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RELATORIO

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
INPI propde Acdo Rescisdria, cujo objeto € rescindir Acérdao da Quarta
Turma desta Corte, que reforma a Sentenca do Juizo a quo, em sede de
Apelacdo em Mandado de Seguranca, no sentido de conceder a ordem
pleiteada por F. HOFFMANN — LA ROCHE AG., para prorrogar-se 0 prazo
de validade da Patente PI 1100051-1, até 11.03.2007, para assegurar o prazo
remanescente do depdsito concedido no exterior (EP 0237929 B1), nos termos
do que dispde o art. 230 e paragrafos, da Lei n® 9.279/96. Encontra-se nos
seguintes termos 0o Acérddo rescindendo:

“ADMINISTRATIVO E COMERCIAL PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE. PRIVILEGIO DE INVENCAO. PROTECAO
AS CHAMADAS “PIPELINES”. INTERPRETACAO SISTEMATICA
DOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DA NOVA LEI DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI N° 9.279/96. ART. 230, §1° E §4°
C/C ART. 40. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE,
ATRELADO AO PRIVILEGIO CONCEDIDO NO EXTERIOR. O termo
inicial para contagem do prazo remanescente é o do primeiro deposito
no pais de origem, cuja patente foi deferida. Ndo hd que se considerar o
prazo, contado de pedido de depdsito, posteriormente abandonado e que,
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portanto, ndo gerou qualquer direito a Impetrante. Apelo provido.
Seguranga concedida.”

Aduz o INPI, como fundamento de seu pedido, que o Acérdao
rescindendo fere o disposto no art. 230, da Lei n°® 9.279/96, posto que
considera como dies a quo para a contagem do prazo remanescente de
vigéncia da validade da patente, reconhecida no exterior, a data da concessao e
ndo a data do primeiro depdsito, como expresso pela referida Lei.

Alega, preliminarmente, a empresa Ré ser incabivel a Rescisdria, no
presente caso, com base em violagdo a lei, vez que o Acérddo rescindendo
fundamenta-se em dispositivo legal cuja interpretacdo é controvertida nos
Tribunais, de modo que a pretensdo rescisoria, in casu, esbarra na vedacao
imposta pela Sumula 343, do STF. No mérito, argumenta que o Acérdao
rescindendo traz correta exegese ao que preceitua o art. 230, da Lei n°
9.279/96, no que tange a contagem do prazo de protecdo de uma patente
“pipeline”, pelo que defende a sua manutencao (fls. 37/57).

Em razdes finais, o INPI, as fls. 175/177, e a Empresa Ré, as fls.
182/190, ratificam os fundamentos ADUZIDOS na Inicial e na Contestacao,
respectivamente.

O Ministério Publico Federal, as fls. 195/197, em preliminar, opina pela
pelo ndo conhecimento da Acdo Rescisoria e, no mérito, pela sua

improcedéncia.

E o Relatério.

ALFREDO FRANCA NETO
Relator

VOTO
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ACAO RESCISORIA - ADMINISTRATIVO E COMERCIAL -
CONCESSAO DE PATENTE GARANTIDA NO EXTERIOR, A QUAL
A LEGISLACAO BRASILEIRA ASSEGURA PROTECAO NAS
CONDICOES ESTABELECIDAS PELA IPI - PRAZO DE
VALIDADE REMANESCENTE NO PAIS DE ORIGEM.

I - O sistema instituido pelo §4°, do art. 230, da Lei n® 9.279/96, assegura
a chamada patente “pipeline”, validade pelo prazo remanescente de
protecdo no pais em que hd o primeiro pedido de depdsito, com
observancia do prazo limite que a lei brasileira preve, qual seja, vinte
anos ex vi do art. 40, da Lei n® 9.279/96.

IT — A Ré, sociedade suiga, deposita o primeiro pedido de patente para
compostos quimicos derivados 3,5-dissubstituidos do pirocatecol na
Suica em 11.03.1986 e, com base nesse depdsito, obtém a prioridade
unionista no Escritério Europeu de Patentes (EP237929B1). Assim, ao
proceder ao primeiro pedido, j4 deixa sob o seu poder o objeto da
invencdo que pretende patentear, impedindo Terceiros de faze-lo.

