos em que J. P. REMEDIO MARQUES ¢ arbitro e o
tribunal se declara incompetente para apreciar a validade da patente, o Professor
de Coimbra, no seu voto de vencido a sentenga arbitral refere que também votou
vencido o despacho saneador, precisamente pelo facto de o tribunal se declarar
incompetente nessa matéria — o que parece indicar que o Autor ¢ favoravel a

arbitrabilidade da validade das patentes relativas a MR**’.

O segundo aspeto que merece ser assinalado, prende-se com o facto de nao ser
unanime nas decisdes arbitrais a competéncia do tribunal para decidir sobre a

validade da patente.

Uma das Decisdes Arbitrais®'’, enuncia o problema, referindo até que de
acordo com o art. 35.° do CPI ¢ o Tribunal da Propriedade Intelectual que tem
competéncia exclusiva nesta matéria, mas afirma que face a Lei 62/2011 subsiste
a davida, e acaba por afirmar, na sequéncia da apreciacdo da matéria de facto
provada que, pelo facto de ndo existirem razdes sérias que ponham em causa a
validade da patente, “o tribunal dispensa-se de tratar especificamente do
problema de saber se, caso tais razoes existissem, poderia atendé-las, dando
como ndo verificado o requisito em aprego [a validade da patente]”. Ora, fica por

responder, face a esta sentenga arbitral, se o tribunal apreciaria a validade da

206 Cfr. J. P. REMEDIO MARQUES, Medicamentos versus Patentes, 2008, p. 70.
27 Unico documento do processo arbitral que é publicado no BPI.

298 Entre outras cfr. Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/04/22 - pp. 6-98, p. 11.

299 Resulta de forma clara do que deixou expresso na Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/05/17
— pp- 6-260, p. 209. A titulo de exemplo v. ainda Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/04/22 -
pp- 6-98, p. 72; Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/05/10 — pp. 6-221, p. 88.

!0 Cfr. Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/05/03 — pp. 7-59, pp. 28-30 e 48.
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patente, caso existissem as tais razdes sérias que pusessem em causa esse direito

de propriedade industrial.

211
1

Neste contexto, ha outra Decisdo Arbitral”  que deve ser referida pela forma

clara como esclarece que os tribunais arbitrais ndo tém competéncia nesta matéria.
A referida decisdo refere um parecer proferido por GOMES CANOTILHO*' que
defende esta incompeténcia do tribunal, e no qual o tribunal baseia o seu
entendimento, com fundamento em cinco ordens de razdes, enunciadas pelo

referido Autor, que se tém pelas mais acertadas:

1) A arbitragem em causa, neste contexto, ¢ uma arbitragem dirigida
(aparentemente) a privados, em que o INPI ndo intervém como parte, e
sendo este a entidade que mediante um ato administrativo confere o
direito de patente, um tribunal arbitral nunca poderia declarar a
nulidade ou anulag@o de atos administrativos que titulam estes direitos

de propriedade industrial;

i) A declaracdo de invalidade com mero efeito inter partes, na pratica,
redundaria no efeito contrario, i.e. na invalida¢do subjetivamente
imparcial da mesma patente — sendo invalida para as partes no

processo, mas valida e oponivel contra todos os outros interessados;

ii1))  Ser declarada a invalidade de uma patente num processo destinado a
sindicar a sua infragdo, seria como se essa patente pudesse ser invalida
apenas relativamente ao seu infrator (nesse processo), permanecendo
valida face o todos os demais que a respeitassem — o que aniquilava,
assim, a sua eficicia erga omnes, sem a autorizacdo da lei para o

efeito;

iv) Tendo em conta que estdio em causa varios processos arbitrais
relativamente 2 mesma patente, admitir-se a competéncia do tribunal
para apreciar a validade da patente permitiria a coexisténcia de

decisdes arbitrais  contraditorias, pois seria admissivel a

2! Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/05/17 — pp. 6-260, pp. 93-101, “(..) a questio da
invalidade de uma patente ¢ matéria ndo arbitravel”.

