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RECURSO ESPECIAL N°642.213 - RJ (2004/0003826-7)

RELATOR : MINISTRO JOAO OTAVIO DE NORONHA

RECORRENTE : E1 DU PONT DE MEMOURS AND COMPANY

ADVOGADO . LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(S)
RECORRIDO . INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : VANJA MARIA PACHECO LINDOSO E OUTRO(S)
ASSISTENTE : UNIAO

EMENTA

COMERCIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANCA. PATENTES. VIGENCIA DE QUINZE ANOS.
ART. 24 DA LEl N. 5772/71. EXTENSAO DO PRAZO DE VALIDADE.
ACORDO TRIPS. (ARTS. 65 e 70, |). PAISES MEMBROS. DIREITO DE
RESERVA. PERIODOS DE INCIDENCIA DO ACORDO. PRIVILEGIOS DE
INVENCAO ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. PRORROGACAO DO PRAZO
POR CINCO ANOS. AUSENCIA DE SUPORTE LEGAL.

1. "OTRIPS ndo é umalLe Uniforme; em outras palavras, ndo é um tratado que
fo editado de forma a propiciar sua literd aplicacdo nas relactes juridicas de direito
privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, subgtituindo de forma
plena a atividade legidativa desses paises, que estaria entdo limitada a declaracéo de
sua recepcao. (...) N&o se pode, realmente, pretender a aplicagdo do prazo previsto no
art. 654 do TRIPS, por fata de manifestacéo legidativa adequada nesse sentido;
porém, o afastamento deste prazo especia ndo fulmina, de forma dguma, o prazo
genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasi| e que, nesta quaidade, ndo
pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestacéo de vontade por omissdo, quando
nenhum dispositivo obrigava o pais a manifestar interesse neste ponto como condicéo da
eficacia de seu direito.” (REsp n. 960.728-RJ, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy
Andrighi, DJe de 15/4/2009.)

2. Em consonancia com a diretriz adotada pela Terceira Turma do STJ, a
extensdo de vaidade das patentes de quinze para vinte anos, regularmente congtituidas
sob a égide de la interna naciond, ndo se revela como medida consentnea com a
interpretacdo que requerem as normas concernentes ao sistema de protecdo patentaria
do Pais, conjugado com os pressupostos norteadores do Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectua relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs ou
ADPICs).

3. Mesmo que vigente o TRIPs desde 1° da janeiro de 1995 em face de sua
ratificacd0 e promulgagdo, a regra prescrita no seu art. 65, 2 — "Um pais em
desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicacdo das disposi¢cdes do
presente Acordo, estabelecida no paragrafo 1° por um prazo de quatro anos, com
excecdo dos Artigos 3, 4 e 5' —, por se condtituir uma reserva concedida ao Brasl,
sintetiza direito norteador de amparo ao reconhecimento de que a entrada em vigor no
Acordo veio a ocorrer somente em 1° de janeiro de 2000, inibindo, portanto, sua plena
incidéncia a partir da publicacdo oficid.

4. Por ndo gerar o TRIPs obrigagdes relativas a atos ocorridos antes de sua data
de aplicacdo para o respectivo Membro (art. 70, 1), em harmonia com o direito de
preterir os periodos de incidéncia do Acordo (art. 65), € manifesta a inexisténcia de
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imposicdo da sua observancia no tocante a privilégios de invencdo anteriormente
concedidos, uma vez que ndo patenteado nenhum propdsito de sua auto-aplicabilidade
ou de sua gptidéo para abarcar relagdes juridicas afora aquelas que somente convergem
para 0s seus Membros, tampouco qualquer comando preceptivo que permita a extensdo
do prazo de vigéncia da patente deferido com suporte naLe n. 5.772/71.

5. N@o ha suporte legd nem obrigacdo do Brasil de garantir as patentes de
invencdo depositadas em data anterior a 1° de janeiro de 2000 a prorrogacdo por 5
(cinco) anos do prazo de vdidade — origindmente estabelecidos em 15 (quinze)
anos —, de forma a vigorar por 20 (vinte) anos a protegdo patentaria em territdrio
naciond, mediante a gplicabilidade direta e sem reservas do Acordo TRIPs.

6. Recurso especia desprovido.
ACORDAO

Vigtos, relatados e discutidos os autos em que sdo partes as acima indicadas, acordam
0s Ministros da Segunda Secéo do Superior Tribund de Justica, prosseguindo o julgamento, apls o
voto-vista do Sr. Ministro Luis Felipe Sdlomé&o acompanhando o voto do Sr. Minisro Relator, e
retificada a proclamagéo para negar-se provimento ao recurso especia (ao invés de ndo conhecer),
por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Minigros Luis Felipe Sdoméo, Vasco Ddla Giugina (Desembargador convocado do
TIRS), Honildo Amara de Mélo Castro (Desembargador convocado do TJYAP) e Aldir Passarinho
Junior votaram com o Sr. Minisro Relator. O Sr. Ministro Sidnel Beneti votou em sesséo anterior
acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator.

Ausentes, judtificadamente, os Srs. Minisros Nancy Andrighi e Paulo Furtado
(Desembargador convocado do TYBA).

Brasilia, 28 de abril de 2010(data de julgamento)

MINISTRO JOAO OTAVIO DE NORONHA
Reator
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RECURSO ESPECIAL N°642.213 - RJ (2004/0003826-7)

RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
PROCURADOR

: MINISTRO JOAO OTAVIO DE NORONHA

: E1 DU PONT DE MEMOURS AND COMPANY

. LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(S)

. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
. VANIA MARIA PACHECO LINDOSO E OUTRO(S)

RELATORIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOAO OTAVIO DE NORONHA:

E. I

DU PONT DE MEOURS AND COMPANY interpde recurso especia com

fulcro no art. 105, 111, dinea 'd, da Congtituicdo da Republica em face de acorddo do Tribund de
Regiond Federal da 22 Regiéo.

Impetrado mandado de seguranca pela parte ora recorrente contra ato da Diretora de

Patentes do Ingtituto Naciona de Propriedade Industria - INPI, sob o argumento de que esse érgéo

omitiu-se a respeito da extensdo do prazo de validade de sua patente, 0 juizo sentenciante denegou a

ordem, exarando, para tanto, a seguinte conclusgo:

"A citagdo da Le 9.279/97 é redlizada mais a titulo ilustrativo, pois que o
enguadramento correto da controvérsia, repise-se, encontra-se na regra do art. 70,
item 1, do TRIPs, estabelecedora de que o acordo ndo gera obrigaces em relacéo a
atos consumados anteriormente a data de sua aplicagdo para o Pais Membro, sendo
este, precisamente, o caso da Patente titularizada pela impetrante, cujo prazo origina
permanece integro" (fls. 513/514).

Acolhidos embargos de declaragdo, consoante decisdo de fls. 536/537, para aditar a

sentenca, a autora interpls, subsequentemente, apelacdo, que deu ensgo a prolacdo do julgado

abaixo:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PRORROGACAO DO
PRIVILEGIO.

