
 
 

 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.211.848 - RJ (2010/0167995-0)
  

RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)

AGRAVANTE : SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
ADVOGADOS : CRISTIANE BALESTRERI E OUTRO(S)
  MAURO MACHADO CHAIBEN 
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

INPI 
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA E OUTRO(S)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. DIREITO INTERTEMPORAL. PATENTE. PRAZO DE 
VALIDADE. LEI 5.772/71 (15 ANOS). SUPERVENIÊNCIA DO 
ACORDO TRIPS (PRAZO DE 20 ANOS). PEDIDO DE EXTENSÃO. 
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de 
ser inadmissível a extensão da validade de patente concedida sob a égide da 
Lei 5.772/71 - cujo prazo de proteção era 15 anos -, ao argumento de 
superveniência 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. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Nancy 
Andrighi, Massami Uyeda (Presidente), Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram 
com o Sr. Ministro Relator.  

Brasília (DF), 05 de abril de 2011(Data do Julgamento)

MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)  

Relator
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AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.211.848 - RJ (2010/0167995-0)
  

RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)

AGRAVANTE : SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
ADVOGADOS : CRISTIANE BALESTRERI E OUTRO(S)
  MAURO MACHADO CHAIBEN 
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

INPI 
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (Relator): Trata-se de agravo 

regimental interposto por SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, contra a r. decisão 

de fls. 453/457, que negou seguimento ao recurso especial.

A agravante, nas razões recursais, reitera a pretensão de extensão do prazo de vigência 

da patente PI9101896-0 de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos. Sustenta, ainda, a 

inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ (fls. 462/477).

É o relatório. 
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AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.211.848 - RJ (2010/0167995-0)
  
RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)
AGRAVANTE : SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
ADVOGADOS : CRISTIANE BALESTRERI E OUTRO(S)
  MAURO MACHADO CHAIBEN 
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

INPI 
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (Relator): Não obstante os 

argumentos expendidos pela agravante, verifica-se que a tese jurídica veiculada nas razões do 

regimental não é capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado. 

Deveras, como consignado na decisão agravada, a Segunda Seção deste Tribunal 

Superior consagrou o entendimento de ser inadmissível a extensão da validade de patente 

concedida sob a égide da Lei 5.772/71 - cujo prazo de proteção era 15 anos -, ao argumento 

de superveniência 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. Sob esse prisma:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. RECURSO ESPECIAL. 
MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTES. VIGÊNCIA DE QUINZE 
ANOS.  ART. 24 DA LEI N. 5.772/71. EXTENSÃO DO PRAZO DE 
VALIDADE. ACORDO TRIPS. (ARTS. 65 e 70, I). PAÍSES MEMBROS. 
DIREITO DE RESERVA. PERÍODOS DE INCIDÊNCIA DO ACORDO. 
PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE 
SUPORTE LEGAL.
1.   "O TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado 
que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas 
de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, 
substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria 
então limitada à declaração de sua recepção. (...) Não se pode, realmente, 
pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de 
manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste 
prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, 
que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer 
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efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum 
dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição 
da eficácia de seu direito." (REsp n. 960.728-RJ, Terceira Turma, relatora 
Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/4/2009.)
2.  Em consonância com a diretriz adotada pela Terceira Turma do STJ, a 
extensão de validade das patentes de quinze para vinte anos, regularmente 
constituídas sob a égide de lei interna nacional, não se revela como medida 
consentânea com a interpretação que requerem as normas concernentes ao 
sistema de proteção patentária do País, 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 1º da janeiro de 1995 em face de sua 
ratificação e promulgação, a regra prescrita no seu art. 65, 2 – "Um país em 
desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das 
disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de 
quatro anos, com exceção 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 1º de janeiro de 2000, inibindo, portanto, sua plena incidência a partir da 
publicação oficial.
4.   Por não gerar o TRIPs obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua 
data de aplicação para o respectivo Membro (art. 70, I), em harmonia com o 
direito de preterir os períodos de incidência do Acordo (art. 65), é manifesta a 
inexistência de imposição da sua observância no tocante a privilégios de 
invenção anteriormente concedidos, uma vez que não patenteado nenhum 
propósito de sua auto-aplicabilidade ou de sua aptidão para abarcar relações 
jurídicas afora aquelas que somente convergem para os seus Membros, 
tampouco qualquer comando preceptivo que permita a extensão do prazo de 
vigência da patente deferido com suporte na Lei n. 5.772/71.
5. Não há suporte legal nem obrigação do Brasil de garantir às patentes de 
invenção depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000 a prorrogação 
por 5 (cinco)  anos  do  prazo  de  validade  – originalmente  estabelecidos  em  
15 (quinze) anos –, de forma a vigorar por 20 (vinte) anos a proteção 
patentária em território nacional, mediante a aplicabilidade direta e sem 
reservas do Acordo TRIPs.
6.  Recurso especial desprovido. (REsp 642.213/RJ, Rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe 02.08.2010) 