212 Este parecer ndo se encontra publicado. A referida decisdo arbitral simplesmente refere o parecer
deste Autor, indicando apenas que se encontra anexo ao processo, ndo dando quaisquer indicac¢des
bibliograficas sobre o mesmo.
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comercializacdo de uns produtos por invalidade da patente, enquanto
impediria a comercializacio de outros produtos idénticos e

concorrentes dos primeiros, por considerar valida a mesma patente;

v)  Permitindo-se a competéncia do tribunal arbitral neste contexto, em
paralelo com a competéncia do Tribunal da Propriedade Intelectual,
julgando-se a mesma patente invalida no primeiro e valida no segundo
(sendo esta ultima decisdo oponivel erga omnes), convidaria, assim, a
contrafagdo por parte dos agentes econdmicos intervenientes nas agdes
arbitrais, que se aproveitariam da decisdo de invalidade aos mesmos

favoravel.

. T . . .1 213
Contudo, decisdes arbitrais hd em que essa mesma validade ¢ apreciada” °,

decidindo o tribunal pela validade da patente, afirmando que do que decorre da
matéria assente existia, no caso, novidade e atividade inventiva na patente de
processo em causa, € tendo sido estes os fundamentos com base nos quais a
invalidade havia sido invocada, o tribunal arbitral conclui pela improcedéncia da

excecao da invalidade.

Pelo acima exposto, verifica-se que a duvida, que existia aquando da
publicacdo da Lei 62/2011, persiste, ndo havendo uma resposta clara quanto a
saber se, face a lei, a questdo da invalidade da patente, no ambito de litigios que
oponham MR e MG, ¢ ou ndo arbitrdvel. Constatou-se também que ha decisdes
arbitrais nos véarios sentidos, pelo que ndo h4, assim, qualquer certeza juridica,
relativamente a validade de um mesmo direito de patente, que pelo seu caracter
absoluto e exclusivo implicaria isso mesmo, certeza juridica — pois a validade da
patente para todos (resultante do direito de propriedade industrial conferido pelo
INPI, que se encontra registado e ¢ oponivel erga omnes) convive com a
invalidade, da mesma patente, s6 para alguns (aquela que resulta da decisdo

arbitral).

B) A intervencao de terceiros

Outro dos obstaculos apontados a possibilidade da arbitrabilidade da validade

da patente foi, precisamente, o facto de uma decisdo nessa area afetar, ou poder

13 Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/05/24 — pp. 6-74, p. 57 ¢ 58.
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afetar, muitos mais do que aqueles que intervém no processo, suscitando-se,
assim, a necessidade do incidente processual da intervencdo de terceiros, como
forma de salvaguardar os interesses de todos os interessados e potencialmente

afetados pela decisdo arbitral que declare a invalidade.

No que diz respeito as patentes de medicamentos, REMEDIO MARQUES®'* d4
alguns exemplos impressivos de quando se justifica a intervencdo de terceiros
neste &mbito, nomeadamente, quando um empresa farmacéutica concorrente (quer
da empresa de MR ou de MG), também titular de AIM para a mesma substancia
ativa (mas com uma composi¢do diferente), pretende demonstrar que o MG que
solicitou a nova AIM ndo ¢ bioequivalente ao MR autorizado. O mesmo Autor
esclarece ainda que, todas as pessoas (humanas ou coletivas) sdo ou podem ser
afetadas, direta ou indiretamente, ndo por serem titulares de direitos de
propriedade industrial relativamente a um MR, mas porque sio titulares de outros
direitos, direitos subjetivos privados (e interesses difusos) como a saude publica, a

saude individual, ao ambiente e qualidade de vida (arts. 64.° ¢ 66.° da CRP).

A interveng¢do de terceiros foi mais um ponto identificado como tendo de ser

215
1

esclarecido antes da publicagdo da Lei 62/2011°°, mas que permaneceu sem

solugdo legal expressa.