Carece de fundamento o pedido de ampliagdo do prazo de vigéncia de patente,
deferida com validade de quinze anos, para estendé-la por mais cinco anos, sob o
argumento que a le atual confere privilégios maiores, com duracdo de vinte anos.
Nada existe no 'Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectua
relacionados ao comeércio’, vulgarmente conhecido como TRIPs, que autorize a
ampliacdo. Pedido que abala as expectativas empresariais legitimas, de explorar
invento ou modelo que cairda em dominio publico. Impossivel ampliar a
exclusividade, que apenas pode ser concedida com base em lei. O artigo 70.2 do
TRIPs ndo tem o alcance que se lhe quer conferir. Apelo desprovido” (fl. 712).
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Em andlise de embargos declaratérios voltados para suprimento de omissdo quanto a
gplicabilidade dos arts. 33, do TRIPs e 40 da Lei n. 9.279/96, a Corte Regiona proferiu decisdo com

a seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DECLARACAO. PATENTE. PEDIDO DE AMPLIACAO
DO PRAZO DO PRIVILEGIO. OMISSAO INEXISTENTE.

Em se constatando que os argumentos lancados no acordéo exaurem o tema,
ndo se ha faar em omissdo. Se o julgado ndo faz exatas referéncias que a parte tinha
em mente, iss0 ndo autoriza o mango dos embargos de declaracdo, porque o
acordédo € muito claro no sentido de que o Colegiado afirmou que o hovo prazo de
duracdo das patentes ndo acanca a situagdo da embargante, cuja carta fora expedida
sob a égide da lé anterior. E sabido que o Judicidrio deve fundamentar suas
decisdes, mas ndo esta obrigado a debater todas as teses juridicas ventiladas, se e
guando a adogdo de uma linha, explicita e clara, € suficiente para resolver a
contenda. A orientacdo adotada, dias, prejudica o conteldo dos embargos.
Embargos de declaragdo desprovidos' (fl. 763).

Nas razbes do especid, argui-se negativa de vigéncia aos arts. 33 e 70.2 do Acordo
TRIPs, ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legidativo n. 30, de 15/12/1994, e
do Decreto Presidencia n. 1.355, de 30/12/1994; e ao art. 40 da Lei n. 9.279/96.

Sem a apresentacdo das contra-razbes, 0 apelo foi admitido na origem por decisdo
lancada a fl. 785. Em 5.11.2007, o feito foi atribuido a minharelatoria.

Por peticdo de fls. 857/858, havendo a Unido demonstrado seu interesse em ser
assistente amples do INPI, ora recorrido, esse indituto ndo se opds a pretensdo (fl. 870),

manifestando-se a parte recorrente contraria ao pedido de assisténcia (fls. 879/884).

E o rdatdrio.
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RECURSO ESPECIAL N°642.213 - RJ (2004/0003826-7)

EMENTA

COMERCIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANCA. PATENTES. VIGENCIA DE QUINZE ANOS.
ART. 24 DA LEl N. 5772/71. EXTENSAO DO PRAZO DE VALIDADE.
ACORDO TRIPS. (ARTS. 65 e 70, 1). PAISES MEMBROS. DIREITO DE
RESERVA. PERIODOS DE INCIDENCIA DO ACORDO. PRIVILEGIOS DE
INVENCAO ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. PRORROGACAO DO PRAZO
POR CINCO ANOS. AUSENCIA DE SUPORTE LEGAL.

1. "O TRIPS n&o € umaLe& Uniforme; em outras palavras, ndo é um tratado que
fol editado de forma a propiciar sua litera aplicacéo nas relagdes juridicas de direito
privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, subgtituindo de forma
plena a atividade legidativa desses paises, que estaria entdo limitada a declaracéo de
sua recepcao. (...) N&o se pode, realmente, pretender a aplicagdo do prazo previsto no
art. 654 do TRIPS, por falta de manifestacdo legidativa adequada nesse sentido;
porém, o afastamento deste prazo especia ndo fulmina, de forma dguma, o prazo
genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta quaidade, ndo
pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestacdo de vontade por omissdo, quando
nenhum digpositivo obrigava o pais a manifestar interesse neste ponto como condicéo da
eficacia de seu direito.” (REsp n. 960.728-RJ, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy
Andrighi, DJe de 15/4/2009.)

2. Em consonancia com a diretriz adotada pela Terceira Turma do STJ, a
extensdo de vdidade das patentes de quinze para vinte anos, regularmente constituidas
sob a égide de le interna naciond, ndo se revela como medida consenténea com a
interpretacdo que requerem as normas concernentes ao sistema de protecdo patentéria
do Pais, conjugado com os pressupostos norteadores do Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs ou
ADPICs).

3. Mesmo que vigente o TRIPs desde 1° da janeiro de 1995 em face de sua
ratificacéo e promulgacdo, a regra prescrita no seu art. 65 2 — "Um pais em
desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicacdo das disposicdes do
presente Acordo, estabelecida no paragrafo 1° por um prazo de quatro anos, com
excecdo dos Artigos 3, 4 e 5' —, por se condtituir uma reserva concedida ao Brasl,
sintetiza direito norteador de amparo ao reconhecimento de que a entrada em vigor no
Acordo velo a ocorrer somente em 1° de janeiro de 2000, inibindo, portanto, sua plena
incidéncia a partir da publicaco oficidl.

4. Por ndo gerar o TRIPs obrigagdes relativas a atos ocorridos antes de sua data
de aplicacdo para o respectivo Membro (art. 70, 1), em harmonia com o direito de
preterir os periodos de incidéncia do Acordo (art. 65), € manifesta a inexisténcia de
imposicdo da sua observancia no tocante a privilégios de invencdo anteriormente
concedidos, uma vez que ndo patenteado nenhum propdsito de sua auto-aplicabilidade
ou de sua gptiddo para abarcar relagdes juridicas afora aquelas que somente convergem
para 0s seus Membros, tampouco qualquer comando preceptivo que permita a extensdo
do prazo de vigéncia da patente deferido com suporte naLe n. 5.772/71.
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5. Ndo ha suporte legd nem obrigacdo do Brasil de garantir as patentes de
invencdo depositadas em data anterior a 1° de janeiro de 2000 a prorrogacdo por 5
(cinco) anos do prazo de vdidade — origindmente estabelecidos em 15 (quinze)
anos —, de forma a vigorar por 20 (vinte) anos a protecdo patentaria em territdrio
naciona, mediante a gplicabilidade direta e sem reservas do Acordo TRIPs.

6. Recurso especial desprovido.
VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOAO OTAVIO DE NORONHA:
| - Assisténcia simples - peticdo da Unido

Preliminarmente, € de se deferir o pedido de assisténcia smples - fundada nos arts. 50
do CPC e 5°da Ld n. 9.469/97- formulado pela Uni&o a favor do Ingtituto Naciona de Propriedade
Industrid.

A parte requerente, sob o enfoque de tratar-se de "matéria de dto relevo para a
economia e orcamento da Uni&o", demonstrou de forma objetiva o seu interesse juridico no resultado
find da demanda, ou sga bem externou essencia ponto da relagdo juridica que evidencia a

conveniéncia de ingresso no processo, na condicdo de assistente.

Il - Recurso especial

Satisfeitos o0s requisitos de cabimento e pressupostos especificos do apdo especid,

passo ao exame da tese nele deduzida.

Na sua esséncia, a controvérsa posta hos autos se submete as normas prescritas no
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo
TRIPs ou ADPICs), ratificado peo Congresso Nacional por meio do Decreto Legidativo n. 30, de
15/12/94, com a correspondente promulgacéo pelo Decreto Presidencial n. 1.355, de 30/12/95.

