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RESUMO

PINTO, Ana Paula Gomes. As patentes de revalidacdo (pipelines): um estudo sobre a
prorrogacdo dos prazos de protecdo nos produtos e processos farmacéuticos. Rio de
Janeiro, 2012. Dissertacdo (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovagédo) —
Academia da Propriedade Intelectual e Inovacédo, Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
Rio de Janeiro, 2012.

Ap0s quinze anos de publicacdo da atual Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279 de 14 de
maio de 1996), as patentes de revalidacdo (pipelines) continuam a gerar polémica, desde as
discussdes do Projeto de Lei n. 115-1993, que as introduziu no pais. Esse debate perdurard
mesmo depois que a acao direta de inconstitucionalidade — ADI 4234, em tramite no Supremo
Tribunal Federal, que requer a declaracdo de inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231 da
citada lei —, tenha seu mérito julgado. Nessa dissertacdo, o objetivo se subdividiu em duas
partes: geral e especifico. O objetivo geral se apresenta em processual (em que se examinam
as acdes judiciais cujo pedido é a prorrogacdo do prazo vintenario de protecdo) e o social (por
meio da andlise das consequéncias destas patentes para a sociedade e para o Poder Publico). O
objetivo especifico deste estudo foi descrever o passado — com as questfes conceituais e a
enumeracao da legislacdo sobre propriedade industrial no Brasil durante o século XX; discutir
0 presente — por meio da avaliacdo de quatro patentes com acles judiciais, cuja demanda
tratava do pedido de prorrogacdo do prazo de protecdo vintenario fundamentado nos institutos
do SPC ou do continuation-in-part —; e, por fim, caracterizar o futuro — por meio dos possiveis
efeitos a serem atribuidos a decisdo de mérito da ADI 4234 que podera, através da Teoria da
Modulacdo dos Efeitos (vinculada ao interregno a ser atingido pela decisdo), gerar diferentes
consequéncias aos estudos da propriedade industrial, principalmente no que se refere a
revalidacdo, bem como nas relagbes obrigacionais do Poder Publico e de particulares. A
metodologia utilizada valeu-se de fontes primérias e secundérias das quais prevaleceram: a
pesquisa bibliogréfica, da pesquisa documental e de um estudo de caso. Isto permitiu alcancar
como resultados a necessidade de utilizacdo da linguagem técnico-cientifica vinculada ao
tema; a importancia do conhecimento da legislacéo nacional e internacional que as regem e as
consequéncias juridicas, administrativas e sociais que a decisdo de mérito da A¢do Direta de
Inconstitucionalidade n. 4234 causara ao estudo das patentes de revalidacdo (pipelines). Este
debate permanece atual tendo em vista a quantidade e a natureza das patentes a serem
alcancadas por esta discussao.

Palavras chave: Propriedade Industrial. Patentes. Revalidacdo (Pipelines). Prorrogacdo de
Prazos. ADI 4234. Efeitos.



ABSTRACT

PINTO, Ana Paula Gomes. As patentes de revalidacdo (pipelines): um estudo sobre a
prorrogacdo dos prazos de protecdo nos produtos e processos farmacéuticos. Rio de
Janeiro, 2012. Dissertacdo (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovacgdo) —
Academia da Propriedade Intelectual e Inovacédo, Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
Rio de Janeiro, 2012.

Fifteen years after the publication of the current Industrial Property Law (Law no. 9279, May
14th, 1996), the revalidation patents (pipelines) continue to generate controversy, since the
discussions of the law project 115/1993, which brought them into our country. This debate
will persist even after the appreciation of the constitutional control action - ADI 4234, pending
in the Supreme Court, which arguments the unconstitutionality of the articles 230 and 231 of
that law - has its merit judged. The objective of the present thesis was subdivided into two
parts: a general and a specific one. The overall objective is presented in procedural (examines
the lawsuits which the request is the extention of the twenty years protection deadline) and
social (by analyzing the consequences of these patents to society and to the Government). The
specific objective of this study was to describe the past time - with the conceptual issues and
the list of industrial property legislation in Brazil during the twentieth century -; discuss the
present time - through the evaluation of four patents with lawsuits, which judicial requests
were to extend the term of twenty years protection based on the SPC institutes or
“continuation-in-part” -; and, finally, to conjecture the future - through the possible effects to
be attributed to the decision taken on the ADI 4234 which may, due to the application of the
“effect modulation theory” (linked to the time lapse to be reached by the decision), generate
different consequences for the industrial property studies, particularly on revalidation issues,
as well as for the obligational relations between the Government and individuals. The
methodology was based on the bibliographical and documentary research, and a case study.
This allowed to achieve as results the necessity for the use of technical-scientific language
connected to the theme; the importance of knowing the national and international laws that
govern the matter; and the legal, administrative and social consequences that will result from
the decision taken on the ADI 4234 to the study of the revalidation patents (pipelines). This
debate remains important on the present time due to the quantity and nature of the patents to
be reached by this discussion.

Keywords: Industrial Property. Patents. Revalidation (Pipelines). Extension of Deadlines. ADI
4234. Effects.



LISTA DE ILUSTRACOES - QUADROS, GRAFICOS E FIGURAS

FIGURAS
Figura 1: Linha do tempo da legislacdo de propriedade industrial no Brasil a partir de 1945
COM LEIMINO BM 2012, ... oottt et et e e sa e s e e et et e steerenreeneenes 41
Figura 2: Sitio inicial da JFRJ. ....c.ooiiiii e 63
Figura 3: Interface da Consulta processual Na SIRJ. .........coeiiiiiiiiiiiineee e 63
Figura 4: Interface da consulta processual junto ao Sistema Apolo da SIRJ........c.cccceevvvvennne 64
Figura 5: Interface com as setas dos CampoS de PESQUISA. ......cveververrererenieieenieneesiesiesiesieeieas 64
Figura 6: Critério utilizado na pesquisa do andamento processual. ...........cccccvevververeiieesnennnns 66
Figura 7: Resultado da busca pelo andamento processual. ...........cccoovririiieiencnencnescsenias 66
Figura 8: Sitio de aCeSS0 @0 TRF2.........cov ittt sra e 67
Figura 9: Ficha-resumo de critérios objetivos da busca processual. ............ccocoeviiiiirniinenns 68
Figura 10: Pagina inicial do sitio do INPI com seta indicando o link Patente. ............c........... 71
Figura 11: P4gina inicial do sitio do INPI com seta indicando o link Busca. ............ccccceveueneee 72
Figura 12: Interface para acesso a base de dados de patentes no sitio do INPI...................... 72
Figura 13: Interface para insercdo dos digitos verificadores para 0 acesso a base de dados de
patentes N0 SItio O INPL. ..ot sra e 73
Figura 14: Interface de acesso a base de dados de patentes por meio da Pesquisa Basica....... 73
Figura 15: Interface de acesso a base de dados de patentes por meio da Pesquisa Avancada . 74
Figura 16: Pagina de pesquisa avangada na base de patentes do INPL...........cccceveiiiiiinnenns 76
Figura 17: Pagina inicial do sitio do ESPaCEnet. .........cccocviiieiiiiic i 77
Figura 18: Interface para pesquisa avangada N0 ESPacenet. .........cccocvvivieviiieie e 78
Figura 19: Interface para pesquisa por NUMero N0 ESPacenet. ..........cccvvveveeieiicve e 78
Figura 20: Interface de busca de patentes N0 USPTO. ......ccoiiiiiiiiiiiieecee e 79
Figura 21: Interface de busca de patentes N0 USPTO. ..o 80
Figura 22: Interface de busca da patente pelo nimero da patente no sitio do USPTO. ........... 80
Figura 23: Pagina inicial do Sitio d0 STF. ......ooiiiiiiieie e 82
Figura 24: Sitio de resposta a busca processual pelo numero do STF, utilizando o nimero
USRS 83
Figura 25: Interface do resultado para busca e acesso as informacdes processuais no STF. ...83
Figura 26: Interface para visualizar pegas eletronicas N0 STF. ..........ccocvivviiieieneneneseseas 84
Figura 27: Demonstragdo temporal das situag0es o0bservadas...........ccccooeveeiininiiencniieseeine 88
Figura 28: Linha do tempo da duracdo da patente e dos autos processuais
N.2003.51.01.5407547 . .oceeieiee ettt ettt r e ene e 109
Figura 29: Linha do tempo da acdo judicial dos autos processuais n. 2003.51.01.540754-7
€OM dOMINIO PUDTICO. ....oviiieiice ettt sre e re e e 109
Figura 30: Linha do tempo da duracdo da patente e dos autos processuais n.
2005.51.01.507620-5. .....ueeuieieieiiesie sttt et ettt areenes 116
Figura 31: Linha do tempo da acgdo judicial dos autos processuais n. 2005.51.01.507620-5
COM dOMINIO PUDTICO. . ..cviiieciecce et sbe e snnesbe e e 116

Figura 32: Representagéo grafica do ciclo de agravos de instrumento e interno que fizeram a
liminar ser restaurada, tendo como centro a discussao sobre o cumprimento das determinagdes

[0 (o JE= T RS Y22 TR O = TR 119
Figura 33: Linha do tempo relacionada a a¢do n. 2007.51.01803828-5. ........cccceevveerinnnnnne 123
Figura 34: Linha do tempo da acdo judicial dos autos processuais n. 2007.51.01803828-5 com
(o [0 o TTaT ol o1] o] Lol o TSSOSO 124

Figura 35: Linha do tempo relacionada as acgdes judiciais n. 2001.51.01.523210-6 e
2001.51.01.524082-6......0ccuverienieiiesieeieeieetee e see ettt sttt sttt e ettt st nrearenres 131


file:///C:/Documents%20and%20Settings/Aberta/Desktop/DISSERTAÇÃO_4JUNHO_GRÁFICa.docx%23_Toc326573346
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Aberta/Desktop/DISSERTAÇÃO_4JUNHO_GRÁFICa.docx%23_Toc326573364
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Aberta/Desktop/DISSERTAÇÃO_4JUNHO_GRÁFICa.docx%23_Toc326573369
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Aberta/Desktop/DISSERTAÇÃO_4JUNHO_GRÁFICa.docx%23_Toc326573369
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Aberta/Desktop/DISSERTAÇÃO_4JUNHO_GRÁFICa.docx%23_Toc326573369

Figura 36: Linha do tempo da acdo judicial dos autos processuais n. 2001.51.01.523210-6 e

2001.51.01.524082-6......cccuverienieieiieiteeieetaeiesie ettt sttt a et renrenreereenes 131
Figura 37: Linha do tempo: data de promulgacao da Lei n. 9.279-96 e efeitos da ADI. ....... 169
GRAFICOS
Gréfico 1: Localizacao das agdes consideradas relevantes para 0 INPL..........cccccoccvvevvivnnnnne. 93
Gréfico 2: Descricdo Objeto x Quantidade de acdes no RJ e Quantitativo de acGes propostas X
Data de expiracdo da proteGao PatENtAria. .........ccovreruererereiieeee e 94
QUADROS
Quadro 1: Evolucdo da expectativa de prazo para analise de patentes ..........ccccecvvvvervrvennnne. 38
Quadro 2: Comparacdo entre o texto do art. 9° do CPI-71 (Lei n. 5772-71) com o art. 18 da
LPI-96 (LI N. 9.279-96). ....eeieiuieiieieieiiesies ettt re e sa s e et eaesrentesreeneaneans 55
Quadro 3: Comparacao entre os arts. 24 do CPI-71, art. 33 do ADPIC/TRIPs-95 e o art. 40 da
] ST 56
Quadro 4: Relacdo entre o ano final da protecéo e o quantitativo de patentes...........c..c.......... 58
Quadro 5: Dados complementares sobre 0 campo a ser estudo e a metodologia utilizada. .....85
Quadro 6: Doze patentes ja em dominio PUBIICO. ........cccoeveiieiieicccce e 95
Quadro 7: Sete patentes em VIiaS 0e EXPITAT. .......cc.eieriririeieiee ettt enes 96
Quadro 8: Comparacdo entre as redacdes do art. 273, do CPC, antes e depois da Lei n. 8.952-
94 € Lei N.10.444-2002........ceeireieeie et eeete et e ettt ettt e et nte e reeraenes 103
Quadro 9: Comparacdo entre as tutelas antecipada e cautelar..............cccocoeveiiivviieciccien 105
Quadro 10: Eventos relevantes no tramite da agdo n.2003.51.01.540754-7. .........ccccevvrnnnne 110
Quadro 11: Data e descricdo dos intervalos pertinentes a agdo n.2003.51.01.540754-7. ...... 110
Quadro 12: Eventos relevantes no tramite da acdo n. 2005.51.01.507620-5. ............ccccuvenee 117
Quadro 13: Data e descricdo dos intervalos pertinentes a agdo 2005.51.01.507620-5. ......... 117
Quadro 14: Eventos relevantes no tramite da acdo n. 2007.51.01803828-5. ...........ccccevvenee 124
Quadro 15: Data e descricdo dos intervalos pertinentes a agdo n. 2007.51.01803828-5. ...... 124
Quadro 16: Eventos relevantes no tramite das agdes n. 2001.51.01.523210-6 e
2001.51.01.524082-6......0ccuverieieieiieeieeieate et e ste ettt ettt na ettt re e eraenes 132
Quadro 17: Data e descri¢do dos intervalos pertinentes as a¢es n. 2001.51.01.523210-6 e
2001.51.01.524082-6.......ccveiereiiesieste ettt ettt ra et renre e anes 132
Quadro 18: Quadro comparativo entre os quatro casos estudados e as observagOes pertinentes
A CA0A UM AEIES. ...ttt e et e e s te e e e naenreeneeneenreene s 145
Quadro 19: Comparagdo entre o controle difuso e o controle concentrado de
CONSEITUCIONATIAAUE. ..ottt sreeeeeneenreeee s 153
Quadro 20: Amici curiae: érgdo e entidades, datas do pedido e do deferimento. .................. 164

Quadro 21: Analise comparativa entre a entidade requerente do amicus curiae e Seus
PrINCIPAIS ArGUMIEINTOS. .. .veetieieieeiiie sttt ete et ee sttt e et e st e st e e te e et e e saeeesbeesbeeasteesaeeanbeesseeanreeas 165



ABAPI
ABIA
ABIFINA

ABPI
ABRASEM
ADC

ADI

ADPF
ADPIC

AgR-ED-EDv-ED

AgRg no Ag
AGU
AIDS

ANDEF
ANVISA
AO

AP

CcC

CGPO
CIP

CPC

CPI

CRFB
CUP
DAPV

DF

DI

DIRPA
DJe

DL

EC
EMARF
EMERJ
EPC
EPO/Espacenet
EUA

FDA
FENAFAR
FIOCRUZ
GAPA-RS

GAPA-SP
GATT

LISTA DE SIGLAS

Associacdo Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
Associacdo Brasileira Interdisciplinar de AIDS.

Associacdo Brasileira de Quimica Fina, Biotecnologia e suas
Especialidades

Associacdo Brasileira da Propriedade Industrial

Associacdo Brasileira de sementes e mudas

Acdo Declaratéria de Inconstitucionalidade

Acéo Direta de Inconstitucionalidade

Acdo De Descumprimento de Preceito Fundamental

Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comercio.

Agravo Regimental nos Embargos de Declaracdo nos Embargos de
Divergéncia nos Embargos de Declaracao.

Agravo Regimental no Agravo

Advocacia Geral da Unido

Acquired  immune  deficiency  syndrome ou  acquired
immunodeficiency syndrome (Sindrome da Imunodeficiéncia
adquirida)

Associacdo Nacional de Defesa Vegetal

Agéncia de Vigilancia Sanitaria

Acdo Ordinaria

Acéo Principal

Cadigo Civil

Coordenacéo-Geral de Planejamento e Orcamento
Classificacdo Internacional de Patentes

Cadigo de Processo Civil

Codigo da Propriedade Industrial

Constituicdo da Republica Federativa do Brasil

Convencao da Unido de Paris

Data Proxima ao Vencimento

Distrito Federal

Desenho Industrial

Diretoria de Patentes do INPI

Diério de Justica

Decreto Lei

Emenda Constitucional

Escola da Magistratura Regional Federal da 22 Regiédo

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

European Patent Convention (Convengéo de Patentes Europeia
European Patent Office (Escritério Europeu de Patentes)
Estados Unidos da América

Unites States Food and Drugs Administration

Federacdo Nacional dos Farmacéuticos

Fundacéo Oswaldo Cruz

Grupo de Apoio a Prevencdo da AIDS no Estado do Rio Grande do
Sul

Grupo de Apoio a Prevencgéo a AIDS no Estado de Séo Paulo
General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral sobre Pautas



GIV

HIV

IBPI
IDEC

IDS

INPI
Interfarma
JFRJ
LAFEPE

LINDB
LPI
MC
MERCOSUL
MICT
Min.
MPF
MRE
MS
MSF
oMC
OMPI
ONGs
P&D
PCT

PFINPI

PGR
PI

PL

PP

Pr6 Genéricos
RE
REBIP
Rel
RESP
RITRF
RJ
SJRJ
SP
SPC

STF
ST
TJRJ
TIRS
TJSP
TRF

Aduaneiras e Comércio ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio)
Grupo de Incentivo a Vida

Human immunodeficiency virus (virus da imunodeficiéncia humana)
Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos e Técnicos
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Associagdo da Industria Farmacéutica de Pesquisa

Justica Federal do Rio de Janeiro

Laboratorio Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador
Miguel Arraes

Lei de Introducdo as Normas do Direito Brasileiro.

Lei da Propriedade Industrial

Medida Cautelar

Mercado Comum do Sul

Ministério da Industria Comércio e Turismo

Ministro

Ministério Pablico Federal

Ministério das RelacBes Exteriores

Mandado e Seguranca

Médicos sem Fronteiras

Organizagdo Mundial do Comércio

Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual

Organizagdes N&o Governamentais

Pesquisa e Desenvolvimento

Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperacdo em Matéria de
Patentes)

Procuradoria Especializada do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial

Procurador-Geral da Republica

Patente de invencéo

Projeto de Lei

Patente Pipeline

Associacdo Brasileira das Industrias de Medicamentos Genéricos
Recurso Extraordinério

Rede Brasileira de Integracdo dos Povos

Relator (a)

Recurso Especial

Regimento Interno do Tribunal Regional Federal

Rio de Janeiro

Secdo Judiciaria do Rio de Janeiro

Séo Paulo

Supplementary Protection Certificate — (Certificado de Protecdo
Suplementar)

Supremo Tribunal Federal

Superior Tribunal de Justica

Tribunal de Justica do Rio de Janeiro

Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul

Tribunal de Justica de Sao Paulo

Tribunal Regional Federal



TRIPs — Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Aspectos de
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)

UNAIDS — United Nations Programme on HIV/AIDS (Programa das NacGes
Unidas para o HIVV/AIDS)

uUs — United States of America (Estados Unidos da América)

USPTO — United States Patent and Trademark Office (Escritério Americano de
Marcas e Patentes)

VF — Vara Federal

WIPO — World Intellectual Propriety Organization (Organizacdo Mundial da

Propriedade Intelectual).