IIT — A regra do §1°, do art. 230, da Lei n°9.279/96, ndo impde a que se
comprove a concessdo da patente relativa ao primeiro pedido de depdsito,
mormente porque € a partir do primeiro depdsito que se torna inexistente
o requisito da novidade, inerente ao bem patentedvel.

IV — O prazo de validade da Patente de Invencdo n° 1100051-1,
concedida pelo INPI & F. HOFFMANN-LAROCHE AG, inicia-se a data
do primeiro depdsito que ocorre em 11.03.1986, na Suica, ficando-lhe
assegurada a prote¢do da patente pipeline até 11.03.2006, nos termos dos
§8§3° e 4°, do art. 230, da Lei n® 9.279/96. V - Acdo rescisoria a que se da

provimento.

VI — Condenacdo da Ré ao pagamento de custas e honoririos
advocaticios que se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.

Como se relata, o INPI propde Ac¢do Rescisoria, com o objetivo de
rescindir Acérddo que reforma a Sentenca do Juizo a quo, em sede de
apelacdo em mandado de seguranca, no sentido de conceder a ordem pleiteada
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por F. HOFFMANN — LA ROCHE AG., para prorrogar o prazo de validade
da patente PI 1100051-1 até 11.03.2007, de forma a assegurar o prazo
remanescente do depdsito concedido no exterior (EP 0237929 B1), nos termos
do que dispde o art. 230 e pardgrafos da Lei n° 9.279/96, com a limitacdo
imposta pelo art. 40 da mesma lei.

Alega o Autor, como fundamento do pedido rescisério, que a correta
exegese que se di ao disposto no art. 230, §4°, da Lei n® 9.279/96, € a que
considera como termo inicial para a contagem do prazo remanescente, para
efeito de protecdo da patente, a data de depdsito do primeiro pedido. Nesse
sentido, entende que o Acérddo rescindendo, ao desconsiderar a data do
primeiro pedido de depdsito, afronta o referido dispositivo legal. Argumenta,
para tanto, que o invento tem protecdo desde a data do primeiro depdsito,
embora com o abandono posterior, pois desde aquela data — do primeiro
depdsito, assegura-se o direito de prioridade. Afirma, por fim, que as
chamadas “pipelines” sdo patentes de revalidac@o, as quais ndo se cogita sobre
os requisitos de patenteabilidade, mas somente aceita-se o exame feito no pais
de origem. Nesse sentido, o privilégio patentdrio se concede apenas pelo
reconhecimento da concessdo deferida no exterior, com base no primeiro
depdsito no pais de origem. Afirma que, ao ndao se considerar a data do
primeiro depdsito, serd ele o proprio elemento que levard a invalidez da
patente, pela auséncia do requisito da novidade.

Alega a empresa Ré que o Acordado rescindendo traz correta exegese ao
que preceitua o art. 230 da Lei n® 9.279/96, ao considerar que a contagem do
prazo remanescente, de validade da patente estd atrelada a data de concessdo
do privilégio no exterior € ndo a data do primeiro pedido de depdsito
abandonado posteriormente.

Em exame preliminar, verifico ndo estarem presentes os pressupostos
autorizadores da Acdo Rescisoria, porquanto ndo vislumbro no Acdérdao
Rescindendo violagdo expressa a Lei, que enseje sua desconstituicdo. Ao
revés, percebo que a pretensdo autoral gira em torno do reexame da causa,
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pelo juizo rescisorio, o que € impossivel, vez que ndo se constitui este juizo
como nova instancia recursal.

Com efeito, ndo se trata de violacdo a dispositivo legal, sendo apenas de
interpretacdo controvertida quanto ao disposto no §4° do art. 230, da Lei n°
9.279/96. Dessa forma, o pedido rescisorio encontra entrave no disposto pela
Stimula 343 do Supremo Tribunal Federal, pelo que, ndo conhego do pedido e
extingo o processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 267, VI do
CPC.