Cinge-se a proposicéo em obter desta Corte 0 pronunciamento de que o prazo de
vigéncia de patente objeto de depdsito sob a égide da Le n. 5.772/71 — que previa o prazo de 15
anos para o privilégio de invencéo (art. 24) — deve ser estendido para vinte anos, por forca das
disposicOes dos arts. 33 do Acordo TRIPse 40 dalLe n. 9.279/96, in verbis:
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"Art. 33 - A vigéncia da patente ndo serd inferior a um prazo de 20 anos,
contados a partir da data do depésito.”

"Art. 40 - A patente de invengdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de
model o de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depdsito.”

E, no afa de ver reconhecido o prazo de vigéncia aventado, a tese recursal, realcando
que o Acordo TRIPs entrou em vigor em 191/1995, busca em seu reforgo a observancia, na

especie, da norma prescrita no art. 70, 2, primeira parte, do citado acordo, que estabel ece:

"Art. 70
(...)

2 - Salvo disposicdes em contrério nele previstas, este Acordo, na data de
sua publicacdo para o Membro em questdo, gera obrigacbes com respeito a
toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data,
ou que satisfaga, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de protecéo
estabel ecidos neste Acordo."

Ressdlto, de inicio, que este Tribund ja teve oportunidade de enfrentar a questéo de

mérito em apreco.

Tanto a Quarta Turma, ao proferir decisdo no REsp n. 423.240-RJ, quanto a Terceira,
no julgamento dos RESp n. 661.536-RJ e REsp n. 667.025-RJ, proclamaram que, com a entrada em
vigor do Acordo TRIPs em 1° de janeiro de 1995, tornou-se possive a prorrogacdo do prazo de

privilégios patentarios, ent&o pendentes, por mais cinco anos.

No entanto, perfilhando caminho em sentido diverso dessa orientacdo, a colenda
Terceira Turma — ao julgar o0 REsp n. 960.728-RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, sessdo de
17/3/2009 — assentou o seguinte;

"Comercial. Recurso especial. Mandado de seguranca. Patentes. Pedido de
prorrogacdo, por mais cinco anos, de patente concedida na vigéncia da Le n°
5.772/71, em face da adesdo do Brasl a0 Acordo TRIPS. Natureza do Acordo.
Exame das cldusulas relativas as possiveis prorrogacOes de prazo de vigéncia do
TRIPS para os paises em desenvolvimento e das discussbes legidativas no
Congresso brasileiro durante a adesdo ao Acordo.

- Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogacdo do prazo de
15 anos previsto na anterior Le n° 5.772/71 para 20 anos, com base no acordo
TRIPS, tomou por premissa necessaria um fundamento que ndo chegou a ser
guestionado e que estd longe de ser pacifico, segundo o qua tal Acordo, no
momento de sua recepcdo pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre as
relacBes juridicas privadas que tinham em um dos pdlos detentores de patentes ainda
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em curso de fruigao.

- Em reexame da questdo, verifica-se, porém, que o TRIPS ndo é uma Le
Uniforme; em outras palavras, ndo é um tratado que foi editado de forma a propiciar
sua litera aplicacdo nas relacOes juridicas de direito privado ocorrentes em cada um
dos Estados que a €e aderem, substituindo de forma plena a atividade legidativa
desses paises, que estaria entdo limitada a declaracdo de sua recepcao.

- O argumento de que o Brasl ndo demonstrou interesse em fazer vaer o
prazo extra de quatro anos, como Nacdo em desenvolvimento, para aplicacdo do
TRIPS desconsidera a existéncia de dois prazos de caréncia no corpo do Acordo,
pois é nitida a diferenca entre as redagdes dos 88 2° e 4° do art. 65. Com efeito, 0 §
2°, quando cria o prazo gera de aplicacdo de cinco anos (na modalidade 1 + 4) faa
expressamente que tal prazo € um direito do Estado em desenvolvimento; porém, ao
tratar do segundo prazo adiciona, no § 4° a redagdo muda substanciamente,
estando di consignado que um Estado nas condi¢bes do Brasl 'podera adiar' a
aplicacdo do Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva é uma
mera possibilidade, ao contrério da primeira.

- O Brasl, conforme demonstram as transcri¢des das discussdes legidativas
juntadas aos autos, abriu mao do segundo prazo especia e facultativo de mais cinco
anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado & extensdo da protecdo a setores
tecnologicos ainda ndo protegidos pelas antigas Leis de Patentes; mas ndo do
primeiro prazo, porque, em relacdo a este e pelos proprios termos do Acordo,
qualquer manifestacdo de vontade era irrelevante.

- Em resumo, ndo se pode, realmente, pretender a aplicacdo do prazo previsto
no art. 65.4 do TRIPS, por fata de manifestacéo legidativa adequada nesse sentido;
porém, o afastamento deste prazo especial ndo fulmina, de forma alguma, o prazo
genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade,
ndo pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestacdo de vontade por omissédo,
guando nenhum dispositivo obrigava o pais a manifestar interesse neste ponto como
condicdo da eficécia de seu direito.

Recurso especia ndo conhecido." (DJe de 15/4/2009.)

Diante da prolacéo desse judicioso posicionamento, inclusive com arrimo de oportunas
ligdes doutrinarias, ndo vejo como dele me dispersar, notadamente pela sua aptidao para bem aportar
o desfecho que 0 presente caso esta a exigir, quer pela smilitude da matéria de fundo, quer pela

identidade das partes recorrente e recorrida de ambas as causas.

Imp&e-se, desde logo, também concorrer para o desfecho Unico de que a extensdo de
vdidade das patentes de quinze anos para vinte anos, regularmente congtituidas sob a égide de le
interna naciona, ndo se revela como medida consenténea com a interpretacdo que requerem as
normas concernentes ao sistema de protecdo patentéria no Pais, conjugado com oS pressupostos
norteadores do TRIPs.

Vaendo-se desse juizo, mesmo que vigente 0 TRIPs desde 1° da janeiro de 1995 em

face de sua retificagdo e promulgacdo, a regra prescrita no seu art. 65 2 — "Um pais em
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desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicacéo das disposigdes do presente
Acordo, estabelecida no paragrafo 1° por um prazo de quatro anos, com excecdo dos Artigos 3,4 e
5" — por se condituir uma reserva concedida ao Brasil, sintetiza direito norteador de amparo ao
reconhecimento de que a entrada em vigor no Acordo veio a ocorrer somente em 1° de janeiro de

2000, inibindo, portanto, sua plenaincidénciaa partir da publicacdo oficid.

E isso porque, concedidas as patentes antes da data de vigéncia do TRIPs, fez-se
necessario admitir, para os paises em geral, que a entrada em vigor do Acordo se verificou um ano
apos, ido € 1° de janeiro de 1996, e em relacdo ao Brasl, compreendido como integrante da
categoria dos paises em desenvolvimento, teve assegurado 0 prazo adiciond de quatro anos,

inclusve das patentes de invencéo (art. 65, 2), hipotese ocorrente nestes autos.

