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Rec. 598/081.5TBCBR.CI

Acordam no Supremo Tribunal de Justica

1.

ELY LILLY AND COMPANY LIMITED e LILLY PORTUGAL - PRODUTOS
FARMACEUTICOS, LDA, propuseram na Vara de Competéneia Mista de Coimbra acciio
declarativa, com processo ordindrio, contra LABORATORIOS BASI - INDUSTRIA
FARMACEUTICA, S.A., pedindo que a ré seja condenada a ndo importar, manipular,
embalar, colocar em circulagio, vender ou pér a venda, directa ou indirectamente, quer em
Portugal, quer para exportagdo, o produto farmacéutico designado por “OLANZAPINA
BASI” ou sob quaisquer ouiros nomes comerciais, contendo a substincia activa
“OLANZAPINA”, ¢ bem assim a pagar uma sangfio pecunidria compulséria, a razdo didria
de € 500,00, em caso de eventual incumprimento dessa condenagio,

Em sintese, alegam que a 1* autora é titular da patente de inven¢ao portuguesa n°
97.446, concedida em 21 de Abril de 1997, além do :r:m.is, para proteccio da substincia
activa com utilidade farmacéutica denominada OLANZAPINA, com 22 reivindicagBes de
produto, encontrando-se tal patente em vigor até 21 de Abril de 2012,

Por sua vez, a 2* autora, que se dedica & distribuigio e venda de produtos
farmacéuticos, é a detentora da licenga para a explorat;ﬁb {e comercializagio), em Portugal,
da substincia abrangida na referida patente. .

A ré, tendo em vista a colocagdio no mercado do seu medicamento genérico
OLANZAOINA BAS], o qual assenta naquela substdncia activa, integrando o
medicamento ZYPREXA, originalmente produzido e comercializado pelas autoras, ji
requereu, junto do INFARMED, a autorizacio de introdu.c-ﬁo no mercado (AIM) e, junto da
DGAE, a necesséria atribuic@o de prego. . o

O genérico da ré ir4 ser vendido a menos 35% dé .que o produto das autoras, o que,
sé nos anos de 2007 e 2008, implicaré,‘para estas, a .perda em lucros cessantes, de €
8.200.000,00. |

Assiste-lhes o direito exclusivo de explorar a sua invengdo, bem como de impedir

terceiros de introduzir no coméreio o produto objecto da patente.

Contestou a ré, comegando por invocar, por via de éxcepgiio, que as alteragdes que
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as autoras provocaram no pedido inicial de patente, alargando-o ao produto Olanzapina e
enxertando-ihes reivindicagGes, nunca foram alvo de publicagfio no Boletim da Propriedade
Industrial, pelo que, em fun¢@o dessa omissfio, o objecto patenteado padece de nulidade,
ou, pelo menos, de ineficicia ou inoponibilidade diante de terceiros, como € caso da ré.

A olanzapina produzida pela ré resulta de um prozesso de fabricagfo diferenciado e
auténomo face ao inscrito pela patente das autoras.

Os pedidos ao INFARMED e a DGAE s&o licitos e ndo infringem os direitos das
autoras.

Em reconvengdo, peticiona que se declare a nulidade, ou ineficacia, ou
inoponibilidade dos actos/titulos da PT 97.446 e, em qtiélquer caso, se condenem as autoras
a pagar-lhe, a titulo de lucros cessantes, a quantia que vier a liquidar-se em execugfio de
sentenga pela ndo comercializag@io do produto “olanzapina basi” ou outros contendo a
substéncia “olanzapina”, em Portugal e no estrangeiro, desde a data da citag@o das autoras

para contestarem a reconvengio.

Replicaram as autoras, sustentando que a publicitagdo referida pela ré apenas se
aplica as patenies ja concedidas, concluindo pela improcedéncia da excepgio e da

reconvengao.,

Declarando-se, desde logo, habilitado a conhecer do mérito da causa, o M° Juiz
proferiu saneador-sentenca, no qual, apos julgar a acgZo totalmente procedente, condenou a
ré em todo o pedido ali formulado. Mais julgou improcedente a reconvencio, absolvendo

as autoras dos respectivos pedidos.

Inconformada, a ré recorreu para o Tribunal da Relagio de Coimbra, que revogou o
saneador-sentenga, julgando a acglio totalmente improcedente, e absolvendo a ré de todo o
pedido formulado, como julgou procedente a reconvencio e, em fungdo disso, declarou a
patente n® 97.446 inoponivel 4 ré.

Irresignadas, as autoras pedem revista.

Concluiram a alegagfo do recurso pela seguinte forma:

A tese sustentada na decisfic recorrida, levada ao limite, coloca em crise todo o
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sistema juridico de concessfio de patentes, em Portugal, desde, pelo menos, o Cédigo da
Propriedade Industrial de 1995 (aprovado pelo Decreto-Lei n° 16/95, de 24 de Jansiro;

E, consequentemente, faz recair sobre o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial a responsabilidade objectiva relativamente & concessdo de direitos de patentes
que, por um alegado erro administrativo (a falta de publicagdio das alteracdes de
reinvindicagBes de uma patente, na sua fase de pedido), seriam imoponiveis a terceiros,
como optou por julgar o tribunal a quo a patente sub judice;

A aplicagdo do C.P.IL de 1995 no momento da concessdo das patentes cujos
pedidos foram efectuados ao abrigo do C.P.1. de 1940 - e que se encontravam pendentes -
tem sido secundada por toda a jurisprudéncia que se pronunciou sobre essa questio,
incluindo o proprio acérdio recorrido; '

De acordo com o disposto no art. 26°, n°l, do C.P.1. de 1995, impunha-se apenas
que as alteragles que nio afectassem os elementos essenciais de uma patente, modé]o,
desenho ou registo deviam, para poderem ser autonzadas ser obJecto de pubhca

Esse preceito legal - como resulta claramente da sua letra - apl;cwa—se apunas a
direitos privativos de propriedade industrial ja concedldos ¢ ndo na sua fase de pedido;

Os recursos previstos no art. 26°, nl, in fine, do C.P.I., (...} para efeitos de recurso,
nos termos dos artigos 38° e seguintes, sfo, indubitavelmente, os recursos judiciais das
decisdes de autorizagfio, por parte do Instituto Nécional da Proprisdade Industrial, de
ali‘erar;c”)es (nfio essenciais) de direitos j& concedidos; diferentemente, o meio préprio de
impugnagio das decisGes do INPI, durante a fase do pedido, inter alia, de uma patente‘ n&o
¢ o recurso judicial, mas sm1 a reclamag#io administrativa, o que também compx ova gle o
disposto no art. 26°, r°l, do C.P.I de 1995, ndo se aplica aos pedidos de motecg:ao de
direitos de prOprledade industrial, mas, apenas, a dlrpltos j4 concedidos;

Para além da cristalina redacgdo da lei, a consequente pratica seguida pelo Inst:tuto
Nacional da Proprledade Industrial em relagdo & tlamltag:ao de todos os pedidos de patente
confirma, igualmente, o que vem ‘de ser dito: as alteragGes mtrodu21das nas relvmdrcagoes
durante a fase de um pedido de patente nunca sfo publicadas, sendo uma reahddde
nar\sversal a vigéncia do C.P.lde 1995 ¢ actual C.P.1, |

