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I. Os direitos de propriedade industrial exibem uma forte dimenséao

economica. A concessdo serve para o titular efetuar a exploracao econémica
do direito industrial e possa fazer depender do seu consentimento um
conjunto de atos mercadologicos (v.g., importacdo, fabrico, introducao
no mercado, etc.); a vertente ndo patrimonial é insipiente.

II. Numa acao de infracao nao sao sobretudo os interesses imateriais
que concorrem para apreciar a utilidade econémica que o vencimento da lide
pode propiciar ao autor.

lll. O critério de avaliacdo da utilidade econémica dos pedidos (art.
305.%, n.° 1 do CPC) é o valor diario da sangao proposto na peticao inicial
mitigado pelo destino do montante da sancdo pecuniaria, referido no art.
829.°-A, n.° 3 do Cddigo Civil.

IV. O valor da presente acdo tera de ser encontrado através da
multiplicacdo do valor diario da sancdo pecuniaria compulsdria proposta na
peticao inicial - enquanto critério objetivo de avaliacao da utilidade econdmica
dos pedidos ex vi do estatuido no artigo 299.°, n.° 1 do CPC -, mitigado com
0 prescrito no artigo 829.°-A, n.° 3 do Codigo Civil, sobre o destino do
montante da sancao pecuniaria: metade para as demandantes e metade para

o Estado.
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Decisdo do incidente de verificacdo e fixacdo do valor da causa

No despacho de 30-05-23, consignou-se, na parte aqui pertinente:

“Nos termos do n.° 1 do artigo 299.° do CPC, na determinacdo do valor da causa, deve atender-
se ao momento em que a acgdo é proposta, excepto quando haja reconvencao.

Por sua vez, o artigo 306.°, n.° 1, do CPC estabelece que compete ao juiz fixar o valor da causa,
sem prejuizo do dever de indicacéo que impende sobre as partes.

Conforme escreve Salvador da Costa - cf. «Os Incidentes da Instdncia», 2014, 7.9 edicédo, p. 59-,
anotando este preceito legal e comparando o actual regime com o anterior: «As partes indicavam
frequentemente para a causa valor desconforme com a utilidade econémica do pedido e a lei e, ndo
raro, o juiz ndo proferia o respectivo despacho de fixaca@o do valor da causa, desvirtuando-se, por via
disso, o regime de admissibilidade dos recursos e a prépria obrigac@o de pagamento da taxa de justica.

A referida alteracdo visou obstar, além do mais, ds mencionadas consequéncias. Agora,
independentemente da posicdo das partes relativamente ao valor da causa, tem o juiz de o fixar,
podendo para o efeito, nos termos dos artigos 308.° e 309.°, ordenar determinadas diligéncias.

Assim, o acordo tdcito ou expresso das partes quanto ao valor processual da causa jd ndo releva
com vista a sua fixacdo, antes se impondo, sempre, ao juiz, a verificacdo da sua conformidade com os
factos e a lei.» (sic)

Tudo visto, é ostensivo que o valor da causa aceite pelas partes ndo é minimamente fidedigno
em face dos interesses econdmicos de largas dezenas de milhdes de euros que sdo alegados na peticGo
inicial, mormente nos artigos 138.° e seguintes desta peca processual, em que as autoras declaram que
a média das vendas didrias do ELIQUIS® nos anos 2016, 2017 e 2018 foi de 92.053 € (noventa e dois mil e
cinquenta e trés euros).

Por conseguinte, e previamente a prossecucdo dos autos, considerando que o valor da accéo e
da reconvencdo inicialmente atribuido pelas partes ndo retrata minimamente a realidade e os interesses
econdémicos que ambas pretendem fazer valer nos autos, notifiquem-se as mesmas para se pronunciarem
sobre o(s) critério(s) que reputam mais adequado(s) a fixacGo do valor da causa - podendo fazé-lo
separada ou conjuntamente -, desde jd se consignando que o Tribunal poderd recorrer, caso assim o
entenda necessdrio, aos mecanismos previstos nos artigos 308.° e 309.° do CPC. Prazo: 12 dias.”