De outra parte, estatui o art. 70, 1, do TRIPs 0 seguinte:

Este Acordo ndo gera obrigacOes relativas a atos ocorridos antes de sua data
de aplicacdo para o respectivo Membro"

A despeito de se entender pela aplicacd imediata das novas regras patentarias,
especialmente a prescrita no art. 40 da Lel n. 9.279/76 — Le da Propriedade Industrid —, por néo
gerar 0 TRIPs obrigacOes relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicacéo para o
respectivo Membro (art. 70, 1), em harmonia com o direito de preterir os periodos de incidéncia do
Acordo (art. 65), € manifesta a inexisténcia de imposicéo da sua observancia no tocante a privilégios
de invencdo anteriormente depositados, uma vez que ndo patenteado nenhum propésito de sua
auto-aplicabilidade ou de sua aptidéo para abarcar relacfes juridicas afora aguelas que somente
convergem para os seus Membros, tampouco qualquer comando preceptivo que permita a extenséo

do prazo de vigéncia da patente deferido com suporte naLe n. 5.772/71.

Ainda em relacdo a retroatividade da norma, permito-me valer, em sintese, do juizo que
encerra 0 acordao recorrido: a le deve ser clara, inequivoca, pois, em nome da seguranca juridica, o
regramento legal novo ha de ser expresso, quanto a gplicabilidade para os prazos prescritos antes de
sua edicéo.

Nesse ponto, |Ucida é a adverténcia do eminente Ministro Ari Pargendler no voto vista

exarado no julgamento do REsp n. 960.728-RJ, assm expressa:

"E que, na espécie, ndo se esta diante de uma patente requerida apés a
recepcado do Acordo TRIPs pelo Decreto-Legidativo n° 30, de 15 de dezembro de
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1994, e peo Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Ao revés, agui a patente
ja estava constituida a data em que o dudido acordo foi incorporado como le interna
nacional, e nessas condicdes o que realmente importa € saber se esse ato juridico
perfeito é ipso facto alterado quanto ao respectivo prazo. Salvo melhor juizo, ndo. As
leis sdo feitas para o futuro, e ndo apanham aguelas situacBes definitivamente
constituidas.”

Portanto, ndo h& suporte lega nem obrigacdo do Brasil de garantir as patentes de
invencdo depositadas em data anterior a 1° de janeiro de 2000 a prorrogacéo por 5 (cinco) anos do
prazo de vadidade — origindmente estabelecidos em 15 (quinze) anos —, de forma a vigorar por 20
(vinte) anos a protecéo patentéria em territdrio naciona, mediante a aplicabilidade direta e sem
reservas do Acordo ADPICs.

Por derradeiro, adoto em arremate a conclusdo do voto condutor do aresto, proferido na

apelacdo em mandado de segurancga, assm expressa
"E correto tutelar os detentores das patentes, € imperioso combater a pirataria,
mas, acima de tudo, é preciso cumprir as leis, sem subjetivismo. No caso, nada na

le tutela o aumento pretendido, que abala expectativas empresariais, a0 prorrogar
ago que, pelale, va alcangar o dominio publico” (fl. 715).

Ante o exposto, acompanhando a irreparavel diretriz adotada pela egrégia Terceira
Turma, nego provimento ao recur so especial.

E como voto.
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CERTIDAO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SECAO

Numero Registro: 2004/0003826-7 REsp 642213/ RJ

NuUmero Origem: 9902027032
PAUTA: 24/02/2010 JULGADO: 24/02/2010

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA

Presidente da Sessdo
Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA

Secretario
Bd. RICARDO MAFFEIS MARTINS

AUTUACAO
RECORRENTE . EI DU PONT DEMEMOURSAND COMPANY
ADVOGADO . LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA EOQUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : VANIA MARIA PACHECO LINDOSO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Patente

SUSTENTACAO ORAL

Sustentaram, oramente, o Dr. FERNANDO EID PHILIPP, pda RECORRENTE, o Procurador
Federal, Dr. IAN GROSNER, pelo RECORRIDO, e 0 Dr. ANTONIO CARLOS FONSECA DA
SILVA, Subprocurador-Geral da Republica, como "custos legis'.

CERTIDAO

Certifico que a egrégia SEGUNDA SECAO, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na sessio
redlizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

Preliminarmente, o Sr. Ministro Relator deferiu o pedido de assisténcia requerido pea
Uni&o.

ApGs o voto do Sr. Ministro Relator, ndo conhecendo do Recurso Especial, e do voto do
Sr. Ministro Sidnei Beneti, acompanhando o Sr. Ministro Relator, pediu VISTA o Sr. Ministro Luis
Felipe Saloméo.

Aguardam os Srs. Ministros Vasco Dedla Giustina (Desembargador convocado do
TJRS), Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJBA), Honildo Amaral de Médlo Castro
(Desembargador convocado do TJAP), Fernando Gongalves, Aldir Passarinho Junior e Nancy
Andrighi.
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Brasilia, 24 defevereiro de 2010

RICARDO MAFFEIS MARTINS
Secretario
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RECURSO ESPECIAL N°642.213 - RJ (2004/0003826-7)

RELATOR . MINISTRO JOAO OTAVIO DE NORONHA

RECORRENTE : E1DU PONT DE MEMOURS AND COMPANY

ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : VAN~IA MARIA PACHECO LINDOSO E OUTRO(S)
ASSISTENTE : UNIAO

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO:

1. Cuida-se de mandado de seguranca impetrado por E. I. Du Pont de Nemours
and Company em face de ato omissivo da Diretora de Patentes do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial — INPI. Alega a impetrante ser titular da patente n°® Pl 8707571-7,
referente a “processo de preparacdo de piridinassulfoniluréias”, depositada em 04/12/1987 e
concedida em 31/08/1993. Segundo a empresa, a referida patente vigoraria até 04/12/2002,
conforme o disposto no art. 24 da Lei 5.771/71. Contudo, alega que, em virtude da ratificacéo,
pelo Congresso Nacional, do Acordo Multilateral sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual relacionados ao Comércio de Bens (TRIPs), o prazo de vigéncia da patente
passou a ser de 20 anos, contados da data do depdsito do pedido de registro. Diante disso,
requereu, em 20 de outubro de 1997, a reexpedicéo da patente n° PI 8707571-7, ndo tendo a
autoridade coatora se manifestado sobre o pedido, motivo pelo impetrou o presente mandado
se seguranca.

O Juizo de primeira instancia denegou a seguranca, sob o fundamento de que o
art. 10, item 1, do TRIPs, estabelece, a guisa de protecdo a matéria existente, que o acordo
'ndo gera obrigacOes relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicacdo para o
respectivo membro', motivo pelo qual a patente ora em analise ndo é alcancada pela regra
gue estabelece novo prazo de duracao do beneficio (fls. 510/514).

Opostos embargos de declaracao (fls. 520/523), foram acolhidos para aditar os
fundamentos da sentenca, concluindo-se que os atos consumados na vigéncia da legislacéo
anterior ndo sdo alcancados pela normatizacdo contida no TRIPs, mantendo na integra a
parte dispositiva (fls. 536/537).

O impetrante apelou (fls. 543/562).