SUMARIO

1 INTRODUGAD ....ooovvieieeeeteees ettt sttt ettt n st 18
2  PATENTES: UM BREVE REFERENCIAL SOBRE OS CONCEITOS E LEGISLACAO ...... 24
2.1 CONCEITOS ...ttt bbb bbbt bbbttt enbeanes 25
2.1.1 Conceito de propriedade para 0 Direito brasileiro...........ccccocooviiiiiiiiiicien e 25
2.1.2 Conceitos inerentes a Propriedade Intelectual.............ccccoovvveiieiiiii s 29
2.2 LEGISLACGAOD ...ttt s s 40
2.2.1 O periodo anterior @ Lei N. 5.772-1971 .....ccocoiiieieee e 42
2.2.2 Periodo de vigéncia da Lei N. 5.772-T1 ...cc.cviiiiiiie e s 44
2.2.3 ADPICITRIPS ...ttt bbb bbb bbbttt enes 46
2.2.4 Periodo de vigéncia da Lei N. 9.279-96 .........ccooiiiiiiiiee e 52
K O 1= | = I LV @ PSSR P PR PRTRO 59
4 METODOLOGIA ..ottt e e saesa et et et e ntesrenreaneanes 60
4.1 PESQUISA BIBLIOGRAFICA .....oooveeeeeveeeeeeeee et ess st 60
4.2 PESQUISA DOCUMENTAL ..ottt sttt 61
4.2.1 Da aNAlISE PrOCESSUAL.......ccuveiveiieitieite ettt ettt sttt e te et e esaeenneenee e 62
4.2.2 Da aNAliSe das PALENTES .......cveiiiiieieieie ettt ettt 70
B2 2.1 INPL .ottt bbbt b bbbt anes 71
4.2.2.2 European Patent Office - ESPACENEL .........cccoviiiieieieiec s 77
4.2.2.3 United States Patent and Trademark Office - USPTO.........cccccovvinininneic e 79
4.3 ESTUDQO DE CASOD ..ottt ettt sttt sttt ettt nnns 81
4.4 QUADRO SINOPTICO DA METODOLOGIA ........coeeieereeeeeteeeeee s, 85
5 QUESTOES PROCESSUAIS QUE GERARAM REFLEXOS NA PRORROGACAO
DOS PRAZOS ...ttt ettt b e st b e bttt s e st et et ettt eabenrenre e 86
5.1 O QUE FOI OBSERVADO. .....cotiitiiiieiesieeieeie ettt 88
5.2 DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS ...t 89
5.2.1 DA COMPELENCIA ...c.veeveeiieitieiie ettt et e et et e et e saeesteenaeereesbaenaesneenes 90
5.2.2 DO quantitativo ProCESSUAL ...........coiiiiieiieieiiesie s 92
5.3 DAS QUESTOES PROCESSUAIS .......ooveiieeetceeeeestee s ese s s s ssses s, 98
5.3. 1 TULEIAS 08 UINGENCIA ......eiueieiiiitieiiiiee ettt bbb 99
5.3. 1.1 TULEIA CAULEIATN ... et eneas 100
5.3.1.2 AnteCipagio de TUEIA ..o 102
5.3.1.3 Comparacéo entre a tutela cautelar e a antecipacdo de tutela..............ccocvevereienns 105
5.3, 1.4 LIMINAIES ...ttt eieesieesteseeste e ee e ete e esta e teese e ta e e e seesse e teeseeaseesseeseesseesteeneesnennseennens 106
5.4 DAS ACOES JUDICIAIS EFETIVAMENTE ESTUDADAS.........ccooovvieieeieeseenieneen, 107
5.4.1 As patentes € 0S ProCeSS0S JUAICIANS ....c.veveveriiriiriiiieieiesie ettt 107
a) Patente PP1100829-6 e Processo judicial n® 2003.51.01.540754-7.......cccccccvveviveiinernennnn. 108
b) Patente PP 1101167-0 e Processo judicial n°. 2005.51.01.507620-5 ........c.ccccevvivervrennnnn 114
c) Patente PP 1100098-8 e Processo Judicial n® 2007.51.01.803828-5 ...........ccccccvevveeiveennen. 122
d) Patente PP1100062-7 e Processos judiciais n° 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01524082-6 ........ 129
5.4.2 LItIGANCIA A8 IMA-FE........oeiiieeee et re e 138
55 QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS QUATRO CASOS ESTUDADOS E AS
OBSERVACOES PERTINENTES A CADA UM DELES.......cccooiiiieeieeeeeeeeeeeeseneneen, 144
6 ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.234 ......ccooomeeeeeeresenrenirinen. 147
6.1 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ........ccoooiiitiiieeeese e 148
6.2 O QUE E UMA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — ADI .............. 153
6.3 A ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4234 — ADI 4234 .............. 155
6.3.1 QUEM PrOVOCOU € POF UE. ...eeueeeieeieeteesiesteesteeseesseesteaseesseesseeseesseesseessesssesseessesseesseensens 156

6.3.2 QUEIM PrOPOS @ AGHD. ..eeuviiveeiieeieiiesieeieaee st ettt ettt e re e be et eesbeanbesseesbeeseesreenbeeee s 159



(RS IS O N o] o] [<1 (0] - - Yo Lo 1SS USUROSSSN 160

6.3.4 OS INLEIESSAUOS ......veeteeueiiiieiteeieeee st e e s ee bt et e ree s te e teeseesteesbeeseesteesbeanbesseesbeeneesseenseensens 163
6.3.5 As possibilidades de decisd0 € SEUS EFEIT0S. ......c.cciveiiiiie i 167
6.3.5.1 Da declaraco de improcedéncia da aG80 ..........ccccveverierieriiiriseeeeee e 167
6.3.5.2 Da declaracdo de procedéncia da @G80 ..........cceveereeieeieesieeiiesiee e eee st sa e 168
6.3.5.2.1 Efeito Ex Tunc — retroatividade maxima da deCiS80 ..........c.ccovvevveviereieieiiesesnenens 170
6.3.5.2.2 Efeito Ex Tunc (retroativo até a data da propositura da agao)..........ccccceevveivernenns 174
6.3.5.2.3 Efeito Ex nunc (a partir da data da deCiSE0) ........ccevvererrierieeiiieiiene e 177
6.3.5.2.4 Efeito Pro futuro (a partir de data estipulada ap0s a decisao).........c.ccoevvrverreennns 179
7 CONCLUSAD ...ovvrieiiietes ettt 181
8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS........c.oiieeeeiereeieeesessseerieses s issssenassnsssenson, 188

O ANEXOD e 201



18

1 INTRODUCAO

Discorrer sobre propriedade intelectual ndo é tarefa facil, uma vez que este ramo do
conhecimento pode abranger diversas outras areas, sejam das ciéncias sociais, da saude ou das
ciéncias exatas. Sua complexidade requer que as pesquisas sejam refinadas, a ponto de
esclarecer o tema descrito, primando pela utilizacdo da linguagem técnico-cientifica, para que
n&o haja qualquer confusdo entre conceitos e expressdes utilizadas de forma coloquial. E com
este raciocinio que se desenvolve uma parte desta pesquisa, intuindo unificar um pequeno
trecho dos estudos de Propriedade Intelectual em apenas um volume.

Inserido neste contexto convém realizar um trabalho com escopo juridico, mas que
contenha uma linguagem acessivel a todos os profissionais que lidam com a propriedade
industrial, o que se faz imperativo diante da interdisciplinaridade da matéria.

Com este enfoque busca-se descrever o passado, o presente e o futuro de uma
concessdo especifica da propriedade industrial: as patentes de revalidacdo, também
conhecidas como pipelines, cujos conceitos e implicaces sdo descritos no capitulo conceitual
desta dissertagéo.

Como se verd, as patentes de revalidagdo (pipelines) causam polémica desde o periodo
que antecede 0 seu ingresso no pais. A partir de entdo, estas patentes geram controvérsias no
debate entre os diversos setores envolvidos, principalmente, quando se trata das decisdes
administrativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (autarquia responsavel pela
analise e concessdo de patentes e outros meios de protecdo da propriedade industrial); e dos
direito dos particulares, proprietarios dessas patentes.

As patentes de produtos e processos farmacéuticos, objeto de analise deste estudo,
nesses debates, trazem as discussdes mais polémicas, tanto no campo judicial quanto

extrajudicial. Por isso é importante rememorar fatos que contribuiram para que as disposicoes
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transitérias da atual lei, ainda sejam objeto de discussGes constitucionais, juridicas e
académicas, mesmo ap0s 16 anos de sua publicacéo.

Para se compreender o porqué destas discussfes necessario se fez delimitar os
conceitos e expressdes inseridos na propriedade industrial e, principalmente, diferencia-la da
propriedade intelectual para que ndo haja implicacGes na aplicacdo de seus conceitos. Neste
contexto, a parte conceitual visa permitir que os profissionais e académicos de todas as areas
que se relacionam com a Propriedade Industrial entendam a importancia de se ter
conhecimentos minimos que possibilitem o discernimento das modalidades de acdes judiciais
capazes de influenciar as decisdes em matéria de propriedade intelectual.

Sendo assim, em “2.1 Conceitos”, inserido no capitulo 2 referente as “Patentes: um

’

breve referencial sobre os conceitos e legislagdo” trata-se 0S conceitos inerentes a
Propriedade Intelectual e Industrial, concretizando-se em duas discussdes: a primeira,
conceitual, na qual se localizara a propriedade lato sensu e a propriedade intelectual dentro da
ciéncia juridica. Enquanto a segunda, sobre a legislacdo, busca localizar a propriedade
industrial no decorrer da evolugdo legislativa brasileira. Igualmente, indicando ainda a
mudanca radical introduzida pela Lei n. 9.279 de 14-05-1996, quando “as substancias,
matérias, misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos, de
qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obten¢cdo ou modificacdo” passam a
ser privilegiaveis apés a revogacédo da Lei n. 5.772 de 21-12-1971.

Tais matérias ingressaram no pais, inicialmente, como patentes de revalidacéo
(pipelines) sob a condi¢cdo de que houvesse uma patente estrangeira concedida e seu objeto
ndo tivesse sido comercializada em qualquer mercado. Assim, caberia aos examinadores

brasileiros apenas a analise dos requisitos formais destas patentes, bem como realizar uma

analise comparativa dos quadros reivindicatorios, observando o disposto nos arts. 10 e 18 da
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Lei n. 9.279-96, a fim de resguardar a soberania nacional, porém, sem adentrar ao exame de
mérito.

Por conseguinte, este debate também reflete a atualidade do tema, uma vez que, antes
da promulgacdo da lei vigente, ja haviam discussdes sobre sua inconstitucionalidade
(SUASSUNA, 1995. BARBOSA, 2003), principalmente, diante desta modalidade de exame,
que desconsideraria a analise dos requisitos de patenteabilidade, constantes no art. 8° da LPI,
obrigatdrios a concessao de um privilégio desta monta.

Esses fatos, por si, gerariam argumentos suficientes para o desenvolvimento de uma
pesquisa. Conquanto fosse necessario avaliar quais as implicac@es juridicas destas patentes
para a autarquia especializada, bem como para o Poder Pablico e a sociedade.

Por meio desta analise, observa-se que ha ac6es judiciais consideradas relevantes pela
autarquia, em razdo de seu objeto, sua implicacdo e o tipo de pedido realizado pelo
proprietario deste direito. Para concretizar esta busca, utilizam-se na metodologia desta
pesquisa trés métodos fundados em fontes primarias e secundarias das quais: a pesquisa
bibliogréafica, a pesquisa documental e um estudo de caso. Nos capitulos 2 e 5, os dois
primeiros métodos prevaleceram, permitindo que o desenvolvimento de cada um reunisse
critérios especificos para se alcangar os resultados esperados.

Assim, o primeiro resultado alcancado possibilitou observar que os titulares do direito
requeriam, judicialmente, a prorrogacdo do prazo de protecdo das patentes de revalidacao
(pipelines), mesmo com o0 prazo vintenario ja expirado, fundamentando-se em normas
desconhecidas pelo legislador brasileiro, mas disseminadas em paises desenvolvidos.

Este € o0 objeto de analise do capitulo referente as “Questdes processuais que geraram
reflexos na prorrogagdo dos prazos”. Fez-se 0 levantamento das ac6es que o INPI considera
relevante e, destas, se extraiu quatro casos de patentes de medicamentos especificos, que

ingressaram no pais como patentes de revalidacdo (pipelines). A partir da pesquisa nos



21

processos judiciais vinculados a cada um deles, pdde-se extrair as consequéncias juridicas e
administrativas que estas acOes sdo capazes de provocar. A principal caracteristica e maior
geradora das discussdes nessas demandas sdo o prazo de protecdo expirado e a insisténcia
pela aplicacdo de institutos como o SPC e o continuation-in-part, capazes de estender a
protecdo patentaria por até cinco anos, nos paises que a permitem, apds a sua entrada em
dominio puablico. Estes institutos sdo pormenorizados junto aos conceitos e sua aplicacdo
descrita na andalise dos processos judiciais.

Na analise dos processos judiciais, nota-se como se concretiza o entendimento do
Tribunal Regional Federal da 22 Regido, que apds diversas acdes semelhantes, reformulou
seu entendimento, hoje ndo mais concedendo a extensdo. Averiguou-se a existéncia de uma
acao em que o objeto pleiteado carecia da protecdo requerida, o que fez o Magistrado
condenar o autor como litigante de ma-fé, mas essa ainda ndo € uma corrente dominante. Fato
que sera descrito na discusséo referente a “Litigancia de ma-fé”.

Por fim, nesta mesma discusséo, para evidenciar os resultados, se valeu de um quadro
comparativo em que as caracteristicas coletadas em cada acdo puderam ser diretamente
confrontadas, o0 que permite o entendimento sobre as consequéncias destes feitos, apesar de se
ter apenas quatro patentes e cinco agdes judiciais. Da mesma forma, se apontard ao Poder
Judiciario, bem como ao Poder Publico, a necessidade de se atentar aos detalhes quando do
recebimento das exordiais pelos Magistrados e seus auxiliares. Cabe apontar, ainda, que a
época em que estes casos foram julgados, a jurisprudéncia e as discussdes sobre a prorrogagdo
de prazo por institutos descritos por legislacdes estrangeiras (tal como o SPC e o
continuation-in-part) eram infimas na via judicial. Este fato permitiu que se atentasse a
realidade destes casos, levados ao debate no Judiciario, conduzindo a jurisprudéncia para

outra direcdo, quando inexistente um direito a ser pleiteado.
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Do mesmo modo, ao longo da vigéncia da Lei n. 9.279-96 outras questdes envolvendo
as patentes de revalidacdo foram arguidas e, sem que se pudesse olvidar, em 2007 a
constitucionalidade destas patentes foi novamente debatida por varias instituicdes vinculadas
a protecdo de setores da sociedade civil, carentes de medicagéo ou de recursos financeiros. E
assim, em 2009, o Procurador-Geral da Republica, apds considerar todos os argumentos
necessarios, propds a Acdo Direta de Inconstitucionalidade n. 4234, hoje em tramite no
Supremo Tribunal Federal - STF, com o intuito de questionar a constitucionalidade dos arts.
230 e 231 da Lei n. 9.279-96, que permitiram o depdsito e analise formal das patentes de
revalidacdo (pipelines) no Brasil.

Sob este aspecto se tratara o futuro destas patentes, uma vez que o julgamento do
mérito desta acdo sera capaz de alterar todo o passado, o presente e o futuro destas patentes.
O resultado dependera da modalidade de efeito que se aplicar a tal decisdo.

Assim, esta dissertacdo tem como escopo trés bases. O passado, no qual se enumeram
0s conceitos e a legislacdo, com o intuito de esclarecer a necessidade de se aplicar neste ramo
do conhecimento conceitos técnico-cientificos das mais diversas areas, a fim de que néo
restem dividas quanto a sua efetiva aplicacdo; bem como o momento legislativo em que se
desenvolveram as patentes de revalidacdo (pipelines). O presente, segunda base deste
trabalho, reflete os dias atuais e um passado recente, em que as patentes de revalidacédo
comecaram a expirar em seus paises de origem com reflexos nas decisGes proferidas no
Brasil, gerando pedidos judiciais de prorrogacdo de prazos com o intuito de estender um
direito ndo mais protegido e ndo conhecido pelo legislador nacional, cujas consequéncias para
0 Judiciario e para a populagéo se refletem nas decisfes e na politica de medicamentos de

hoje. Por fim, a terceira base traz o futuro destas patentes cuja decisdo a ser proferida na ADI

4234 podera alterar toda a realidade desses estudos, inclusive os referentes aos produtos e

processos farmacéuticos, daquelas patentes que ingressaram no pais como patentes revalidas;
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0 que estara condicionado aos efeitos que a Min. Relatora aplicar a decisdo de mérito desta
acao. Desta forma, busca-se esclarecer uma das maiores polémicas ao redor dos pipelines,

apontando as razdes e as consequéncias para estas patentes.
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2 PATENTES: UM BREVE REFERENCIAL SOBRE OS CONCEITOS E
LEGISLACAO

O objetivo deste capitulo do estudo é fazer uma andlise da aplicacdo dos conceitos
inseridos na propriedade intelectual, nos ultimos quinze anos e sua evolucdo legislativa, no
Brasil, a partir da década de 1970.

A delimitacdo temporal diferenciada para cada trecho se fez necessaria em razdo da
disseminacdo dos conceitos e aplicacbes da propriedade intelectual de forma divergente
daqueles descritos de forma técnico-cientifica, a partir da Lei n. 9.279-96. Quanto a
legislacdo, o interregno 1970-2011 representa a evolucdo legislativa e mais influente nas
questdes de propriedade industrial no pais, incluindo-se neste estudo, a exposi¢do de motivos
e promulgacdo da Lei n. 5.772-71 e da Lei n. 9.279-96; a revogacdo da Lei n. 5.772-71 e o
Acordo ADPIC/TRIPs. Em complemento a esta legislacdo traca-se, apenas a titulo ilustrativo,
a enumeracdo das normas nacionais que regulamentavam a propriedade industrial antes da
década de 1970.

A importancia dos conceitos esta em sua singularidade e também por permanecer, por
algum tempo, negligenciado pela doutrina. Nao se busca apenas uma reproducdo dos textos ja
escritos ou somente uma revisdo bibliografica - apontando-se o panorama classico dos
conceitos e seus pontos relevantes -, mas sim rememorar os temas como fomento para debates
futuros.

Assim, para que se pudesse estruturar este capitulo de forma didatica subdividiu-o em:
0s conceitos e a legislacédo, que estdo intrinsecamente interligados. A partir desta vinculagéo,
pretende-se, ao final desta primeira discussdo, fornecer o0s parametros conceituais e

normativos minimos ao entendimento dos debates seguintes.
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2.1 CONCEITOS

O professor Noberto Bobbio (1949 apud MARINONI, 2008, p. 35) em seus estudos sobre
a Teoria da Ciéncia Juridica ressaltava que “[...] dar a cada coisa 0 seu nome ndo é mera
preocupacao formalista, porém necessidade para a construgdo de uma ciéncia”. Neste sentido que se

desenvolverio os “conceitos” trecho, com o intuito de localizar a propriedade intelectual dentro dos

estudos Juridicos, bem como dentro de sua prépria definicéo.

2.1.1 Conceito de propriedade para o Direito brasileiro

N&o ha como se delimitar os conceitos em propriedade intelectual sem que haja a
correlagdo com os institutos juridicos que normatizam este tema. Descrever o conceito de
propriedade é uma tarefa que perpassa por alguns ramos da ciéncia juridica, tais como o
direito civil e constitucional, que sdo campos delimitadores deste assunto.

Apenas para fins didaticos, pugnou-se, nesta dissertacdo, em situar a propriedade
dentro do Direito brasileiro, sem pormenoriza-la, como descrito nos compéndios juridicos que
tratam do tema (CERQUEIRA, v. Il 2010; PEREIRA, C. 2006; FARIAS; ROSENVALD,
2009). Da mesma forma, diversos foram os tedricos a abordarem o tema, tais como Rousseau,
Locke, Marx citados na obra de Marisa Gandelman (2004, p. 113-159). Com isto busca-se
demonstrar onde os conceitos e fundamentos legais possam ser resgatados, a fim de se evitar
equivocos doutrinarios entre as expressdes utilizadas ao longo deste estudo.

Sendo assim, ha que se considerar os ditames da Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil e do Cédigo Civil como normas basilares para que se compreenda o direito de
propriedade industrial. Desta forma, se percebera a evolugdo nos estudos a ponto de alcancar

a legislagéo especifica que trata da propriedade industrial.
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Assim, numa rapida busca pelo texto constitucional, a palavra “propriedade” aparece
26 vezes' das quais, vinte estdo vinculadas a titularidade de algum bem, enquanto as outras
seis vinculam-se a denominacdo de tributos. O que se observa disto é que apenas uma delas
esta diretamente vinculada a propriedade industrial quando no inciso XXIX do art. 5°, o texto

da Carta Magna descreve que:

a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como protecéo as criagdes industriais, & propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e 0
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais; (CRFB, 1988).

Em comentéario a este inciso do art. 5°, o Ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes

(MENDES; GONET, 2011, p. 370) tece a seguinte consideracao:

Tem-se aqui, pois, garantia institucional quanto ao direito de propriedade industrial,
que obriga o Poder Publico a instituir sistema de protecdo e a preserva-lo, tendo em
vista 0s contornos estabelecidos pela Constituicdo. Assim, assegura-se a protecéo,
por tempo determinado, aos autores de inventos industriais.

Identifica-se, também a propriedade industrial enquanto direito subjetivo assegurado
contra eventuais ofensas as posicdes juridicas garantidas pela ordem constitucional.