Cumprido o contraditério - cf. artigo 3.°, n.° 3 do Cddigo de Processo Civil (CPC) - as partes
vierem pronunciar-se da seguinte forma:

1. As autoras, através do requerimento com a referéncia n.° 71712102, aduzem que
invocaram os direitos de propriedade industrial emergentes da Patente Europeia n.° ...15 (EP ‘...15) e

do Certificado Complementar de Protecao n.° ... (CCP ...), tendo indicado como valor da causa o
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montante de € 30.000,01 (trinta mil euros e um céntimo). Em sede de reconvencao, a ré peticionou
a declaracao de nulidade da EP “...15, tendo atribuido a reconvencao o mesmo valor.

Mais indica que ambas as partes indicaram aquele valor porquanto, nos termos do disposto
no artigo 303.°, n.° 1, do Codigo de Processo Civil (CPC), as accdes sobre o estado das pessoas ou
sobre interesses imateriais consideram-se sempre de valor equivalente a alcada da Relacdo e mais
(euro) 0,01. Prosseguindo que a “dimensdo eminentemente imaterial dos direitos de propriedade
industrial (emergentes, inter alia de patentes) tem sido amplamente reconhecida e destacada pela
jurisprudéncia dos nossos Tribunais Superiores”, dando como exemplos os Acordaos do Supremo
Tribunal de Justica, 26-02-2015 (Processo n.° 1288/05.6TYLSB.L1.S1) e de 18-03-2010 (Processo n.°
1004/07.8TYLSB.L1.51) e do Tribunal Constitucional n.® 123/2015.

Referem, complementarmente: “Para mais, os referidos valores de vendas foram indicados com
o0 propdsito unico de ajudar este Tribunal a determinar um valor suficientemente dissuasor para efeitos
de fixacdo de uma sancdo pecunidria compulséria, sendo que em nada se relacionam com os pedidos
concretamente formulados pelas Autoras - que se destinam a somente proibicdo de exploracdo de
medicamentos genéricos -, nem com o pedido formulado pela Ré - que se destina a declaracdo de
nulidade dos direitos de propriedade industrial invocados nos presentes autos.”

De harmonia, “(...) na perspetiva das Autoras, ndo hd que recorrer aos critérios gerais previstos
nos artigos 296.° e seguintes do CPC e, consequentemente, averiguar da eventual “utilidade econémica
imediata do pedido”, como sugerido pelo Tribunal no Despacho a que ora se responde, desde logo porque
hd uma regra no CPC que fixa precisamente um valor especifico sempre que as causas visem interesses
imateriais (independentemente de outras dimensbes que esses mesmos interesses possam - e
provavelmente ir@o - encerrar, naturalmente).”

E, concluem: “Nestes termos, e atendendo que tanto G acdo como a reconvencd@o em causa nos
presentes autos se aplica o mesmo critério especial previsto no artigo 303.°, n.° 1, do CPC, requerem
as Autoras que este Tribunal fixe o valor total da causa em 60.000,02€ (sessenta mil euros e dois
céntimos).”

2. A ré, por requerimento com a referéncia n.° 112100, aduz que “as autoras pretendem
fazer valer nos autos os direitos de propriedade industrial decorrentes do certificado complementar de
protecdo n.° ... (‘CCP’...°), apresentando a data de vinte (20) de maio de 2026 como a estimada para o
respetivo limite de vigéncia, constituindo, pois, a defesa de tais direitos o objeto da acdo tal como
proposta pelas autoras.” E, prossegue, “em termos prdticos, as autoras pretenderdo evitar, com a acdo
em presenca, incorrer em (alegados) ‘(..) prejuizos financeiros (...)’ decorrentes da diminuicGo do

”

periodo de exclusivo conferido pelo CCP’....


mailto:tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ak

Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juizo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marqués da Fronteira - Palacio da Justica 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Acéao Especial DPI medicamentos genéricos