Quanto ao mérito, o pedido rescindendo versa sobre o prazo de validade
da patente PI 1100051-1, concedida pelo INPIL, em decorréncia do
reconhecimento de validade da patente européia correspondente EP
8771034690, com fulcro no que preceitua o art. 230 da Lei de Propriedade
Industrial, verbis:

“Art. 230 — Poderd ser depositado pedido de patente relativo as
substancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos quimicos e
as substancias, matérias, misturas ou produtos alimenticios, quimicos-
farmacéuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos
processos de obtengcdo ou modificacdo, por quem tenha protecdo garantida
em tratado ou convencdo em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do
primeiro depdsito no exterior, desde que seu objeto ndo tenha sido colocado
em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu
consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no Pais, sérios e
efetivos preparativos para exploracdo do objeto do pedido ou da patente.

§ 1° O deposito deve ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da
publicacdo desta Lei, e deverd indicar a data do primeiro deposito no
exterior.

§2°(..)

§ 3° Respeitados os arts. 10 e 19 desta Lei, e uma vez atendidas as
condigoes estabelecidas neste artigo e comprovada a concessdo da patente no
pais onde foi depositado o primeiro pedido, serd concedida a patente no
Brasil, tal como concedida no pais de origem.
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§ 4° Fica assegurada a patente concedida com base neste artigo o prazo
remanescente de protecdo no pais onde foi depositado o primeiro pedido,
contado da data do depdsito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40,
ndo se aplicando o disposto no seu pardgrafo tinico.” (grifei)

Pelo que se depreende do dispositivo supra, no que tange a validade da
patente “pipeline”, ha que se considerar os termos de concessdo e prazo de
validade remanescente no pais em que ha o primeiro pedido de depdsito,
devendo se contar esse prazo a partir da data do deposito no Brasil, com
observancia do prazo limite que a lei brasileira prevé, qual seja, vinte anos ex
vi do art. 40, da Lei n® 9.279/96.

In casu, F. HOFFMANN-LAROCHE AG, sociedade suica, ora Ré,
deposita o primeiro pedido de patente para compostos quimicos derivados 3,5-
dissubstituidos do pirocatecol na Suica em 11 de marco de 1986 (fls. 15).
Ora, é com base nesse depésito que a empresa reinvindica e obtém a
prioridade unionista no Escritério Europeu de Patentes (EP237929B1). Tem-
se, portanto, que o primeiro pedido de patente depositado na Suica gera o
direito de prioridade a depositante e, conseqiientemente, o direito a concessao
da Patente Européia. Nesse sentido, a meu ver, nao lhe aproveita a alegacao
de que ha o “abandono” do primeiro pedido, até porque, além da citada
utilizacdo par os fins de fazer prevalecer o seu direito de prioridade
relativamente ao segundo depdsito, ao proceder ao primeiro pedido, ja deixa
sob 0 seu poder o objeto da invencdo que pretende patentear, impedindo
Terceiros de fazé-lo.

E de se considerar que a protegiio em tela diz respeito ao reconhecimento,
em nosso ordenamento juridico, do direito ao depdsito da patente que se
obtém no exterior, sem que se proceda a andlise quanto aos pressupostos para
a concessao, partindo-se da premissa, de certo, que a patente estrangeira pré-
existente atende as exigéncias do Pais onde o mesmo se realiza, sobretudo o
requisito da novidade que lhe € intrinseca e somente se da quando do primeiro
pedido.
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Ressalte-se, ademais que a regra do §1°, do art. 230, da Lei n®9.279/96,
ndo impde a que se comprove a concessdo da patente relativa ao primeiro
pedido de depdsito, mormente porque € a partir do primeiro depdsito que se
torna inexistente o requisito da novidade, inerente ao bem patentedvel. Nesse
sentido, conforme bem salienta o INPI, a prevalecer o entendimento de que “o
primeiro pedido € o primeiro que alcangou a concessdo da patente, entdo a
data que ficaria assegurada seria a desse depdsito. Tento havido depdsito
anterior, essa data anterior ndo estaria assegurada e, portanto, ao ser o
verdadeiro primeiro depdsito abandonado ou arquivado, a matéria nele
descrita (o invento) caird em dominio publico e serd considerada como estado
da técnica desde a data do deposito original”, o que invalidaria a patente
pipeline.