Desde 1985 (amda na vigéncia do C.P.I. de 1940), também ao abrigo do C. PI de
1995 e, ainda também, do actual Codigo da Propriedade Industrial de 2003 (aprovado pelo
Decreto-Lei n° 36/2003, de 5 de Margo ¢ alterado pelos Decretos-Leis n% 31b/2007 de 26
de Setembro 360/2007, de 2 de Novembro e 143/2008 de 25 de Julho ¢ pela Lel n°

16/2008, de 1 de Ab1 i), as remnchcagoes de uma patente ndo eram (¢ néo s#o) nunca
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publicadas, ou seja, nem na publicagdo do pedido de patente, nem na publicagio do aviso
de concessio da patente, sendo apenas publicado o resumo do pedido de patente, que ndo
contém as reivindica¢des;

Por uma questdo de interpretagio sistematica do prépric Cédigo da Propriedade
Industrial de 1995, se ndo eram (e ndo sdo, ao abrigo do C.P.I. de 2003) publicadas as
retvindicagBes de um pedido de patente, nfio faz sentido, por maioria de razdo, sustentar
que alteragBes as reivindicaces de um pedido de patente devessem (e devam) ser
publicadas; -

Muito embora o Tribunal a quo sustente, claramente - ¢ bem - que o disposto no
artigo 26°, n°1, do Cdodigo da Propriedade Industrial de 1995, aplicé—se, apenas, a direifos
ja concedidos e ndo A fase administrativa dos seus pedidos, a verdade é que acaba por
toma-lo como uma espécie de base interpretativa, para concluir que as alteracdes das
reivindicagSes da PT 97.446 deviam ter sido objecto de publicagdio e, em consequéncia,
declara-la inoponivel a ré;

Sustenta-se no acoérddo recorrido que a falta de pub]ic-agﬁo _das novas
reivindicagSes da patente em causa traduz a violagdo de um requisito legal tendente &
protecedo de eventuais lesados, assercdo que se enconira totalmente incorrecta, porquanto
sempre seria permitido a terceiros - como foi - a interposicdo de recursos da decisio de

... concessio da PT 97.446, mesmo considerando que néo foi publicadé - como nzo devia ter
sido - a alteragdo das suas reivindicagdes; |

Resulta da deciséio recorrida uma contradigio insandvel, na medida em que nela se
afirma, expressamente, que o art. 26°, n°1 do C.P.1. de 1995, ndo se aplica aos pedidos de
patente (nas apenas a patentes j4 concedidas), a0 mesmo tempo sustentando-se, a partir do
mesino preceito legal, que as alteragBes das reivindicagGes deviam ter sido publicadas;

E nem se diga que se operou uma espécie de interpretacio a contrarib do art. 26°,
n°l, do C.P.I. de 1995, quando se diz, por virtude do estatuido no art: 26°, n°l, do CPI de
1995 (cfr. o art. 0 25° n° 3,. do CPI de 2003), a simples alteragiio de elementos nfo
essenciais da patente ji concedida também ¢ publicada; é que, se essa disposicio legal nio
se aplica a pedidos de patente, nfio pode servir para, interpretada a contrario, justificar a
necessidade da publicagdo de alteragdes de reivindicacdes, Justamente, na fase do pedido
de patente; - '

Por outro lado, encruzithando-se no sew préprio raciocinio - quarido afasta, e bem,
a ap]icagﬁo.do disposto no art. 26°, n°1, do CPI de 1995 - acaba o tribunal a quo por )

sustentar a necessidade da publicagfio das alteragBes das reivindicagSes da PT 97.446 com
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base em dois argumentos que comportam um notdrio erro na interpretagfo e aplicagio da
lei;

O primeiro argumento, consubstanciado numa tentativa de harmonizacio (¢ o
proprio Tribunal a quo que opta pelo itélico ...) dos regimes do C.P.I de 1940 e C.P.1. de
1995, ¢ incompreensivel, porquanto, sendo o regime aplicavel aos autos o do C.P.L de
1995, nada justifica o recurso ao C.P.I de 1940, nem mesmo numa perspectiva de qualquer
analogia integradora de uma lacuna, de todo inexistente no C.P.L de 1995 :

E, se nessa lei aplicivel ndo se encontra fundamento para a aludida publicacio, esta
ndo pode ser alcangada através de uma injustificdvel ¢ inusitada harmonizacio com o
regime anterior (C.P.L. de 1940);

O segundo argumento - que &, alids, a tentativa de fundamentar na lei aplicavel o
sentido juridico do entendimento perfilhado - acaba também por ser incompreensiye],'na
medida em que o tribunal a quo invoca expressamente as disposigdes dos arts. 28°, n°l e
62°, n°1 do CPI de 1 995, disposiges estas que nada dizem acerca daquela publicagdo;

De facto, o art. 28°, n°1 do C.P.I. de 1995 determina, “apenas”, que “Os actos que
devem publicar-se, nos termos do presente diploma, serfio levados ac conhecimento das
partes e do publico por meio da sua insercdo no Boletim da Propriedade Industrial®; e, por
sua vez, o art. 62° n°l, do C.P.I. de 1995, “apenas” dispde que: “Da apresentacio do
pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial publicar-se-4 aviso no Boletim da
Propriedade Industrial, com a transerigio do resumo”; |

Néo estando previsto no art. 26°, n°l, do C.P.1. de 1995, qualquer acto que deva -
publicar-se quanto aos pedidos de patente & nfo estando prevista no art. 62° n°], do C.P.I.-
de 1995, a publicagdo das alteragfes ocorridas num pedido de patente, mas apenas a
publicagdo do pedido, com a transcrigiio do resumo (ou seja, sem as reivindicagBes), apenas
resta dizer que a concluséio do tribunal a quo padece nfio 86 de contradicdo insanavel, como
de erro na interpretagéio e aplicacéio da lei;

O principio geral da legalidade e tipicidade, aplicivel também as causas de
nulidade de direitos privativos de propriedade industrial consagrados na lei, deve,
igualmente, ser considerado em toda esta matéria;

Na verdade, mesmo que se considerasse, aqui por dever de patrocinio., que a falta

de publicagic das alteracBes de reivindicagbes de patentes consubstanciasse uma -

“pretericdo de formalidades susceptiveis de pSr em causa o resultado final do processo” v

{art, 32°, n°], al. b), do C.P.IL de 1995) - no que, em face de tudo quanto antecede, néo se

concede - sempre seria afastada esta causa de nulidade, por dois motivos;



05594 - A Gréfica de Tamar

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA

Por um lado, a previsdo de uma nulidade deve ser precisa e clara, o que resulta do
aludido principio geral da legalidade e tipicidade, nomeadamente das causas de nulidade;
por outro lado, até se vai mais longe, também no dmbito do dever de patrocinio: mesmo
que se pudesse integrar tal questdo - no que também ndo se concede - no conceito vago e
indeterminado de “preterigio de formalidade”, sempre se deveria, como € evidente, curar
de saber-se se seriam “(...) susceptiveis de pdr em causa o resultado final do processo” (art.
32°,1n°1, al. b), do C.P.1. de 1995);

E, nesta matéria, entronca o proprio acérddo recorrido, que conclui - e bem - que
ndo existe uma infracgdo susceptivel de por em causa o resultado final do processo, pelo
que ndo determina a nulidade do titulo de propriedade industrial prevista no art. 32° n°l, al.
b), do CP1 de 1995;

Nzo exigindo a lei (C.P.I. de 1995 ¢ de 2003) a publicagfio das reivindicagGes (as
inicialmente pedidas ou posteriorente alteradas) como uma coﬁclig:ﬁo (processual ou
substantiva) para a obtengfo de um direito de patente, o incumprimento' dessa formalidade -
que ndo existe - nunca poderia ser causa ou fundémento de nulidade desse direito, alias
constitucionalmente consagrado e atribuido (Constituiglio da Repuiblica Portuguesa, art.
42°-2);