A ré, aventa, depois, o seguinte critério para a fixacao do valor da causa: “Tomando em linha
de conta, por um lado, a regra geral consagrada no n.° 1 do artigo 296.° do cddigo de processo civil
(‘CPC’), nos termos da qual o valor da causa serd o representativo da utilidade econémica imediata do
pedido formulado, e, por outro, o critério especial previsto no 2 artigo 301.°, n.° 1, do CPC, que prevé
a determinacdo do valor da causa com recurso ao valor do ato juridico, dir-se-ia, prima facie, que a
utilidade econédmica dos pedidos (o inicial, formulado pelas autoras, e o posterior, deduzido pela ré-
reconvinte) seria determinada pelo valor econémico do titulo de propriedade industrial em causa nos
autos - o CCP’456 - e do correspondente periodo de exclusivo.”

Porém, apos tecer algumas consideracdoes sobre a matéria de facto a debater, acaba por
considerar que “ndo é conhecida e/ ou possivel de conhecer, no momento atual, a real utilidade
econdémica do pedido, porquanto a ré ndo praticou qualquer ato tendente a exploracdo econémica do(s)
medicamento(s) genérico(s) objeto dos pedidos de AIM identificados nos autos. Por conseguinte, ndo
existem elementos, nos autos ou além destes, que permitam atribuir a causa outro valor distinto do
indicado pelas partes.”

E, remata: “Quando assim se ndo entenda, julgando V. Ex.a, pelo contrdrio, reunidas as
condig¢bes necessdrias para lancar mdo da prerrogativa da atribuicdo oficiosa de outro(s) valor(es) a
causa distinto do(s) indicado(s) pelas partes, terd, ainda assim, de atender-se aos elementos
anteriormente referidos, mormente:

(i.) a auséncia de comercializacdo do(s) medicamento(s) genérico(s) objeto dos pedidos de AIM
identificados nos autos;

(ii.) ao PVP do medicamento genérico; e

(iii.) ao modo (concorrencial) de funcionamento do mercado do(s) medicamento(s) em Portugal,

apurando e, consequentemente, conhecendo as correspondentes quotas de mercado.”

° Apreciando e decidindo.

Na peticao inicial, o autor deve formular o pedido - artigo 552.°, n.° 1, alinea e), do CPC -
determinado material e processualmente, isto é, solicitar ao tribunal a providéncia processual que
julgue adequada para tutelar uma situacdo juridica ou um interesse que afirma materialmente
protegido.

Deve também indicar a causa de pedir - artigos 552.°, n.° 1, alinea d) e 581.°, n.° 4 do CPC
- isto &, alegar os factos constitutivos da situacdo juridica material que quer fazer valer, traduzido na
factualidade concreta que corrobora o efeito pretendido.

Por fim, devera mencionar o valor da causa - artigo 552.°, n.° 1, alinea f), do CPC.

Os titulares dos direitos de propriedade intelectual de patente podem propor a accao
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especial prevista no artigo 3.° da Lei n.° 62/2011, de 12-12, na redaccao do Decreto-Lei n.°
110/2018, de 10-09, em face da publicitacao de um simples pedido de autorizacao de introducao
no mercado (AIM).
O regime legal resultante da Lei n.° 62/2011, na redaccao do DL n.° 110/2018, tem duas
finalidades primordiais:
(i) por termo a consagracao pratica do chamado patent linkage pelos tribunais

administrativos, e

(ii) criar uma accao preventiva precoce, tendente a prevenir a infraccao de patentes
farmacéuticas por medicamentos genéricos (que, na sua versao original, estava sujeita a um regime de
arbitragem necessario).

A accdo que se debate neste processo € uma accdo especial preventiva, de condenacéo,
instaurada a luz da Lein.° 62/2011, na redaccdo do DL n.° 110/2018, revestindo, outrossim, natureza
destinada a exigir a prestacao de um facto negativo, prevendo a violacao de um direito, nos termos
do artigo 10.°, n.° 3, alinea b), in fine, do CPC.

A pergunta que se coloca é a seguinte: serda que neste processo judicial, como defendem as
autoras, esta em causa um interesse puramente imaterial, devendo o valor processual ser estabelecido
através do critério especial previsto no artigo 303.°, n.° 1, do CPC?