Impde-se, assim, considerar que o prazo de validade da Patente de
Invencao n° 1100051-1, concedida pelo INPI a F. HOFFMANN-LAROCHE
AG, inicia-se a data do primeiro deposito que ocorre em 11.03.1986, na Suica,
ficando-lhe assegurada a protecdo da patente pipeline até 11.03.2006, nos
termos dos §§3° e 4°, do art. 230, da Lei n° 9.279/96.

Posto isto, julgo procedente o pedido rescisério para desconstituir o v.
Acordao Rescindendo, e denego a ordem pleiteada por F. HOFFMANN-LA
ROCHE AG, no MS n° 99.0022343-8, nos termos da fundamentacdo supra.
Condeno, ainda, a Ré ao pagamento de custas e honordrios advocaticios, que
arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

E como voto.

ALFREDO FRANCA NETO
Relator
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VOTO-VENCIDO
Senhor Presidente, eu tenho uma certa duvida relativa ao cabimento
dessa acdo rescisoria, na medida em que a interpretacdo € controvertida e, com
base nesse argumento, ndo seria cabivel a acdo.

Entdo, eu estou divergindo nesse particular. Estou julgando extinta a
resciséria por falta de seus pressupostos de cabimento.

N3ao seria o caso de rescisoria. Nao seria admissivel.

ALEXANDRE LIBONATI
Juiz Federal Convocado

EMENTA
ACAO RESCISORIA - ADMINISTRATIVO E COMERCIAL -
CONCESSAO DE PATENTE GARANTIDA NO EXTERIOR, A QUAL A
LEGISLACAO BRASILEIRA ASSEGURA  PROTECAO NAS
CONDICOES ESTABELECIDAS PELA LPI - PRAZO DE VALIDADE
REMANESCENTE NO PAIS DE ORIGEM.
I — O sistema instituido pelo §4°, do art. 230, da Lei n° 9.279/96, assegura a
chamada patente “pipeline”, validade pelo prazo remanescente de prote¢dao no
pais em que hd o primeiro pedido de depdsito, com observincia do prazo
limite que a lei brasileira prevé, qual seja, vinte anos ex vi do art. 40, da Lein®
9.279/96.
IT — A Ré, sociedade suica, deposita o primeiro pedido de patente para
compostos quimicos derivados 3,5-dissubstituidos do pirocatecol na Suica em
11.03.1986 e, com base nesse depdsito, obtém a prioridade unionista no
Escritério Europeu de Patentes (EP237929B1). Assim, ao proceder ao
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primeiro pedido, ja deixa sob o seu poder o objeto da inven¢do que pretende
patentear, impedindo Terceiros de faze-lo.

III — A regra do §1° do art. 230, da Lei n°9.279/96, nao impde a que se
comprove a concessao da patente relativa ao primeiro pedido de depdsito,
mormente porque € a partir do primeiro depdsito que se torna inexistente o
requisito da novidade, inerente ao bem patenteavel.

IV — O prazo de validade da Patente de Invencdo n° 1100051-1, concedida
pelo INPI a F. HOFFMANN-LAROCHE AG, inicia-se a data do primeiro
depdsito que ocorre em 11.03.1986, na Suica, ficando-lhe assegurada a
protecdo da patente pipeline até 11.03.2006, nos termos dos §§3° e 4°, do art.
230, da Lei n® 9.279/96. V - Ac¢ao rescisoria a que se d4 provimento.

VI - Condenacao da Ré ao pagamento de custas e honorérios advocaticios que
se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

ACORDAO
Acordam os membros da Primeira Secdo Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2* Regido, por maioria, em dar provimento a Acao
Rescisoria, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante
do presente julgado. Vencido o Juiz Federal Convocado Alexandre Libonati.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2005. (data do Julgamento)

ALFREDO FRANCA NETO
Relator