Todas as demais vezes em que palavra propriedade € utilizada ela descreve algo de
forma mais ampla, como reflexo de titularidade de um bem, no qual se pode incluir o
privilégio temporario concedido ao inventor. Celso Bastos Ribeiro citado por Farias e

Rosenvald (2009, p. 170) faz mencéo a esta ideia de propriedade na Constituicao:

O conceito constitucional de propriedade é mais lato do que aquele de que se serve o
direito privado. E que do ponto de vista da lei maior tornou-se necessario estender a
mesma protecdo, que de inicio, sd se conferia a relagdo do homem com as coisas a
titularidade da exploragdo de inventos e criagOes artisticas de obras literarias e até
mesmo a direitos em geral que hoje ndo o sdo a medida que haja uma devida

indenizac&o de sua expressdo econdmica.
Esta é também uma das razBes a qual torna imprescindivel que a legislacdo seja
estudada como um conjunto de normas, onde o siléncio de uma é completado pela descricéo

de outra, agregando-se, ainda, a este raciocinio as definicbes compiladas pela doutrina.

! Este resultado foi obtido através da ferramenta “localizar palavra™ dentro do texto constitucional. O resultado,
alcancado no texto Constitucional atualizado até o dia 09-01-2012, retornou 34 palavras das quais oito foram
excluidas por comporem dispositivos repetidos por conta de alteragdes legais. Isto permitiu alcangar a quantia de
vinte e seis repeticdes.
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Haverd também a utilizacdo da analogia, dos costumes e dos principios gerais de direito,
conforme o art. 4° da LINDB, pelo Magistrado, quando a norma ndo for suficiente para
esclarecer a decisdo a ser proferida no litigio que deu origem.

Outra razdo € aquela que impde o conhecimento das determinagdes contidas no
Diploma Civil que regula a propriedade de forma restrita, principalmente, quando se trata da
necessidade de se distinguir um proprietario, de um possuidor ou de um detentor. O Cddigo
Civil, no seu Livro I, comeca esta distingdo quando inicia o estudo do Direito das Coisas,
cujo Titulo | trata da Posse, o Titulo Il dos Direitos Reais € o Titulo Il da Propriedade.
Destaque-se a existéncia de outros Titulos que também tratam do Direito das Coisas, mas que
para este estudo possuem menor relevancia.

A diferenciacdo entre direito das coisas e direitos reais implica em uma discusséo que
foi evitada pelo Novo Cdédigo Civil (2005, p. 49), que manteve o titulo descrito pelo Cédigo
de 1916, como direito das coisas. Nos dizeres de Cldvis Bevilacqua (apud FARIAS;
ROSENVALD, 2009, p. 1) que “conceitua os direitos reais como ‘o complexo das normas
reguladoras das relacBes juridicas referentes as coisas suscetiveis de aproximacao pelo
homem’”, 0 Professor Caio Mério da Silva Pereira (2006, p. 5) enumera suas caracteristicas
em comparacao ao direito de crédito (considerado por ele a “faculdade de exigir de sujeito

passivo determinado uma prestagao” (Ibid. p. 1)):

1. O direito real é oponivel erga omnes, [...].

2. O objeto do direito real é sempre determinado [...].

3. Oius in re exige a existéncia atual da coisa [...].

4. O direito real é exclusivo, no sentido de que se ndo compadece com a pluralidade
de sujeitos com iguais direitos.

5. O direito real adquire-se por usucapido [...];

6. [...] os reais conservam-se, ndo obstante a falta de exercicio, até que se constitua
uma situacdo contraria, em proveito de outro titular.

7. Os direitos reais sdo providos da prerrogativa de acompanharem a coisa em poder
de quem quer que ela se encontre (sequela) [...];

8. O titular do direito real tem a faculdade de receber privilegiadamente em caso de
faléncia ou concurso creditorio, sem se sujeitar ao rateio, cabendo dentro dos limites
do seu crédito, embolsar o produto da venda da coisa gravada (preferéncia);

9. O titular de um direito real, que ndo possa mais suportar seus encargos, tem a
faculdade de abandona-lo [...];

10. Os iura in re sao suscetiveis de posse [...].
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Do mesmo modo estas caracteristicas sdo importantes para se compreender as
determinacges dos art. 1.225, inciso I, CC-02, que classifica a propriedade como um Direito
Real, bem como do art. 1228, caput, CC-02, que descreve os direitos do proprietario. Assim, a

propriedade foi definida pelo Professor Caio Mario da Silva Pereira (2006, v. 1V, p. 89) como:

Direito real por exceléncia, direito subjetivo padrdo, ou ‘direito
fundamental’(Pugliatti, Natoli, Planiol, Ripert e Boulanger), a propriedade mais se
sente do que se define, & luz dos critérios informativos da civilizagdo romano-crista.
A ideia de ‘meu e teu’, a nog¢do do assenhoramento de bens corpdreos e incorpdreos
independente do grau de cumprimento ou desenvolvimento intelectual. N&o é apenas
0 homem do direito ou 0 business man que a percebe. Os menos cultivados, 0s
espiritos mais rudes, e até as criangas tém dela a nocéo inata, defendem a relagdo
juridica dominial, resistem ao desapossamento, combatem o ‘ladrdo’. Todos
‘sentem’ o fendmeno da propriedade.

[]

O nosso Cadigo Civil ndo d& uma definicdo de propriedade, preferindo enunciar os
poderes do proprietéario (art. 1228): ‘O proprietario tem a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e o direito de reavé-la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou a detenha.

Fixando a nogéo em termos analiticos, e mais sucintos, dizemos, como tantos outros,
que a propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e reivindica-la de
quem injustamente a detenha.[...].

Da mesma forma e com o intuito de esclarecer os direitos a ela inerentes, explica-se:

Direito de usar — ius utendi. Consiste na faculdade de colocar a coisa a servi¢o do
titular, sem modificag8o na sua substancia. [...].

Direito de Gozar - ius fruendi. Realiza-se essencialmente com a percepcdo dos
frutos, sejam os que da coisa naturalmente advém [...], como ainda os frutos civis

[ ,
Direito de dispor — ius abutendi. E a mais viva expressdo dominial, pela maior
largueza que espelha. Quem dispde da coisa mais se revela dono do que aquele que a
usa ou frui [...]. (Ibidem, p. 93 e 94).

Frise-se que, neste sentido, a propriedade ndo se torna um direito absoluto, estando
sujeita a restricdes expressas em lei, principalmente para cumprir sua fungédo social. A “[...]
propriedade, e especialmente aquela resultante das patentes e demais direitos industriais, ndo
é absoluta — ela s6 existe em atengdo ao seu interesse social e para propiciar o
desenvolvimento tecnoldgico e economico do Pais. [...]” (BARBOSA, 2003, p. 16). Do qual

se conclui que a propriedade intelectual® também esta sujeita a diversas limitacdes — como o

2 Cuja diferenciagéo da expresséo propriedade industrial sera descrita a seguir.
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licenciamento voluntario, caducidade, abandono, nulidade — ou do exercicio inadequado de
sua titularidade, tal como o licenciamento compulsorio.

Assim, em decorréncia desta modalidade de propriedade de bens incorporeos coube ao
legislador trata-la em norma distinta, deixando a Constituicdo Federal e ao Codigo Civil
apenas 0s parametros gerais neste sentido, cuja especificidade se da nas leis préprias: tais
como a Lei n° 9.279-96 (objeto primordial deste estudo); a Lei n° 9.610-983; a Medida
Provisoria n® 2.186-16-20014.

Coube ao legislador pormenorizar cada tema em lei especifica, para que assim,
expressamente atingisse de forma mais expressiva as necessidades daqueles que dependem
das determinacfes contidas nestas normas. Isto permite concluir, diante destes parametros,
que este trabalho inclui como atores os proprietarios e/ou titulares de direito de patentes,
porque estes possuem as caracteristicas primordiais para influenciar o futuro deste direito,
bem como o Poder Pablico, responsavel por regulamentar os parametros legais minimos no
pais e a sociedade, a qual “ninguém sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa

sendo em virtude de lei”, segundo o art. 5°, inciso 11, CRFB-88.

2.1.2 Conceitos inerentes a Propriedade Intelectual

E imprescindivel conceituar os termos oriundos dos estudos em propriedade
intelectual para que se compreenda a importancia das definigdes e suas aplicagdes no mundo
fatico. Sob este enfoque diferenciam-se as expressdes essenciais a este estudo, tais como:
propriedade industrial versus propriedade intelectual; exclusividade versus monopdlio
(SICHEL, 2004, p. 24); concessao versus registro; revalidacéo e pipeline; “patente de produto

e patente de processo” (PIMENTEL, 1999, p. 23). Ao longo da dissertacdo, outros conceitos e

® Altera, atualiza e consolida a legislacdo sobre direitos autorais e da outras providéncias.

* Regulamenta o inciso 11 do § 12 e 0 § 4° do art. 225 da Constituicao, os arts. 12, 82 alinea "j", 10, alinea "c", 15
e 16, alineas 3 e 4 da Convengdo sobre Diversidade Biologica, dispde sobre o acesso ao patriménio genético, a
prote¢do e 0 acesso ao conhecimento tradicional associado, a reparti¢do de beneficios e 0 acesso a tecnologia e
transferéncia de tecnologia para sua conservacao e utilizacdo, e da outras providéncias.
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definicbes serdo dispostos em notas de rodapé ou no corpo do texto, evitando-se a dispersédo
em busca de um glossario.

A disseminacdo dos estudos em propriedade intelectual e industrial ainda se encontra
em seu nascedouro no Brasil, apesar das determinacdes régias® do século XIX (INPI, 20--?).
Essa constatacdo se alcanca ante o fato de que sdo poucos os doutrinadores juridicos nacionais
que se especializaram no tema (BARBOSA, 2003; BARCELLOS, 2000; PIMENTEL, 1999;
SILVEIRA, 2005). A repeticdo dos conceitos apresentados por eles tornaria esta parte do
estudo mera reproducdo das obras classicas, por esta razdo aponta-se apenas aquelas em que
ainda ha discussdo em ambito académico, sem adentrar as opinides resultantes de pareceres de
servigos de consultoria contratados por particulares para a analise de mercado.

Outrossim, em busca das primordiais distingdes, deve-se atentar ao cerne de cada
conceito que compde este estudo. A primeira demonstracdo desta ideia é o fato de que as
expressdes direito de propriedade intelectual e direito de propriedade industrial ndo sdo
sindnimas. Uma abrange a outra por conta de sua especificidade. Diz-se assim que o direito de
propriedade intelectual esta delimitado no art. 1°, paragrafo segundo da Convencao da Unido
de Paris (CUP) e no art. 2°, da Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996°. Nas palavras do

Professor Denis Borges Barbosa (2003, p. 15):

[...] além da propriedade sobre o produto, a economia passou reconhecer direitos
exclusivos sobre a ideia de producdo, ou mais precisamente, sobre a ideia que
permite a reproduc¢éo de um produto.

A estes direitos, que resultam sempre numa espécie qualquer de exclusividade de
reprodugdo ou emprego de um produto (ou servico) se da 0 nome de ‘Propriedade
Intelectual’.

Tal como o Alvard de 28 de janeiro de 1809: “VI.Sendo muito conveniente que os inventores e
introdutores de alguma nova maquina e invencao nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que
possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da indUstria e das artes, ordeno que
todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento a Real Junta do Comércio; e
que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, Ihes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos,
ficando obrigadas a fabrica-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nagdo goze do fruto dessa invencao.
Ordeno, outrossim, que se faga uma exata revisdo dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se publico
na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegacdo ou sem bem fundadas razdes
obtiveram semelhantes concessoes.”

®A Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996 “Regula direitos e obrigagbes sobre a propriedade industrial”, suas
principais caracteristicas serdo detalhadas no subtépico seguinte que trata da legislacao.
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Ja ao segmento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente afeta mais
diretamente ao interesse da indUstria de transformagdo e do comércio, tal como os
direitos relativos a marcas e patentes, costuma-se designar por ‘Propriedade
Industrial’.

Diante destas defini¢Oes, torna-se possivel diferencid-los em decorréncia da natureza
do objeto que protegem. Os direitos de propriedade intelectual defendem os interesses de bens
tangiveis e intangiveis, enquanto a propriedade industrial tem seus objetos de protecdo
voltados para a producgdo industrial e ao comércio. Diz-se ainda que tal distincdo esteja ligada
a ideia de abstratividade do bem protegido. De tal sorte, o art. 2°” da Lei n. 9.279-96 (LPI)
define quais sé&o 0s objetos protegidos pela propriedade industrial no Brasil; enquanto a
propriedade intelectual, para a Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI
(2010):

[...] é geralmente considerada em fungéo dos seguintes tdpicos principais:

1) Obras literdrias, artisticas e cientificas [...] regida pelas legislacGes referentes a
Direitos Autorais;

2) Interpretagdes, transmissbes de radio [...] regida pelas legislacdes referentes aos
Direitos Conexos aos direitos autorais.

3) Invengdes [...] regida pelas legislagdes referentes a Patentes.

4) Desenhos Industriais [...] podem ser protegidos por leis especiais distintas, pela
legislacdo da propriedade industrial ou de direitos autorais.

5) Marcas industriais, de comércio ou de servico, nomes comerciais e
denominagBes comerciais [...]. A protecdo é normalmente prevista por diversos tipos
de legislagdo [...].

6) A protecdo contra a concorréncia desleal.

Estes conceitos permitem observar que esta dissertacédo tratara estritamente de direitos
de propriedade industrial, principalmente, das patentes de produto e processo farmacéuticos
(MACEDO; PINHEIRO, 2005, p. 279), consideradas bens moveis (art. 5°, LPI), portanto, é
primordial ao estudo defini-las.

Contudo, o legislador ndo o fez, cabendo aos estudiosos no tema fazé-lo. As patentes —
de forma geral - foram regulamentadas pelo Titulo I da Lei n. 9.279-96, (arts. 6° ao 93) o qual

impbdem ao longo dos dispositivos legais a titularidade; a patenteabilidade; sua concessao e

Art. 2° A protecdo dos direitos relativos & propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o
desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais, efetua-se mediante: | - concessao de patentes de invencao e
de modelo de utilidade; 11 - concessdo de registro de desenho industrial; 111 - concessdo de registro de marca;

IV - represséo as falsas indicagOes geograficas; e V - repressdo a concorréncia desleal.
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vigéncia; a protecdo conferida por ela; os casos de nulidade; sua cessdo e anotacOes; as
modalidades de licenca; as patentes de interesse da defesa nacional; sua extingdo; retribuicéo
anual; sua restauracdo; e a regulamentacdo daquelas criadas por empregados. Todos estes
argumentos sao os capitulos que compde o Titulo | da Legislacdo Federal.

A divisdo descrita acima trata da procedibilidade de concessdo de patente perante a
autarquia responsavel, mas ainda é preciso conceitua-la. Para isto vale-se da doutrina

internacional com o conceito de patente fornecido pela OMPI (2010):

[...] uma patente & um documento que descreve uma invencdo e cria uma situacéo
legal na qual a invencédo pode somente ser explorada com a autorizagdo do titular da
patente. Em outras palavras, uma patente protege uma invencéo, e garante ao seu
titular os direitos exclusivos para usar seu/sua invengdo por um periodo limitado de
tempo.

E uma invencdo que pode ser definida como uma nova solugio para um problema
técnico.[...] ®

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI, 199-?), autarquia federal
especializada responsavel pelo depdsito do pedido de patente, conceitua em seu sitio na
internet:

A pesquisa e 0 desenvolvimento para elaboracdo de novos produtos (no sentido mais
abrangente) requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos. Proteger esse
produto através de uma patente significa prevenir-se de que competidores copiem e
vendam esse produto a um pre¢o mais baixo, uma vez que eles ndo foram onerados
com os custos da pesquisa e desenvolvimento do produto. A prote¢do conferida pela
patente €, portanto, um valioso e imprescindivel instrumento para que a invengdo e a
criacdo industrializavel se torne um investimento rentavel.

Patente € um titulo de propriedade temporaria sobre uma invencdo ou modelo de
utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fisicas
ou juridicas detentoras de direitos sobre a criagdo. Em contrapartida, o inventor se
obriga a revelar detalhadamente todo o contetido técnico da matéria protegida pela
patente.

Durante o prazo de vigéncia da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros,
sem sua prévia autorizacdo, de atos relativos a matéria protegida, tais como
fabricacdo, comercializacdo, importacao, uso, venda, etc.

® Da mesma forma, a OMPI disponibiliza 0 WIPO Summer School Reading Material, que compde o WIPO
Summer School Programs, de onde se origina o conceito de patente: “A patent is an exclusive right granted for
an invention, which is a product or a process that provides, in general, a new way of doing something, or offers a
new technical solution to a problem. In order to be patentable, the invention must fulfill certain conditions. A
patent provides protection for the invention to the owner of the patent. The protection is granted for a limited
period, generally 20 years.” (OMPI, 2010, p. 12)
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Ao contrario do conceito internacional exposto que trata a patente como um direito
exclusivo, o INPI em nenhum momento utiliza as expressdes monopdlio ou exclusividade.
Isto porque existe na doutrina uma divergéncia em se afirmar se a patente gera no mercado o
efeito de um monopolio ou de uma exclusividade em relacdo a este tema os estudiosos
divergem. Para melhor compreender o que se trata, novamente busca-se a explica¢do por meio
dos conceitos doutrinarios. Primeiro define-se 0 que € monopolio, sob a visdo dos

especialistas (BARBOSA, 2003, p. 16) em Propriedade Industrial:

E de notar-se que, ndo obstante a expressdo ‘propriedade’ ter passado a designar tais
direitos nos tratados pertinentes e em todas as legislagfes nacionais, boa parte da
doutrina econdmica a eles se refira como ‘monopdlios’.

Tal se da, provavelmente, porque o titular da patente, ou da marca, tem uma espécie
de monopélio do uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do
monopolio stricto sensu pelo fato de ser apenas a exclusividade legal de uma
oportunidade de mercado (do uso da tecnologia, etc.) e ndo - como no monopdlio
auténtico - uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito
freqlientemente se da o nome de propriedade, embora prefiramos usar as expressoes
descritivas ‘monopdlio instrumental’ ou ‘direitos de exclusiva’.

Ou seja, ha a concessdo de um monopolio para a utilizacdo do objeto protegido, mas

ndo ha — pelo menos de forma diretamente relacionada a isto — a reserva de mercado.

Mas exclusividade passa a haver — se o Direito o quis em geral e reconheceu no
criador os pressupostos de aquisicdo do beneficio. H4 mesmo assim um monopélio,
num certo sentido. Mas é necessario entender que nos direitos de Propriedade
Intelectual - na patente, por exemplo — 0 monopélio ¢ instrumental: a exclusividade
recai sobre um meio de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras solugdes
técnicas diversas, terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado.
(BARBOSA, 2003, p. 25-26).

Isto permite entender como ocorre 0 monopolio e a exclusividade quando voltados ao
estudo das patentes.

Ressalte-se a diferenciacdo quanto as modalidades de protecdo que a Lei n. 9.279-96
descreve. O art. 2° da menciona lei determina a concessao de trés modalidades de protecéo: o
registro, a patente e a repressao.

Assim, a concesséo de patentes ocorre para invencdo e modelo de utilidade (inciso 1),

a concessao de registro € permitida para desenho industrial (inciso I1) e marcas (inciso Il1); e a
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repressdo ocorre para falsas indicagcdes geogréaficas (inciso 1V) e para a concorréncia desleal
(inciso V). E importante enumerar estas modalidades para se evitar que haja a utilizacio
equivocada entre os conceitos, portanto, € errado afirmar que ha “registro de patente”,
simplesmente porque se estaria misturando duas modalidades de protecdo: o registro e a
patente. Esta observacdo é pertinente para que se compreenda, ao longo deste estudo, o
porqué de algumas vezes se tornar repetitivo o termo concessao e deposito.

De toda sorte, para restringir ainda mais o objeto de estudo e a conceituacdo exposta é
preciso entender o que € o pipeline ou a patente de revalidacao.

A semantica do verbo revalidar nos dicionarios brasileiros tem o sentido semelhante
aquele utilizado pela propriedade industrial, mas ndo pode, na acepcdo do uso coloquial,
significar a mesma coisa. Considera-se revalidar “‘validar de novo; confirmar’, ‘restabelecer a
validade de (ato ou contrato)’; convalidar”, (REVALIDAR, 2011). J4 a expressdo pipeline,
em lingua inglesa refere-se a tubo ou tubulacdo, traduzida algumas vezes como oleoduto®,
contudo, para este estudo a melhor tradugéo referir-se-ia a “in the pipeline” *° descrita pelo
Dicionario Collins Cobuilt (IN THE PIPELINE, 2012) como “em processo a ser completado,
entregue ou produzido”, ou seja, para este ramos da propriedade industrial pipeline significa
aquele processo ou produto que ainda esta em desenvolvimento; em tubulagéo.