Mas, partindo dessa premissa - nos termos em que foi colocada no aresto recorrido
- acaba por resultar também do mesmo uma outra contradi¢@io insanavel;

: Com efeito, 1é-se naquele que a (suposta) falta de publicagfo das alteragBes das
reivindicagbes da PT 97.446 ndo integra, portanto, uma infrac¢dio de formalidade
susceptivel de pdr em causa o resultado final do processo, pelo que ndo determina a
nulidade do titulo de propriedade industrial prevista no art. 3 2° n°1, al. b), do CPI de 1995,
lendo-se também, no entanto, que a patente concedida 4s autoras ndo pode produzir efeitos
em relagdo a terceiros, sendo ineficaz perante a ré, ora apelante, o que conduziv & deciséio
de “declarar a patente n® 97.446 mencionada em I dos factos provados inoponivel 4 ré”;

Ora, se o direito ¢ valido, nfo faz qualquer sentido que seja inoponivel 4 ré ¢ a
terceiros;

Nio se conhece nenhum direito privativo de propriedade industrial que, sendo
valido, seja inoponivel a terceiros, sob pena de se esvaziar, completamente, o escopo dos
direitos conferidos pelos mesmos, noneadamente quanto a sua oponibilidade e eﬁcécié
perante terceiros (no caso de uma patente, cfr. art. 101°, n° 2; do C.P.L, art. 96°, n° 2, do
C.P.L de 1995);

Em face do exposto, a decisfio recorrida padece de confradigio insanavel e erro na
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interpretag@o ¢ aplicagdo da lei, acabando por violar o disposto nos artigos 26°, n°l1, 28°,
n°l, 62°, n°1 e 96°, n° 2, do C.P.I de 2005 e art. 101°, n° 2, do C.P.L, pelo que deve ser

revogada.

A ré contra-alegou, pronunciando-se pela manutengdo da decisfio recorrida e
concluindo nos seguintes termos:
A questdo colocada pelas recorrentes é de contradicio insanével e erro de
interpretacdo e aplicacdo da lei. Como se alcanga do acérddo recorrido, é inquestionavel o
acerto da decisfio e ndo resulta do mesmo nenhum dos vicios que lhe vém apontado pelas
recorrentes, pelo que o recurso néo tem fundamento ¢ devera, por isso, improceder;
Nas suas conclusdes 2), 3) e 4), as recorrentes colocarn questBes que nido passam de
mera falacia, porquanto ndo ¢ a decisdo aqui em causa que coloca em crise o sistema de
concessdo de patentes em Portugal, uma vez que da mesma apenas resulta a correcta
aplicagdo da lei e do direito. Por outro lado, tais conclusdes configuram também uma
constrangedora ameaga a0 Estado Portugués, da qual nem se alcan¢a o fundamento. A
verdade ¢ que, na perspectiva da recorrida, o Estado P'ortugués defraudou os interesses
opostos aos das recorrentes ao proteger indevidamente um direito que n#o lhes ¢ oponivel -
PT 97.446;
A jurisprudéncia invocada pelas recorrentes (aiﬁda que douta) ndo assume relevo,
por ndo apreciar a (inica questdo aqui em causa - a da eficcia relativa da patente PT 97.446
quanto a recorrida;
Quanto a aplicagio da lei no tempo, do acérdéio posto em crise resulta claramente
que, embora com reservas, é aceite a aplicacéio do reéime instituido pelo CPI de 1995 2
patente em aprego nos autos;
No entanto, em tal aresto afasta-se a tese petlfillhada pelas recorrentes de que as
. alteragBes substanciais ao pedido de patente que estas haviam formulado (de processo) e
- que a transmutaram em (também) patente de produto, poderiam e deveriam ter ocorrido em
segredo, sem que se assegurasse os direitos de terceiros através de publica¢do. Em nosso
modesto entender, como j& vimos defendendo, nem seria necessario exorbitar das normas®
expressas no CPI, quer o de 1995, quer o de 2003, para ja ndo falar no de 1940, para se
concluir que a alteragdo em causa nestes autos (alteracio substancial ao objecto de uma -
patente) carecia de publicagio; ‘

A titulo de exemplo, repare-se na forca resuilante da aplicagdo das disposices

contidas na Parte Geral do CPL Capitulo II, no que concerne &s normas relacionadas com &
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prioridade de apresentagfo, designadamente do CPI de 1995, o art. 11°, n° 7 e n° 10, e do
CPI de 2003, o art. 11°, n° 13;

A este propdsito, ndo resistimos a reprodugio do teor do art. 11°, n° 10 do CPI de
1995: “Até ao momento da decisdo (portanto, ainda enquanto pedido de patente, dizemos
nés}), poderdo autorizar-se outras rectificagGes, como as do nome ou sede do requerente,
desde que sejam pedidas em requerimento suficientemente fundamentado e devidamente
publicadas™;

De tais excertos legais ¢ legitima a conclusfo de que as exigéncias de publicidade
sdo transversais a todos os actos de procedimento de concessdio de patentes (mesmo os
actos menores) antes da decisdo e, portanto, na pendéncia do que as recorrentes designam
como “pedido de patente”. O que nfio ocorreu no presente caso;

As recorrentes alegam que as reivindica¢des nfio sfo publicadas, tentando iludir a
questio de fundo. Seguindo de perto o raciocinio das recorrentes, nada mereceria
publicagfo,

As alteragles substanciais a um pedido de patente pendente (tal como o primeiro
pedido de patente) devem ser publicadas na forma prescrita na lei. Isto é, devem sé-lo
através do resumo da invengHo, de modo a que seja mais facilmente petceptivel aos
interessados qual o dmbito das alteragGes introduzias no procedimento;

Repare-se que as alteragfes substanciais ao pedido de patente aqui em causa,
correspondentcs as referidas no facto provado XIV do acordao recorrido, nfio foram feitas
por “resumo”, mas resultaram de substanciais modificagBes nas reivindicagdes da patente
ora em apreco; '

O acordio recorrido nio acolhe a construgfio argumentativa das recorrentes no que
concerne & tentativa de perﬁlaf a questdo aqui em aprego de wmmna inica ¢ mitigada
perspectiva interpretativa da lei no sentido de a mesma acolher em exclusivo os interesses
destas. Para as recorrentes, o que importa agora ¢ iludir a questio fulcral (falta de
publicagiio das alteragdes substanciais ao pedido de patente), socorrendo-se do regime
instituido pelo CPI de 1995, como se do mesmo tal obrigagdo nfo resultasse, por um lado,
¢, por outro, como se desse regime derivasse o afastamento dos Principios Gerais de
Direito da certeza ¢ da tutela da confianga de terceiros e ainda todo o regime geral. de
eficicia “erga omnes™ dos. actos. constitutivos de direitos e respectivas excepeSes,
designadamente no que concerne 2 basilar necessidade de publicidade dos mesmos; ,

A decisfio recorrida aceita a aplicagio do CPI de 1995 ao pedido de patente

pendente & data da sua entrada em vigor (PT 97.446), conquanto se assegurem os direitos
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de terceiros pelo mecanismo da publicagdo dos actos. Sobretudo, dos actos que impliquem
o alargamento do objecto de protecgdo relativamente ao pedido original;

