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AgRg no RECURSO ESPECIAL N°1.123.272 - RJ (2009/0027078-0)

RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADOS

AGRAVADO
ADVOGADO

: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO
© BAYER CROPSCIENCE GMBH
- JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E
OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
LUCAS LIMA RIBEIRO E OUTRO(S)
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
- INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
: MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE.
PIPELINE. PEDIDO DEPOSITADO SOB A EGIDE DA LEI N. 5.771/1971.
INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI
N. 9.279/1996. POSSIBILIDADE DE DEPOSITO DE PATENTE
PIPELINE.

1. A Segunda Secéo deste Tribunal Superior consagrou o entendimento
de ser inadmissivel a extensdo da validade de patente concedida sob a
égide da Lei 5.772/71 - cujo prazo de protecdo era 15 anos -, ao
argumento de superveniéncia do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual (TRIPS), o qual adotou o prazo de 20 anos,
mesmo porque tal tratado internacional apenas entrou em vigor no Brasil
em 01.01.2000.(AgRg no REsp 1211848/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, DJe 18/04/2011).

2. Com a entrada em vigor da Lei n. 9.279/1996, poderia a autora ter
requerido as patentes pipeline, desde que cumpridos o0s requisitos
dispostos na nova lei, 0 que n&o ocorreu.

3. O fato de a ora recorrente ndo poder cumprir 0s requisitos impostos
pelo procedimento das patentes pipeline e, consequentemente, ndo poder
realizar novos depdsitos cuja obrigatoriedade nem sequer ficou
configurada ndo implica violagcéo ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996.

4. Agravo regimental a que se nega seguimento.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que sdo partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA Turma do Superior Tribunal de Justica, por unanimidade,
negar seguimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Raul Aradjo (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr.
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Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasilia, 03 de junho de 2014 (data do julgamento).

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO

Relator
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AGRAVANTE
ADVOGADOS

AGRAVADO
ADVOGADO

: BAYER CROPSCIENCE GMBH
- JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E
OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
LUCAS LIMA RIBEIRO E OUTRO(S)
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
© INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
© MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

RELATORIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO (Relator):

1. Cuida-se de agravo regimental interposto por BAYER CROPSCIENCE
GMBH, em face de decisdo deste Relator de fls. 645/652, na qual neguei seguimento ao
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PIPELINE.
PEDIDO DEPOSITADO SOB A EGIDE DA LEI N. 5.771/1971.
INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.
9.279/1996. POSSIBILIDADE DE DEPOSITO DE PATENTE PIPELINE.

1. A Segunda Secéo deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de
ser inadmissivel a extensédo da validade de patente concedida sob a égide
da Lei 5.772/71 - cujo prazo de protecao era 15 anos -, ao argumento de
superveniéncia do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual (TRIPS), o qual adotou o prazo de 20 anos, mesmo porque tal
tratado internacional apenas entrou em vigor no Brasil em
01.01.2000.(AgRg no REsp 1211848/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, DJe 18/04/2011).

2. Com a entrada em vigor da Lei n. 9.279/1996, poderia a autora ter
requerido as patentes pipeline, desde que cumpridos os requisitos
dispostos na nova lei, 0 que ndo ocorreu.

3. O fato de a ora recorrente ndo poder cumprir 0s requisitos impostos pelo
procedimento das patentes pipeline e, consequentemente, ndo poder
realizar novos depdsitos cuja obrigatoriedade nem sequer ficou configurada
néo implica violagéo ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996.