Por isso, torna-se interessante a comparacdo do conceito de patente pipeline descrito
por trés estudiosos do tema, com a particularidade de cada um deles ser vinculado a um setor.

O primeiro conceito é trazido na obra de Gabriel di Blasi (2010, p. 282), professor e

socio de um escritdrio de advocacia:

O temo pipeline — cuja traducdo para o portugués seria tubulacdo — refere-se no
sentido figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na
tubulagdo que liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou seja, tais produtos e

Expressdo utilizada como livre traducdo dos conceitos expostos pelo mencionado dicionério de lingua inglesa:
“Noun: 1.a long pipe, esp underground, used to transport oil, natural gas, etc, over long distances; 2.a medium of
communication, esp a private one. Verb (tr) to convey by pipeline; to supply with a pipeline.” (PIPELINE, 2012)
1%«n the process of being completed, delivered, or produced”. (IN THE PIPELINE, 2012)
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processos ndo chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderdo ser
protegidos. O pipeline também pode ser chamado de patente de revalidacéo.

Este dispositivo tem por finalidade proporcionar aos inventores nacionais de criacdo
ja divulgada — mas anteriormente ndo patentedvel -, aos requerentes de pedidos de
patente nacionais e estrangeiros, e aos titulares de patentes estrangeiras, a protecdo
acima citada. Entre os paises que ja fizeram uso do pipeline estdo: a Coréia, México
e Brasil.

O Brasil, em 1945, deixou de reconhecer patentes para produtos das areas quimica,
farmacéutica e alimenticia, e 24 anos mais tarde estendeu a proibicdo também aos
processos farmacéuticos e alimenticios. A Lei n® 5.772, sancionada em 1971,
confirmou estas decisdes no Codigo de Propriedade Industrial (CPI), vigente até 14
de maio de 1997. Com a san¢do da Lei n°. 9.279/96, em 14 de maio de 1996 — que
admite o patenteamento de produtos e processos farmacéuticos, quimicos e
alimenticios -, iniciou-se o periodo de transi¢do entre as leis, no qual se aplicou o
pipeline. Portanto, em 14 de maio de 1997 — quando a Lei n° 9.279/96 entrou em
vigor — o pipeline perdeu sua eficacia.

Nessa lei tal dispositivo foi previsto nos arts. 229 a 232, tendo conferido protegéo
em caso de depdsitos de novos pedidos de patentes estrangeiras, dentro ou fora (com
ou sem novidade) do prazo de prioridade; de pedidos de patentes com seu
processamento pendente ou encerrado, nacionais e estrangeiros; de patentes
concedidas no exterior; e de criagdo — divulgada ou ndo — anteriormente néo
patentedvel. Desde que, como ja se disse, tais produtos ou processos, objetos dos
pedidos ou patentes em questdo, ndo tivessem sido comercializados em nenhum
mercado por iniciativa do titular ou por terceiros com o seu consentimento, e que
ndo tivesse havido sérios e efetivos preparativos, por terceiros no Pais, para
exploracéo do objeto — como por exemplo importacdo de equipamentos.

O segundo conceito é oriundo da monografia apresentada como trabalho de conclusao
em Curso de Extensdo em propriedade intelectual de Caroline Medeiros e Silva (2005, p.

295), Juiza Federal vinculada ao Tribunal Regional Federal da 22 Regido:

Trata-se de mecanismo que permite 0 reconhecimento de patentes desde que o
produto ou processo a elas referentes ndo tenha sido colocado em nenhum mercado
do mundo, tratando-se, portanto de uma regra de transicdo prevista nos artigos 229 a
232 da Lei 9.279/96, na medida em que sua eficacia limitou-se ao periodo de
transicdo entre a lei 5.772/71, que vedava patentes para alimentos e remédios, e 0
inicio da vigéncia da Lei 9.279/96 em 14 de maio de 1997, conforme artigos 229,
230 e 231 da lei 9.279/96, sendo originaria a partir do artigo 70.8 e 70.9 do Acordo
TRIPS, o qual determinava em seu artigo 65 que os paises que fizessem uso dos
prazos de transi¢do, no que concerne aos produtos farmacéuticos e quimicos,
estariam obrigados ndo apenas a estabelecer um meio pelo qual os pedidos de
patentes para essas invencdes pudessem ser depositados, mas também para conceder
direitos exclusivos de comercializacdo por, pelo menos cinco anos, ou até a
concessdo da patente. Os interessados tiveram um ano para solicitar a patente
pipeline no Brasil.

O terceiro conceito foi exposto por José Cristovam Sauaia Kubrusly, (2011, p.14), em
sua dissertacdo de Mestrado, servidor do INPI e um dos responsaveis pela analise dos

pipelines:
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De carater transitorio, a Patente Pipeline - ou Pedido Pipeline — também chamada de
patente de revalidagdo ou confirmacdo, refere-se aos pedidos de patente que seriam
indeferidos quando da promulgacdo da LPI, caso submetidos ao exame técnico. Isto
porque a matéria descrita e reivindicada ndo seria patentedvel a luz da lei anterior
(Lei 5.772/71 — Cddigo da Propriedade Industrial).

Por outro lado, ja seriam de dominio publico quando da entrada em vigor da nova
Lei. Dito de outra forma, a presenca do pipeline teve como objetivo permitir
retroativamente que pedidos solicitados ou patentes concedidas no exterior ou
solicitadas por nacionais no Brasil, de matérias que ndo eram patentedveis na lei
anterior pudessem ser passiveis de patenteamento. Desta forma, a Lei 9.279 — LPI
introduziu, nas suas disposicOes transitdrias e finais, a possibilidade de
patenteamento retroativo do que ndo era permitido na lei anterior. No caso dos
pedidos estrangeiros, esses ndo foram submetidos ao exame substantivo de mérito
no Brasil, mas, sim, herdaram os exames dos seus paises de origem.

Observa-se que um estudo esta vinculado a iniciativa privada; o segundo autor exerce
a fungdo judicante; enquanto o ultimo vincula-se a autarquia responsavel pela anélise e
concessdo destas patentes. Os conceitos apontados por todos sdo semelhantes, porém a
divergéncia se funda nas consequéncias que cada um aponta para estas patentes no pais e a
forma como estes conceitos foram aplicados.

Importante ressalvar que no Gltimo capitulo deste estudo, que discorrera sobre a Acdo
Direta de Inconstitucionalidade 4234, em trdmite no STF, outras consideracbes sobre o
instituto das patentes de revalidacdo (pipelines) serdo agregadas aquelas mencionadas, que
por ora, visam apenas conceituar, de forma técnico-cientifica as expressdes e termos usuais da
Propriedade Intelectual.

Da mesma forma, sdo necessarios 0s esclarecimentos quanto aos tratados e acordos
que compde a propriedade intelectual, na qual diversas siglas e termos em lingua estrangeira
servem para esclarecer institutos ou determinagfes normativas capazes de influenciar na
duracdo e local de protecdo de uma patente. Mais uma vez se justifica a necessidade deste
topico conceitual.

Para aqueles estudiosos que ja possuem alguma familiaridade com o tema, algumas
siglas como TRIPs, PCT, SPC ou expressdes como pipeline, continuation, backlog sdo usuais
e compde o dia a dia do tema. Contudo, é necessario diferencia-las para que ao longo do texto

se saiba de quais institutos se esta tratando.
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O termo pipeline e a sigla TRIPs ja foram descritas acima. Contudo, € importante para
0 entendimento das préximas partes, saber o significado de siglas como PCT, SPC e das
expressdes backlog e continuation- in-part.

O Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes - PCT (Patent Cooperation
Treatment) se diferencia dos demais — além de outros fatores — por ndo envolver a questdo dos
prazos, mas sim a questdo do principio da territorialidade das patentes. Foi adotado em 1970 e

com modificacdes em 1979, 1984 e 2001:

“[...] O PCT fornece um procedimento simplificado para um inventor ou solicitante
para depositar e, eventualmente obter, patentes em varios paises.

O PCT tem como obijetivo principal simplificar, tornar mais eficientes e econémicos,
0s métodos anteriores e tradicionais de requerer a protecdo da patente de invencédo
em diversos paises, no interesse dos usuarios do sistema de patentes e dos Institutos
que tém a responsabilidade de administra-lo. (OMPI, 2010, p. 38).

O Brasil passou a estar vinculado ao PCT em 9 de setembro de 1978 (OMPI, 1979?),
e, segundo a autarquia especializada, “a primeira fase do depoésito internacional é feita no
Brasil, sendo que o INPI oferece servicos para ajudar o cidaddo. Na etapa seguinte, o
interessado devera seguir para os escritorios das outras nacdes, o que incluird procuradores
locais, taxas e tradugbes.” (INPI, 2011c). Este tratado ndo sera tema especifico nesta
dissertacdo.

Backlog € uma expressdo em lingua inglesa utilizada para representar a demora ou
atraso no processo de analise e concessao de uma patente apds o pedido ser depositado pelo
titular da invencdo. O reflexo desta demora pode gerar a ineficiéncia mercadologica de uma
patente quando, por exemplo, no caso da patente do Oncorato (The Harvard
Oncomouse patent) onde uma série de discussdes tal como: se a variedade animal incluida em
um artigo da Convencdo de Patentes Europeia — European Patent Convention (EPC) —
permitiria ou ndo o depdsito de um animal capaz de produzir células cancerigenas, para ser

vendido como objeto de pesquisa para 0s laboratorios. Estas discussdes sobre a
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permissibilidade da concessdo da matéria requerida levaram sua analise a perdurar por quase
vinte anos (SHARPLES; CURLEY, 200-?).

No Brasil, as discussdes sobre a duracdo da analise de um pedido de patente é objeto
de constantes reclamacdes dos titulares de inventos ou modelos de utilidade. Com o intuito de
diminuir este lapso temporal o INPI vem desde 2010 aplicando uma politica de reducdo de
tempo, que pode ser observado no quadro abaixo, que demonstra “a evolucdo da expectativa
de prazo para analise de patentes” (INPI, 2012), a fim de que se alcancem os padrdes
mundiais de analise:

Quadro 1: Evolucao da expectativa de prazo para anélise de patentes

2006 11,6 anos
2007 7,3 anos
2008 10,4 anos
2009 10,3 anos
2010 8,3 anos
2011 5,4 anos

Fonte: INPI, CGCOM em 27 jan. 2012.

Por outro lado, as patentes de revalidacao (pipelines) levaram em média dois anos para
serem analisadas em razdo de somente se examinar os requisitos formais da patente, sem que
houvesse a andlise da novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.

No Brasil, para as patentes cuja analise observa os requisitos do art. 8° da LPI, caso
haja alguma “hipotese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido,
por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior” (art. 40, paradgrafo tnico,
parte final, LPI) “o prazo de vigéncia ndo serd 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 da
concessao”. Nos casos das patentes de revalidagdo, a proibicao de aplicagdo da norma contida
no art. 40, paragrafo Unico, LPI, foi expressa, determinando, consequentemente, que o0 prazo
de protecédo perdure por vinte anos a partir da data de primeiro depdsito no pais de origem.

Em outros paises, existem institutos capazes de “compensar” o titular da patente pelo

tempo que ele ficou a espera de sua carta de concessdo ou aguardando o deferimento dos
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tramites em outros 6rgdos (como o FDA, nos Estados Unidos da Ameérica) para a
comercializacdo. Esta modalidade de prorrogacdo pode ser descrita por dois institutos
assemelhados: o Certificado de Protecdo Suplementar (Supplementary Protection Certificate -
SPC) - utilizado pelos europeus; e instituto denominado de continuation-in-part -
denominacdo para os estadunidenses. Assim no que tange ao SPC, as palavras do Professor

Denis Borges Barbosa (2007, p. 1):

Tal instrumento tem por funcdo prética assegurar ao detentor de uma patente,
concedida em setores sujeitos a regulacdo sanitaria (agroquimicos, farmacéuticos,
alimentos, etc.) que, acaso fique impedido de explorar imediatamente o seu invento
pelo tempo necessario a obter a licenca de comercializacdo do 6rgdo de regulacdo
sanitaria local, seja o seu prazo de exploragcdo estendido por um periodo
proporcional ao que aguardou a concessao dos 6rgdos de vigilancia sanitaria do seu
pais.

Da mesma forma que discorre sobre o instituto do SPC e de seu assemelhado norte-

americano, Barbosa (2007, p. 11) conclui:

Conclui-se, pois, que este instituto ndo merece aplicagcdo no nosso ordenamento seja
pela falta de previsdo, seja porque seus pressupostos ndo tém correspondéncia no
direito brasileiro, ou mesmo porque viola o principio da independéncia das patentes,
que desvincula a patente concedida daquela que Ihe deu origem.

Da mesma forma que o SPC, a continuacdo em parte (continuation-in-part) é

considerada um instituto da legislacdo estadunidense (USPTO, 2006) que

[...] concede aos titulares de patentes farmacéuticas uma extensdo do prazo de
monopdlio, se de fato houve empecilho administrativo que atravancasse a exposicao
no mercado, da medicacdo protegida.

Tal medida tem como lastro o fato que a simples concesséo da patente ndo permite a
livre circulacdo da medicacdo; dependendo a Ultima da aprovagdo junto ao 6rgao
regulador pertinente (FDA), o que pode demorar um consideravel lastro de tempo.
Este tempo de prorrogacdo que é concedido, nunca superior a 5 anos, em regra
correspondera ao lastro no qual o produto ndo pode ser comercializado.
Factualmente, o escopo da Lei foi evitar prejuizo ao particular ante a morosidade do
processo burocrético estatal. (BARBOSA, 2007, p. 3)

Ambos os institutos que tem como cerne a extenséo do prazo de protecdo da patente
ndo foram incorporados ao direito brasileiro. Contudo, quando se iniciaram as concessoes
destas modalidades nas patentes em seus paises de origem, sendo as mesmas protegidas no

Brasil por meio das patentes de revalidacdo (pipelines), os titulares deste beneficio pleitearam
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junto ao INPI a mesma prorrogacdo concedida no pais de origem sem que houvesse lastro na
legislacdo nacional. Ante as repostas negativas decorrentes da Administracdo, estes pedidos
migraram para o Poder Judiciario que, no decorrer da década de 2000 teve que julgar essas
acOes, proferindo decisbes favoraveis ao titular, mas prejudiciais ao Poder Publico e a
sociedade brasileira. Contudo, para que houvesse a concessdo deste beneficio em territdrio
estrangeiro o prazo de protecdo desta patente deveria estar expirado, ou seja, ja em dominio
publico também em territorio brasileiro, cuja prorrogacdo ndo € reconhecida no pais. As
consequéncias destas acdes judiciais serdo discriminadas no trecho referente as “Questdes
processuais que geraram reflexos na prorrogacao dos prazos”.

Diante disto 0 que se observou no decorrer da pesquisa foi a necessidade de que se
compreendam os conceitos inerentes a propriedade industrial e suas implicacdes no estudo
das patentes de produtos e processos farmacéuticos que ingressaram no pais por meio das
patentes de revalidacdo. A discussdo seguinte descreve como evoluiu a legislacdo de
propriedade intelectual e industrial no pais, a fim de que, ao final, se possam conjugar os dois

blocos deste capitulo: o conceitual e o legislativo.

2.2 LEGISLACAO

A conceituacdo das expressoes utilizadas nos estudos da propriedade industrial esta
vinculada a legislacdo em vigor no pais em que é estudada. Nao se conseguem definir as
patentes sem que se perpasse pela lei, pelo tratado e por sua evolucdo legislativa. Por este
motivo, se enumera a evolucédo histérica da legislacdo nacional e a implantacdo do Acordo e
de seus adicionais no Brasil. Assim, delimitando-se como marco normativo a Lei n. 5.772-71,
a Lein. 9.279-96 e o acordo ADPIC/TRIPs se descrevera a evolucao histérica das normas que

regulamentaram as patentes no pais.
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Este topico esta subdividido da seguinte forma: a) o periodo anterior a vigéncia da Lei
n. 5.772 de 21-12-1971; b) o periodo de vigéncia da Lei n. 5.772 de 21-12-1971; c) a
ratificacdo do Acordo ADPIC/TRIPs; d) a vigéncia da Lei n. 9.279 de 14-05-1996 e a e) ADI

4.234, que podem ser visualizados na linha do tempo a seguir:

27/08/1945 - 21/12{1971

Ay anteriora vigénciada Lei5.772

21/12/1971 - 14/05/1996 Vigénciadaleis.7z
Vigénciade

01/01/1995 - 01/01/2012 ADPIC/TRIPS

14/04/1996 - 01/01/2012 [ vigénciadalei 9.279

24/04/2009 - 01/01/2012 - ADI4234

ADPIC/TRIP
)1/01/1995

DLn. 7.903 Lein, 5.772 (CPI) Lein,9.279(LPI) ADI 4234
08/1945 21/12/1971 14/05/199% 24/04/2009

1
1945 1952 1959 1966 1973 1980 1987 1994 2001 2008 14

Figura 1: Linha do tempo da legislacdo de propriedade industrial no Brasil a partir de 1945 com término em
2012.
Fonte: Elaboragéo propria

Observa-se na Figura 1 que o ADPIC/TRIPs e a Lei n. 9.279-96 estdo vigentes e a
ADI 4234 ainda néo se concluiu seu julgamento, por esta razdo usou-se, apenas para tracar o
gréfico, a data de 01-01-2013 como interregno destes periodos.

Esta divisdo, da mesma forma que esta dissertacdo, abrangera o passado, o presente e
o futuro da legislacdo de propriedade industrial. O ultimo periodo citado (da ADI 4234)
requer maior cuidado em suas delimitacdes, por isso originou uma parte préopria, no qual
existe a possibilidade que suas particularidades sejam capazes de alterar todo o histérico de

permissdes e proibi¢des da concessao de patentes no Brasil.



42

2.2.1 O periodo anterior a Lei n. 5.772-1971

O que se busca aqui € descrever o cenario politico de promulgacao da Lei n. 5.772-71
e fazer um breve historico das legislacbes que o antecederam. Isto é importante para a
pesquisa, porque esta lei ndo permitia a protegdo de ‘“‘substancias, matérias, misturas ou
produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem

como 0s respectivos processos de obtencdo ou modificacéo;” *

que ingressaram no escopo de
protecao legal apos a Lei n. 9.279-96.

No decorrer do século XX, estiveram vigentes no Brasil quatro codigos de propriedade
industrial, além da legislacdo atualmente em vigor:
- Decreto Lei n. 7.903 de 27 de agosto de 1945;

- Decreto Lei n. 254 de 28 de fevereiro de 1967;
- Decreto Lei n. 1005 de 21 de outubro de 1969; e a
- Lei n. 5.772 de 21 de dezembro de 1971.

Neste interregno também houve a promulgacdo do Decreto Lei n. 8.933 de 26 de
janeiro de 1946 que criou o Departamento Nacional de Propriedade Industrial e o
regulamentou como 6rgdo responsavel pela protecdo da propriedade industrial no pais. Este
Departamento foi posteriormente extinto'? com a criagdo do INPI, pela Lei n. 5.648 de 11 de
dezembro de 1970.

Nota-se ainda que estas normas vigoraram durante sistemas constitucionais diferentes:

0 Decreto Lei n. 7.903-1945 foi promulgado durante a vigéncia da Carta Constitucional de

1937 e perdurou durante a promulgacdo da Constituicdo de 1946, mantendo-se vigente

durante dois periodos constitucionais diversos; enquanto o Decreto Lei n. 254-1967, foi

promulgado meses apos a Constituicdo de 1967. O Decreto Lei n. 1005-1969 foi votado

YArt. 9°, alinea c, da Lei n. 5.772-71.

Lart. 70 A extincdo do Departamento Nacional da Propriedade Industrial sera promovida pelo Poder Executivo,
ficando extintos os cargos e fungGes medida que forem aprovados os quadros ou tabelas proprios da autarquia
criada por esta lei. Paragrafo Gnico. Extinto o Departamento Nacional da Propriedade Industrial as atribuigdes
que Ihe competiam passardo para o INPI.
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durante o periodo de vacatio legis da EC n. 01 de 17 de outubro de 1969; e a Lei n. 5.772-71

foi promulgada durante a EC n. 01-69, e foi recepcionada pela Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil de 1988, ou seja, da mesma forma que as outras, transitou por sistemas
constitucionais diversos. A importancia em se demonstrar este parametro em comparagdo as
Constituicdes € que se observa a vulnerabilidade dos sistemas de protecdo a propriedade
industrial no Brasil, a qual cada novo periodo constitucional buscou adequar as determinagdes
passadas a realidade que entdo se apresentara.