Relativamente as conclusées 5), 6), 7). 8) e 9) das recorrentes, com o devido
respeito pelos raciocinios ai expendidos, é verdade que a resposta a todas as questdes
tambeém ai colocadas estd no final da conclusdo 9), na qual se reconhece expressamente
(como néo poderia deixar de ser) que ha-de haver publicagio de um aviso com resumo do
pedido de patente;

E esse é o vicio de que padece o procedimento em aprego nestes autos: a falta de
publicagdo de aviso com resumo do pedido de patente de PRODUTO enxertado no pedido
de patente de processo pendente;

Alids, tais questBes sdo resolvidas sem qualquer margem para duvidas pelo acorddo
recorrido, na pagina 17 e nota de rodapé (4) e na pagina 18;

No caso presente, as alteragSes substanciais as reivindicag@ies deram causa a
protecgéio derivada de uma patente de um produto quimico ou farmac8utico que, antes da
entrada em vigor do CPI de 1995, era proibida expressamente. O que ocorren foi a
atribui¢iio de um direito novo no ordenamento juridico portugués;

S6 por si, independentemente da existéncia de qualquer norma que o exigisse
expressamente, tal ocorréncia deveria, pelo seu cardcter absolutamente excepcional, ter
sido publicada para protecgio de terceiros;

«+. N&o h& erro na interpretagdo e aplicagio da lei, nem contradigio, no acérdio
recorrido, no que concerne & referéncia & norma do artigo 26°, n°1; do CPI de 1995, como . .
se alcanga da mera leitura das consideragSes tecidas a este propésito nas piginas 13 e 17 da
deciso. A interpretagdo feita pelas recorrentes ao sentido com que é referida tal norma na
decisfio recorrida é, no minimo, abusiva. Nio se vé que a mesma se sirva de tal preceito
como base interpretativa para declarar a ineficacia relativa da patenté aqui em causa;

As recorrentes pretendem que se enquadre a questfio em aprego nas questdes do
dia-a-dia do “sistema de propriedadé industrial”, como se a mesma se resumisse a um mero
didlogo entre examinador e requerente, centrado na analise as reivindicacdes de um pedido
de patente, na pendéncia de um procedimento normal; '

. Porém, a questdo central nos presentes autos é excepecional e estd muito bem
delimitada no acérddo recorrido, da seguinte forma (vide: pégina 17): “a ndo publicacfio das
alteragbes, que afectem os elementos essenciais e caracteristicos a partir do momento da °
publicaciio mencionada no artigo 62°, n°l, traduz a violagio de um requisito legal tendente

a protecgdo de eventuais lesados, cuja falta implica a ineficdcia do acto administrative de
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concessio da patente”,

E iniludivel que o que aqui esta em causa é o alargamento do objecto da patenite
(PT 97.446), que era de processo, a um outro objecto - o produto (olanzapina). O que
interessa para o caso ¢ a omissfio de publicagfo do resumo da invengdo, do qual se pudesse
extrair o alargamento do &mbito de protecg¢io da patente a conceder a uma nova espécie de
patentes {até entfo proibida) - produtos quimicos e farmacéuticos;

E, neste caso, as reivindicag8es sio, elas mesmas, atacaveis, dependendo, para isso,
da publicagéo do respectivo resumo no Boletim de Propriedade Industrial (artigos 28° ¢ 62°
do CPI de 1995);

Aplicando-se a nova lei (CPI de 1995), como decidiu o acérddo recorrido, qualquer
alteragio aos elementos essenciais e caracteristicos do pedido (no caso 6011ﬁgurando a
alteragdio o alargamento do dmbito de protecgfio a um novo direito), a partir do momento da
publicagiio mencionada no artigo 62°, n°I, do CPI de 1995 (ou do artigo 19° do CPI de
1940), sem publicagdo de novo aviso com transcrigio do resumo no Boletim da
Propriedade Industrial, corresponde a violaglio de um requisito legal tendente a protecgéo
de eventuais lesados;

A referéncia “a latere” neste contexto ao artigo 26° do CPI de 1995 apenas sugere
0 que € um dos principios mais basilares do Direito, ou seja, o que é para o mais é para o
menos {(ad maiore, ad minus);

Aos procedimentos administrativos, como € aqui o caso, aplicam-se as normas do
Cédigo do Procedimento Administrativo (CPA), entre as quais se alcanga a referida na
decisfio recorrida - artigo 130°, n® 2; ‘

A alteragio ao objecto do pedido de patente pendente e que nfo foi publicada,
cerceou a recorrida os meios de reclamagéo no procedimento administrativo de concesséo
de patente quanto ao conteudo das alteragSes introduzidas nas reivindicagdes;

Mas, mais grave, é que. tal condicionante inibiu também a recorrida de usar 0s
restantes meios jurisdicionais permitidos para questionar a validade da patente aqui em
causa, tma vez que o objecto que foi publicado nfo permitia a conclusfio de que se tratava
de uma patente de produto;

A questdo da nulidade n3o € susceptivel de apreciagfo nestes autos de recurso,
porquanto a decisdo &, nessa parte, favordvel as recorrentes, nfio devendo ser apreciada;

Quanto & inoponibilidade e ineficicia da pafente em causa - PT 97.446 -
relativamente & recorrida, o que est;’t em causa ¢ a eficicia relativa dos.direitos, da qual

resulta que, em determinadas circunstincias (como s#io as dos autos), um determinado
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direito (como ¢ o da PT 97.446), tendencialmente com eficicia “erga omnes”, & limitado
(relativamente) quanto a um concreto sujeito (a recorrida, no caso sub judice);

Citando o Professor Orlando de Carvalho, “Direito das Coisas”, edigfio
policopiada, Coimbra, FDUC, 1977 (pdg. 12, 2° parte das ligdes): “principio da
publicidade: principio de que, sendo um direito erga omnes, o direito das coisas deve ser
conhecido ou cognoscivel das pessoas que virtualmente ele afecte, designadamente de
terceiros (...} ¢ 6bvio que o aspecto externo do direito real tem que exigir uma publicidade
suficiente para se dar a conhecer a terceiros um fenémeno que, por definigio, Thes diz
respeito™;

Citando o Professor Carlos Alberto da Mota Pinto, em “Teoria Geral do Direito
Civil”, 3" Edig#o actualizada, Coimbra Editora, que, nas paginas 605 e 606: “O conceito de
ineficdcia em sentido estrito definir-se-4, coerentemente, pela circunstincia- de depender,
nfdo de uma falta ou irregularidade dos elementos internos do negécio, mas de alguma
circunstincia extrinseca que, conjuntamente com o negécio, integra a situac;ﬁd oomialexa
(fattispecie) produtiva de efeitos juridicos. (...) A ineficicia serd relativa se se verificar
apenas em relagdo a certas pessoas (inoponibilidade), sé por elas podendc ser invocada (o

negocio, embora eficaz noutras direcgdes, é inoponivel a certas pessoas). (...) Os negocios

+feridos de ineficacia relativa produzem, pois, efeitos, mas n3o estdo dotados de eficicia

relativamente a certas pessoas. Daf que sejam, por vezes, apelidados de negdcios bifrontes

«+ o, negdeios com cabega de Jano, numa alusio a uma divindade da mitologia latina,

N

05594 - A Grdfica de Tomar

representada na estatudria por uma figura com duas caras”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

2.