4. Recurso especial ao qual se nega seguimento.

Nas razGes do presente agravo regimental, a agravante reitera o alegado em
seu recurso especial, sustentando novamente que:

(a) durante o processamento dos pedidos de patente da recorrente (Pl
8907924-8 e Pl 9408675-3) o0 patenteamento das invencbes ali
reivindicadas teria passado a ser plenamente aceitavel a partir de 1°/1/1995
em face da entrada em vigor do Acordo TRIPS na referida data; (b) O
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Acordo TRIPS seria autoaplicavel tendo em vista que o siléncio quanto ao
contetdo dos dispositivos 65.2 e 70.2 importou em renuncia a faculdade de
postergar o prazo de aplicacdo e que esse acordo na data de sua aplicacéo
gerou obrigacBes com respeito a toda matéria em seu bojo; (c) os arts. 27.1
e 70.8 viabilizaram o patenteamento de farmacos; (d) violagdo ao art. 229,
caput, da Lei n. 9.279/1996, pois o acorddo recorrido entendeu que a
recorrente deveria ter convertido o seu pedido de patente em pedido de
patente pipeline para obter a patente nacional, conversdo que nao era
obrigatdria, mas facultativa, ja que o pedido ordinario de protecdo de
patente realizado era plenamente possivel mesmo com a entrada em vigor
do Acordo TRIPs. Ademais, alega que, em funcdo dos requisitos previstos
no art. 230 da Lei n. 9.279/1996, a conversao do seu pedido de patente em
patente pipeline ndo era possivel. Por fim, aduz que apenas apos as
modifica¢cdes do art. 229 da Lei n. 9.279/1996 pela Lei n. 10.196/2001 &
gque passou a ser obrigatério o pedido de patente pipeline, o que nem
sequer poderia ser cumprido pela autora em razdo do decurso do prazo
para a realizacdo deste procedimento.

Argumenta, ainda, violacédo aos artigos 1° e 5.°, LIV e LV da CF, sustentando
nao ter sido proporcionado o direito constitucional de acesso a via extraordinaria.

Postula a reforma da decisédo agravada, para que seja 0 recurso especial
levado a julgamento pelo 6rgéo colegiado e negado seu provimento.

E o relatério.



iy
R

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

AgRg no RECURSO ESPECIAL N°1.123.272 - RJ (2009/0027078-0)

RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADOS

AGRAVADO
ADVOGADO

© MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO
: BAYER CROPSCIENCE GMBH
- JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E
OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
LUCAS LIMA RIBEIRO E OUTRO(S)
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
- INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
- MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE.
PIPELINE. PEDIDO DEPOSITADO SOB A EGIDE DA LEI N. 5.771/1971.
INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI
N. 9.279/1996. POSSIBILIDADE DE DEPOSITO DE PATENTE
PIPELINE.

1. A Segunda Secao deste Tribunal Superior consagrou o entendimento
de ser inadmissivel a extensdo da validade de patente concedida sob a
égide da Lei 5.772/71 - cujo prazo de protecdo era 15 anos -, ao
argumento de superveniéncia do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual (TRIPS), o qual adotou o prazo de 20 anos,
mesmo porque tal tratado internacional apenas entrou em vigor no Brasil
em 01.01.2000.(AgRg no REsp 1211848/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, DJe 18/04/2011).

2. Com a entrada em vigor da Lei n. 9.279/1996, poderia a autora ter
requerido as patentes pipeline, desde que cumpridos 0s requisitos
dispostos na nova lei, 0 que ndo ocorreu.

3. O fato de a ora recorrente ndo poder cumprir 0s requisitos impostos
pelo procedimento das patentes pipeline e, consequentemente, ndo poder
realizar novos depésitos cuja obrigatoriedade nem sequer ficou
configurada néo implica violagéo ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996.

4. Agravo regimental a que se nega seguimento.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMAO (Relator):
2. O recurso nao merece acolhida.
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O agravante ndo trouxe nenhuma argumentacdo capaz de modificar a
conclusdo do decisério ora agravado, que merece ser mantido por seus proprios
fundamentos (fls. 645-652):