Com efeito, numa das decisdes arbitrais € referido que a sentenga arbitral iria
ter impacto e afetar terceiros®'®, ndo sé terceiros concorrentes da empresa de MR
cuja patente ¢ considerada invalida — pois terd um medicamento equivalente ao
seu disponivel ao publico a um prego substancialmente mais reduzido, pelo que
ird perder quota de mercado —, mas também terceiros utentes do SNS — ja que
sendo apreciada a validade da patente, e esta seja considerada valida em processo
arbitral, e consequentemente decretada a retirada do mercado dos MG

correspondentes, esse facto pode causar-lhes graves danos, quer por terem de

24y J. P. REMEDIO MARQUES, Medicamentos versus Patentes, 2008, pp. 222-225.

215 Cfr. Parecer da Apifarma sobre a Proposta de Lei n.° 13/XII, que antecedeu a Lei 62/2011
(disponivel em www.parlamento.pt).

218 Decisdo Arbitral publicada no BPI n.° 2013/05/03 — pp. 6-59, pp. 40, é certo que a sentenga arbitral
desenvolve este raciocinio a propdsito da violagdo da patente, mas, por maioria de razdo, aplica-se
também aos casos de invalidade da mesma, pois as consequéncias sdo muito semelhantes (v.g. a
retirada dos medicamentos do mercado).
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suportar um maior custo, quer por, eventualmente, ficarem sem acesso a

determinada substincia ativa durante um determinado periodo de tempo®'”.

Em nenhuma das decisdes analisadas se chegou a colocar a possibilidade deste
incidente processual, sobre o qual a Lei 62/2011, ndo se pronuncia — limitando-
se a remeter para a LAV (art. 3.° n.° 8), com as consequéncias ja acima
mencionadas —, mas , pelo que aqui ficou dito, afigura-se uma questao de enorme

relevancia pratica, a que este regime inovador ndo da solugao.

Acresce que tendo em conta o objeto da Lei 62/2011, tal como ele ¢ definido

. . e o o o 218
nos seus artigos 1.° e 2.°, ndo parece sequer admitir situagdes de litisconsorcio”

0 que mais uma vez reduz, substancialmente, o seu efeito pratico.

217 Na referida Decisdo Arbitral, BPI n.° 2013/05/03, pp. 53-54, o tribunal d4 especial atengio ao
principio da proporcionalidade no decretamento da providéncia cautelar, pois apesar de reconhecer a
violagdo da patente, ndo exige que a empresa de MG retire de imediato dos hospitais os seus
medicamentos, ja que isso implicaria um impacto negativo, por falta de disponibilidade temporaria
dessa substancia ativa, no funcionamento dos hospitais, e sobretudo na saude de quem com eles era
tratado.

28 Ta] como se exemplificou (supra 1.4.3 A), o que evidenciou a sua utilidade e importancia pratica.
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Capitulo III — Notas Finais

Posicao adotada

Uma das principais criticas que fui apontando ao longo desta dissertagdo
relativamente a arbitrabilidade da questdo da validade da patente, foi o facto de essa
decisdo nao ter qualquer controlo por parte do Estado — que me parece imperioso,
ndo s6 por ser o Estado a conceder o direito, como por se tratar de um direito publico
que confere um monopolio de exploragdo ao seu titular e ainda por todas as
consequéncias que pode ter face a terceiros (como se viu de forma impressiva no

sector dos medicamentos).

Ora, como forma de colmatar esta falha, ndo olvidando as vantagens que a
arbitragem apresenta face ao processo judicial, nos Estados Unidos surgiu a chamada
second look doctrine’”’. Segundo esta doutrina do segundo olhar, ¢ alargado o
conceito e o leque de matérias arbitraveis, em contrapartida de um posterior controlo
por parte do Estado quanto a aplicagdo de normas de ordem publica®’. “O problema
desloca-se, assim, da arbitrabilidade do litigio para o controlo estadual da aplicacdo

das regras de ordem publica do direito estadual onde é pedido o reconhecimento.”*"

Esta doutrina surgiu, ndo no ambito de litigios relacionados com propriedade
industrial, mas relativos a matérias de concorréncia, com os paradigmaticos casos

. . . . 222 . ~ . . .
Mitsubishi e Ecoswiss™** e tem o seu campo de aplicacdo na arbitragem internacional.