O Tribunal Regional Federal da 22 Regido negou provimento ao recurso,
restando o acordao assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — PATENTE - PRORROGAGCAO DO
PRIVILEGIO.
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Carece de fundamento o pedido de ampliagdo do prazo de vigéncia de
patente, deferida com validade de quinze anos, para estendé-la por mais
cinco anos, sob o argumento de que a lei atual confere privilégios maiores,
com duracdo de vinte anos. Nada existe no “Acordo sobre aspectos dos
direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio”, vulgarmente
conhecido como TRIPS, que autorize a ampliagdo. Pedido que abala as
expectativas empresariais legitimas, de explorar invento ou modelo que
caird em dominio publico. Impossivel ampliar a exclusividade, que apenas
pode ser concedida com base em lei. O artigo 70.2 do TRIPS nédo tem o
alcance que se lhe quer conferir. Apelo desprovido. (fls. 736/744)

Opostos embargos de declaracao (fls. 755/757), foram rejeitados (fls. 760/763).

Inconformada, a impetrante interpds recurso especial (fls. 769/781), fundado na
alinea “a” do permissivo constitucional, alegando, em sintese, violacdo aos arts. 33 e 70.2. do

Acordo TRIPs e ao art. 40 da Lei 9.279/96, tendo em vista a aplicabilidade das normas do
Acordo TRIPs a patentes vigentes em 1° de janeiro de 1995.

Sem contrarrazoes.

O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (fl. 785), subindo os autos a
esta Corte.

O eminente Relator, Ministro Jodao Otavio de Noronha, ndo conheceu do recurso
especial.

Entendeu sua Exceléncia que “...mesmo que vigente o TRIPs desde 1° de
janeiro de 1995, em face de sua retificacdo e promulgacéo, a regra prescrita no seu art. 65.2
— 'Um pais em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicacdo das
disposi¢cBes do presente Acordo, estabelecida no paragrafo 1°, por um prazo de quatro anos,
com excecao dos Artigos 3, 4 e 5' -, por se constituir uma reserva concedida ao Brasil,
sintetiza direito norteados de amparo e reconhecimento de que a entrada em vigor no Acordo
veio a ocorrer em 1° de janeiro de 2000, inibindo, portanto, sua plena incidéncia a partir da
publicacdo oficial. (...) Portanto, ndo ha suporte legal nem obrigacdo do Brasil de garantir as
patentes de invencgéo depositadas em data anterior a 1° de janeiro de 2000 a prorrogacao por
5(cinco) anos do prazo de validade — originalmente estabelecido em 15 (quinze) anos -, de
forma a vigorar por 20 (vinte) anos a protecdo patentaria em territorio nacional, mediante a
aplicabilidade direta e sem reservas do Acordo ADPICs”.

Pedi vista dos autos para melhor andlise da questéao.

2. Cuida a presente controversia em saber se as patentes concedidas sob a
egide da Lei 5.771/71, e que vigoravam em 01/01/1995, data em que, segundo a recorrente,
passou a vigorar em nosso pais o Acordo TRIPs, sdo passiveis de prorrogacéo de prazo, de
modo que o privilégio de 15 anos, admitido pela Lei 5.771/71 ,passe a vigorar por 20 anos.



)
>

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

L

Nesse passo, aduz a recorrente que o Tribunal de origem, ao afastar a
possibilidade de prorrogacéo do privilégio, violou o disposto no art. 33 do Acordo TRIPS e no
art. 40 da Lei 9.279/96.

Prevéem os referidos dispositivos:

ARTIGO 33 - Vigéncia
A vigéncia da patente ndo sera inferior a um prazo de 20 anos, contados a
partir da data do depésito.

Art. 40. A patente de invencéo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de
modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de
depdsito.

Paragrafo unico. O prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 (dez) anos para
a patente de invencdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de
utilidade, a contar da data de concessao, ressalvada a hipétese de o INPI
estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendéncia
judicial comprovada ou por motivo de for¢ca maior.

Alega o impetrante que o TRIPs entrou em vigor em 1° de janeiro de 1995,
incorporado ao direito interno pelo Decreto n° 1.355 de 30/12/1994, sendo aplicavel ao caso
ora em analise em virtude do disposto no art. 70.2. primeira parte, do préprio acordo, que
prevé:

ARTIGO 70 - Protecao da Matéria Existente

2 - Salvo disposi¢cdes em contrario nele previstas, este Acordo, na data de
sua publicagéo para o Membro em questdo, gera obrigagdes com respeito a
toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada
data, ou que satisfaca, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de
protecao estabelecidos neste Acordo. Com relacdo ao presente paragrafo e
aos paragrafos 3° e 4° abaixo, as obrigac6es em matéria de direito do autor
relacionadas com obras existentes serdo determinadas unicamente pelo
disposto no art.18 da Convencdo de Berna (1971), e as obrigacdes
relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos
artistas-intérpretes em fonogramas existentes serdo determinadas
unicamente pelo disposto no art.18 da Convencdo de Berna (1971), na
forma em que foi tornado aplicavel pelo disposto no paragrafo 6° do art.14
deste Acordo.

Dessa forma, segundo o autor, haveria a possibilidade de extensdo das
patentes ja concedidas, aplicando-se, diretamente o ato internacional.

3. Destarte, antes de examinar a suscitada possibilidade de prorrogacéo do
prazo de patente, cabe analise mais minudente acerca do alcance do art. 65 do Acordo
TRIPs, o0 qual prevé a data de entrada em vigor do Tratado internacionalmente.

DispGe o referido artigo:
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ARTIGO 65 - Disposi¢des Transitérias

1 - Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2°, 3° e 4°, nenhum Membro
estarda obrigado a aplicar as disposicbes do presente Acordo antes de
transcorrido um prazo geral de um ano apés a data de entrada em vigor do
Acordo Constitutivo da OMC.

2 - Um pais em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de
aplicacdo das disposi¢cdes do presente Acordo, estabelecida no paragrafo
1°, por um prazo de quatro anos, com excecao dos Artigos 3, 4 e 5.

3 - Qualquer outro Membro que esteja em processo de transformacédo de
uma economia de planejamento centralizado para uma de mercado e de
livre empresa e esteja realizando uma reforma estrutural de seu sistema de
propriedade intelectual e enfrentando problemas especiais na preparagéo e
implementacdo de leis e regulamentos de propriedade intelectual, podera
também beneficiar-se de um prazo de adiamento tal como previsto no
paragrafo 2°.

4 - Na medida em que um pais em desenvolvimento Membro esteja obrigado
pelo presente Acordo a estender protecdo patentaria de produtos a setores
tecnoldgicos que ndo protegia em seu territorio na data geral de aplicacéo
do presente Acordo, conforme estabelecido no paragrafo 2° ele podera
adiar a aplicacdo das disposi¢cOes sobre patentes de produtos da Secdo 5
da Parte Il para tais setores tecnolégicos por um prazo adicional de cinco
anos.

5 - Um Membro que se utilize do prazo de transicdo previsto nos paragrafos
1°, 2°, 3° e 4° assegurara que quaisquer modificagcdes nas suas legislagdes,
regulamentos e praticas feitas durante esse prazo ndo resultem em um
menor grau de consisténcia com as disposi¢fes do presente Acordo.

3.1. Observa-se, primeiramente, que o proprio acordo estabeleceu que nenhum
Estado membro estaria obrigado a aplicar as disposicoes do TRIPs antes de transcorrido
prazo geral de um ano ap6s a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, do
gual o TRIPs € um anexo.