Viu-se que, a partir da deliberacdo internacional (1986-1994), a qual o Brasil fez-se
signatario em 1995, e diante de pressbes externas, houve a ampliacdo dos campos
patentedveis no Brasil. Em 1996, internalizou-se o ADIC/TRIPS, com vigéncia prevista para o
inicio de 1997, havendo a estipulacdo de novas diretrizes para a propriedade industrial no
pais.

Da mesma forma, ressalte-se que em todos os codigos® havia a determinacdo de
patentes ndo privilegiaveis nas quais incluiam os produtos e processos de origem alimenticia,
quimica ou farmacéutica, cuja alteracdo so se efetivou com a Lei n. 9.279-96.

Todavia o penultimo codigo — Lei n. 5.772-71, CPI-71 — é o mais relevante neste
estudo diante da possibilidade de uma declaracdo de inconstitucionalidade produzir efeitos
juridicos e legais dos mais diversos, sendo até mesmo capaz de tornar vigente o CPI-71, por
meio do instituto denominado efeito repristinatério'®. Isto poderia se concretizar por meio da
aplicacdo da proibicéo do art. 9° ao periodo de um ano de vacatio legis da Lei n. 9.279-96,
(14-05-1996 a 14-05-1997). Esse interregno passaria a ser regido pelas determinacdes do CPI,
para se evitar a ocorréncia de um vazio legislativo, que a declaracdo de inconstitucionalidade

ocasionaria. Assim, aplicar-se-ia a legislacdo revogada para regulamentar as atividades

3" Art. 8°, 2° do DL 7.903-45; art. 7, a, do DL254-67; art. 8°, ¢ do DL 1005-69 e art. 9°, ¢ da Lei 5.772-71.
4 Este efeito sera estudado no dltimo capitulo desta dissertagdo, referente & ADI 4234, no trecho referente a
aplicacdo do efeito ex tunc.
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regidas pelo INPI neste periodo de vacatio. Essa € uma das razdes as quais se torna

imprescindivel conhecer, pormenorizadamente, ambas as leis.

2.2.2 Periodo de vigéncia da Lei n. 5.772-71

Esta legislacdo se manteve vigente entre 31-12-1971 e 13-05-1997 (para os efeitos
gerais); era oriunda de um sistema constitucional na qual o Poder Executivo tinha grande
influéncia sobre os demais e transitou para outro sistema de cunho democratico, como a de
CRFB-88. No periodo de vigéncia do CPI-71, em ambito externo, havia discussdes sobre a
criagdo de um padrdo minimo de exigéncias e protecdo para a propriedade industrial no
mundo. Foi neste interregno também em que houve a ratificacdo do acordo ADPIC/TRIPs, ao
qual o Brasil € signatario, desde sua origem.

A maior discussdo deste periodo estava relacionada a revogacao tacita ou ndo da Lei
5.772-71 pelo Decreto n. 1.355 de 30-12-1994". Este decreto assinado pelo entdo Presidente
da Republica Itamar Franco, internalizou o acordo, sem que fizesse qualquer ressalva ao
periodo concedido aos paises em desenvolvimento para que adequassem sua legislacdo as
novas determinac6es do ADPIC/TRIPs, um exemplo disto era a concessdo de patentes para
produtos e processos farmacéuticos que, conforme visto, ndo eram privilegiaveis em territorio
brasileiro.

Ocorre que em 1997, o Ministério da Industria Comercio e Turismo - MICT emitiu um
parecer ressalvando que o Brasil ndo havia renunciado a sua condigdo de pais em
desenvolvimento, e com isto os ditames do ADPIC/TRIPs s6 teriam obrigatoriedade no pais a
partir do ano 2000. Isto também levou a multiplicacdo de ac¢des judiciais de patentes que ja
haviam expirado, mas que buscavam a prorrogacao do prazo de extensdao por mais cinco anos,

uma vez que o acordo determinava como prazo minimo de protecdo 20 anos (BARBOSA,

B«promulga a Ata Final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociages Comerciais
Multilaterais do GATT”.
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2005, p. 109). O mencionado parecer do MICT pugnava pela inexisténcia de prorrogacdo das

patentes ja expiradas. O Prof. Denis Borges Barbosa (200-?, p. 10) bem esclarece o tema:

Com efeito, tal direito, que ndo esta sujeito a nenhuma formalidade ou apresentagédo
de reservas, foi plenamente exercido pelo Brasil quanto aos prazos do art. 33
(mantendo os 15 anos do CPI/71, e ndo os 20 anos para patentes proposto pelo
TRIPs) até a entrada do novo Codigo, em maio de 1997.

De outro lado, ainda se o prazo de cinco anos dependesse de formalidades ou
reservas, a plena entrada em vigor do Acordo ndo aumentaria o prazo das patentes.
[...] o Acordo ndo cria direito interno imediatamente aplicavel as partes
privadas. (grifo nosso)

Durante a vigéncia desta lei, observou-se a ocorréncia da “caixa de correio” (Mailbox)
periodo determinado pelo Acordo ADPIC/TRIPs'® para que os produtos que no se permitiam
anteriormente patentear pudessem ser depositados. No Brasil, isto ocorreu para “os pedidos de
patente de produtos farmacéuticos e produtos quimicos para a agricultura, depositados entre
01/01/1995 e 14/05/1997” (MACEDO,; PINHEIRO, 2005, p. 294) os quais foram
considerados patenteaveis. Este periodo descrito na “caixa de correio” (Mailbox) compreende
o0 inicio da vigéncia do Decreto n. 1.355-94 e o prazo final para depésito das patentes de
revalidacdo (pipelines) determinado pela Lei n. 9.279-96.

Assim, observou-se com a exposi¢do de motivos da legislacdo que sucedeu o CPI-71
que a propriedade industrial durante a década de 90 passava por transformacGes em sua
normatividade interna e externa, principalmente, decorrentes de politicas (DEL NERO, 2002)
adotadas pelos governantes deste periodo, cujo fundamento era “[...] de criar um ambiente

favoravel aos investimentos, com o estabelecimento de regras claras e estaveis para o

1670.8- Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, ndo conceder
prote¢do patentaria a produtos farmacéuticos nem aos produtos quimicos para a agricultura em conformidade
com as obrigac8es previstas no Artigo 27, esse Membro:

(a) ndo obstante as disposicfes da Parte VI, estabelecera, a partir da data de entrada em vigor do Acordo
Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas inveng@es possam ser depositados;

(b) aplicard a essas solicitagdes, a partir da data de aplicacdo deste Acordo, os critérios de patentabilidade
estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do
depdsito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do
pedido; e

(c) estabelecerd protecdo patentaria, em conformidade com este Acordo, a partir da concessdo da patente e
durante o resto da duracdo da mesma, a contar da data de apresentacdo da solicitacdo em conformidade com o
Artigo 33 deste Acordo, para as solicitagdes que cumpram os critérios de protecdo referidos na alinea (b) acima.



46

exercicio da atividade econdmica e o funcionamento do mercado”, conforme descrito na
Exposicao de Motivos da Lei n. 9.279-96.
As principais alteracdes da evolucdo da Lei n. 5.772-71 para a Lei n. 9.279-96

pertinentes a este estudo serdo observadas a seguir.

2.2.3 ADPIC/TRIPs

A importancia do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio - ADPIC (ou Agreement on Trade-Related Aspects os Intellectual
Property Rights TRIPs) iniciou-se antes de ser estabelecido como pardmetro mundial de
protecdo a propriedade intelectual. Sua histdria ja foi consolidada em obras doutrinarias que
relatam todo o desenvolvimento deste acordo desde a criacdo do GATT, em 1947 até a
efetivacdo do acordo ADPIC/TRIPs na Rodada Uruguai, em 1994. Por esta razdo, para
maiores esclarecimentos e detalhes sobre este periodo remete-se as obras de Barbosa (2003, p.
194-264. 2005); Pimentel (1999, p.165-225); Di Blasi (2010, p. 221-232); ABPI (1995). Estas
obras serdo capazes de dirimir todas as dividas sobre o processo de criacdo do Acordo.
Coube, entdo, nesta dissertacdo apenas rememorar 0s principais acontecimentos para que se
compreenda o processo de uniformizacao da legislagdo patentaria pelo mundo.

Alguns estudos em propriedade industrial apontam que:

a ideia de incentivar novas invences pela concessdo de privilégios no uso e
comercializacdo de um determinado invento surgiu na Republica de Veneza (1477)
quando foram concedidas as primeiras cartas-patente. Do século XV ao XVII, reis e
governantes concediam aos seus pares exclusividade para explorar seus inventos,
caracterizando, dessa forma, o ‘monopdlio comercial da invenc¢do’. Entretanto, isso
ndo se tornou uma pratica, e por mais de um século nao foi utilizada (MACEDO;
BARBOSA, 2000 apud PINHEIRO-MACHADO, 2011, p. 309)

Desde as ‘cartas-patente’, condigdes como ‘novidade’ e ‘aplica¢do industrial’ eram
impostas aos inventores para obtengdo de privilégio. Pardmetros minimos para a
concessao de patente foram instituidos apenas em 1623, com o ‘Estatuto dos
Monopolios’ (MACEDO; BARBOSA, 2000 apud PINHEIRO-MACHADO, 2011,
p. 309).

Desde o século XV, acordos foram firmados para consolidar o sistema de
Propriedade industrial (PI), adotado por diversos paises que, por meio de marco
legal especifico, conferiam protegdo apenas aos inventores residentes. Entretanto,
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com a expansdo do comércio e da pirataria, viu-se a necessidade de protegdo para
estrangeiros, surgindo a ‘Unido Internacional para a protecdo da Propriedade
Industrial ‘ou ‘Convencao de Paris’ (CUP) (1983). (PINHEIRO-MACHADO, 2011
p. 309).

Com o transcorrer do tempo, a preocupacdo dos paises industrializados,
principalmente dos Estados Unidos da América, em estabelecer normas que pudessem
uniformizar o tratamento da propriedade industrial pelo mundo (n&o somente aos membros da
CUP), bem como criar parametros minimos s6 se concretizou com cria¢do da Organizacao
Mundial do Comércio - OMC e do Acordo ADPIC/TRIPs, durante a Rodada Uruguai

(1986/1994),

As negociacfes do GATT foram chamadas de rodadas, oito no total, sendo a
Uruguai a mais famosa e dela havendo participado a maioria dos paises do mundo e
a Unido européia como tal, significando a quase totalidade do volume de comércio
do planeta.

A rodada Uruguai do GATT, iniciada em 1986, chegou a um acordo final para a
ampla liberalizacdo do comércio de mercadorias e de servigos com a criagdo da
OMC. Entre os anexos setoriais deste Acordo figura o que trata dos aspectos dos
direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (ADPIC), que abrange
as patentes. (PIMENTEL, 1999, p. 167).

Assim, criou-se a OMC em 1° de janeiro de 1995 e o ADPIC/TRIPS como um anexo
desta criacdo, datado de 1° janeiro de 1995. Contudo, a insatisfacdo com o sistema vigente
iniciou-se nas décadas de 70 e 80, do século passado quando houve na OMPI uma grande
reacao dos paises subdesenvolvidos contra os prejuizos que lhes acarretava o sistema vigente
“[...] Os paises subdesenvolvidos exigiam tratamento preferencial em relacdo aos
desenvolvidos” (PIMENTEL, op. cit., p.184).

Assim, com a OMPI enfraquecida, na visdo dos paises industrializados, em razéo de
sua proximidade com o bloco dos paises subdesenvolvidos, os Estados Unidos da América
resolveram buscar acordos bilaterais, valendo-se de sangdes comerciais, tais como bloqueio a
produtos, para pressionar 0s paises de seu interesse a acordar sobre normas de propriedade
industrial que fossem favoraveis ao seu proprio desenvolvimento, segundo o relato descrito

por Luiz Otavio Pimentel (1999, p. 185-6). Maria Helena Tachinardi (1993) descreve
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pormenorizadamente como se deram as negociacdes entre Brasil e Estados Unidos, na década
de 1990. O resultado destes acordos bilaterais desencadeou a insatisfacdo dos demais paises
sujeitos as imposicdes comerciais estadunidense, liderados pelo Brasil e pela India
(PIMENTEL, 1999, p. 185-8).

A ideia de se estabelecer um novo tratado que cumulasse todas as determinacgdes
necessarias a uniformizacdo da propriedade intelectual no mundo deu origem ao
ADPIC/TRIPs cujos objetivos ampliaram aqueles inicialmente estipulados pela Convencdo da
Unido de Paris (1883) na qual se buscava uma “tentativa de homogeneiza¢dao das normas [...]
0s paises possuiam maior liberdade de decisdo interna sobre o que patentear e quais os limites

das patentes concedidas” (PARANAGUA; REIS, 2009, p. 40-41).

Os parametros minimos do TRIPs sdo, para comecar, as normas substantivas dos
tratados multilaterais gerais preexistentes: a propria CUP, a Convencéo de Berna e
do Tratado de Washington sobre protecdo de circuitos integrados. Como, em
particular no caso da CUP, este nivel de protecdo substantiva foi considerado pelos
elaboradores de TRIPs como insatisfatorio, uma camada geolégica suplementar foi
acrescida, com dispositivos que as legislacbes nacionais devem incluir, como
minimo de prote¢do” (BARBOSA, 2003, p. 197).

Um dos principais objetivos do ADPIC/TRIPs era estabelecer parametros e principios
minimos a propriedade intelectual no mundo, a fim de que as relacdes comerciais entre 0s
paises se desse de forma mais segura, sem oscilacbes em seus sistemas de protecdo. Seus
principios estdo dispostos nos arts. 1° ao 8° do Acordo (OMPI, 1994; BRASIL, 1994), e
podem ser enumerados da seguinte forma, segundo Luiz Otavio Pimentel (1999, p.192-200):

a) Principio da Protecdo Minima. Descrito pelo art. 1°.1'" do Acordo, tem como ideia

central a estipulacdo de parametros minimos a serem seguidos pelos paises. Ele determina que

cabe aos Membros o estabelecimento, em suas legislacGes nacionais, de padrées minimos de

17 101 0s Membros colocardo em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderdo, mas ndo estardo
obrigados a prover, em sua legislacdo, protecdo mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal protecdo
ndo contrarie as disposi¢cdes deste Acordo. Os Membros determinardo livremente a forma apropriada de
implementar as disposicdes deste Acordo no ambito de seus respectivos sistema e pratica juridicos.
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protecdo conforme aqueles descritos pelo Acordo. O professor Denis Borges Barbosa (2003,

p. 197) faz uma ressalva a esta padronizacao:

“Minimo, entenda-se, para o estrangeiro beneficiario do TRIPs. Caso a lei nacional
dé mais direitos ao estrangeiro que ao nacional, a isso ndo objeta a TRIPs (art. 1.1).
Esta peculiaridade do tratamento nacional ja se achava, alias, presente na CUP”’.

b) Principio do Tratamento Nacional. Este principio disposto no art. 3°, 1** do

ADPIC/TRIPs ja havia sido mencionado na CUP (art. 2° e 3°) *® ¢ impunha a “todos os
membros de TRIPs sejam eles ou ndo também membros da Convengao de Paris” (Ibidem p.
197), com o seguinte objetivo: “Cada Membro concedera aos nacionais dos demais Membros
tratamento ndo menos favoravel que o outorgado a seus proprios nacionais com relagdo a
protecdo da propriedade intelectual [...]” (BRASIL, 1994).

c) Principio da Nacdo Mais Favorecida. Este principio estd descrito no caput do art.

4°% (BRASIL, 1994):

8Tratamento Nacional. 1. Cada Membro concedera aos nacionais dos demais Membros tratamento n&o menos
favoravel que o outorgado a seus préprios nacionais com relagdo a protecdo da propriedade intelectual, salvo as
excecdes ja previstas, respectivamente, na Convencdo de Paris (1967), na Convencdo de Berna (1971), na
Convencdo de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que
concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizacdes de radiodifusdo, essa obrigagdo se
aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faga uso das possibilidades previstas no
Artigo 6 da Convencéo de Berna e no paragrafo 1 (b) do Artigo 16 da Convengdo de Roma fard uma notificagéo,
de acordo com aquelas disposic¢des, ao Conselho para TRIPS.

%Art. 20.(1) Os nacionais de cada um dos paises da Uni&o gozardo em todos os outros pafses da Uni&o, no que se
refere & protecdo da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou
venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuizo dos direitos especialmente previstos a presente
Convencéo. Em consequéncia, terdo a mesma protegdo que estes e 0s mesmos recursos legais contra qualquer
atentado dos seus direitos, desde que observem as condi¢bes e formalidades impostas aos nacionais. (2)
Nenhuma condicdo de domicilio ou de estabelecimento no pais em que a protecdo é requerida pode, porém ser
exigida dos nacionais de paises da Unido para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial. (3)
Ressalvam-se expressamente as disposicoes da legislagdo de cada um dos paises da Unido relativas ao processo
judicial e administrativo e a competéncia, bem como a escolha de Domicilio ou a designacdo de mandatério,
eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.

Art. 3°.Sdo equiparados aos nacionais dos paises da Unido os nacionais dos paises ndo participantes da Unido
Domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no territorio de um dos
paises da Unido.

“Art. 4° Tratamento de Nagdo Mais Favorecida. Com relacdo a protecdo da propriedade intelectual, toda
vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro
pais sera outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Esta isenta desta
obrigacdo toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que: a) resulte de
acordos internacionais sobre assisténcia judicial ou sobre aplicacdo em geral da lei e ndo limitados em particular
a protecdo da propriedade intelectual; b) tenha sido outorgada em conformidade com as disposi¢cBes da
Convencdo de Berna (1971) ou da Convencdo de Roma que autorizam a concessdo tratamento em funcdo do
tratamento concedido em outro pais e ndo do tratamento nacional; c) seja relativa aos direitos de artistas-
intérpretes, produtores de fonogramas e organizacoes de radiodifusdo ndo previstos neste Acordo; d) resultem de



50

Com relacdo a protecdo da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento,
privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro
pais serd outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais
Membros. [...].

Difere do anterior [GATT], porque enquanto aquele proibe discriminacdes ente os
préprios nacionais e nacionais de outros Estados-membro, o da nacdo mais
favorecida proibe discriminac@es entre nacionais e terceiros paises com relacdo aos
nacionais dos Estados membros do Acordo.

Foi incluido para pdr fim ao bilateralismo em matéria de propriedade intelectual,
fomentada principalmente pelos Estado Unidos, que permitia privilegiar empresas
de um pais frente as empresas de outro. Paises menos desenvolvidos e pequenos
paises industrializados, como a Suica, ndo pertencentes a nenhum bloco de
integragdo regional, foram as principais vozes pelo reconhecimento deste principio
no ADPIC. (PIMENTEL, 1999, p. 195).

Cabe ressaltar, ainda que as alineas que compdem o art. 4° descrevem as excec¢des a
este principio.

d) Principio da Promocdo da Inovacdo, Transferéncia e Difusio Tecnolégica: Este

principio vem descrito no art. 7° como o objetivo do Acordo ADPIC/TRIPs. “Neste principio
se insere o proprio fim da protecdo a propriedade intelectual e industrial que é a difusdo e a
transferéncia de tecnologia” (PIMENTEL, op. cit., p. 196).

e) Principio da Compatibilidade com Outros Tratados: Este principio esta

indiretamente exposto na redacéo do art. 2°** do ADPIC/TRIPs, em que ha menc&o as normas
descritas por outros Tratados, as quais devem ser cumpridas.

f) Principio da Cooperacdo. Este principio foi bem delimitado nas palavras de

GOMEZ SEGADE, citado por PIMENTEL (1999, p.197):

GOMEZ SEGADE chama esse tipo de ajuda cooperacdo horizontal, visando a
suprir a caréncia dos paises menos desenvolvidos, tanto estrutural, como material,
com apoio técnico e financeiro, que pode variar desde a elaboragdo de normas até a
formacdo de pessoal, ndo excluindo os estabelecimentos publicos para o
funcionamento administrativo de 6rgdos nacionais para a protecdo da propriedade
intelectual. A cooperagdo vertical ocorre entre a OMC e a OMPI, e entre ambas e
seus membros, especialmente 0os menos desenvolvidos. Faz-se mencdo especial a

Acordos internacionais relativos a protecdo da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da
entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para
TRIPS e ndo constituam discriminacgdo arbitraria ou injustificavel contra os nacionais dos demais Membros.
2IArt. 20 Convengdes sobre Propriedade Intelectual. (1) Com relacdo as Partes Il, Il e IV deste Acordo, 0s
Membros cumprirdo o disposto nos Artigos 1 a 12 e 19, da Convencdo de Paris (1967). (2) Nada nas Partes | a
IV deste Acordo derrogard as obrigacOes existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da
Convencdo de Paris, da Convencdo de Berna, da Convencdo de Roma e do Tratado sobre a Propriedade
Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.
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cooperagao entre autoridades alfandegarias para coibir o comércio de bens e marcas
contrafeitas.