DECIDO.
2. Pretende a recorrente a reforma do acérddo para anular o ato
administrativo que importou no indeferimento dos pedidos de patente PI
8907924-8 e Pl 9408675-3, depositados respectivamente em 16/5/1989 e
12/10/1994, sob a égide da Lei n. 5.771/1971, com o prosseguimento do
exame do mérito dos seus objetos para posterior concessao das patentes.
O Tribunal Regional Federal da 22 Regido, ao apreciar a questado, assim se
manifestou (fls. 483-492):
As patentes pipeline foram inseridas nas disposi¢fes transitérias da Lei
n°® 9.279/96 para possibilitar que o Brasil tivesse nas prateleiras de suas
farmacias medicamentos de JUltima geracdo, cuja importacdo era
extremamente restrita.
Séo patentes extraordinarias e transitérias, concedidas como patentes de
revalidacdo, como meio de possibilitar aos titulares de patentes
estrangeiras relativos a invencbes cuja patenteabilidade era proibida
pela legislacdo brasileira anterior (produtos quimicos, produtos e
processos quimico-farmacéuticos e alimenticios), o direito de ainda obter
protecdo no Brasil, ainda que tais matérias ja tivessem sido divulgadas,
nao mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade.
E oportuno lembrar que, no periodo de negociacdo do TRIPS, varias
empresas ja sabiam que tal tratado estava para ser firmado, razédo pela
qual comecaram a fazer os depoésitos de pedidos de patentes de
medicamentos, embora o antigo CPl vedasse a patenteabilidade dos
mesmos.
O art. 229 da LPI - aplicavel ao presente caso, eis que os pedidos
de patente Pl 8907924-8 e Pl 9408675-3 foram depositados,
respectivamente, em 16/05/1989 e 12/10/1994 - estabelece que aos
pedidos em andamento (anteriores ao TRIPS e a LPI) se aplicam as
regras dos artigos 230 e 231, que incidem, respectivamente,
sobre patentes estrangeiras e nacionais.
Em outras palavras, o dispositivo determinou que tais pedidos somente
seriam privilegiaveis nas condi¢cdes definidas nos arts. 230 e 231, vale
dizer, na forma de pipeline. Assim, para que tais pedidos se tornassem
privilegiaveis, era obrigatorio que assumissem a forma de pipeline.
Segundo § 1° do art. 230, o deposito da patente estrangeira deveria ser
feito dentro do prazo de um ano da publicacdo da LPI, indicando, ainda a
data do primeiro depdésito no exterior.
Em outras palavras, o legislador afastou o requisito da novidade, mas,
em contrapartida, fez determinadas exigéncias formais, que sdo as
contidas no art. 230 da LPI.
O TRIPS ndo é um acordo que tenha exiquibilidade, mas sim uma
proposta de legislacdo dirigida ao legislador interno, estabelecendo
simplesmente padrdes minimos de protecdo aos direitos de propriedade
intelectual em todas as areas.
N&o ha como se falar em aplicacdo imediata do TRIPS. Somente apos a
sua internalizacdo no ordenamento juridico, através da Lei n.
9.279/1996, suas regras tornaram-se aplicaveis integralmente, na forma
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disposta por este diploma legal.
Destaque-se, ainda, que, no momento em que a LPI foi promulgada, o
Brasil abriu mao do prazo para adaptar a sua legislacdo ao TRIPS,
previsto no art. 65 do tratado.
Dessa forma, os titulares de pedidos em andamento junto ao INPI tinham
a obrigacdo de se adaptar aos preceitos do art. 230 ou do art. 231 da
LPI, conforme a hipotese.
Quem néo exerceu tal faculdade, como a ora apelante, caiu na regra da
Medida Proviséria n°® 2.014-10, posteriormente convertida na Lei n°
10.196/2001, que dispunha que os pedidos relativos aos titulares que
nado se adaptassem, na forma dos artigos supramencionados, seriam
considerados indeferidos ex lege, para todos os efeitos.
Note-se que tais pedidos foram indeferidos por for¢a de lei e ndo de ato
administrativo.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
No que toca aos dispositivos do TRIPS, tido por violados, equivoca-se a
recorrente quanto a data de inicio de vigéncia do referido acordo no Pais.
A decisdo apontada no presente recurso especial como favoravel ao pleito
da recorrente - proferida no REsp 960.728-RJ - foi reformada e, perfilhando
caminho diverso, a Terceira Turma, ao julgar o recurso especial, de
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em sessédo de 17/3/2009, assentou o
seguinte:
Comercial. Recurso especial. Mandado de seguranca. Patentes. Pedido
de prorrogacédo, por mais cinco anos, de patente concedida na vigéncia