Logo, levando-se em consideracdo que a entrada em vigor do acordo, em
ambito mundial, se deu em 1° de janeiro de 1995, a data da entrada em vigor do TRIPs,
considerados 0s paises genericamente e sem a observancia das excecdes prevista no
proprio tratado, € 1° de janeiro de 1996.

Contudo, conforme referido, o acordo estabelece excecdes a sua aplicagdo em
ambito nacional em determinados casos, interessando, na hipétese, as ressalvas presentes
nos paragrafos 2° e 4° do art. 65, in verbis:

2 - Um pais em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de
aplicacdo das disposicdes do presente Acordo, estabelecida no paragrafo
1°, por um prazo de quatro anos, com excecao dos Artigos 3, 4 e 5.

4 - Na medida em que um pais em desenvolvimento Membro esteja obrigado
pelo presente Acordo a estender prote¢do patentaria de produtos a setores
tecnoldgicos que ndo protegia em seu territério na data geral de aplicacao
do presente Acordo, conforme estabelecido no paragrafo 2°, ele podera
adiar a aplicacdo das disposi¢cOes sobre patentes de produtos da Secdo 5



)
>

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

L

da Parte Il para tais setores tecnoldgicos por um prazo adicional de cinco
anos.

Com efeito, em virtude da regra que pretende igualar o tratamento a paises em
condicdes especiais, concedendo-lhes tratamento privilegiado, o TRIPs estabeleceu que a
aplicacdo das disposi¢cOes gerais contidas no Acordo seriam postergadas em quatro anos
para 0s paises em desenvolvimento, como o Brasil, tendo sua entrada em vigor, adiada,
portanto, para 1° de janeiro de 2000.

O paréagrafo 4°, por sua vez, prevé a possibilidade de adiamento da aplicacéo
das disposicbes do TRIPs, especificamente, sobre patentes de produtos de setores
tecnoldgicos, que ndo eram protegidos no territério nacional em 1° de janeiro de 1996,
prorrogando para as patentes dessas matérias a entrada em vigor do Acordo por mais 5
anos.

Assim, tratando-se de pais em desenvolvimento, as disposi¢cbes do TRIPs
tornam-se obrigatoria a partir de 1° de janeiro de 2000, sendo possibilitado, ainda, na esfera
das patentes ndo protegidas no territério nacional na data de entrada em vigor geral do
acordo, ou seja, 1° de janeiro de 1996, que o Estado membro opte pela prorrogacao da
vigéncia do acordo por mais 5 anos.

3.2. Diante dessas conclus@es, é importante perceber, que, se por um lado, o
beneficio de extensdo do prazo de aplicacdo do acordo na hipétese do 65.4 do TRIPs
implicava no exercicio de uma opcao, a extensdo de quatro anos prevista no art. 65.2,
cuidava-se de um prazo de extensdo geral estabelecido para todos os paises em
desenvolvimento, ndo sendo necessario qualquer tipo de manifestacéo por parte dos Estados
membros incluidos nessa categoria.

Cumpre referir, também, que a OMC, ao diferir a entrada em vigor das regras
estabelecidas internacionalmente, criando um direito em favor dos paises em
desenvolvimento, estabeleceu claramente seu objetivo ao indicar que “um pais em
desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicacdo das disposicbes do
presente Acordo”.

Vale dizer, o texto do pacto internacional, quando desejou, expressamente
assinalou tratar-se de uma faculdade concedida ao Estado Membro em desenvolvimento.

Denis Borges Barbosa ao tratar do tema refere:

“A questdo ndo se reduz, absolutamente, a Obvia aplicacdo de regra
segundo a qual o Acordo TRIPs tem efeito imediatamente ao ser aprovado e
promulgado. TRIPs ndo se aplica automaticamente, aumentando o prazo
das patentes em vigor ou extintas, pelas seguintes razdes:
Porque o Acordo TRIPs, ele mesmo, diferiu aus aplicacédo para os paises
em desenvolvimento até 1/1/2000.
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Porque o Acordo TRIPs ndo é uma lei uniforme. Ele cria direitos e
obrigagdes para os Estados-Membros. Ele nédo cria direitos e obrigagdes
para as partes privadas.
Porque, mesmo se ndo houvesse diferimento de sua aplicacdo, e mesmo
se se aplicasse as partes privadas, o Acordo TRIPs tem vigéncia para o
futuro. Ele ndo se aplica aos atos juridicos ja praticados e completos
antes de sua vigéncia, em especial, no sistema juridico brasileiro, o prazo
das patentes ja concedidas.
Porque, mesmo se o Acordo TRIPs e a Lei nova tivessem determinado a
prorrogagdo, esta se confrontaria com o direito adquirido dos
concorrentes a entrar no mercado, ao fim do prazo concedido
inicialmente para o privilégio, no exercicio da liberdade constitucional de
iniciativa.
A Ultima questao, por sua relevancia, merece parecer proprio.
A posicao oficial brasileira: obrigagdo sé em 1/1/2000.
O INPI ja tinha oficialmente se manifestado nos mesmos termos. Em parecer
publicado oficialmente tratando dos casos ainda pendentes de exame
(parecer DIRPA n. 01 de 1997), a autarquia entendeu que o Brasil, como
pais em desenvolvimento, s6 estaria obrigado a aplicar tais novos requisitos
do TRIPs a partir de 1/1/2000 (TRIPs, art. 65.2)
(...)
Diz J. H. Reichman, Universal Minimum Standarts of Intellectual Proprty
Protection under the TRIPs Component of the WTO Agreement, em The
International Lawyer, vol. 29, n. 2, p. 353, Ordem dos Advogados
Americana, 1995:
'...)'
(Por exemplo, os paises em desenvolvimneto podem postergar a maioria
dos padrBes exigidos por um periodo de pelo menos cinco anos, e até
mesmo dez anos no que toca aos campos de tecnologia previamente
excluidos sob suas leis internas de patentes.)
O mesmo dizem Avila, Urrutia e Mier, Regulation Del Comercio Internacional
tras la Ronda Uruguay, Tecnos, Madrid, 1996, p. 194, McGovern,
International Trade Regulation, Golbefield Press, 1995, pp. 21-24-2.
Mais do que tudo, diz o Comunicado Oficial da propria Organiza¢gdo Mundial
de Comércio (OMC (GATT FOCUS Newsletter de dezembro de 1993, p. 14):
'(...)
(No que toca a implementacdo do acordo, ele prevé um periodo de
transicdo de um ano para 0s paises desenvolvidos trazerem sua
legislacdo e praticas a conformidade. Paises em desenvolvimento e
paises em processo de transformacdo de uma economia planejada
centralmente para uma economia de mercado terdo um periodo de
transicdo de cinco anos, e 0s paises menos desenvolvidos terdo 11
anos.)
(BARBOSA, Denis Borges. Usucapiao de patentes e outros estudos de
propriedade intelectual. Editora Lamen Juris: Rio de janeiro, 2006. p. 33-36)

Nesse sentido, também, o precedente de relatoria da ministra Nancy Andrighi,
na 32 Turma desta Corte, que analisou com profundidade e percuciéncia, todas as nunces da
questao:

Comercial. Recurso especial. Mandado de seguranca. Patentes. Pedido de
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prorrogagao, por mais cinco anos, de patente concedida na vigéncia da Lei
n® 5.772/71, em face da adesao do Brasil ao Acordo TRIPS. Natureza do
Acordo. Exame das clausulas relativas as possiveis prorrogacdes de prazo
de vigéncia do TRIPS para os paises em desenvolvimento e das discussfes
legislativas no Congresso brasileiro durante a adesdo ao Acordo.

- Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogagédo do prazo
de 15 anos previsto na anterior Lei n° 5.771/71 para 20 anos, com base no
acordo TRIPS, tomou por premissa necessaria um fundamento que néo
chegou a ser questionado e que esta longe de ser pacifico, segundo o qual
tal Acordo, no momento de sua recepcdo pelo Estado brasileiro, passou a
produzir efeitos sobre as rela¢des juridicas privadas que tinham em um dos
polos detentores de patentes ainda em curso de fruig&o.

- Em reexame da questao, verifica-se, porém, que o TRIPS ndo é uma Lei
Uniforme; em outras palavras, ndo é um tratado que foi editado de forma a
propiciar sua literal aplicacdo nas relagdes juridicas de direito privado
ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de
forma plena a atividade legislativa desses paises, que estaria entédo limitada
a declaracédo de sua recepgéo.

- O argumento de que o Brasil ndo demonstrou interesse em fazer valer o
prazo extra de quatro anos, como Nagdo em desenvolvimento, para
aplicagdo do TRIPS desconsidera a existéncia de dois prazos de caréncia
no corpo do Acordo, pois é nitida a diferenca entre as redacdes dos 88 2° e
4° do art. 65. Com efeito, o 8 2°, quando cria 0 prazo geral de aplicacdo de
cinco anos (na modalidade 1 + 4) fala expressamente que tal prazo é um
direito do Estado em desenvolvimento; porém, ao tratar do segundo prazo
adicional, no 8§ 4° a redacdo muda substancialmente, estando ali
consignado que um Estado nas condi¢gbes do Brasil “podera adiar” a
aplicacdo do Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva
€ uma mera possibilidade, ao contrario da primeira.

- O Brasil, conforme demonstram as transcri¢cdes das discussoes legislativas
juntadas aos autos, abriu mdo do segundo prazo especial e facultativo de
mais cinco anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado a extensao da
protecdo a setores tecnoldgicos ainda ndo protegidos pelas antigas Leis de
Patentes; mas ndo do primeiro prazo, porque, em relacdo a este e pelos
proprios termos do Acordo, qualquer manifestacdo de vontade era
irrelevante.

- Em resumo, ndo se pode, realmente, pretender a aplicacdo do prazo
previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestacido legislativa
adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial nédo
fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art.

65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, ndo pode
sofrer efeitos de uma pretensa manifestagdo de vontade por omissao,
quando nenhum dispositivo obrigava o pais a manifestar interesse neste
ponto como condicdo da eficacia de seu direito.

Recurso especial ndo conhecido.

(REsp 960728/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/03/2009, DJe 15/04/2009)

3.3. O nosso pais nao realizou a opgéo prevista no art. 65.4 do TRIPs, mas,
tampouco, abriu mao do direito de prorrogacdo geral do acordo estabelecido para os paises
em desenvolvimento.
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O Brasil, em nenhum momento, equiparou-se aos estados desenvolvidos para
0S quais o acordo tornou-se obrigatorio a partir de 1° de janeiro de 1996.

Por outro lado, destaca-se que o Brasil, em conformidade com o art 65.5 do
TRIPs, embora utilizando-se do prazo de transicdo previsto nos paragrafos 1° e 2° do
Acordo, ao editar nova lei interna sobre o tema, a Lei 9.279/96, o fez em conformidade com
as disposicoes TRIPs, que passaram a regulamentar os procedimentos e prazos para 0S
depdsito de novas patentes a partir de entao.

3.4. Nesse ponto, alegam os defensores da teoria de que o TRIPs teria entrado
em vigor em 1° de janeiro de 1995, que ao internalizar o acordo por meio do Decreto n° 1.355,
de 30 de dezembro de 1994, o legislador brasileiro ndo se manifestou sobre a prorrogacéo de
sua aplicacdo, consoante o previsto no art. 65.2 do TRIPs, motivo pelo qual deve-se
interpretar que ndo se aplica a ressalva.

Porém, o art. 65.2 do TRIPs ndo trata de uma op¢do do Estado em
desenvolvimento, mas de um direito a ser exercido por todos 0s paises nas mesmas
condi¢Bes, motivo pelo qual ndo ha falar em necessidade de manifestacdo expressa para
usufruir da prorrogacao do prazo para vigéncia do Acordo.

Nesse sentido também se manifesta a doutrina;

“Algumas controvérsias ainda persistem sobre os efeitos das disposi¢des do
art. 65 do TRIPs no Brasil. O Acordo ndo define como os Estados devem
exercer esses direitos. A extensdo do periodo de transicdo depende de
manifestacdo expressa ou basta o siléncio do estado em desenvolvimento
membro?

Desse questionamento surgiram duas correntes de pensamentos.

Alguns defendem que o Estado interessado em se beneficiar do periodo de
transicdo previsto no art. 65 do TRIPs deve manifestar a sua intencdo no
momento de ratificagdo do Acordo Constitutivo da OMC, alegando que, se o
Congresso aprovou a incorporacdo da Ata Final da Rodada do Uruguai ao
direito brasileiro, sem ressalvas, tornou todas as suas disposi¢des vigente
no Brasil.

Outros entendem que o TRIPs ndo estabeleceu nenhuma formalidade para
que o Estado em desenvolvimento membro se beneficie do periodo de
transicdo, o qual € automatico, frente as condi¢cdes do Estado que séo
conhecidas. A nosso ver ndo é necessdria nenhuma formalidade, basta a
inagdo, porque os Estados em desenvolvimento tém a liberdade de néo
implementar as regras do TRIPs até certa data, excecéo feita aos arts. 3, 4
e 5, que devem ser implementados imediatamente. Ultrapassado o periodo
de transi¢cdo de cinco anos, sera acionada a vigéncia dos dispositivos do
TRIPs.

Para os membros da OMC, o Brasil estd em transicdo, um direito automéatico
gue decorre de sua condicdo de pais em desenvolvimento.

O Estado em desenvolvimento que nado quiser gozar de periodo de
transicao devera renunciar expressamente a esse direito.

O Brasil notificou a OMC, em 1997, esclarecendo que gozava do periodo de
transicdo, o que foi feito ad cautelam, em beneficio da transparéncia, haja
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vista que, em reunido de 22 de fevereiro de 1997, o Conselho para TRIPs
registrou que o beneficio do periodo de transicdo independe de
comunicacdo formal por parte do estado-Membro a OMC.” (BASSO,
Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Livraria do
Advogado: Porto Alegre, 2000. p. 283-284)

Assim, ndo tendo havido qualquer ressalva na internalizacdo do acordo - ato
complexo que inclui a aprovacao congressual e a promulgacéo executiva -, 0 que sequer €
admitido na teoria dos tratados, visto que os legislador interno ndo pode internalizar somente
parte de um acordo internacional, impedindo a concretizacdo do restante, aplica-se o TRIPs
em sua totalidade, inclusive em relacédo ao dispositivo que prevé a prorrogacéo do prazo de
vigéncia.