Com esta citacio hé a referéncia ao art. 67% para a cooperacéo horizontal e o art. 68 e
69% para a cooperacéo vertical.

g) Principio de Transparéncia, Publicidade das Normas e de Tutela Juridica: Estes

principios foram descritos por MANGAS MARTIN (apud PIMENTEL, 1999, p. 198):

O principio da tutela juridica se refere a protecdo eficaz e adequada dos direitos de
propriedade intelectual mediante os procedimentos justos equitativos, rapidos e
baratos.

O principio da publicidade das normas, um dos principios basicos do Estado de
direito, foi contemplado no &mbito do GATT, e no ADPIC, sob a denominagéo de
principio da transparéncia.

Da mesma forma, faz mencdo ao principio da publicidade, a qual a estipulacdo de
normas e a emanacao de decis@es judiciais devem ser tornadas publicas a fim de que os paises
tenham conhecimento de tal ato (PIMENTEL, 1999, p. 198).

h) Principio do Esgotamento ou da Extensdo: Por fim, este foi trazido como o Ultimo

principio a ser considerado no conjunto daqueles que estdo em ADPIC/TRIPs “ficando a
cargo de cada membro a sua introducdo no direito interno” (PIMENTEL, op. cit., p. 199),

principalmente em razdo de sua natureza concorrencial.

22 A fim de facilitar a aplicacéo do presente Acordo, os paises desenvolvidos Membros, a pedido, e em termos e
condi¢cBes mutuamente acordadas, prestardo cooperacdo técnica e financeira aos paises em desenvolvimento
Membros e de menor desenvolvimento relativo Membros. Essa cooperacao incluird assisténcia na elaboracéo de
leis e regulamentos sobre protecdo e aplicagdo de normas de protecdo dos direitos de propriedade intelectual bem
como sobre a prevencdo de seu abuso, e incluird apoio ao estabelecimento e fortalecimento dos escritérios e
agéncias nacionais competentes nesses assuntos, inclusive na formacéo de pessoal. (BRASIL, 1994).

2 ARTIGO 68. Conselho dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. O
Conselho para TRIPS supervisionara a aplicacdo deste Acordo e, em particular, o cumprimento, por parte dos
Membros, das obrigacBes por ele estabelecidas, e lhes oferecera a oportunidade de efetuar consultas sobre
questdes relativas aos aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. O Conselho se
desincumbira de outras atribuigdes que Ihe forem confiadas pelos Membros e, em particular, Ihes prestara
qualquer assisténcia solicitada no contexto de procedimentos de solucdo de controvérsias. No desempenho de
suas funcdes, o Conselho para TRIPS podera consultar e buscar informacfes de qualquer fonte que considerar
adequada. Em consulta com a OMPI, o Conselho devera buscar estabelecer, no prazo de um ano a partir de sua
primeira reunido, 0s arranjos apropriados para a cooperacdo com os 6rgdos daquela Organizacéo.

ARTIGO 69. Cooperacdo Internacional. Os Membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de
eliminar o comércio internacional de bens que violem direitos de propriedade intelectual. Para esse fim,
estabelecerdo pontos de contato em suas respectivas administragdes nacionais, deles dardo notificacéo e estardo
prontos a intercambiar informacfes sobre o comércio de bens infratores. Promoverdo, em particular, o
intercambio de informagoes e a cooperagdo entre as autoridades alfandegéarias no que tange ao comércio de bens
com marca contrafeita e bens pirateados. (BRASIL, 1994).
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Os principios anteriormente descritos sdo a estrutura do Acordo e por meio destes 0s
paises Membros fundamentaram suas legislacoes.

No Brasil, diversas foram as discussdes sobre a ratificacdo do Acordo e sua
promulgacdo por meio do Decreto n. 1.355-94, que fomentou o debate sobre o prazo das
patentes, que hoje foram superados e sao pacificos. Desses debates, os mais relevantes foram:

i. Inicio de vigéncia do Acordo ADPIC/TRIPs no Brasil. Discussdo ja mencionada

quando se abordou a vigéncia da Lei n. 5.772-71. Em que o Brasil reafirmou sua
posicao de pais em desenvolvimento para manter os prazos concedidos aos membros
nestas condicdes (tais como o Brasil, China e a india).

ii. O prazo de vigéncia das patentes ja concedidas: Por conta da discussdo anterior,

questionava-se se 0 prazo de protecdo de 15 (quinze) anos, determinado pelo CPI
(Lei n. 5.772-71) e concedido as patentes de invencdo, deveria ser prorrogado por
mais 5 (cinco) anos em decorréncia do art. 40 da nova lei (Lei n. 9.279-96), uma vez
que este seguia os parametros do ADPIC/TRIPs. A solucdo para esta controvérsia foi
a decisdo de que a nova lei, com os parametros do Acordo sO valeria as patentes
concedidas a partir de sua vigéncia, ou seja, em 1997. Tal discussao sera abordada de
forma mais detalhada em “2.2.4 Periodo de vigéncia da Lei 9.279-96.

Frente a estas discussdes, foi aprovado o Projeto de Lei da Camara n°. 115-93 (Projeto

de Lei n® 824, na origem) que ensejou a Lei n® 9.279-96 que sera tema do topico seguinte.

2.2.4 Periodo de vigéncia da Lei n. 9.279-96

Esta lei é considerada por alguns doutrinadores como o atual codigo de propriedade

24
|

industrial®™™ em vigor. Sua publicacdo se deu em 14-05-1996, contudo o art. 243 determinou

24 Esta imposicéo de se tratar de um Cédigo ou de uma Lei Ordinaria foi objeto de discussdo quando de seu
tramite palas Casas Legislativas. Apds varias manifestagdes para que sua tramitacdo se desse como a de um
Cadigo, em 23 de outubro de 1991, proferiu-se a decisdo de que se tratava do tramite de uma lei ordinaria
(SUASSUNA, 1995, p. 4).
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que o inicio de sua vigéncia ocorresse em etapas. Os artigos arts. 230, 231, 232 e 239
entraram para o ordenamento juridico na data da publicacdo da Lei n. 9.279-96, enquanto 0s
demais sO passaram a vigorar apos 14-06-1997, um ano apdés a publicacao.

A Exposicdo de Motivos (1996, fl. 2) da LPI traz em seu texto a justificativa da

proposicdo da nova norma juridica, do qual se destaca:

4. Na sua abordagem principal, os trabalhos abrangeram as duas grandes vertentes
que compde o direito da propriedade industrial - marcas e patentes -, buscando-se
disciplinar os aspectos materiais e formais desse direito.

5. Cuidou-se de harmonizar a proposta legislativa com a disciplina dada a matéria
pelos acordos e tratados internacionais de que participa o Brasil, incorporando-se,
ainda, os avancos doutrinarios ja consagrados na legislacdo de outros paises, onde
sdo mais intensas as atividades envolvendo questdes de propriedade industrial.

Desta argumentacdo, observa-se a preocupacao do legislador brasileiro em adequar o
ordenamento nacional aos compromissos internacionais assumidos. Além do acordado,
determinou-se a concessdo de pedidos de patentes (ja& concedidas em outros paises e
anteriormente proibidas no pais), com o intuito de protegé-las em ambito nacional. Desta
norma, surgem as patentes de revalidacdo (pipelines), que ndo constam nos acordos ou
tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, fato que fomenta a discussdo de que tais
patentes seriam inconstitucionais por violarem a Carta Magna e o requisito novidade descrito
pela LPI.

Frente a isto, a legislagcdo atual alcancou a seguinte estrutura organizada em oito
titulos: O primeiro aborda as Disposi¢cdes Preliminares (arts. 1° ao 5°), em seguida
regulamenta as Patentes (arts. 6° ao 93); os Desenhos Industriais (arts. 94 ao 121); as Marcas
(122 ao 175); as Indicacbes Geogréficas (arts. 176 ao 182); os Crimes Contra a Propriedade
Industrial (arts. 183 ao 210); Transferéncia de Tecnologia (art. 211); as Disposi¢des Gerais
(arts. 212 ao 228) e as Disposicdes Transitdrias e Finais (arts. 229 ao 244). Dentre estes titulos

sdo relevantes para esta dissertacdo aqueles pertinentes as patentes, que se justifica em razéo
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do tema proposto, e as Disposicdes Transitdrias e Finais, vinculado as discussdes juridicas a
elas relacionadas.

No texto legal, a estrutura pertinente as patentes é composta por quatorze capitulos,
que buscam delimitar o &mbito de protecdo e as principais questdes a elas relacionadas, dentre
as quais: a titularidade; a patenteabilidade; sua concesséo e vigéncia; a protecdo conferida por
ela; os casos de nulidade; sua cessdo e anotacOes; as modalidades de licenca; as patentes de
interesse da defesa nacional; sua extingdo, retribuicdo anual; sua restauracdo; e a
regulamentacdo daquelas criadas por empregados. Contudo, os dispositivos que mais geraram
controvérsias juridicas (e sdo primordiais para esta pesquisa) perante a legislacdo anterior sdo:
o0 art. 18 (que descreve as proibigdes), o art. 40 (prazos de protecdo), bem como os arts. 230 e
231 que serdo abordados mais a frente.

Assim, 0s quadros comparativos a seguir apontam de forma rapida as alteracdes

inseridas nestes artigos da legislacéo.



Quadro 2: Comparacéo entre o texto do art. 9° do CPI-71 (Lei n. 5772-71) com o art. 18 da

LPI-96 (Lei n. 9.279-96).

Art. 9° - CPI-71

Art. 9° Né&o sdo privilegiaveis

Art. 18 — LP1-96

Art. 18 Nao sdo patenteaveis:

a) as invencdes de finalidade contraria as leis, a
moral, a sadde, & seguranca publica, aos cultos
religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e
veneragao;

I - 0 que for contrario a moral, aos bons costumes
e a seguranca, a ordem e a saude publicas;

b) as substancias, matérias ou produtos obtidos por
meios ou processos quimicos, ressalvando-se,
porém, a privilegiabilidade dos respectivos
processos de obtengdo ou modificacdo;

c) as substancias, matérias, misturas ou produtos
alimenticios, quimico-farmacéuticos e
medicamentos, de qualquer espécie, bem como 0s
respectivos processos de obtenc¢do ou modificacao;

d) as misturas e ligas metalicas em geral,
ressalvando-se, porém, as que, ndo compreendidas
na alinea anterior, apresentarem qualidades
intrinsecas especificas, precisamente caracterizadas
pela sua composicdo qualitativa, definida
quantitativamente, ou por tratamento especial a que
tenham sido submetidas;

e) as justaposicdes de processos, meios ou 6rgaos
conhecidos, a simples mudanga de forma,
proporgdes, dimensdes ou de materiais, salvo se dai
resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou
diferente, ndo compreendido nas proibi¢Ges deste
artigo;

g) as técnicas operatérias ou cirdrgicas ou de
terapéutica, ndo incluidos os dispositivos, aparelhos
OU maquinas;

h) os sistemas e programacdes, os planos ou o0s
esquemas de escrituragdo comercial, de célculos, de
financiamento, de crédito, de sorteios, de
especulacdo ou de propaganda;

i) as concepgdes puramente tedricas;

j) as substancias, matérias, misturas, elementos ou
produtos de qualquer espécie, bem como a
modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas e
seus respectivos processos de obtencdo ou
modificagdo, quando resultantes de transformacéo
do nucleo atémico.

Il - as substancias, matérias, misturas, elementos
ou produtos de qualquer espécie, bem como a
modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas
e 0s respectivos processos de obtencdo ou
modificacdo, quando resultantes de transformacéo
do nucleo atdmico; e

Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s
microorganismos (sic) transgénicos que atendam
aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade,
atividade inventiva e aplicagdo industrial -
previstos no art. 8° e que ndo sejam mera
descoberta.

Paragrafo Gnico. Para os fins desta Lei,
microorganismos (sic) transgénicos  sdo
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou
de animais, que expressem, mediante intervencdo
humana direta em sua composi¢do genética, uma
caracteristica normalmente ndo alcancavel pela
espécie em condigdes naturais.

Fonte: Elaboracéo propria.
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Da simples observacdo do Quadro 2, percebe-se que as invencdes e os modelos de
utilidade ndo patenteaveis foram reduzidos com a alteracao legislativa, sendo, portanto, sob a
égide da Lei n. 9.279-96, o rol de permissdes ampliado, através da qual se incluiram as
patentes de produtos e processos farmacéuticos.

Em relacdo a comparacdo decorrente da modificacdo dos prazos, o art. 40 da LPI-96
deve ser comparado aos arts. 24 do CPI-71 e ao art. 33 de ADPIC/TRIPs. Da mesma forma
como realizada a comparacdo anterior:

Quadro 3: Comparacéo entre os arts. 24 do CPI-71, art. 33 do ADPIC/TRIPs-95 e o

art. 40 da LPI-96.

Art. 24 - CPI-71 Art. 33 — ADPIC/TRIPs-95 Art. 40 - LPI-96
Art. 24. O privilégio de | Art. 33 — Vigéncia Art. 40. A patente de invencéo
invencdo vigorara pelo prazo de vigorard pelo prazo de 20 (vinte)

quinze anos, o de modelo de | A vigéncia da patente nio sera | @nos e a de modelo de utilidade
utilidade e o de modelo ou | jnferior a um prazo de 20 anos, | Pelo prazo 15 (quinze) anos

desenho industrial pelo prazo de | contados a partir da data do | contados da data de deposito.
dez anos, todos contados a partir | depésito.

da data do depdsito, desde que
observadas as prescricoes legais.

Pardgrafo (nico. Extinto o Pardgrafo (nico. O prazo de
privilégio, o objeto da patente vigéncia ndo sera inferior a 10
caird em dominio publico. (dez) anos para a patente de

invencdo e a 7 (sete) anos para a
patente de modelo de utilidade, a
contar da data de concesséo,
ressalvada a hipotese de o INPI
estar impedido de proceder ao
exame de meérito do pedido, por
pendéncia judicial comprovada ou
por motivo de for¢ca maior.

Fonte: Elaboragdo propria.

O que se observa no Quadro 3 é a alteracdo da legislacdo brasileira, a fim de se
adequar aos pardmetros minimos estipulados em ADPIC/TRIPs em relacdo aos prazos de
protecdo das patentes de invencdo e dos modelos de utilidade, cuja protecdo foi ampliada em

cinco anos. Esta ampliacdo também levou ao Judiciario diversas demandas® em que se

% Tais como a concessdo da ampliacdo do prazo de protecdo por mais cinco anos para as patentes que foram
concedidas sob a égide da Lei n. 5.772-71.
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pleiteavam a concesséo destes prazos® para as patentes ja expiradas, sem que houvesse lastro
juridico para concedé-las, conforme descrito quando se abordou a Legislacdo referente a Lei
n.5.772-71.

Outra questdo, vinculada aos artigos comparados no quadro anterior, relaciona-se a
contagem inicial do prazo de protecdo vintenario. A dlvida para as patentes de
revalidacdo.pairava entre a contagem a partir da data do primeiro depdsito no pais de origem
ou da data de depdsito no Brasil. Alguns titulares de patente, quando ingressavam com
demandas na justica, pleiteavam diferentes formas de contagem dos prazos e, além disto,
diversas formas de prorroga-los, por meio de institutos descritos em legislacdes estrangeiras
que concedem a extensdo, mesmo apos o fim do lapso temporal de vinte anos.

Por fim, o segundo ponto descrito na lei e relevante para este estudo, € o “Titulo VIII —
das Disposi¢Oes Transitdrias e Finais”, composto pelos arts. 229 a 244.

Ocorre que, apesar de se tratar de disposicdes transitdrias, em 2001, a Lei n. 10.196 de
14-02-2001 alterou dispositivos da Lei n. 9.279-96, dentre os quais o caput do art. 229 e
incluiu os arts 229-A, 229-B e 229-C. Estes artigos estdo relacionados aos pedidos de patente
que tramitavam e foram propostos no periodo de vacatio legis da Lei n. 9.279-96, bem como
aqueles que ja tramitavam ha época da publicacdo da nova lei. A inclusdo da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA no processo de concessdo de patentes foi mais
uma das inserc6es nas disposicdes transitorias.

Os arts. 230 e 231 sdo primordiais para o estudo, porque permitiram a entrada no pais
das primeiras patentes de produtos e processos farmacéuticos sob a forma de patentes de
revalidacdo (pipelines). Isto fez com que as discussdes anteriores fossem superadas, surgindo

um novo ponto de atencdo: a possibilidade de declaragcdo de inconstitucionalidade destas

% Explique-se que estes prazos sdo diferentes daqueles que serdo abordados no capitulo seguinte dessa
dissertacdo. Estes intervalos de protecdo, como mencionado, dizem respeito a nova lei brasileira. Aqueles, a
serem discutidos a seguir, tratam de institutos estrangeiros os quais o Brasil ndo os ratificou.
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patentes. Se houver a declaracéo de inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-
96 existe a possibilidade de ressurgéncia da legislacdo anterior, como ja mencionado.

Porém, o quantitativo destas patentes foi resultado de um levantamento realizado em
setembro de 2010 pela Coordenacdo-Geral de Planejamento e Or¢camento — CGPO, o qual
alcancou os seguintes nimeros: “Total de Pedidos Pipeline Depositados no INPI: 1.201; Total
de Cartas Patentes Expedidas: 812; Total de Pipelines com Carta Patente Sub Judice (sic): 35”
(INPI, 2010). Estes numeros séo gerais, incluem patentes de invencdo e modelo de utilidade
que listem outros produtos e processos, além dos farmacéuticos. Da mesma forma, a
prospeccdo dos dados referentes ao fim da vigéncia destas patentes gerou o seguinte quadro,
em que compara o ano de téermino da prote¢do com a quantidade de patentes que expiraram ou
expirardo:

Quadro 4: Relacdo entre o ano final da protecdo e o quantitativo de patentes.

Ano Final de Vigéncia

— N° de Pedidos

Até 2009 292
2010 72
2011 81
2012 113
2013 120
2014 84
2015 33
2016 17

Fonte: Coordenacdo-Geral de Planejamento e Orgamento — CGPO (2010)

Por esta razdo, buscou-se descrever os pontos cruciais que envolvem a legislacdo
vigente e a revogada, com o intuito de esclarecer como se efetivou 0 ingresso das primeiras

patentes de produtos e processos farmacéuticos em territorio nacional.
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3 OBJETIVO

Para se estudar o tema proposto nesta pesquisa optou-se por dois objetivos: o geral e 0
especifico. O objetivo geral se subdivide em processual e social. Ja os objetivos especificos
serdo tratados dentro de cada parte com suas peculiaridades.

O objetivo geral pode ser dividido em duas partes: uma processual e outra social. O

objetivo processual é explicitar os tipos de acBes que se multiplicam na Justica, levando ao

Poder Judiciario discussbes que poderiam se manter somente na esfera administrativa, ante a
sua especialidade. O intuito é descrever as demandas em que o INPI € parte (seja autor, réu ou
interessado) e, consequentemente, a competéncia processual da primeira e segunda instancia
do Tribunal Regional Federal da 22 Regi&o?. (MACHADO JUNIOR, 2005).

Ja o objetivo geral social tem como intuito apontar os reflexos da migracdo das

decises judiciais para a sociedade, tais como 0 impedimento ou 0 acesso aos medicamentos;
e para a Administracdo Publica, relacionada aos custos para a manutencdo de tratamentos ou a
liberacdo de medicamentos genéricos. Intenciona-se, também, tratar da ADI 4234, proposta
no STF, que mesclard os objetivos citados, uma vez que diversas consequéncias serao
descritas quando houver o julgamento definitivo desta acdo.