Contudo, parece-me sensata uma adaptagdo desta tese para o caso de se
admitir a arbitrabilidade da validade de patentes, em geral e, sobretudo, nas patentes
que se relacionem com a saude humana, nomeadamente, as de medicamentos. Ou, por

outro lado, essa arbitrabilidade s6 deve ser admitida se, depois da decisdo arbitral, o

219 v, ALAN REDFERN AND MARTIN HUNTER, Law and Practice of International Commercial

Arbitration, 2004, pp. 796 ¢ ss.

220 Na generalidade dos manuais a referéncia a esta doutrina surge na sequéncia da indicagdo da ordem
publica como critério de arbitrabilidade, pelo que se remete para supra 1.2.2.

2L Cfr. Curso de Resolugdo Alternativa de Litigios, 2012, p. 125.

222 para uma breve perspetiva dos casos v. Curso de Resolucdo Alternativa de Litigios, 2012, pp. 124-
127.
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Estado puder apreciar o seu mérito, convalidando-a com as normas imperativas do

s 223 . 1
nosso ordenamento juridico”””, bem como com o interesse publico.

No fundo, a aceitar-se um conceito amplo de arbitrabilidade segundo o qual a
matéria da validade da patente pode ser apreciada em sede arbitral (matéria que
contende com normas imperativas), entdo, nesse caso, deve também aceitar-se (e
exigir-se) um controlo do Estado dessa decisdo arbitral, tendo como fundamento a
ordem publica, i.e., como ja se disse, o conjunto de normas imperativas vigentes e
consideradas essenciais no nosso ordenamento juridico. Deste modo, a decisdo
arbitral seria alvo de um second look por parte dos tribunais judiciais, que afeririam a
sua conformidade com a ordem publica e, desse modo, a legitimavam, como 6rgados

de soberania que sao.

Como se referiu, o direito de patente envolve a interven¢do do Estado, ndo so
para o conceder, como também para o registar, razdo pela qual ¢ oponivel erga
omnes™*. Sendo esta razio suficiente para se vedar & arbitragem a questdo da validade
de uma patente, pois a decisdo dai resultante nunca poderia ter eficicia erga omnes,

nao podendo, consequentemente, o registo desse direito ser alterado.

Seguindo-se este entendimento da doutrina do segundo olhar esse problema
seria ultrapassado. Se uma decisdo arbitral fosse apreciada, num segundo momento,
por um tribunal judicial do Estado, pelo facto da sentenca deste ultimo ter eficacia
erga omnes, faria com que o sentido Util da primeira passasse também a ser oponivel
a terceiros (pois ja havia sido confirmada pelo crivo judicial soberano do Estado).
Assim, com base nessa decis@o judicial (de apreciagdo da sentenga arbitral a luz da
ordem publica) poder-se-ia alterar o registo do direito de patente. Deste modo,
assegurar-se-ia a certeza juridica, mediante uma congruéncia de regimes e decisdes
jurisdicionais, salvaguardando o verdadeiro e efetivo caracter de direito exclusivo e

absoluto que ¢ inerente ao direito de patente.

22 Afirmando que ha que estabelecer o que acontece quando os arbitros ndo cumpram as normas
imperativas v. CLAUDIA TRABUCO ¢ MARIANA FRANGCA GOUVEIA, “A arbitrabilidade das questdes de
concorréncia no direito portugués portugués — the meeting of two black arts”, Estudos em
Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Vol. 1, Almedina, Coimbra, 2011, p.
41, o que reforca a ideia de que ha que haver um controlo das decisdes dos arbitros, principalmente
qzuando o recurso a arbitragem ndo decorre da vontade das partes.