Estdo provados os seguintes factos:

Foi pedida em 23 de Abril de 1991 (reivindicando a prioridade da patente
GB9009229, de 25 de Abril de 1990), tendo sido concedida em 21 de .Abril de 1997 ¢
estando vdlida até 21 de Abril de 2012, a PT 97.446, da titularidade da ora 12 autora, "ELI
LILLY AND COMPANY LIMITED", sob a epigrafe “Processo para a preparagio de um
derivado de Tienobenzodiazepina, Wtil como produto farmacéutico”, que corresponde 3
patente base da “OLANZAPINA”, protegendo substincia activa “OLANZAPINA” ¢ o -
respectivo processa da sua obtengfio (cfr. certificado e certiddo da dita PT 97.446 emitidos

pelo IN.P.L que figuram como docs. n°s 7 e 8 nos autos de procedimento cautelar
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apensos).

Encontra-se devidamente averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
um Contrato de Licen¢a de Exploragio da PT 97.446 concedido pela 1* autora & 2° -
"LILLY PORTUGAL - PRODUTOS FARMACEUTICOS, LDA" (acordo das partes e
mesmo doc. n° 8 dos autos de procedimento cautelar apensos).

Entre os produtos farmacéuticos da ora dita 1* autora conta-se o medicamento
“ZYPREXA?”, langado no mercado portugués em 1997,

Que se trata de um antipsicotico, destinado, nomeadamente, ao tratamento da
esquizofrenia e dos episddios manfacos, moderados a graves, disponivel sob a forma de
comprimidos revestidos, contidos em embalagens tipo blister.

E em cuja composiciio figura a substincia activa denominada “OLANZAPINA.

A “LABORATORIOS BASI - INDUSTRIA FARMACEUTICA. S.A”, ora 16,
requereu junto do Instituto Nacional da Farmécia ¢ do Medicamento (INFARMED) -
actualmente Autoridade Nacional do Medicamento ¢ Produtos de Satde, LP. - a
Autorizacfio de Introdugdo no Mercado (A.LLM.) do fnedicamento “OLANZAPINA BASI”,
A.LM. essa que foi aprovada em 26 de Abril de 2007, _

A composi¢do do medicamento “OLANZAPINA BASI” assenta precisamente na
substéncia activa “OLANZAPINA”,

.s. A patente concedida & 1* autora comporta 22 reivindica¢8es conforme o respectivo
certificado. | _

A ré ja pediu a aprovagfio & Direcgfio-Geral das Actividades Economicas da
atribui¢fio do prego do medicamento “OLANZAPINA BASI”.

A ré ndo tem consentimento ou licenga da |* autora para comercializar, em
Portugal, o principio activo “OLANZAPINA™,

A patente 97.446 foi pedida na vigéncia do Cddigo da Propriedade Incustrial de
1940, aprovado pelo Decreto n°® 30.679, de 24 de Agosto de 1940, como patente de
processo.

Mas examinada e concedida na vigéneia do Cédigo da Propriedade Industrial
aprovado pelo Decreto-Lei n® 16/95, de 24 de Janeiro, o que permitiu a- inclusdo de
reivindicagBes de produto.

A PT 97 446: apresenta vinte ¢ duas reivindicagdes, referentes a composto (1 a 3), :
composto para utilizagdo como farmaco (4), utilizagfio do composto no fabrico de um
medicamento (5 a 9), composicio farmacéutica (10 ¢ 13 a 16), forma de dosagem (11 ¢

12), injecc@o farmacutica (17 a 19), processo para preparagdo (20) e intermediario do
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processo (21 ¢ 22), conforme docs. 7 e 8 da providéncia cautelar apensa.

A reivindicagdo 3 diz especificamente respeito a “OLANZAPINA”,

As mencionadas reivindicagSes de produto, que implicaram uma alteragdo do
pedido de patente que inicialmente fora apresentado pelas autoras, nunca foram objecto de

qualquer publicagéio, nomeadamente no Boletim da Propriedade Industrial.

3. O Direito.

As autoras pretendem fazer valer um dircito de propriedade industrial resultante da
titularidade e licenciamento de uma patente de invengfio portuguesa, a PT n° 97.446,
concedida em 21 de Abril de 1997, além do mais, para proteccio da substancia activa com
utilidade farmacéutica denominada OLANZAPINA, com 22 reivindicagdes de produto, :

encontrando-se tal patente em vigor até 21 de Abril de 2012,

A 17 instincia deu total acolhimento & pretensio das autoras, considerando que,

sendo aplicavel ao caso ajuizado o C.P.I de 1995, fora plenamente licita, porque permitida,

. atribuigfo da proteccdo nos termos em que efectivamente se verificou, néio se detectando

~ein tal atribuigio a pretericio de quaisquer formalidades que pudessem conduzir & sua

- nylidade ou disposigdo legal que impusesse a publicagio de alteragdes ao pedido de patente
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anteriormente apresentado.

Ja a Relagdo de Coimbra, sem pdr em causa a aplicagio do aludide diploma legal
de 1995, ainda que com fundamentos diferentes, entendeu que, embora nio sendo caso de
nulidade do titulo de propriedade industrial, a transformaggo do pedido de patente
inicialmente formulado pela 1° autora em patente com reivindicages de produto nﬁo' foi
acompanhada da indispensdvel publicag;ﬁo no Boletim da Propriedade Industrial, confoime
era exigido pelos arts. 62° ¢ 28° do CPI de 1995, pelo que ndo podia produzif efeitos em’

relagdo a terceiros, sendo ineficaz perante a ré.

A patente € um direito privativo da propriedade industrial que visa proteger uma
inven¢do, ou seja, vem dar resposta a um problema -técnico, assim se distinguindo a
invengfo protegida pela patente da simples descoberta.

Nio existe uma deﬁﬁig:io legal de invencio.

Na perspectiva mais tradicional, ainda hoje dominante na Europa, comeo refere Luis
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Couto Gongalves (Manual de Direito Industrial, 2° ed. pags. 56 e 57), “a invengfo surge
como um ensinamento para uma ac¢fo planeada, com a utilizagiio das forgas da natureza
susceptiveis de serem dominadas, para a obtengfio de um resultado causal previsivel”,

“Para ser patentedvel - continua o mesmo Autor -, 0 mesmo € dizer, para ser
protegida como coisa em sentido juridico, é necessario que a inven¢do seja legalmente
possivel, licita e preencha os requisitos de patenteabilidade, ou seja, a novidade, a
actividade inventiva (originalidade) e a susceptibilidade de aplicagfio industrial.

A nogio de invengio patentedvel ¢ os requisitos de objecto e de patenteabilidade
sdo hoje, alids, praticamente comuns as legislagBes nacionais dos diferentes paises
europeus, situagdio explicada pela fortissima influéncia uniformizadora da Convengdo da
Patente Europeia — CPE (arts. 52° a 57°).

(...) Todavia, deve reconhecer-se que o conceito de inven¢do tem vindo a ser
questionado, nos ltimos anos, especialmente em relagdo ao duplo requisito de tecnicidade
(solugdo e problemas técnicos). O conceito tradicional de invengdo récnica (iechhological
arts) comega a ser confrontado com o conceito mais amplo e menos exigente de invengdo-
util (useful arts), pelo que a patente pode alargar ¢ seu dmbito a actividades ndo

estritamente técnicas™.

No dominio do C.P.I. de 1940, cuja vigéncia s6 cessou em 1.6.95, 0 § 3 do art. 5°
vedava a concessdio. de patentes de alimentos e de produtos farmacéuticos (patentes de
produto) e § 4 deste normativo esclarecia que a proibigdo abrangia, no mais, quaisquer
substincias quimicas.