Estas questBes estdo intrinsecamente ligadas ao objetivo especifico da dissertagdo que
buscard, ao logo dos trés capitulos centrais que compdem o desenvolvimento do estudo,
discutir o passado, o presente e o futuro das patentes de revalidacdo (pipelines); buscara as
principais causas e efeitos dessas demandas para o Poder Judiciario brasileiro, representado

neste estudo pelo TRF da 22 Regido.

*7 Art. 13, inciso I, do Regimento Interno do TRF - 22 Regi4o.
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4 METODOLOGIA

Em um trabalho de pesquisa a forma como sdo tratadas as informacgdes coletadas é
primordial para a resolu¢do do problema a ser solucionado. A maneira como estes dados séo
tratados pelo pesquisador podem solucionar a questdo ou simplesmente dificultar sua
resolugdo fornecendo dados que nédo estdo vinculados ao problema proposto. Este filtro em
relacdo as informacdes coletadas € uma das partes mais trabalhosas de um projeto de
pesquisa. Principalmente quando as fontes de conhecimento s&o as mais diversas possiveis e
as informacdes podem se tornar fluidas ou mesmo fugidias, quando disponiveis na rede
mundial de computadores. Por outro lado, existe a necessidade, no momento da coleta do
dado, seja este impresso ou virtual, que se observe a origem da informagéo, a ponto de néo se
prender a uma Unica fonte que pode conter equivocos em sua disposicao.

Frente a isto, nesta pesquisa buscou-se trabalhar com diversas fontes de conhecimento a
fim de que se pudesse delinea-la da forma mais objetiva possivel. Por meio deste
delineamento® classificou-se esta pesquisa como bibliografica, documental e um estudo de

caso, por conta disto é primordial demonstrar a metodologia utilizada em cada uma delas.

4.1 PESQUISA BIBLIOGRAFICA

A pesquisa bibliogréafica esta distribuida por toda a dissertacdo. A utilizacdo de obras

de referéncia em Propriedade Intelectual (BARBOSA, 2005; BARCELLOS, 2000;

% «O delineamento refere-se a0 planejamento da pesquisa em sua dimensdo mais ampla, que envolve tanto a
diagramacdo quanto a previsdo de analise e interpretacdo de coleta de dados. Entre outros aspectos, 0
delineamento considera 0 ambiente em que sdo coletados os dados e as formas de controle das varidveis
envolvidas.

Como o delineamento expressa em linhas gerais o desenvolvimento da pesquisa, com énfase nos procedimentos
técnicos de coleta e analise de dados, torna-se possivel, na pratica, classificar as pesquisas segundo seu
delineamento.

O elemento mais importante para a identificacdo de um delineamento é o procedimento adotado para a coleta de
dados. Assim, podem ser definidos dois grandes grupos de delineamentos: aqueles que se valem das chamadas
fontes de ‘papel’ e aqueles cujos dados s@o fornecidos por pessoas. No primeiro grupo a pesquisa bibliografica e
a pesquisa documental. No segundo, estdo a pesquisa experimental, a pesquisa ex-post facto, o levantamento e o
estudo de caso.” (GIL, op. cit., p. 43).
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PIMENTEL, 1999; SILVEIRA, 2005) sera crucial para o entendimento de conceitos
essenciais a este estudo. Esta busca envolvera ainda periodicos dos Institutos e Associacdes
(tais como ABAPI, ABPI, IBPI) de propriedade intelectual, das Escolas de Magistratura
(EMERJ, EMARF), monografias, dissertacdes e teses que tratem do tema, além de jornais e
revistas de circulacdo nacional que noticiem fatos relacionados ao tema deste estudo. Cumpre
observar que esta pesquisa aborda um assunto que ainda esta em fase de consolidacéo e, por
isto, muito se extraird da rede mundial de computadores, enfatizando-se o dia e horéario de

coleta das informac6es extraidas da internet.

4.2 PESQUISA DOCUMENTAL

Nas palavras de Antonio Carlos Gil (2007, p. 45):

A pesquisa documental se assemelha muito & pesquisa bibliografica. A diferenca
essencial entre ambas esta na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliografica
se utiliza fundamentalmente das contribuicbes dos diversos autores sobre
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que ndo recebem
ainda um tratamento analitico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com
0s objetos da pesquisa.

Por isto, a pesquisa documental terd maior destaque no capitulo sobre as “Questdes

processuais que geraram reflexos na prorrogacdo dos prazos” e sobre a “Agdo direta de
inconstitucionalidade ADI 4234”. No primeiro, o tratamento das informacfes contidas nos
processos judiciais e administrativos em que o INPI é parte se faz necessario a fim de
averiguar os prazos, o manuseio e a forma de propositura das acfes, as correntes doutrinarias
propostas pelas partes e quais as correntes seguidas pelos magistrados. E, no capitulo que
versa sobre a “Ag¢do direta de inconstitucionalidade ADI 4234”, 0 acesso digital as pecas
processuais permite que os estudiosos sobre o tema possam analisar as informagdes contidas
nos autos sem a necessidade de se dirigir até o Distrito Federal. O processo de obtencdo de
tais informacg0es seré descrito em seguida.

Ressaltem-se, ainda, os problemas envolvidos neste tipo de pesquisa:
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O problema da objetividade é o mais critico; contudo, esse aspecto é mais ou menos
presente em toda investigacdo social. Por isso é importante que o pesquisador
considere as mais diversas implicacfes relativas aos documentos antes de formular
uma conclusdo definitiva. Ainda em relacdo a esse problema, convém lembrar que
algumas pesquisas elaboradas com base em documentos sdo importantes ndo porque
respondem definitivamente a um problema, mas porque proporcionam melhor visdo
desse problema ou, entdo, hipdteses que conduzem a sua verificagdo por outros

meios. (GIL, 2007, p. 47).
4.2.1 Da anélise processual

A analise processual se deu através de uma lista de acGes processuais relevantes (INPI,
2010) elaborada pelo INPI, cujo critério foi a selecdo daquelas em que a autarquia fosse parte
interessada (seja como autor, réu ou terceiro), nos processos em tramite no STF, STJ, Justica
Federal no Rio de Janeiro, em S&o Paulo e no Distrito Federal.

Esta anélise processual compbe o capitulo sobre as “Questbes Processuais que
geraram reflexos na prorrogagcdo dos prazos” na qual se descrevem os filtros e as
dificuldades a serem alcancadas. Contudo, a metodologia utilizada para saber quais as a¢oes
em que se poderia trabalhar valeu-se da consulta processual junto ao sitio da Justica Federal®
do Rio de Janeiro que pode ser assim descrita. Ingressa-se no sitio da Justica Federal da Secdo

Judiciaria do Rio de Janeiro:

% |mportante frisar que, por mais que esta pesquisa possa parecer trivial ao dia a dia do jurista, diversos sdo os
profissionais que lidam com estas pendéncias em seu cotidiano, o qual se pdde comprovar durante o Mestrado
Profissional. Este agrega em seu quadro discente e docente profissionais das mais diversas areas (engenheiros,
bidlogos, farmacéuticos, quimicos) os quais ndo tem como conhecimento primordial a busca processual. Por isto,
enfatizou-se este trecho a fim de esclarecer as informagdes e permitir que qualquer leitor proceda a busca e ao
andamento processual, sem maiores dificuldades.
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JUSTICA FEDERAL 1} Inicio

Do Rio de Janeiro Digite sua busca no sitio [ox

Atendimento | Consultas e Servicos | Instituciona Transparéncia | Biblioteca | Paginas Uteis | Davidas e Contato |

Sabado, 20 de Abril de 2011

Tamanho
Acesso direto —>>>> e ME
J

Em Destaque

Certiddo Eletrénica

s
Consulta Processual Indisponivel el
s — | Consulta

Processual A consulta processual estara indisponivel no dia 30/04/2011, das 6h Imprensa
as 20h, emvirtude de manutencio no gerador.

se destacaram no cumprimento
das Metas 20107. O
reconhecimento foi conferido
pelo Conselho Nacional de
Justica (CMJ) as cortes que
conseguiram atingir pelo menos

Custas — GRU . - .
Unificagdo do protocolo de peticdes no Foro da Av.
venezuela

-'E- Diario Eletréonico .
e e A partir de 02 de maio de 2011 entrara em funcionamento no Foro

P da Av. Venezuela o protocolo unificado de peticies. Tanto as seis das 10 metas prioritarias
:I:etlglclon_'amento = peticdes iniciais quanto as intercorrentes serdo recebidas na Secio focadas para o Judicidrio em
— L de Tramitagio de Documentos (SETVZ), situada no térreo do bloco 2010.
A Autenticidade de B. -
@ documentos Leia mais Nova sede da Justica
— Federal de Niterdi vai
Assistentes do Portaria regulamenta atividade de Juiz Distribuidor transformar Amaral
juizo (AIG) Pelxogo em “corredor do

A Portaria n® RJ-PGD-2011/00018, de 19 de abril de 2011, da
Direc3o do Foro, regulamenta a atividade de Juiz Distribuidor no

ambito da Se¢do Judicidria do Rio de Janeiro
APROVADO - -
Corregedoria suspende atendimento e prazos na 423

ILIDADE BRASIL N
e na 323 Varas Federais

Acesso direto aos servigos JFRJ - Consulta processual, peticionamento e outros
Figura 2: Sitio inicial da JFRJ.
Fonte: SJRJ.

Em seguida, deve-se acessar o link: Consulta processual, a esquerda da tela, indicado

na figura acima pela seta. Isto encaminhara o pesquisador a outra tela:

Wocé estd em: lnicic > Consultas e Servicos = C Ita proc 1
Consultas e Servicos M El

Acompanhamento por e- Consulta processual

mail

Assisté ia Judiciari e =

Grat“.,f_:f:_,é'] e Consulta Pablica - andamento processual

Autenticidade de Aberta ao acesso por gualguer pessoa, permite a consulta ao andamento processual e a
documentos visualizacSo apenas das pecas de natureza piblica, expedidas pelo juizo.

Certid3o eletrénica

ORIENTACAO BASICA - Consultar

Para utilizar, basta preencher apenas um dos campos do formuldrio de pesquisa:
Consulta processual mével Processo ou OAB ou CPFICHNPJ ou Home da Parte ou Procurador ou Nidmero do Inquérito.

Consulta processual

Custas judiciais Leia mais

DistribuicSo

Consultar
andamento de
Processos

Jurisprudéncia

Leilées judiciais

S Consulta Especial - usuarios cadastrados

piblicas

Peticiona nto Mediante cade!slramemo prévio, perrnlle a visualizagao de todas as pegas 3os advogados vinculados
eletrénico / Intimacio ao processo, as partes (autores e reus), aos procuradores de entidades e gaos peritos.

eletrénica

A chave de acesso (login) depende do peril do ususrio
Leia mais

Planilha de calculos

Precatérios (TRF2)

Tabela de correcio Visualizar pecas do
monetaria processo
Preciso de nova
senha

Cadastramento

Autilizacio de alguns senvicos do processo eletrénico exige o cadastramento prévio com
identificag&o presencial do usudrio. Um desses sernvicos € a Consulta Especial para visualizac3o de

Acesso direto aos sen‘f'g@s JFR.) - Consulia processual, peficionamento e outros

Figura 3: Interface da Consulta processual na SIRJ.
Fonte: SJRJ.

O link “Consultar andamento de processos” abrira uma nova janela:
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L:j Voltar & Pagina Inicial Acessar Sessdo Consulta Especial
Consulta de Processos
Segdo |51 Secdo Judicidria do RJ
Localidade TODAS -

E obrigatéric preencher somente um dos campes abaixo.

MNUmero Processo
Registro da 0AB
Doc. (CPF/CMNPI) -
MNome da Parte
Mome Procurador

MUmero Inguérito

Ma sequéncia de controle abaixc (onde todos os simbolos sdo maidsculos):

15ERT
Quantos simbolos s&o vogais ?

] Cligue agui se sua resposta & "zero” ou "nenhum”.
Pesqguisar

Woltar & Pagina Inicial

Nimero de Acessos: 141153458

Figura 4: Interface da consulta processual junto ao Sistema Apolo da SIRJ
Fonte: SJRJ.

Para melhor entendimento de quais os critérios de busca na pesquisa, utilizar-se-a
setas em tom vermelho, com ndimeros, para que 0s campos a serem inseridos pelo pesquisador

sejam compreendidos. Para isto, apresenta-se a Figura 5.

FEDERAL

ria do Rio 0e Jaueiro

g:] wvoltar & Pagina Inicial Acessar Sessdo Consulta Especial

Consulta de Processos

S0 |51 Secdo Judicidria do R1
E cbrigatéric preencher socmente u ampos abaixo.
MNUmero Processo q
Registro da OAB

Doc. (CPF/CMNPI) b
MNome da Parte
MNome Procurador

MUmero Inguérito

Ma sequéncia de controle abaixo (onde todos os simbolos sid0 maidsculos):

15ERTI

Quantos simbolos sdo vogais ?

"] cligue agui se sua resposta & "zers” ou “nenhum"-
E FSEs

VWoltar & Pagina Inicial

Nimero de Acessos: 141153453

Figura 5: Interface com as setas dos campos de pesquisa.
Fonte: SJRJ.
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Os itens apontados na figura acima sdo os dados que o pesquisador deve fornecer ao

sistema de consulta para que o remeta ao resultado esperado. Para isto, pode-se trabalhar com

0s seguintes dados, referentes a cada uma das setas:

Localidade: deve informar o local onde tramita o processo. Nos casos de
Propriedade Industrial, quando o INPI for parte a localidade serd sempre o Rio
de Janeiro, tendo em vista que nesta Se¢do Judiciéria estas acfes tramitam na
capital do Estado.

Ndmero do Processo: basta inserir 0 nimero dos autos processuais. Mesmo
com a alteracdo para a numeracdo Unica, 0 sistema ainda resgata oS
andamentos pela numeracéo antiga dos processos, fornecendo ao pesquisador a
nova numeragao.

Registro da OAB: O pesquisador pode inserir o niumero de registro da Ordem
dos Advogados do Brasil do advogado responsavel pela causa, seja patrono do
autor ou do réu.

Nome da parte: Esta busca o remetera a resultados de nomes de partes
processuais. Nem sempre o resultado € exato remetendo-o a homdnimos ou
nomes semelhantes ao inserido no sistema.

Nome do procurador: este € o nome do advogado privado ou procurador,
advogado publico, que patrocina a causa.

“Quantos simbolos sdo vogais?”: Esta pergunta compde o sistema cOmoO um
indice verificador da consulta, podendo variar as perguntas, e as respostas a
serem inseridas ou marcadas na caixa de texto constante no quadro.

Pesquisar: pesquisador ao acessar este link, sera encaminhado para a resposta a
consulta formulada.

Assim, nesta pesquisa primou-se pela utilizacdo do nimero do processo para se ter

acesso aos andamentos processuais. Como se observara na Figura 6:
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- JUSTIC A FEDERAIL

Secdo Judicidaria do Rio de Javeiro

A
,ﬂ Voltar a Pagina Inicial Acessar Sessdo Consulta Especial
Consulta de Processos

Secdo
Localidade TODAS -
E obrigatério preencher somente um dos campos abaixo.
mﬂmero Processo 2005510150756205
Registro da OAB
Doc. (CPF/CMNPI) -

MNome da Parte
Mome Procurador

MNUmero Inquérito

Ma sequéncia de controle abaixo (onde todos os simbolos sio maiiasculos):
15ERT

Quantos simbolos sdo vogais 7 2

Dclique aqui se sua resposta € "zero” ou "nenhum”.

Pesquisar

Woltar 3 Pagina Inicial

Nimero de Acessos: 141158458

Figura 6: Critério utilizado na pesquisa do andamento processual.
Fonte: SJRJ.

O resultado desta busca é apresentado na tela seguinte, onde sdo fornecidos: nome do
autor; nome do réu, com seus respectivos procuradores; local onde tramita a acdo; data da
distribuicdo, por meio do sorteio automatico; ultimo andamento; e localizacdo. Nas demais
abas que compde a tela, outras informacdes podem ser coletadas, tais como: Dados basicos;

Movimentos; Dados Adicionais; Processos Vinculados; Partes; Pecas; e Recursos.

JUSTICA FEDERAIL

Secdo Juoiciaria do Rio De Javeiro

% Voltar 3 Consulta Inicial
Resultado da Consulta de Processos

Processos Dados B asicos M ovimentos | D ados Adicionais Frocessos YWinculados | Partes I Pegas I Fecursos I
0507620-61.2005.4.02.5101 Classe 2005 MANDADO DE
SEGURANCA/PROPRIEDADE
Dados da 8a Decisdio (8 de 8) - 04/07/2008 12:03 ™ Anterior =Imprimir
AS INFORMACOES AQUI CONTIDAS NAO PRODUZEM EFEITOS LEGAIS. -

SOMENTE A PUBLICACAD MO D.O. TEM VALIDADE PARA CONTAGEM DE PRAZOS. N

0507620-51.2005.4.02.5101 MUmero antigo: 2005.51.01.507620-5
2005 - MANDADO DE SEGURAMNCA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Autuado em 19/04/2005 - Consulta Realizada em 20/04/2011 as
21:00

AUTOR  : RECORDATI IRELAMD LIMITED

ADVOGADO: CYNTHLA MARIA PISKE SILVERIO E OUTROS

REL : DIRETOR DE PATENTES DO INSTITUTO MACIONAL D
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ADVOGADO: SEM ADVOGADO

212 Vara Federal do Rio de Janeiro - EDMNA CARVALHO KLEEMAMN

Juiz - Despacho: MARIZA DO NASCIMENTO SILWVA PIMENTA-BUENO

Baixa: Tipo - Baixa - Findo em 08/07/2008

Distribuicdo-Sorteio Automatico em 20/04/2005 para 312 Vara
Federal do Rio de Janeiro

Objetos: PROPRIEDADE INTELECTUAL: CORRECAO DE PRAZO DE
VIGEMNCIA DE PATENTE

mn

Concluso ao Juiz(a) MARIZA DO MASCIMENTO SILVA PIMENTA-BUENO em
04/07/2008 para Despacho SEM LIMINAR por JRIFVC

Arguivem-se, com baixa, juntamente com o agravo 2m apenso.

Total de Processos: 1 - - -
Localizacdo Arquivo Geral - Rio de Janeiro

Figura 7: Resultado da busca pelo andamento processual.
Fonte: SJRJ.
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Por meio desta consulta, se alcangcou o andamento processual dos processos que
compuseram os resultados preliminares. Nas acdes em que houve a interposicdo de recurso a
consulta se concretizou da mesma forma, porém no sitio do Tribunal Regional Federal da 22.
Regido, no qual a seta na Figura 13 indica o local e as modalidades de consulta que podem ser

realizadas.

Bem-vindo ao novo site acessivel do Tribunal Regional Federal da 22 Regido

Logon Cadastre-se | I dircto para conteudo

meum,-\l_ i

=
~

= Selecione o Tipo de Consulta

AL FEDERAL DA 29 26150

: - i
By : ] ’
TRy WM. -Rio de Janeiro
- =

| Espirito Santo
" > - 3

Selecione M °
Selecione
Consulta Processual

No do Processo

No da Peticdo Inicial

No de CPF/CNP)

Ne do Processo Origindrio
N2 da Inscricdo da OAB
A A* A-  Pagina sem formatagio TRF Nome do Advogado
Nome da Parte

Outras Consultas

Biblioteca

P ‘e Ata/Pauta Julgamentos
Pagina Inicial - TRF = 30/04/2011 - Justica Federal vai a Cidade de Deus para prestar Atos Normativos
= Institucional orientacdo juridica e inscrever estudantes em programa de visita Custas Judiciais pra
= (D Precatorios

S eteiuiy » 20/04/2011 - Nicleo Permanente de Solucio de Conflitos da 23
= EMARF Regido prevé cerca de 3.600 audiéncias de conciliacdo para

processos do SFH em 2011
A = 28/04/2011 - Sociclogia Judicidria em destaque na Emarf

= Biblioteca = 26/04/2011 - Registro provisério em conselho regional ja vale para

= oo tratacdo d fissi I

= Portal de Jurisprudéncia ELHAE A miET
= 25/04/2011 - Justica Federal marca presenca no sabado, 30, em

= Transparéncia Publica evento na Cidade de Deus

= Gestio e Planejamento = 25/04/2011 - Vale tera que declarar no Brasil lucro de empresas

Figura 8: Sitio de acesso ao TRF2.
Fonte: TRF 22 Regido.