A resposta, como se passa a demonstrar, é negativa!

A patente é um titulo de propriedade industrial que protege as invencdes novas, que possuem
actividade inventiva e sejam susceptiveis de aplicacdo industrial.

A patente concede ao seu detentor, num determinado territorio e durante um periodo de
tempo limitado, o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, produzam, utilizem,
coloquem a venda, vendam ou importem o produto protegido pela patente e/ou processo ou produto
obtido directamente pelo processo patenteado. Em contrapartida, o inventor obriga-se a revelar
detalhadamente todo o conteldo técnico da matéria protegida pela patente.

A titularidade do direito de patente é conferida através das regras do registo (constitutivo),
consubstanciado, na pratica, um direito de propriedade sobre um bem imaterial e tendo por
conteudo a exploracao econémica exclusiva desse bem.

Concretizando o conteudo do monopdlio de exploracdo, a luz do ordenamento juridico
portugués, o artigo 101.° do Codigo da Propriedade Industrial prevé, nos seus n.°s 1 e 2, que a

patente confere ao seu titular um conjunto de direitos, nomeadamente o direito exclusivo de
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explorar a invencdo em qualquer parte do territério portugués e de impedir a terceiros, sem o seu
consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a colocacao no mercado ou a utilizacao de um
produto objecto de patente ou a importacao ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados.

O facto da patente, em si mesma, se caracterizar pela intangibilidade, o facto de ser um
bem imaterial, sem corpus ou substancia, nao é condicdo para nao ser considerada como um bem e
um activo, altamente lucrativo, dada a sua capacidade de gerar riqueza, podendo a patente ser
avaliada, comercializada, vendida e licenciada.

Acompanhando Pedro Sousa e Silva - Direito Industrial - No¢cbes Fundamentais, 2020, p. 54:
“[A] patente confere ao seu titular o exercicio exclusivo de uma actividade de contelido econdomico.
Este monopolio, justificado como recompensa do inventor ou como contrapartida da divulgacdo
publica do invento, tem o objectivo de incentivar o esforco criador, ao viabilizar a sua
remuneracao, que é retirada do mercado, na medida em este absorva os produtos fabricados ao
abrigo da patente.” E, prossegue: “Assim, a funcao da patente consiste em assegurar ao inventor a
possibilidade de este extrair do mercado a remuneracao do seu esforco criativo, pondo-o
temporariamente ao abrigo da concorréncia, no exercicio da sua actividade economica de exploracdo
do invento.”

Concluindo: o titular de uma patente tem o direito a exploracdo econdémica exclusiva da
patente, criando um verdadeiro monopoélio, podendo o titular do direito de patente fazer valer os
seus direitos contra terceiros que, de algum modo, pretendam invadir esse monopdlio, enquanto
aquela nao caducar (neste sentido, v.g., o Acordao do Supremo Tribunal de Justica de 08-04-2021,
Proc. n.°219/19.0YHLSB.L1.51).

Pois bem, feita esta necessaria explanacao, é chegado o momento de decidir sobre o valor
da causa em apreco, sendo de salientar que, tanto quanto se sabe, apenas Joao Paulo Remédio Marques
dedicou atencao a este assunto - Direito Processual Civil da Propriedade Industrial, 2022, pp.
263/264 -, ao tecer as seguintes consideracoes:

“Nas accoes de infraccao de direitos de propriedade industrial, frequentemente, os autores, sem
a oposicao dos demandados, indicam como valor da causa o montante de € 30000,01 - provavelmente
para, uno actu, terem acesso ao STJ, em sede de recurso de revista e as custas processuais serem mais
baixas -, enquanto valor adequado para accdées em que apenas estao em causa interesses imateriais,
como resulta do artigo 303.°, n.° 1, do CPC.

Os direitos de propriedade industrial exibem uma forte dimensdo econémica. Alias, a
concessao é efectuada precipuamente para que o titular efectue a exploracao economica do direito

industrial e possa fazer depender do seu consentimento um conjunto de actos mercadolégicos (v.g.,
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importacdo, fabrico, introducdo no mercado, etc.). A vertente ndo patrimonial - ao invés do
que sucede no direito de autor e direitos conexos - é praticamente evanescente.