224 ANNA P. MANTAKOU, “Arbitrability and intellectual property disputes”, 2009, p. 267.
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E ndo se diga que o controlo judicial por parte do Estado desvirtua a natureza
da arbitragem®* (que estaria ja desvirtuada nos casos de arbitragem necessaria), “¢
que o exercicio da fungdo jurisdicional por arbitros (...) tem como contrapartida um
controlo do Estado, que sera maior ou menor (...) em fungdo de critérios objectivos e

226 Este controlo por parte do

vastos de organizagdo economica, social e politica
Estado destas decisdes arbitrais impde-se, ainda com mais preméncia, nos casos de
arbitragem necessaria, pois neste caso as partes estdo impedidas de recorrer, de todo

. .. A . e e qe . 20227
em todo, em primeira instancia, aos tribunais judiciais™".

Reconhece-se que esta opcdo pela second look doctrine, ndo resolveria os
litigios de forma definitiva tdo celeremente, pois levaria quase que a uma
multiplicagdo de processos — ja que em todas suas as decisdes que versassem sobre a
validade da patente haveria lugar a uma decisdo de um tribunal judicial, por forma a
convalidar e a conferir eficicia erga omnes a primeira. No entanto, por outro lado,
parece-me a Unica configuragdo que possibilita a arbitrabilidade da discussdo desta
matéria em sede arbitral, que garante os interesses das varias entidades de forma

efetiva.

Conclusoes

O principal objetivo deste trabalho era concluir se a validade de uma patente é
ou ndo uma questdo arbitravel e julgo ter ficado claro, por todos os motivos nestas
linhas enunciados, que a resposta a esta questdo, face ao nosso regime legal atual, ¢

negativa.

E a arbitrabilidade da validade da patente deve ser negada ndo s6 face ao
regime instituido pelo CPI e pela LAV, mas também face a Lei 62/2011, que institui
um regime de arbitragem necessaria apenas para litigios que oponham MR e MG, sem

deixar claro a que litigios especificamente se refere.

25V, KARIM YOUSSEF, “The Death of Inarbitrability”, 2009, p. 66.

226 ISABEL GONCALVES, “A ndo Arbitrabilidade como fundamento de Anulagdo da Sentenca Arbitral na
Lei de Arbitragem Voluntaria”, 2011, p. 135. No mesmo sentido CLAUDIA TRABUCO et al. “A
arbitrabilidade das questdes de concorréncia no direito portugués — the meeting of two black arts”,
2011, p. 53, “A liberdade esta necessariamente associada a responsabilidade. Uma atitude
responsavel ndo teme, antes exige, o controlo publico da sua actividade”.

227 Cfr. JoAo CAUPERS, “A arbitragem nos litigios entre a administragdo publica e os particulares”,
1999, pp. 3-4, que afirma que o Estado delega parte da sua autoridade aos tribunais arbitrais, mas nio
pode afastar-se definitivamente do litigio, podendo ser chamado a rever o conteudo da decisdo arbitral.
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A referida questdo ndo ¢ arbitravel, fundamentalmente, por trés ordens de
razdes: 1) contende com normas imperativas (art. 35.°n.° 1 do CPI) e, por isso, com a
ordem publica; ii) ¢ uma matéria que estd intimamente ligada a atuacdo soberana do
Estado (que confere o direito de patente em prol do interesse publico), que ndo pode
ser, pura e simplesmente, esquecido aquando da apreciacdo da manuten¢do ou nao
desse direito absoluto, exclusivo e monopolistico; iii) as decisdes arbitrais s6 podem
ter um efeito inter partes, e as decisdes sobre esta matéria requerem uma
oponibilidade erga omnes, ndo s6 porque o exige o cardcter absoluto do direito de
patente, mas também porque a eficdcia deste direito depende de registo (que estd a
cargo do Estado), que por natureza também tem de ser oponivel erga omnes e nao

pode ser alterado por uma decisdo que apenas tenha efeito inter partes.

Ora, ¢ precisamente por todas estas razdes que o regime da arbitragem
necessaria instituido pela Lei 62/2011 ndo pode abranger litigios que versem sobre a
validade da patente do titular do MR. Contudo, esta lei levanta ainda uma série de

outros problemas.