Mas tais normas ndo impediam a protecgdio do processo de os obter, nem as
“méqu{nas” ou “aparelhos” destinados ao fabrico daqueles alimentos, produtos
farmacéuticos e quimicos.

Esta impossibilidade de tutelar tais realidades alicercava-se, dizem Remédio
Marques € Nogueira Serens (Direito, Ano 138° (2006) V, pag. 1015) “na necessidade de
impedir a criagdo de monopdlios sobre os medicamentos (bem como os produtos
alimentares), ndo sé para prevenir a especulagdo dos pregos de venda destes bens
essenciais, mas também por razdes de saade publica.

(..

O advento do regime democrﬁtico, ¢ extingfio dos organismos corporativos e do
regime de condicionamento industrial, bem como a adesfio de Portugal' a CEE inverteram

totalmente os valotes por cujo respeito se haviam excluido as invengbes de produtos
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quimicos e farmac€uticos deste subsistema da propriedade industrial.

Néo sendo necessério esperar pelos acordos do GATT, que deram origem, em
finais de 1994, 3 Organiza¢io Mundial do Coméreio, em matéria de propriedade industrial,
passou-se a impedir que os Estados aderentes discriminassem certos sectores tecnolégicos,
1o que A patenteabilidade dizia respeito - basta atentar no disposto no art. 27°/1 do Acordo
TRIPS (Anexo IV ao acordo que instituiu a Organizagio Mundial do Comércio). Mas logo
no Tratado de Adesdo da Repiiblica Portuguesa 4 entdo Comunidade Econémica Europeia,
o Estado Portugués obrigara-se a aderir, o mais tardar até 1 de Janeiro de 1992, &
Convengdo da Patente Europeia (Convengéio de Munique de 1973, com inicio de vigéneia
em 1.1.1978).

Ora, como a Convengo da Patente Europeia prevé a patenteabilidade das

substancias quimicas e dos farmacos, os requerentes das patentes europeias, cujos pedidos

fossem apresentados junto do Instituto Europeu de Patentes, passaram a poder designar

Portugal como Estado de protecgdo de patentes europeias respeitantes dquelas realidades.

O C.P.J de 1940 nfo foi, porém, objecto de alteragdo com vista & aboligio da
norma que impedia a concessio do dircito de patente s inven¢des de firmacos,
preparagBes farmacéuticas e de outras substincias quimicas (patentes de produto), de modo
a harmonizar o regime das patentes nacionais requeridas e sujeitas a exame junto do
Ingtituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) com o das patentes europeias

respeitantes acs mencionados inventos,

Somente em 1.6.1995, no que respeita as patentes nacionais, o nosso ordenamento. *

juridico passou a permitir a protecgfio de invencSes de substincias quimicas e produtos ou
preparados farmacéuticos. De facto, o art. 48°/2 do CPI de 1995, por mor de transposico
de uma regra que j4 existia na Convengio da Patente Europeia (art, 52°/4), passcu a
autorizar a patenteabilidade dos produtos, substénciaé ou composigdes utilizados na
execucdo de métodos de diagndstico ¢ de i:ratamento cirdrgico ou .tera'péutico aplicados ao
corpo humano ou animal.

Assim, tornou-se controverso, pelo menos no que aos interesses dos requerentes de
patentes de produtos e preparados farmacéuticos diz respeito, saber-o destino dos pedidos
nacionais de patentes destes produtos, formulados junto do INPI antes de 1.6.95 e
apreciados em data posterior, mais precisamente, surge a divida sobre o destino dos
pedidos nacionais de patentes de produtos desta natureza, apresentados junto do INPI antes

do dia '1.1.92, mas cujo exame tenha sido realizado e tenham' sido objecto de actd

administrativo de concessdo ja na vigéncia, no nosso Pafs, da Convencio da Patente

s
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Europeia e de CP1de 19957,

Como atras dissemos, as instdncias aplicaram ao caso em aprego o CPI de 1995,

sendo também certo que as partes, neste aspecto, ndo apresentam gualquer discordincia.

De acordo com o disposto no art, 12°, n°1, do C.Civil, a lei sé disp3e para o futuro

e, ainda que lhe seja atribuida eficécia retroactiva, presume-se que ficam ressalvados os
efeitos ja produzidos pelos factos que a lei se destina a regular.

E acrescenta ¢ n° 2 que, quando a lei dispSe sobre as condi¢des de validade
substancial ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos, entende-se, em caéo de
divida, que s visa os factos novos; mas, quando dispuser directamente sobre o contetido

de certas relagdes juridicas, abstraindo dos factos que lhe deram origem, entender-se-4 que

a lei abrange as proprias relagBes ja constituidas, que subsistam & data da sua entrada em - .

vigor.

Os problemas da sucessdo de leis no tempo suscitados pela entrada em vigor de
uma LN (v. Baptista Machado, in Introducdo ao Direito e ao Discurso Legitimador, pags.
229 e seguintes) podem, pelo menos em parte, ser directamente resolvidos por esta mesma
lej, mediante disposigdes adrede formuladas, chamadas disposig&es transitdrias, que podem

ser:de caracter formar ou material.

Porém, a maior parte das vezes ou para a grande maioria dos casos o legislador -

nada diz em especial sobre a lef aplicdvel a situagBes em que se suscita um problema de
conflito de leis no tempo. O jurista &, entfio, remetido para o principio da nio
retroactividade da lei, nos termos do citado art. 12° cabendo & doutrina, 4 lei e &
Jjurisprudéncia apurar um critério racional e preciso que permita definir a rétroactividade,
ou seja, que permita desenhar com nitidez a linha de confins.que separa o dmbito de
competéncia (de aplic-abilidade) daLAedaLN.

“Desenvolvendo o principio da n3o retroactividade nos termos da teoria do facto
passado, o art. 12°, n°® 2, distingue dois tipos de leis ou de normas: aquelas que dispdem
sobre os requisitos de validade (substancial ou formal) de quaisquer factos (1* parte) e
aqﬁelas que dispdem sobre o contetido de certas relacles juridicas € o modelam sem olhar
aos factos que a tais situagdes deram origem (2° parte). As primeiras s6 se aplicam a factos
novos, ap passo que as seguﬁdas 58 aplicam a relag@es juridicas (melhor: Ss Js) constituidas

antes LN, mas subsistentes ou em curso 4 data do seu TV”,
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A parte isto, o n° 2 do art.12° deixa entrever a possibilidade de leis que regulem o
contettdo das relagdes juridicas atendendo aos factos que fhe deram origem (sem abstrair
destes factos).

Posto isto, a teoria da aplicagdo das leis no tempo poderia ser sintetizada,
“distinguindo entre constituicio e contefido das Ss Js. A constituicio das Ss Js (requisitos
de validade, substancial ¢ formal, factos constitutivos) aplica-se a lei do momento em que
cssa constituigdo se verifica; ao contetido das Ss Js gue subsistam & data do IV da LN
aplica-se imediatamente esta lei, pelo que respeita ao regime futuro deste contevdo e seus
efeitos, com ressalva das situagSes de origem contratual relativamente as quais poderia -

haver uma como que “sobrevigéncia” da LA™

Ha duas grandes categorias de patentes: a patente de produto e¢ a patente de
processo. '

A primeira incide sobre uma entidade fisica, uma coisa corpérea, um produto, um
dispositivo, uma composigdo, uma substancia, uma m-é(-.]'L.]ina, enquanto que a de processo
recai sobre uma actividade, sobre um método ou um proc‘édimento de utilizaggo.

A patente depende de registo, que é constitutivo e.dé origem ao direito d¢patente.