Ora, numa accao de infraccao nao sao apenas, nem sobretudo sao, aqueles interesses
imateriais que concorrem para apreciar a utilidade economica que o vencimento da lide pode
propiciar ao autor. Nao podera ser aceite um valor da causa que se afigure inferior ao que deve ser-
lhe atribuido a face das regras aplicaveis sobre esta matéria, pois tal reconduzir-se- ia a prejuizo
indevido para o Estado, em caso de vir a ser interposto recurso para o Tribunal da Relacao.

Assim, se o autor pretende obter, conquanto cumulativamente, um beneficio diverso de
dinheiro, o valor da causa é a quantia em dinheiro equivalente a esse beneficio (art. 297.°, n.° 1, do
CPC) - se, v.g., pretender que o demandado seja condenado a retirar do mercado determinados
produtos em alegada contrafaccao, o valor das custas correspondera aproximadamente ao valor de
mercado perdido pelo autor durante a vigéncia do direito de propriedade industrial cuja infraccao
€ invocada, caso o demandado possa continuar a explorar essa criacao; noutro exemplo, se numa
accao de infraccao deduzida por uma empresa de medicamentos inovadores (hoc sensu, de
referéncia) contra empresa de medicamentos genéricos, para calcular o valor da causa, ha que
ter em conta o montante dareceita bruta anual das vendas de genéricos enquanto valor maximo
(normalmente menos de metade do valor das vendas brutas) e multiplica-lo pelo niUmero de anos em
que a patente (ou certificado complementar de proteccao) pode ainda vigorar (p. ex., dois anos e
meio)'; mas como o valor € para a receita bruta e aquele sera um valor maximo, o tribunal devera
retirar a esse montante, por exemplo, 25%. Acresce que, se for peticionada a condenacao em sancao
pecuniaria compulsoria, o valor proposto para a sancdo pecuniaria compulsoria, que se reconduz a
uma pretensao de condenacao condicional no pagamento do valor proposto (artigo 829.°-A, n.° 3, do
Codigo Civil), impde, sé por si, que o valor da causa nao seja fixado em menos do que o valor
que as condenacdes requeridas possam ter no momento da propositura da accdo (artigo 299.°,
n.° 1, do CPC) - excepto se a utilidade econémica do pedido so6 se definir na sequéncia da tramitacao
da accao, eventualidade em que o valor inicialmente aceite deve ser corrigido logo que o processo
forneca os elementos (n.° 4 do art. 299.° do CPC) - correspondente aos dias que medeiam entre a
data da prositura da accao e aquela em que a patente ou certificado complementar de proteccao
caducarao, multiplicado por um determinado valor por dia.”

Na jurisprudéncia, desconhecessem quaisquer decisdes, seja dos tribunais de 1.2 Instancia,

mormente do Tribunal da Propriedade Intelectual, seja dos tribunais superiores, acerca desta

1 Atendendo ao momento em que a accao é proposta (art. 299.°, n.° 1, do CPC)
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relevante questao, com excepcao do Acordao do Tribunal da Relacao de Lisboa, de 02-12-2014, Proc.
n.° 1158/13.4YRLSB-1.

No referido aresto - prolatado em data anterior as alteracoes legislativas da Lei n.° 62/2011 e
reportando-se, ainda, as normas do pretérito Codigo de Processo Civil, que recaiu sobre uma decisao
arbitral - exarou-se o seguinte, na parte que aqui € importante:

“Do valor da causa.

O tribunal arbitral fixou o valor da causa e fundamentou nestes termos:

«Valor do processo: “Compete ao juiz fixar o valor da causa, sem prejuizo do dever de
indicacao que impende sobre as partes» (artigo 315.°, n.° 1, do CPC, na redacao do Decreto- Lei n.
303/2007, de 24 de agosto).