da Lei n° 5.772/71, em face da ades&o 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 discussdes legislativas no Congresso brasileiro
durante a adesédo ao Acordo.
- Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogacao do
prazo de 15 anos previsto na anterior Lei n°® 5.772/71 para 20 anos, com
base no acordo TRIPS, tomou por premissa necessaria um fundamento
gue nao 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¢gfes juridicas privadas
que tinham em um dos pélos detentores de patentes ainda em curso de
fruicao.
- Em reexame da questéo, verifica-se, porém, que o TRIPS néo é
uma Lei Uniforme; em outras palavras, ndo é um tratado que foi
editado de forma a propiciar sua literal aplicacdo nas relacdes
juridicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados
gue a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade
legislativa desses paises, que estaria entdo limitada a declaragéo
de suarecepcgdao.
- O argumento de que o Brasil ndo demonstrou interesse em fazer
valer 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 8§88 2° e 4° do art. 65. Com
efeito, o § 2° quando cria o 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
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segundo prazo adicional, no § 4° a redacdo muda
substancialmente, estando ali consignado que um Estado nas
condi¢cdes do Brasil 'poderd adiar' a aplicacdo do Acordo em
alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva é uma mera
possibilidade, ao contrario da primeira.
- O Brasil, conforme demonstram as transcricdes das discussdes
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 extensdo da protecdo a setores
tecnoldgicos ainda nédo protegidos pelas antigas Leis de
Patentes; mas n&o do primeiro prazo, porque, em relacdo a este e
pelos préprios 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 manifestacéo
legislativa 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
gualidade, ndo pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestacéao
de vontade por omissédo, quando nenhum dispositivo obrigava o
pais a manifestar interesse neste ponto como condicdo da
eficacia de seu direito.
Recurso especial ndo conhecido. (DJe de 15/4/2009.)
Como se observa, no seu entender, o TRIPS ndo é uma Lei Uniforme; em
outras palavras, ndo € 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 aderirem, substituindo de forma plena a
atividade legislativa desses paises, que estaria entdo limitada a declaracéo
de sua recepcado, por instrumento préprio (no nosso caso, por Decreto
Legislativo).
Em consequéncia, se o aludido tratado nao gera obrigacdes e direitos as
pessoas de direito privado, ndo podem as suas disposicbes serem
reclamadas como fundamento para a desejada prorrogacdo do prazo de
vigéncia das patentes.
Assim, esta Corte consagrou o0 entendimento de que tal tratado
internacional apenas entrou em vigor no Brasil em 1°/1/2000. Desse modo,
ao contrario do alegado pela recorrente, quando os pedidos de patente
foram examinados no INPI em 1999, o Acordo TRIPS ainda ndo estava em
vigor, ndo sendo, portanto, aplicavel ao caso.
Confiram-se:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGACAO
DO PRAZO DE PATENTE CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI N. 5772/71
POR MAIS CINCO ANOS. ACORDO TRIPS. VIGENCIA NO BRASIL.
| - O Acordo Internacional TRIPS - inserido no ordenamento juridico
brasileiro pelo Decreto n. 1.355/94 -, na parte que prevé a prorrogacao
do prazo de patente de 15 anos - nos termos da Lei n. 5.772/71 - para
20 anos, ndo tem aplicacdo imediata, ficando submetida a observancia
de suas normas a pelo menos duas restricdes, em se tratando de paises
em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a
contar do inicio da vigéncia do Acordo no pais (art. 65.1); b) prazo
especial de mais quatro anos para os paises em desenvolvimento (art.
65.2), além do prazo geral.
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Il - A auséncia de manifestacdo legislativa expressa, no sentido de
postergar a vigéncia do Acordo no plano do direito interno por mais cinco
anos (na modalidade 1 + 4), ndo pode ser interpretada como rendncia a
faculdade oferecida pelo art. 65 as nacbes em desenvolvimento, uma vez
qgue ndo havia nenhum dispositivo obrigando o pais a declarar sua opgao
pelo prazo de transicdo. Precedente: REsp 960.728/RJ, Rel®. Min2.
NANCY ANDRIGHI, DJ 17.3.09.