Primeiro, julgo que a arbitragem necesséria, pelo facto de ndo garantir uma
tutela judicial efetiva, ndo deveria ser admissivel a luz da nossa CRP, ja que para a
mesma nao ha uma disposi¢do constitucional expressa. Acresce que, a Lei 62/2011 se
refere a medicamentos, contendendo assim com a saude publica, razdo pela qual
deveria merecer uma maior aten¢do por parte do Estado, e ndo ser relegada para
tribunais privados que o mesmo nao controla. Alids, de entre os varios mecanismos de
arbitragem necessaria consagrados no nosso ordenamento, este foi o que a lei menos

regulou.

Segundo, esta Lei criou um sistema absolutamente incongruente, ndo s6 com o
sistema de patentes, mas também com o proprio regime de acesso aos tribunais. Por
um lado, ao ndo ser clara a definir se o seu ambito de aplicacdo objetivo inclui litigios
sobre a validade da patente, hd decisdes arbitrais em ambos os sentidos —
conduzindo a que a mesma patente pode ser valida para uns e invalida para outros, o
que gera inseguranga no mercado, bem como desigualdade entre os seus operadores.
Além disso, admitindo-se a arbitrabilidade da validade da patente de MR, isso implica
que estd criada uma desigualdade imposta pela lei, j4 que apenas a validade de

algumas patentes pode ser decidida por arbitros, e ndo todas, sem nenhum critério
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razoavel que o justifique. Por outro lado, esta Lei ao impor que a empresa titular do
direito de patente proponha uma acdo arbitral, a titulo preventivo (pois ndo ¢
necessaria sequer qualquer atuagdo ilicita por parte da empresa de MG), para que o
seu direito seja reconhecido, subverte por completo o regime de direito de acesso aos
tribunais ja que: i) impde que um direito exclusivo e absoluto seja, novamente,
reconhecido por um tribunal privado (e ndo judicial); ii) obriga a que essa agdo seja
proposta no curtissimo prazo de 30 dias, iii) sob pena de caducidade desse mesmo
direito de agdo, perante qualquer tribunal, o que implica que essa empresa nunca mais
pode fazer valer o seu direito, que lhe foi concedido pelo Estado e que nunca foi

declarado invalido, mesmo que futuramente venha a ser violado.

Assim, a Lei 62/2011 criou um regime notoriamente original, pois retira a
exclusividade e o carécter absoluto, conferidos pelo Estado, aos titulares do direito de

patente de MR que ndo recorram ao tribunal arbitral a titulo preventivo.

Como ja se disse, a questdo da arbitrabilidade da validade da patente contende
com a ordem publica do nosso Estado. Este ¢, efetivamente, um conceito evolutivo
que tem permitido alargar o leque das matérias arbitraveis quando se adota a second
look doctrine, pois € com base na ordem publica que se apreciam as decisdes arbitrais,
em sede judicial, que tratam das matérias que se relacionam com essas normas
imperativas — permite-se a sua arbitrabilidade, mas impde-se um controlo por parte

dos tribunais estaduais dessas mesmas decisoes.

Concluo deixando claro que a arbitrabilidade da validade das patentes
(quaisquer que elas sejam) apenas poderia ser admitida — no ambito de uma altera¢ao
legislativa para o efeito™® — caso se adaptasse ao panorama nacional a doutrina da
second look, permitindo a apreciacdo das sentencas arbitrais, num segundo momento,
pelos tribunais judiciais. Estava assim garantida ndo s6 a eficicia erga omnes da
apreciacdo da validade da patente, como também a congruéncia com todo o nosso

sistema juridico.

228 por esta razdo entendo que, face & legislagdo atual, as decisdes arbitrais ao abrigo da Lei 62/2011,

devem basear-se na presuncdo da existéncia do direito e da validade da patente, para poderem decidir
sobre as restantes questdes que forem colocadas ao tribunal arbitral sobre a mesma.
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