As Demandantes indicam na peticdo inicial como valor da accao o de € 30.000,01. Este é o
valor adequado para as ac¢ées em que apenas estao em causa interesses imateriais, como resulta
do artigo 312.°, n.” 1, do Codigo de Processo Civil, mas ndo sao apenas deste tipo os interesses que
estao em causa no presente processo, como patenteia o facto de ser pedida a fixacao de uma sancao
pecuniaria compulséria no montante de € 50.000,00 por cada dia.

Este valor proposto pelas Demandantes revela que os interesses materiais em causa sao muito
superiores aos referidos € 30.000,01.

Embora se esteja perante um processo arbitral, ndo deixa de ser necessario fixar o valor nos
termos legais, pois das decisGes proferidas cabe sempre recurso para o Tribunal da Relacao (artigo
3.%n.°7,daLein. ° 62/2011) e a respetiva taxa de justica depende do valor da causa (artigo 6.°,
n.” 2, do Regulamento das Custas Processuais e Tabela 1-B anexa).

Designadamente, nao podera ser aceite um valor da causa que se afigure inferior ao que
deve ser-lhe atribuido a face das regras aplicaveis sobre esta matéria, pois tal reconduzir- se-ia a
prejuizo indevido para o Estado, em caso de vir a ser interposto recurso para o Tribunal da Relacéo.

A face dos critérios gerais para fixacdo do valor da causa, que constam do artigo 306.° do
CPC, se pela accédo se pretende obter um beneficio diverso de dinheiro, o valor da causa é a quantia
em dinheiro equivalente a esse beneficio e cumulando-se na mesma acao varios pedidos, o valor é a
quantia correspondente a soma dos valores de todos eles.

Por outro lado, «na determinacao do valor da causa, deve atender-se ao momento em que
a accao é proposta» (artigo 308.°, n.° 1, do CPC).

Mas, nos processos em que <«a utilidade econémica do pedido s6 se define na sequéncia da
acao, o valor inicialmente aceite sera corrigido logo que o processo forneca os elementos necessarios»

(n.° 4 do mesmo artigo).


mailto:tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Ak

Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juizo da Propriedade Intelectual - Juiz 1

Rua Marqués da Fronteira - Palacio da Justica 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Acéao Especial DPI medicamentos genéricos

Embora nao resultem da peticao directamente os valores em causa no presente processo, 0
valor proposto para a sancdo pecuniaria compulsdria, que se reconduz a uma pretensao de condenagao
condicional no pagamento do valor respetivo (artigo 829.°-A, n.° 3, do Cddigo Civil), impde, so6 por
si, que o valor da causa nao seja fixado em menos do que o valor que as condenacdes requeridas
tém neste momento (artigo 308.°, n.° 4, do CPC), correspondente aos dias que medeiam entre a presente
data (1-7-2013) e aquela em que a patente caducara (12-12-2013), multiplicado pelo valor de € 50.000,00
por dia, o que perfaz, para as quatro Demandadas, € 32.800.000,00.

Nestes termos, fixa-se o valor da causa em € 32.800.000,00.»

A fundamentacao do tribunal arbitral merece a nossa concordancia.

O valor diario da sancao proposto na peticao inicial devera ser critério de avaliacdo da
utilidade economica dos pedidos (art. 305.°, n.° 1 do CPC), tal como foi utilizado pelo tribunal
arbitral, mitigado em resultado do que dispoée o art. 829.°-A, n.° 3 do CPC sobre o destino do
montante da sancao pecuniaria.

Divergimos apenas quando se considera o valor de 50.000,00 euros diarios.

Entendemos que, atento o disposto no citado artigo 829.°-A, n.° 3 do CPC sobre o destino da
sancao pecuniaria - metade para a demandante e metade para o Estado - o valor da causa deve ser
fixado em metade, isto é, 16.400,000,00 Euros.” (sic).