(REsp 806.147/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe
18/12/2009);

COMERCIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANCA. PATENTES. VIGENCIA DE QUINZE ANOS.
ART. 24 DA LEl N. 5.772/71. EXTENSAO DO PRAZO DE VALIDADE.
ACORDO TRIPS. (ARTS. 65 e 70, I). PAISES MEMBROS. DIREITO DE
RESERVA. PERIODOS DE INCIDENCIA DO ACORDO. PRIVILEGIOS DE
INVENCAO ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. PRORROGAGCAO DO
PRAZO POR CINCO ANOS. AUSENCIA DE SUPORTE LEGAL.

1. "O TRIPS nao é uma Lei Uniforme; em outras palavras, ndo é um
tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicagdo nas
relacdes juridicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados
gue a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa
desses paises, que estaria entdo limitada a declaracéo de sua recepcao.
(...) Nao se pode, realmente, pretender a aplicacdo do prazo previsto no
art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestagéo legislativa 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 omissdo, quando nenhum
dispositivo obrigava o pais a manifestar interesse neste ponto como
condicdo da eficacia de seu direito." (REsp n. 960.728-RJ, Terceira
Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/4/2009.)

2. Em consonéancia com a diretriz adotada pela Terceira Turma do STJ, a
extensdo de validade das patentes de quinze para vinte anos,
regularmente constituidas sob a égide de lei interna nacional, ndo se
revela como medida consentdnea com a interpretacdo que requerem as
normas concernentes ao sistema de protecdo patentaria do Pais,
conjugado com 0s 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 ratificacdo e promulgacédo, a regra prescrita no seu art. 65, 2 — "Um
pais em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de
aplicacdo das disposicdbes 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
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 publicag&o oficial.

4. Por ndo gerar o TRIPs obrigacdes 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), é
manifesta a inexisténcia de imposicdo da sua observancia no tocante a
privilégios de invencdo anteriormente concedidos, uma vez que néo
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patenteado nenhum proposito de sua auto-aplicabilidade ou de sua
aptiddo para abarcar relacdes 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 na Lei n. 5.772/71.

5. Ndo ha suporte legal nem obrigagdo do Brasil de garantir as patentes
de invengdo depositadas em data anterior a 1° de janeiro de 2000 a
prorrogacdo por 5 (cinco) anos do prazo de validade - originalmente
estabelecidos em 15 (quinze) anos —, de forma a vigorar por 20 (vinte)
anos a protecdo patentadria em territério nacional, mediante a
aplicabilidade direta e sem reservas do Acordo TRIPs.

(REsp 642.213/RJ, Rel. Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA,
SEGUNDA SECAO, DJe 02/08/2010);

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. DIREITO INTERTEMPORAL. PATENTE. PRAZO DE
VALIDADE. LEI 5.772/71 (15 ANOS).

SUPERVENIENCIA DO ACORDO TRIPS (PRAZO DE 20 ANOS). PEDIDO
DE EXTENSAO. INADMISSIBILIDADE. SUMULA 83/STJ. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A Segunda Secéao deste Tribunal Superior consagrou o entendimento
de ser inadmissivel a extensdo da validade de patente concedida sob a
égide da Lei 5.772/71 - cujo prazo de protecdo era 15 anos -, ao
argumento de superveniéncia do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual (TRIPS), o qual adotou o prazo de 20 anos,
mesmo porque tal tratado internacional apenas entrou em vigor no Brasil
em 01.01.2000.

(AgRg no REsp 1211848/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe
18/04/2011);

3. N&o lhe socorre melhor sorte a alegacéo de violacdo ao art. 229 da Lei n.

9.279/1996.

Com efeito, com a entrada em vigor da referida Lei, surgiu a possibilidade,

para autora, de requerer a patente pipeline, desde que cumpridos os

requisitos dispostos no novo diploma.