A fase anterior - que é o caso dos autos -, em que o interessado formula o seu
pedido, corresponde um direito diverso: o direito patente.

Trata-se de situagdes diversas a que corleSpondem direitos distintos: direito a

Patenie, a que correspondente um direito subjectivo do inventor 2 um certo comportamento

da administragdo, oponivel a esta, ¢ gue nasce com a qohcxtagﬁo da concessdo, reunidos
que sejam os requisitos da patentabilidade e direito de r tente gue nasce € se constitui com
a concessdo e que corresponde um direito igualmente subjectivo de exploracdo econémica

do evento, em regime de monopélio e oponivel erga omnes.

Podemos, entdo, coneluir que, nio se tendo estabilizado, no caso ajuizado, aquando
da entrada em vigor do CPI de 1995 a decisio do INPJ sobre a concessdo requerida pelas
autoras, pois que durante a pendéncia de um pedido de patente ndo existe ainda uma
situacfo juridica constituida, mas sim uma sitvago jurfdica a constituir, a administragio
publica ndo pode deixar de considerar a nova lei, o que vale por dizer que a situagdo em

aprego cai na previsfo da parte final do n° 2 do art, 12> d:) C Civil.

.. Decorre dos factos dados como assentes que a patente 97.446 foi pedida na



18

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA /

vigéncia do Codigo da Propriedade Industrial de 1940 como patente de processe. Porém,
foi examinada e concedida na vigéncia do Cédigo da Propriedade Industrial aprovado pelo
Decreto-Lei n° 16/95, de 24 de Janeiro, o que permitiu a inclusdo de reivindicagSes de
produto.

A PT 97 446 apresenta, com efeito, vinte e duas reivindicagBes, referentes a
composto (1 a 3), composto para utilizagio como farmaco {4), utilizaciio do composto no
fabrico de um medicamento (5 a 9), composigio farmacéutica (10 ¢ 13 a 16), forma de
dosagem (11 e 12), injecedo farmacéutica (17 a 19), processo para preparagdo (20) e
intermedidrio do processo (21 e 22), sendo certo que reivindicagdo 3 diz especificamente

respeito & substédncia activa “OLANZAPINA”.

Nos termos do disposto no art. 26%1 do CPI de 1995, qualquer alteragdo que néo
afecte os elementos essenciais e caracteristicos da patente, modelo, desenho ou registo
poderd ser autorizada, no mesmo processo, desde que devidamente fundamentada e

publicada, para efeitos de recurso, nos termos do disposto nos arts. 38° e seguintes.

Referem Remédio Marques e Nogueira Serens (o.b. cit., pag. 1051) que o “objecto
do pedido de patente é determinado pelo teor ou contefida das reivindicagdes, de modo que
a alteracio das reivindicagBes ndo pode consistir numa transformagéo radical dessas
reivindicagBes dirigida a suprimir o conteado original e a inserir no seu lugar, o que,
embora compreendido na descrigdo, ndo havia sido inic'iélmente reivindicado”.

Acompanhamos inteiramente esta posi¢io, mas ia, com o devido respeito,
divergimos da opinido desses mesmos Autores, quando defendem que o art. 26%1 “deve
aplicar-se & fase administrativa destinada & apreciaco do pedido de patente™.

Na verdade, como atras dissemos, o direito 3 patente e o direito de patente séo duas
realidades juridicas distintas, sendo certo que esse normativo estd direccionado para as
realidades juridicas ja constituidas. o

Isso mesmo faz notar José Mota Maia (Proprie;:i&a"a Industrial (Almedina, V. II}, a0
advertir que a referida norma se relaciona com “alteragGes ou correcgdes depois de
concedido o direito de propriedade industrial sobre o qual incidem”.

O que significa que nfio estavam as autoras im’pedidas de incluir no pedido de

concessdo as reivindicagdes de produto.

Dispde o art. 120° do CPI de 1995 que, além dos casos previstos no art. 32° a
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patente € nula quando o seu objecto ndo satisfizer os requisitos de novidade, actividade
inventiva e aplicagdo industrial; quando a epigrafe ou titulo dado ao invento abranger
objecto diferente € quando o -seu objecto ndo foi descrito de maneira que permita a
execucio por qualquer pessoa competente na matéria.

Prescrevendo, por seu turno, o art. 32° n°2, que a declaragio de nulidade pode
ocorrer enquanto subsistir o interesse nessa declaragfo.

E o art. 34° n°l, que a declaragfio de nulidade ou anulagio s& podem resultar de

decisdo judicial em acgfo intentada pelo Ministério Piblico ou qualquer interessado (n° 2).

As insténcias, contrariando a pretensdo da ré, nfio encontraram razdes para a
declaragdo da nulidade. E ¢ esta, sem divida, a realidade emergente dos factos dados como

provados, certo também que este segmento decisério nem sequer & questionado.

Mas se as instincias convergiram na apreciag:e".lo‘ desta questfio, ja divergiram no
que toca 4 necessidade da publicagio das alteracBes ao pedido de patente anteriormente .
apresentado. B

Para a 1* instdncia ndo existia disposigdio legal que impusesse a publicaciio de
alteragBes. Mas para o tribunal recorrido, a transformagio do pedido de patente
inicialmente formulado pela I* autora em patente com reivindicagdes de produto nzio foi
acompanhada da indispensavel publicagfo no Boletim da Propriedade Industrial, conforme
era exigido pelos arts. 62° ¢ 28° do CPI de 1995, peloique ndo podia produzir efeitos em

relacéo a terceiros, sendo ineficaz perante a ré,

E este, sem divida, o cerne do recurso.

A Relaglo faz apelo, na defesa da sua posigo, & interpretagfio do principio
plasmado no aludido art. 26°. N

Mas, depois de afirmar que “nada aponta para que esta dltima norma se aplique &
fase administrativa destinada 4 apreciagdo do pedide de patente”, conclui:

«...J4 se sublinhou que a situagéio que os autos docunientam ndo é de alteragfio de pedido
formulado ao abrigo do Cédigo de 1995: & antes de uma mera harmonizagfio processual da nova
pretensdo  deduzida és novas regras substantivas, seguindo a nova tramitagio prescrita.
Consideramos assim que a mesma norma - o aludido art, 26°, n°1, do C. de 95 - embora acolha
inequivocamente o principio da estabilidade ou intangibilidade das reivindicag@es respeitantes aos

elementos essenciais das invengBes, ndo podia prejudicar a mera adequag8o dos pedidos pendentes
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ao abrigo do C.P.I. de 1940. Alias, nfo estf aqui em causa uma mudanga total ou parcial de
categoria das reivindicagfies de processo para reivindicagdes de produto, no dominio do CPI de
1995, mas sim a simples adaptagdo ou conformagio do pedido de patente, em fungfio de novos
elementos adicionais ao objecto da patente (nacional) de processo que havia sido requerido em data
anterior ao inicio da vigéncia deste diploma inovador. Em si mesma, a alterag@io em aprego,
produzida apds a publicagfio do pedido, nfo implica, (3o pouco, a preterigio de formalidades legais
que constituiria fundamento de recusa da patente, nos termos do art. 25°, n°1, al. ¢), do CPI de 1995.
E muito menos a pretericdo de formalidades suscepiiveis de pbér em causa o resultado final do
processo, que constitui fundamento de nulidade do direito de patente, nos termos do art. 32°, n°1, al.
b), do mesmo Codigo. Havera, deste modo, que concluir que a proibigfio legal de alteragfio dos
elementos essenciais e caracteristicos da patente, decorrente do preceituado no art. 26°, n°1, do CPI
de 1995, embora se reporte a direitos de propriedade industrial j4 concedidos, nfo tolhia a
harmonizagio dos pedidos que transitavam do regime proibitivo precedente.