Ademais, ainda que assim nao fosse, ndo se pode admitir que a falta de
manifestacdo no tocante ao prazo de prorrogacdo do art. 65.2, produza efeitos juridicos,
guando, na verdade, se exige a manifestacao expressa de vontade.

4. Por conseguinte, considerando simplesmente que a aplicagcdo das
disposi¢cdes do TRIPs s6 se tornaram obrigatdrias a partir de 1° de janeiro de 2000, incabivel
o pedido de prorrogacédo por 5 (cinco) anos do prazo de validade da patente da autora, cujo
privilégio havia sido estabelecido pelo periodo de 15 (quinze anos), em conformidade com a
Lei 5.771/71, em 04/12/1987.

O art. 70, paragrafos 1°, 2° e 3°, do TRIPs tem redacé&o clara quanto ao ponto:

ARTIGO 70 - Protecdo da Matéria Existente

1 - Este Acordo ndo gera obrigagdes relativas a atos ocorridos antes de sua
data de aplicacéo para o respectivo Membro.

2 - Salvo disposicdes em contrario nele previstas, este Acordo, na data de
sua publicagdo para o Membro em questdo, gera obrigac6es com respeito a
toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada
data, ou que satisfaga, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de
protecdo estabelecidos neste Acordo. Com relagdo ao presente paragrafo e
aos paragrafos 3° e 4° abaixo, as obrigac6es em matéria de direito do autor
relacionadas com obras existentes serdo determinadas unicamente pelo
disposto no art.18 da Convencdo de Berna (1971), e as obrigacdes
relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos
artistas-intérpretes em fonogramas existentes serdo determinadas
unicamente pelo disposto no art.18 da Convencdo de Berna (1971), na
forma em que foi tornado aplicavel pelo disposto no paragrafo 6° do art.14
deste Acordo.

3 - N&o haveré obrigacéo de restabelecer protecdo da matéria, que, na data
de aplicacdo deste Acordo para o Membro em questdo, tenha caido no
dominio publico.

Carlos Correa, ao analisar o supracitado dispositivo, explica que ndo ha
nenhuma retroatividade das obrigacdes do Acordo em relacdo a atos ja praticados antes de
sua entrada em vigor. Cito o seguinte excerto da obra do jurista argentino:
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“Em relacién com el articulo 70.2, el Acuerdo generara obligaciones con
respecto a toda materia existente a la fecha de aplicacion del Acuerdo en
um Miembro, siempre y cuando esté protegida en ese Miembro en dicha
fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protéccion
establecidos. El mismo articulo clarifica luego que, con respecto a los
derechos de autor y conexos, sélo es aplicable el articulo 18 del Convenio
de Berna.

La aplicacion de este articulo ha generado ya considerable controversia en
algunos paises que deben observar el convenio a partir de 1/1/96, como en
el caso de los estados Unidos, en relacién con la extension de patentes
vigentes a esa fecha pero concedidas con el plazo previsto por la ley
anetrior al Acuerdo (la que preveia diecisiete afios desde la concesion).

El articulo 70.2 devendra operativo en los paises en desarrollo en el afio
2000, por tanto sélo entonces se podra plantear la eventual extension de
los derechos ségun lo que se deriva del Acuerdo TRIPs. Debera definirse
ese momento el alcance de la obligacion que él establece, en particular en
cuanto a su aplicacibn o no a derechos registrables (como patentes y
marcas), cuya amplitud depende sel acto de concesion respectivo (con el
que nace el derecho mismo). Como se ha dicho, los actos anteriores a la
entrda en vigor del Acuerdo no pueden ser afectados por sus disposiciones
(conf. Art. 70.1)". (CORREA, Carlos. Acuerdo TRIPs — Regimen
Internacional de la propriedad intelectual. Ediciones Ciudad Argentina:
Buenos Aires, 1996. p 228-229)

Com efeito, no caso ora em analise, a patente foi deferida em data anterior a
entrada em vigor do TRIPs, considerando como tal 1° de janeiro de 2000.

Assim, ainda que considerdssemos o ato internacional de aplicacdo imediata, o
pedido da autora ndo seria passivel de provimento, pois o acordo ndo gera obrigacdes em
relacdo a atos constituidos antes de sua vigéncia, motivo pelo qual incabivel a alteracdo do
prazo do privilégio.

5. Ante o exposto, acompanho o voto do e. Ministro Jodo Otavio de Noronha,
negando provimento ao recurso especial.
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RECURSO ESPECIAL N°642.213 - RJ (2004/0003826-7)

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR: Sr.
Presdente, sdvo engano, essa questéo tinha ddo enfrentada na Quarta Turma, num
precedente do Sr. Ministro Fernando Gongalves, oportunidade em que acompanhe S. Exa. na
tese contraria. Mas, revendo 0 meu ponto de vida, acompanho 0 Sr. Minisro Relator por
varios fundamentos delineados no voto, indusve um, que S. Exa destacou ordmente, no
sentido de que quando se patenteia dgo, sabemos que o prazo € determinado e os custos da
empresa, evidentemente, sdo diluidos por aquele prazo. Portanto, se 0 prazo é de quinze anos,
quando a empresa lanca o produto, faz uma agpropriacéo de custos, uma esimaiva de prego e
de mercado para ter o lucro naguee periodo de quinze anos. Entdo, na medida em que, no
meo do caminho, se estende 0 prazo por mas cinco anos, € lucro puro, € o lucro absoluto.
Trata-se, redlmente, de um bdnus que a empresa nem imaginava ter; esta-se dando o lucro
absoluto.

Acompanho o eminente Relator e com a maxima vénia, até, do precedente da

Quarta Turmaque, na ocasdo, eu havia acompanhado.

Nego provimento ao recurso especid.
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CERTIDAO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SECAO

Numero Registro: 2004/0003826-7 REsp 642213/ RJ

NuUmero Origem: 9902027032

PAUTA: 24/03/2010 JULGADO: 28/04/2010
Relator

Exmo. Sr. Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA

Presidente da Sessdo
Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. PEDRO HENRIQUE TAVORA NIESS

Secretario
Bd. RICARDO MAFFEIS MARTINS

AUTUACAO
RECORRENTE . EI DU PONT DEMEMOURSAND COMPANY
ADVOGADO . LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA EOQUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : VANIA MARIA PACHECO LINDOSO E OUTRO(S)

ASSISTENTE : UNIAO
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade I ntelectual / Industrial - Patente

CERTIDAO

Certifico que a egrégia SEGUNDA SECAO, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na sessio
redizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

Prosseguindo o julgamento, ap6s o voto-vista do Sr. Ministro Luis Felipe Saloméao
acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, e retificada a proclamagdo para negar-se
provimento ao recurso especia (ao invés de ndo conhecer), a Segdo, por unanimidade, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salom&o, Vasco Ddla Giustina (Desembargador
convocado do TJRS), Honildo Amara de Mdlo Castro (Desembargador convocado do TYAP) e
Aldir Passarinho Junior votaram com o Sr. Ministro Relator. O Sr. Ministro Sidnei Beneti votou
em sessao anterior acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo Furtado
(Desembargador convocado do TYBA).
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Brasilia, 28 de abril de 2010

RICARDO MAFFEIS MARTINS
Secretario
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