Regressando ao caso em apreco, recorda-se, as autoras peticionaram:

“Nestes termos, a presente acdo deverd ser julgada procedente e, consequentemente, a Ré

deverad ser condenada a:

a) abster-se, no territério portugués ou com vista a comercializacdo nesse territorio, de
explorar (por si propria e/ ou permitindo que terceiros o facam ao abrigo das AlMs identificadas no artigo
69.°, apos serem concedidas) a invencdo protegida pela EP ‘....15 e pelo CCP ... e, nomeadamente, de
importar, fabricar, armazenar, utilizar, colocar no mercado, vender e/ou oferecer, os Genéricos
Apixabano identificados no artigo 69.° da Peticdo Inicial, enquanto a EP ‘....15 e o CCP ... estiverem em
vigor;

b) abster-se, no territorio portugués ou com vista a comercializacdo nesse territorio, de
explorar (por si propria e/ou permitindo que terceiros o facam ao abrigo de quaisquer AIMs para
quaisquer medicamentos compreendendo apixabano como substadncia ativa) a invencdo protegida pela EP
‘...15 e pelo CCP ... e, nomeadamente, de importar, fabricar, armazenar, utilizar, colocar no mercado,
vender e/ou oferecer quaisquer produtos que compreendam apixabano como substdncia ativa, enquanto

aEP ‘...15 e o CCP ... estiverem em vigor.
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c) Requer-se ainda, nos termos do artigo 829.°-A do Cédigo Civil, que a Ré seja condenada
a pagar uma sang@o pecunidria compulsoria de valor néo inferior a 60.000 € (sessenta mil euros) por
cada dia de atraso no cumprimento da condenacdo que vier a ser proferida, de acordo com o acima
exposto.”

Subsequentemente, por despacho de 22-11-2022, motivado pelo pedido das autoras, admitiu-se
a ampliacao do pedido inicial, nos seguintes termos:

“b) abster-se, no territério portugués ou com vista a comercializacGo nesse territério, de
explorar (por si propria e/ou permitindo que terceiros o facam ao abrigo das AIMs identificadas no ponto
3. do requerimento de 3 de julho de 2022 e do ponto 4. Do requerimento de 18 de novembro de 2022,
apos serem concedidas) a invencdo protegida pela EP ‘...15 e pelo CCP ... e, nomeadamente, de importar,
fabricar, armazenar, utilizar, colocar no mercado, vender e/ou oferecer, os Genéricos Apixabano
identificados no ponto 3. do requerimento de 3 de julho de 2022 e do ponto 4. do requerimento de 18
de novembro de 2022, enquanto a EP ‘...15 e o CPP ... estiverem em vigor.”

E inequivoco que a accdo sub judice visa a condenacdo da ré na prestacdo de um facto
negativo, para cuja (eventual) violacao as autoras peticionam a sua condenacao condicional a pagar
uma sancao pecuniaria compulsoria de valor nao inferior a 60000 € (sessenta mil euros) por cada
dia de atraso no cumprimento da condenacao que vier a ser proferida, devendo a utilidade
econdémica do pedido ser encontrada de harmonia com estes dados certos e objectivos (sem
necessidade de se ponderar os critérios alternativos propostos pela ré).

De harmonia com o exposto, e sufragando a doutrina e jurisprudéncia antes indicadas, o
valor da presente accao tera de ser encontrado através da multiplicacdo do valor diario da sancao
pecuniaria compulsoria proposta na peticdo inicial - enquanto critério objectivo de avaliacdo da
utilidade economica dos pedidos ex vi do estatuido no artigo 299.°, n.° 1 do CPC -, mitigado com o
prescrito no artigo 829.°-A, n.° 3 do Cddigo Civil, sobre o destino do montante da sancdo pecuniaria:
metade para as demandantes e metade para o Estado.

Com efeito, estatui o referido preceito legal do Codigo Civil, sob a epigrafe Sancdo

Pecunidria Compulséria:

“1. Nas obrigacbées de prestacdo de facto infungivel, positivo ou negativo, (...) o tribunal deve, a
requerimento do credor, condenar o devedor ao pagamento de uma quantia pecunidria por cada dia de
atraso no cumprimento ou por cada infraccGo, conforme for mais conveniente das circunstdncias do caso.