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.  
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PATENTE CONCEDIDA NOS 
TERMOS DA LEI N. 5772/71 POR MAIS CINCO ANOS. ACORDO 
TRIPS. VIGÊNCIA NO BRASIL.
I - O Acordo Internacional TRIPS - inserido no ordenamento jurídico brasileiro 
pelo Decreto n. 1.355/94 -, na parte que prevê a prorrogação do prazo de 
patente de 15 anos - nos termos da Lei n. 5.772/71 - para 20 anos, não tem 
aplicação imediata, ficando submetida a observância de suas normas a pelo 
menos duas restrições, em se tratando de países em desenvolvimento, como o 
caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da vigência do 
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Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os 
países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral.
II - A ausência de manifestação legislativa expressa, no sentido de postergar a 
vigência do Acordo no plano do direito interno por mais cinco anos (na 
modalidade 1 + 4), não pode ser interpretada como renúncia à faculdade 
oferecida pelo art. 65 às nações em desenvolvimento, uma vez que não havia 
nenhum dispositivo obrigando o país a declarar sua opção pelo prazo de 
transição. Precedente: REsp 960.728/RJ, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, 
DJ 17.3.09.
Recurso Especial provido. (REsp 806.147/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 
DJe 18.12.2009) 

Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de 
prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei nº 
5.772/71, em face da adesão do Brasil ao Acordo TRIPS. Natureza do 
Acordo. Exame das cláusulas relativas às possíveis prorrogações de prazo de 
vigência do TRIPS para os países em desenvolvimento e das discussões 
legislativas no Congresso brasileiro durante a adesão ao Acordo.
- Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogação do prazo de 
15 anos previsto na anterior Lei nº 5.771/71 para 20 anos, com base no acordo 
TRIPS, tomou por premissa necessária um fundamento que não chegou a ser 
questionado e que está longe de ser pacífico, segundo o qual tal Acordo, no 
momento de sua recepção pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos 
sobre as relações jurídicas privadas que tinham em um dos pólos detentores de 
patentes ainda em curso de fruição.
- Em reexame da questão, verifica-se, porém, que o TRIPS não é uma Lei 
Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a 
propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado 
ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma 
plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à 
declaração de sua recepção.
- O argumento de que o Brasil não demonstrou interesse em fazer valer o 
prazo extra de quatro anos, como Nação em desenvolvimento, para aplicação 
do TRIPS desconsidera a existência de dois prazos de carência no corpo do 
Acordo, pois é nítida a diferença entre as redações dos §§ 2º e 4º do art. 65. 
Com efeito, o § 2º, quando cria o prazo geral de aplicação 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 § 4º, a 
redação muda substancialmente, estando ali consignado que um Estado nas 
condições do Brasil “poderá adiar” a aplicação do Acordo em alguns pontos 
por mais 5 anos. A segunda ressalva é uma mera possibilidade, ao contrário da 
primeira.
- O Brasil, conforme demonstram as transcrições das discussões legislativas 
juntadas aos autos, abriu mão do segundo prazo especial e facultativo de mais 
cinco anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado à extensão da proteção 
a setores tecnológicos ainda não protegidos pelas antigas Leis de Patentes; 
mas não do primeiro prazo, porque, em relação a este e pelos próprios termos 
do Acordo, qualquer manifestação de vontade era irrelevante. 
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- Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto 
no art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestação legislativa adequada nesse 
sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma 
alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e 
que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de 
vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar 
interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito.
Recurso especial não conhecido. (REsp 960.728/RJ, Rel. Min. NANCY 
ANDRIGHI, DJe 15.04.2009) 

No que tange ao dissídio pretoriano, incide, efetivamente, a Súmula 83 deste Superior 

Tribunal, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a decisão do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (cf. AgRg no Ag 135.461/RS, Rel. 

Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 18.08.97).

Assim, resta afastada qualquer pretensão de alteração do julgado, tendo em vista a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que, ao consolidar o seu entendimento, 

opõe-se frontalmente às alegações da agravante. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

TERCEIRA TURMA
 

AgRg   no
Número Registro: 2010/0167995-0 REsp 1.211.848 / RJ

Números Origem:  200502010038388       200551015009472

EM MESA JULGADO: 05/04/2011

Relator

Exmo. Sr. Ministro  VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/RS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS : MAURO MACHADO CHAIBEN

CRISTIANE BALESTRERI E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA E OUTRO(S)

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ADVOGADOS : MAURO MACHADO CHAIBEN

CRISTIANE BALESTRERI E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA E OUTRO(S)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto 
do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Massami Uyeda 
(Presidente), Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.
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