Dessa forma, ndo se trata, como pretende fazer entender a recorrente, de

obrigatoriedade de conversdao dos pedidos ordinarios em pedidos

extraordinarios, conforme as regras da patente pipeline previstas na Lei n.

9.279/1996.

Cuida-se, em verdade, de uma faculdade, que, em virtude das

peculiaridades do caso ora em analise, configurava a Unica possibilidade da

parte em ver protegidas as suas patentes, pois, com base na lei
anteriormente aplicavel, a concesséo do pedido nao seria possivel.

Portanto, o fato de a ora recorrente ndao poder cumprir 0S requisitos

impostos pelo procedimento das patentes pipeline e, consequentemente,

nao poder realizar novos depdésitos - cuja obrigatoriedade nem sequer ficou

configurada -, ndo implica violacéo ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996.

Alias, no mesmo sentido a Quarta Turma desta Corte ja se pronunciou:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE
MEDICAMENTO. PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADA SOB A EGIDE DA
LElI 5.771/71. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ACORDO
TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI LEI 9.279/96. POSSIBILIDADE DE
DEPOSITO DE PATENTE PIPELINE.
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1. O art. 65.2 do TRIPs prevé prazo de extensao geral, estabelecido para
todos os paises em desenvolvimento, ndo sendo necessario qualquer
tipo de manifestacdo por parte dos Estados membros incluidos nessa
categoria, motivo pelo qual as disposicGes do TRIPs tornaram-se
obrigatdrias, no Brasil, somente a partir de 1° de janeiro de 2000.
2. Por esse motivo, incabivel a analise do pedido de patente da autora,
depositado em 1992 e indeferido em 1999, diretamente e com base nas
disposi¢cdes do Acordo TRIPs.
3. Ademais, considerando que o pedido administrativo da autora é do
ano de 1992, sob a égide da Lei 5.771/71, ndo € possivel a concessao
de patente de farmaco, ainda que o pedido de patente fora depositado e
concedido em pais estrangeiro.
4. Com a entrada em vigor da Lei 9.279/96, poderia a autora requerer a
patente pipeline, desde de que cumpridos os requisitos dispostos na
nova lei, o que ndo ocorreu.
5. O fato de a ora recorrente nhdo poder cumprir 0os requisitos impostos
pelo procedimento da patente pipeline e, consequentemente, ndo poder
realizar um novo depdsito, cuja obrigatoriedade sequer restou
configurada, ndo implica violagdo ao art. 229 da Lei 9.279/96.
6. Nao se conhece da divergéncia jurisprudencial quando fundada em
acordao paradigma deste Superior Tribunal de Justica que representa
jurisprudéncia superada.
7. Embargos de declaracdo manifestados com notdério propdésito de
prequestionamento ndo tém carater protelatério. Simula 98/STJ.
(REsp 1096434/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA
TURMA, DJe 17/11/2010).

4. Ante o0 exposto, nego seguimento ao recurso especial.

Intimem-se. Publique-se.

3. Ante 0 exposto, hego provimento ao agravo regimental.

E como voto.
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AgRg no
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Numeros Origem: 200551015247541 404910
EM MESA JULGADO: 03/06/2014

Relator
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO

Presidente da Sessao
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAUJO

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. ANTONIO CARLOS PESSOA LINS

Secretéria
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUACAO
RECORRENTE . BAYER CROPSCIENCE GMBH
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMESDA SILVA GOULART PEREIRA EOUTRO(S)

LUCASLIMA RIBEIRO EOUTRO(S)

MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)

LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INM
ADVOGADO : MARCIA VASCONCELOSBOAVENTURA EOUTRO(S)

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : BAYER CROPSCIENCE GMBH

ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA EOUTRO(S)
LUCASLIMA RIBEIRO EOUTRO(S)
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO : MARCIA VASCONCELOSBOAVENTURA E OUTRO(S)
CERTIDAO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, a0 apreciar 0 processo em epigrafe na sessdo
redizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

A Quarta Turma, por unanimidade, negou seguimento ao agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araljo (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.