2. A sancdo pecunidria compulséria prevista no numero anterior serd fixada segundo critérios

de razoabilidade, sem prejuizo da indemnizacdo a que houver lugar.

3. O montante da sancdo pecunidria compulséria destina-se, em partes iguais, ao credor e
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ao Estado.

4. (..).”

Assim sendo, ponderando o montante que as autoras indicaram como adequado a determinacao
da sancao pecuniaria compulsdria diaria - € 60000 (sessenta mil euros) - e ao abrigo das disposicoes
conjugadas dos artigos 299.°, n.° 1, do CPC e 829.°-A, n.° 3 do Cddigo Civil, o valor da causa obter-se-a
através da multiplicacdo de € 30000 (trinta mil euros) pelo niUmero de dias que decorrerem a contar do
dia de hoje, 11 de Julho de 2023, e até ao dia 20 de Maio de 2026, inclusive - data de caducidade
do Certificado Complementar de Proteccao CCP ... (ponderando que a Patente Europeia EP’...15
caducou no dia 17 de Setembro de 2022, tendo o CCP ... entrado em vigor imediatamente apos a
caducidade da sua patente de base, a EP ‘...15).

Destarte, uma vez que 2024 sera ano bissexto, desde 11-07-23 até 20-05-26 irdo transcorrer 1044
dias, os quais, multiplicados por 30000 perfazem o valor de 31 320 000.

Em consonancia, nos termos dos artigos 299.°, n.° 1, e 306.°, n.° 1,do CPC e do artigo 829.°-
A, n.°s 1 e 3, do Codigo Civil, fixa-se a presente ac¢do o valor processual de € 31 320 000,00
(trinta e um milhdes e trezentos e vinte mil euros).

Custas do incidente de verificacao do valor da causa a cargo das autoras, nos termos do
artigo 527.°, n.° 1, do CPC, fixando-se a taxa de justica em 1 UC, ex vi do artigo 7.°, n.° 4 do
Regulamento das Custas Processuais, em conjugacao com a tabela Il-A anexa aquele Regulamento.

Tendo em atencao o prescrito no artigo 6.°, n.° 1, do Regulamento das Custas Processuais e
os valores constantes da tabela I-A anexa a esse Regulamento, as partes deverao reforcar as taxas
de justica liquidadas.

. Marcacdo de data para a Audiéncia Prévia

Em face do teor dos articulados e dos documentos juntos, nao se verifica que exista, neste
momento, necessidade de dar cumprimento ao disposto no n.° 2 do artigo 590.° do CPC.

Assim, ao abrigo do estatuido no artigo 591.°, n.° 1, do CPC, e com vista a, designadamente:

- Realizar tentativa de conciliacao, nos termos do artigo 594.°;

- Facultar as partes a discussao de facto e de direito, nos casos em que ao juiz cumpra
apreciar excecoes dilatorias ou quando tencione conhecer imediatamente, no todo ou em parte, do
mérito da causa;

- Discutir as posicdes das partes, com vista a delimitacao dos termos do litigio, e suprir

as insuficiéncias ou imprecisdes na exposicdo da matéria de facto que ainda subsistam ou se tornem
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patentes na sequéncia do debate;

- Proferir despacho saneador, nos termos do n.° 1 do artigo 595.°;

- Determinar, apos debate, a adequacdo formal, a simplificacdo ou a agilizacdo
processual, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 6.° e no artigo 547.°;

- Proferir, apos debate, o despacho previsto no n.° 1 do artigo 596.° e decidir as
reclamacées deduzidas pelas partes;

- Programar, apos audicdo dos mandatarios, os actos a realizar na audiéncia final,
estabelecer o nimero de sessdes e a sua provavel duracdo e designar as respectivas datas;

Desde ja se designa o proximo dia 2 de Outubro, pelas 10:00 horas para realizacdo de
audiéncia prévia.

Notifique, dando cumprimento ao disposto no artigo 151.° do CPC, sugerindo-se como datas

alternativas, o mesmo dia 2 de Outubro, a qualquer outra hora, ou os dias 3 ou 10 de Outubro.

Lisboa, 11-07-23


mailto:tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