(.. _

O art. 28° do Codigo de 1995, tal como o presente art. 29° do actual, prescreve que os actos
que devam publicar-se s3o levados ac conhecimento das partes e do pablico por meio da sua
insercio no Boletim da Propriedade Industrial, funcionando essa publicagio como notificacio
directa as partes. _

De acordo com o n® 2 do artigo 130° do Codigo do Procedimento Administrativo, «a falta
de publicidade do acto, quando legalmenie exigida, implica a sua ineficician. )

Segundo o art. 62°, n°l, do Codigo de 1995 (pﬁ'. os arts. 19°, n°1, do Cédigo de 1940 e 66°,
n°l; do Codigo de 2003), da apresentagdo do pedido no INPI serd publicado aviso no BPI, com a
transcrigiio do resumo. Por virtude do estatuido no art. 26°, n°, do CPI de 1995 (cfr. o art. 25° n° 3,
do CPI de 2003), a simples alteragfio de elementos nfo essenciais da patente ja concedida também &
publicada. Logo, a ndo publicacdo das alteragBes que afectem elementos essenciais e caracteristicos
a partir do momento da publicaggo mencionada no citado art, 62°, n°l, traduz a violagdo de um
requisito legal tendente & protecgfio de eventuais lesados, cuja falta implica a ineficicia do acfo
administrativo da concessfio da patente, Nao integra, portanto, wma infracciio de formalidade
susceptivel de pér em causa o resultado final do processo, pelo que nfio determina a nulidade do
titulo de propriedade industrial prevista no art. 32° n°1, al. b), do CPI de 1995. Refira-se, a
propésito, que a apresentagio do resumo do invento tem a vantagem de permiltir apreender, com
maior facilidade e rapidez, o seu objecto e obter aprecidvel economia de espago na publicagfo, dada
a frequente extensdo das reivindicagfes, nfio sendo o preceito que prevé tal apresentagdo mais do
que wna norma com significado processual... .Com a modificagio do objecio a pateniear nenhum
argumento pode ser avangado para se defender que os terceiros a ela se nfo podem op6r, tal como
acontece com o normal contencioso administrativo do pedido de patente - cft. os arts. 66, n® 2, do

CPI de 1995 ¢ 17°, n° 1 do Cddigo actual.
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Em suma: decorre da matéria provada que a transformagio do pedido de patente
inicialmente formulado pela 1* autora em patente com reivindicagSes de produto nfio foi
acompanhada da indispensével publicagio no Boletim da Propriedade Industrial, conforme era
exigido pelos arts. 62° e 28° do CPT de 1995 (correspondentes aos actuais arts. 66° ¢ 29°), Em
consequéncia, a patente concedida as autoras ndo pode produzir efeitos em relagio a terceiros, sendo

ineficaz perante a 1é, ora apelante».

Que dizer?

Em anotagfio ao art. 9° do C.Civil, dizem Pires de Lima e Antunes Varela (
C.C.Anotado, Vol. I, 4% ed., pags. 58 e 59) que “o sentido decisivo da lei coincidird com a
vontade real do legislador, sempre que esta seja clara e inequivocamente demonstrada
através do texto legal, do relatério do diploma ou dos proprios trabalhos preparatérios da
lei.

'Quando, porém, assim ndo suceda, o Cédigo faz apelo franco, como nfio poderia
deixar de ser, a critérios de cardcter objectivo, como sio os que constam do n° 3,

E Baptista Machado (ob. cit., pag. 188), pronunciando-se sobre a posi¢io do
Codigo Civil sobre o problema da interpretagdo, refere:

O “A letra (o enunciado linguistico) é, assim, o ponto de partida. Mas nio 6, pois
exerce também a fung:ﬁo de um limite, nos termos do art. 9°, n° 2: néio pode ser considerado
cOmo compreendldo entre os sentidos posswers da lei aquele pensamento legislativo
(espirito, sentido) © ‘que ndo tenha na letra da lel um minimo de cor1esponden01a verbal, . -
ainda que imperfeitamente expresso”. Pode ter de proceder—se a uma mterpretag:ao
extensiva ou restritiva, ou até porventura a uma interpretagéo correctlva s¢ a formula
verbal for sumamente infeliz, a ponto de ter falhado completamente o alvo. Mas, ainda
neste ultimo caso, serh necessario que do texto “falhado™ se colha pelo mencs
indirectamente uma alusio équéle sentido que o intérprete venha a acolher como resultado

da interpretacéo”.

Disp@e o art. 28°, 1°l, do C.P.I de 1995, que “Os actos que devem publicar-se,
nos termos do presente diploma, serdo levados ao conhecimento das partes e dé publico
por meio da sua inserg“d’o no Boletim da Propriedade Industrial”

Por sua vez, o art. 62°, do mesmo diploma legai determina que “Da apresentacdo
do pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial publicar-se-d aviso no Boletim

da Propriedade Industrial, com a transcrigdio do resumo”. '
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Ora, as alteragBes a que se refere o citado art. 26° que, para poderem ser
autorizadas, no mesmo processo, tém de estar devidamente fundamentadas e publicadas,
para efeitos de recurso, de acordo com os critérios interpretativos referidos, néo se referem
as situagdes juridicas ainda néo consolidadas, isto €, que ainda estdo pendentes da decisdio
da administragéio, como € o caso dos autos, mas apenas as realidades juridicas ja
constituidas.

E, sem divida, o que decorre do n°l deste preceito legal: “Qualquer alteragfio que

nio afecte os elementos essenciais e caracteristicos da patente (sublinhado nosso)...”.

E nio se diga que a necessidade da publicago das alteragSes das reivindicagdes da
PT 97.446 decorre da necessidade harmonizagio com o regime anterior (C.P.I. de 1940),
que autorizava, irrestritamente, a alteracfo das reivindicagdes, oficiosamente sugerida ou
solicitada pelo requerente, durante o procedimento de patenteabilidade, havendo apenas,
nos termos do § 4 do art. 172°, o cuidado de realizar uma nova publicaciio, com vista &
apresentagdio de novas reclamagdes, se o pedido fosse “sensivelmente diferente” do que se
havia ja publicado, ja que este regime néo €, aqui, aplicdvel, mas antes o que decorre do
CPlde 1995.

De resto, o resumo do evento ndo ¢ mais que um documento, que deve ser
apresentado, em duplicado, com o requerimento do pedido de patente de invengdo (cfr.
arts. 57° e 58% al. d)) e, mesmo no dominio do CPI de 1940 (cfr. art. 159 § 4), servia
exclusivamente para fins de informagﬁo técenica, ndo sendo tomadb em coﬁsideragﬁo para
qualquér outra finalidade, designadamente para determinar a extensio da protecgio
requerida e, consequentemente, para tutelar as expectativas de terceiros interessados quanto
ao ambito total de protecgdio da patente, 0 mesmo sucedendo com o CPI de 2003 (cfr. art.
62° n° 6, al. b)).

Assim, ja podemos concluir que assiste razfo as recorrentes.

4.

Face a0 exposto, e sem necessidade de outras consideragbes, acorda-se em.
conceder a revista, rgvogando-se o actrddo recorrido, para ficar a valer a decisﬁo da 1°
instincia. ' -

Custas pela recorrente.
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