Os resultados encontrados por meio do acesso aos precitados sitios estdo listados no
capitulo sobre as “Questoes Processuais que geraram reflexos na prorroga¢do dos prazos”,
na qual se relata os processos consultados e 0 motivo da excluséo dos demais da pesquisa.

ApoOs estas consultas se concretizarem, optou-se por requerer & Procuradoria
Especializada do Instituto Nacional da Propriedade Industrial o acesso aos arquivos dos
processos que ja haviam transitado em julgado. Para a analise destes processos e diante da
disponibilidade que se teve para a pesquisa, durante a prospeccao dos dados objetivos, outros
pardmetros de cunho material puderam ser observados, e assim, conclusdes parciais foram

extraidas de cada um deles, por meio de uma Ficha-resumo elaborada e respondida pela
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mestranda. Observaram-se ainda outros julgados, utilizados como jurisprudéncia e que
serviram de andlise para a complementacdo dos dados previamente obtidos.

A Ficha-resumo de cunho objetivo foi composta, segundo a Figura 9:

Dados basicos

Processo n. Agao:
Autor:
Réu:
Vara: PI:
Critério: Data Informacgao OBS

Propositura da acdo
Recebimento no INPI
Concessao de liminar
Publicacdo da liminar
Ciéncia no INPI
Sentencga

Apelacao
Julgamento da apelagao
RESP ou RE
Embargos

Agravos

Critério: Pessoa ou 6rgao Informagao
Vara

Juiz de 12 instancia

Turma no TRF

Relator

Recebido no Duplo efeito?

Houve concessdo de liminar, AT ou MC?

Conclusoes

Figura 9: Ficha-resumo de critérios objetivos da busca processual.
Fonte: Elaboracédo propria

Observa-se que a Ficha-resumo foi composta por um cabecalho e trés critérios de

busca: a) data; b) pessoa ou 6rgéo e ¢) conclusdes. O cabecalho foi composto pelos dados de
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identificacdo da acdo, tais como: numero do processo, nhome do autor, nome do Réu, Vara
para a qual foi distribuido e o nimero da patente (PI).

Quanto aos critérios que o compde, 0 primeiro critério (data) possui como intengéo
demonstrar as caracteristicas mais objetivas de um processo judicial tais como: data de
propositura da acdo, data de recebimento dos autos no INPI, data de concessdao da medida
liminar e de sua publicacéo; data de ciéncia no INPI; data em que a sentenca foi proferida ou
publicada; data de interposicdo dos recursos, que foram divididos em Apelacdo, Recurso
Especial ou Recurso Extraordinario, Embargos e suas modalidades, Agravos de instrumento,
retido ou interno; além da data de julgamento da Apelacao, importante para delimitar o lapso
temporal no tramite na segunda instancia. Além destas respostas, a Ficha-resumo (Figura 9)
foi composta por uma coluna para que fossem inseridas observacdes pertinentes a cada uma
das datas encontradas.

O segundo critério possui como objetivo aferir o 6rgdo ou pessoa responsavel pelo
julgamento e dois critérios relativos ao julgamento. O primeiro foi composto do nimero da
vara que apesar de ser descrito no cabecalho a importancia estava ligada a especializacdo
ocorrida no TRF-22 Regido entre os anos de 2001 e 2004; do Juiz de 1? Instancia; da Turma
no Tribunal Regional Federal e do Relator responsavel. Em seguida, questionou-se se 0
recurso fora recebido no duplo efeito, devolutivo e/ou suspensivo, e se houve a concessdo de
alguma modalidade de tutela de urgéncia ou liminar. Permitiu-se ainda que duas lacunas
fossem deixadas em branco para possiveis observagdes encontradas ao longo da pesquisa.

Por fim, pugnou-se por incluir o ultimo trecho o qual se pudessem descrever as
conclusdes preliminares aferidas com as respostas obtidas nas questbes anteriores. Tais
resultados foram descritos no capitulo das “Questdes processuais e 0s conflitos gerados na

prorrogacao dos prazos”.
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4.2.2 Da analise das patentes

Apdbs demonstrar como foi realizada a busca pelo andamento processual e os filtros
utilizados para se chegar aos processos analisados, precisou-se conferir, dentre outros dados,
as patentes que geraram estas demandas processuais. Para isto se valeu de trés sistemas de
busca de patentes, essenciais para 0s pesquisadores no tema: sitio do INPI, o Espacenet e o
USPTO.

Estas trés bases foram escolhidas em razdo da maioria das patentes analisadas® serem
oriundas ou da Unido Europeia ou dos Estados Unidos da América. A utilidade desta segunda
analise documental demonstrara aos estudiosos da area onde buscar as informacdes
pertinentes a origem da patente estrangeira, a fim de se evitar equivocos na analise de datas de
concessdo de protecdo em outros paises. Outra razdo para a escolha destas bases é que seu
acesso é gratuito podendo se realizar de qualquer computador com acesso a internet. Assim,
observar-se-4, sem se aprofundar no tema diante de sua vastiddo, cada uma das bases de dados
relevantes para esta pesquisa, na qual breves consideragdes serdo realizadas, para que nao haja
duvidas sobre a metodologia utilizada.

O sitio do INPI disponibiliza um sistema de pesquisa préprio para que qualquer
individuo verifique os prazos de validade e periodos de concessdo das patentes. Da mesma
forma, o Espacenet, que representa 0 EPO — Escritorio Europeu de Patentes permite que o
pesquisador consulte as caracteristicas da patente europeia ou das patentes nacionais
requeridas. Ja& o USPTO permite 0 mesmo tipo de consulta as patentes depositadas nos
Estados Unidos da América. Isto permitiu buscar as informac6es pertinentes a fim de se evitar

equivocos na anélise de datas de concessdo de protecdo em paises estrangeiros.

%0 Os resultados, conforme mencionado, estdo descritos em “Questdes processuais que geraram reflexos na
prorrogacdo dos prazos”, mas adiante-se que das 77 (setenta e sete) patentes de produtos e processos
farmacéuticos analisadas, 44 (quarenta e quatro) tém origem europeia (seja patente EP ou nacionais) 31(trinta e
uma) sdo norte-americanas, 2 (duas) sao japonesa. Na pesquisa anterior, ndo se conseguia identificar a origem de
uma destas patentes, que ap6s novas pesquisas aferiu-se tratar de uma patente de origem alema.
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4.2.2.1 INPI

O sitio do INPI disponibiliza um sistema proprio de pesquisa, para que qualquer
individuo verifique as caracteristicas das patentes. Dentro do sitio da autarquia, alcancam-se
diversas informacdes das mais diversas areas — Base de Marcas; Base de Patentes; Base de
Patentes em Aniversario; Base de Desenhos; Publicacdes de Pareceres Técnicos e Nulidades
em DI; Base de informac@es tecnoldgicas de Patentes — contudo somente se apontard neste
estudo os critérios utilizados para a busca de patentes, objeto desta pesquisa.

Assim, a busca se inicia com ingresso no sitio do INPI*! que, ja em sua pagina inicial
apresenta os links para o acesso. Cabe frisar que a interface deste sitio foi alterada no decorrer
dos meses de outubro e novembro de 2011. Ressalte-se, ainda, que alguns pontos da busca
foram alterados: antes se ingressava na pagina inicial que ja apontava o link da busca. Agora,
a busca é realizada pela modalidade de protecdo que o pesquisador necessita. No caso desta

pesquisa a busca se da dentro do link das patentes, conforme se observa na Figura 10:

" Tamanho Texto

INSTITUTO -+
NACIONAL
A DA PROPRIEDADE

Quem Somos Servicos Eventos Cooperacdo Capacitacdo Concursos Legislacdo Licitacoes English Mapa

Marca

Desenho Industrial

L T

Indicagado Geografica

Topografia de Circuitos
Sistema Push ja esta disponivel para P" '
registros de software
Os interessados em obter registros de seus programas de computador PUSHOIPY
Ja podem acompanhar seus processos com mais facilidade. A...
| Sala deHmprEnE S Comunicados; | Publicacoes)

Confira aqui as lltimas Resultados dos pedidos de O INPI gera conhecimento.
noticias do Instituto, os reconsideracdo em Exame Isso inclui estudos, alertas
’A‘ e , releases, os clippings e Pdblico vAo sair nas tecnolégicos, relatérios,
os contatos dos jornalistas préximas RPIs. Veja todos artigos técnicos, entre
D OEEN

do INPI. os informes do INPI outros documentos.
Figura 10: P4gina inicial do sitio do INPI com seta indicando o link Patente.
Fonte: INPI.

Informagdo Tecnolégica

Contrato de Tecnologia

Ouvidoria

Fale Conosco

31 E importante ressaltar que durante a conclusio desta pesquisa a interface do sitio da autarquia estava em
transicdo. Assim, para manter esta pesquisa atualizada ao tempo de sua defesa (mar¢o-2012) primou-se por
descrever a nova interface do sitio da autarquia.
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Ao acessar o link a partir da palavra Patente aparecera uma caixa de texto para que o

pesquisador escolha o que buscar sobre patente, cuja interface apresenta-se conforme a Figura

11:

Marca

Patente Guia Basico

Desenho Industrial
Quanto Custa
Indicagédo Geografica

Classificagio

Programa de Computador | g,,cca

e-Patentes

Topografia de Circuitos

Informagao Tecnoldgica Estudo analisa cenario global de patentes ""

em nanobiotecnologia
Contrato de Tecnologia

Um setor em expans3o, concentrado em poucas instituicd com forte PUSH>I Pl
Ouvidoria presenca norte-americana. Este &0 panorama global da.

Fale Conosco

| Saladexmprencal cado -Publicacoes:

Confira aqui as dltimas Resultados dos pedidos de O INPI gera conhecimento
noticias do Instituto, os reconsideracdo em Exame Isso inclui estudos, alertas
'Av e ,@ releases, os clippings e Pu_bllco v&o sair nas tecnoldgfcos. relatérios,
os contatos dos jornalistas proximas RPIs. Veja todos artigos técnicos, entre
do INPI os informes do INPI outros documentos

£ L = S Dw

INSTITUTO
NACIONAL
A DA PROPRIEDADE .
INDUSTRIAL Pesquisar..

Tamanho Texto

=

Quem s Servicos Eventos Cooperacdo Capacitacdo Concursos Legislacdo Licitacdes English Mapa

PATENGAO!
QD" INrI NAC EMITE NEM ENVIA

| servicos]
Cadastre-s

GRU 5
fers

Pague a GRU antes de
entrar com o seu pedido

@ Formuléarios

Confira os formularios
para servicos em papel

m REVISTA OA
Facrarcoave
NS TAIAL
Veja atos e despachos
na Revista (em pdf e txt

PUSFHOIPI

Cadastre seu processo no
Push para acompanha-lo

=

Figura 11: P4gina inicial do sitio do INPI com seta indicando o link Busca.
Fonte: INPI.

A tela descrita na Figura 11 encaminharéd o pesquisador para a etapa seguinte em que

aponta mais um icone para 0 acesso a base de dados:

NACIONAL

Marca Busca - Patentes
Patente Uttima atuslizagio em Ter, 01 de Novembro de 2011 16:14

Desenho Industrial
busca pelo Portal do INPI, cliqug aqui
Programa de Computador
Topografia de Circuitos
Informagdo Tecnolégica
Contrato de Tecnologia
Ouvidoria

Fale Conosco

Praga Maua, 7 - CEP: 200 s o Bento, 1 - CEl

3 il | facebook: INPI Brasil
Figura 12: Interface para acesso a base de dados de patentes no sitio do INPI
Fonte: INPI.
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A busca prévia ndo € obrigatdria. Entretanto, € aconselhdvel ao interessado realizi-la antes de efetuar o depdsito de um pedido de
Indicagdo Geografica patente, no campo técnico relativo ao objeto do pedido e de acordo com a Classificac3o Internacional de Patentes. Para realizar a
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A nova tela encaminhard o pesquisador a uma pagina de validacédo

acesso, com indicacdes e alertas sobre os resultados da pesquisa (Figura

13):
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de codigo de

a

Consulta a Base de Dados do INPI

Por faver, repita os caracteres adma:

Leia-me:

- Todos os documentos de patentes publicades a partir de 1° de agosto de 2006 estdo disponiveis para consulta em sua forma integral,
disponiveis.

- A documentagio digitslizads ests hospedada no site do Escritdrio Europeu de Patentes.

- A digitalizag3o de toda a documentagso de patentes arquivada no INPI esta sendo providendiada.

- Se os caracteres fornecidos na imagem repetirem a mesma palavra, constantemente, a pagina deve ser atualizada. cligue saui

prazos.

- Por favor, a0 terminar a sua pesquisa saia pelo link Finalizar SessSo”, de forma a liberar os recursos do sistema para outres pesquisadores.
- Pagina & melhor visualizada na reselucgo de video 1024 X 768, Este Site st em permanente evelucSo. Cligue & mande sua sugestio para o
webmaster @inpi.qov. br.

para gravagdo dos cookies.

- Compativel com Internet Explorer 5.5+ @

- Em adequacdo para: Metscape 52+
Mozilla 1.0+

- Este site possui documentos no formato PDF. Para visualiza-os, € necessario ter instalado em seu computador o programa Adobe
Acrobat Reader, distribuido gratuitamente na Internet.

"PDF” & a abreviatura de "Portable Document Format™ ? um formato adotado como padro universal para a publicaco de documentos
independente da plataforma de seu micro ou sistema operacional. Sua principal caracteristica consiste em representar um documento com
integridade e fidelidade ao seu formato original. © formato "PDF” & utiizado mundialmente, em sites de interesse relevante e oficais. Para
wvisualizar um documento ne fomate PDF € necessdrio dispor do programa “Adobe Acrobat Reader™. Este programa € distribuide
gratuitamente pelo fabricants, bastando presncher um formulario bastante simples:

Vers. JVM: 1.5.0_10

voltar
e

- Os documentos publicados entre 1982 e 1999 também est3o disponiveis para consulta. Entretanto, para este periodo, alguns documentos podem ndo estar

- Se vocE digitou os caracteres fornecidos na imagem corretamente & n3o foi fornecido o acesso ao sistema, Verifique o Seu browser: clioue saui
- As informacBes aqui contidas n&o produzem efeitos legais. Somente a publicacio na Revista da Propriedade Industrial (RPT) tem validade para a contagem de

- A utilizac3o dos cookies € necessdria para o processamento de consultas. Para que a consulta seja realizada, o navegador do usudrio deve estar habilitado

Figura 13: Interface para insercdo dos digitos verificadores para o acesso a base de dados de patentes no sitio do

INPI.
Fonte: INPI.

Somente apos a insercdo dos digitos verificadores, o sitio encaminhara efetivamente a

pesquisa, conforme se observa da Figura 14:

Contenha o NUmero do Processo

Contenha

todas as palavras

Ex: Pi0101184-E

[-]

no | Titulo

Ex: resfrismento cruzado.

IN® de Processos por Paging @ | 20 Iz‘

limpar

voltar

~ &
Consulta 2 Base de Dados do INPI
[ Pesquisa Base Marcas | Pesquisa Base Desenhos | Ajuda?]
» Consultar Base Patentes | Pesquisa Avancada | Finalizar Sesséo
Fornega s chaves de pesquisa desejadas. Evite o uzo de frazes ou palsvrss genéricss
PESQUISA BASICA

Figura 14: Interface de acesso a base de dados de patentes por meio da Pesquisa Basica
Fonte: INPI.

Contudo, para que se alcancem os mesmos resultados obtidos com a busca realizada

nesta dissertacdo € necessario seguir para mais uma tela, por meio do link “Pesquisa
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Avancada” que encaminhard o pesquisador a tela cujos elementos permitirdo um resultado

mais preciso, segundo a Figura 15:

*® 5'%'-"&1'0" v r:}:‘r.-u
- H

b Wl i
sarn w4 w73 ¥im Forania

i
Consulta a Base de Dados do INPI

[ Pesquiza Base Marcas | Pesquisa Baze Desenhos | Ajuda?]

»Consultar por: Base Patentes | Pesquisa Basica | Finalizar Sessdo

Fornega abaixo as chaves de pesquisa desejadas. Evite o uso de frasse ou palawss genéricas.

PESQUISA AVANCADA
(21) N® do Pedido Ex: Pi0101161-8; MUES009E0-0; MISS00233-1; C10201535-3.
(22) Data Depdsito : a dd/imm/aaas” Ex: 107102001,
(1) N®da Prioridade : Ex: 392176
(32) Data da Prioridade : a ddimm/asas” Ex: 10/10/2001
(32) Pais da Prioridade: | « Clique e escolha » E|
(51) Classificagso : Ex: GOEF 13/00.
(54) Titulo : Ex: resfrismento and [liguide or sgus) snd not cruzado.
(57) Resumo : Ex: milho and herbicids and plantsz and not glifosato;
csmo prox(€) ports.
(25) Numero do Depdsito Pct: Ex: US9308239.
(71/72) Nome do Depositante : Ex: petrobraz or [petrolec and brazil
(72} Mome Inventor : Ex: "Antdnic Cléudic Coméa™
N® de Processos por Pagina : | 20 Iz‘ pesquisar * limpar

voltar

Figura 15: Interface de acesso a base de dados de patentes por meio da Pesquisa Avangada

Fonte: INPI.

Observou-se que, com a alteracdo do sitio do INPI, a busca tornou-se mais trabalhosa.

Antes com apenas trés telas era possivel se alcancgar a pesquisa avancada na base de dados do

INPI, conforme demonstrado, apds a alteracdo sdo necessarias seis telas para se alcancar o

mesmo objetivo. Isto torna a pesquisa mais ardua de se realizar em dias que o sistema ndo se

sustenta.

Alcancada a tela descrita na Figura 15, o filtro para realizar a pesquisa pode se efetivar

de varias formas. Neste estudo optou por dois critérios que associados permitiu encontrar as

patentes de revalidacdo (pipelines) a serem estudadas. Os critérios utilizados foram o periodo

que a legislacao brasileira permitiu o ingresso de patentes de revalidacdo (pipelines) no pais e

a Classificacdo Internacional de Patentes — CIP.
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Para se aferir as datas do periodo de ingresso das patentes de revalidacdo (pipelines)
no Brasil se utilizou as datas de 14 de maio de 1996 e 15 de maio de 1997. A primeira € a data
de publicacdo da Lei n. 9.279-96 e a segunda ¢é o prazo estipulado pelo pardgrafo 1° do art.
230. Este prazo do art. 230 permitiu que os titulares de produtos ou processos farmacéuticos
que ndo eram passiveis de protecdo no Brasil depositassem seus pedidos de patente durante
um ano, contado da data de publicacdo da lei.

O segundo critério, a Classificacdo Internacional de patentes — CIP, valeu-se do
codigo A61K*? na busca das patentes. Para se compreender as razdes da utilizacdo deste

codigo um breve histérico sobre a CIP € fornecido pelo sitio do INPI (2006, 2011b).

O sistema da Classificacdo Internacional de Patentes resultou dos esfor¢os conjuntos
de 6rgdos de propriedade industrial de numerosos paises. A base para esse esforgo
cooperativo foi um tratado internacional multilateral, a "Conven¢do Européia para a
Classificacdo Internacional de Patentes de Invengdes”, celebrado em 1954.

Em 1969 teve inicio uma negociagdo para atualizar sua gestdo. Em 1971, um novo
acordo foi discutido e celebrado sob o patrocinio conjunto do Conselho da Europa e
da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, tendo se tornado o
"Acordo de Estrasburgo relativo a Classificagdo Internacional de Patentes" . O
acordo entrou em vigor em 1975, cabendo a administracdo da CIP & OMPI. Assim, o
periodo de transicdo, iniciado em 1969, terminou em 1975 e pOs fim a
responsabilidade do conselho da Europa no que tange a CIP, tendo esta se tornado,
entdo, um sistema mundial administrado por um organismo intergovernamental de
ambito internacional.

Qualquer pais membro da Convencdo de Paris para a Protecdo da Propriedade
Industrial pode tornar-se membro do Acordo de Estrasburgo, que implica diversos
direitos e obrigacOes para o0 novo estado-membro. O direito mais importante é o de
participar no continuo trabalho de aperfeicoamento da CIP que consiste na emenda
da Classificacdo por um Comité de Peritos integrado por representantes de cada
estado membro do acordo CIP. Das obrigacGes, a mais importante é a de aplicar a
Classificacdo, ou seja, fazer constar em cada documento de patente publicado pelo
respectivo 6rgdo o simbolo da Classificagdo adequado.

A Classificagdo Internacional de Patentes (Int.Cl.) é uma classificacdo especial
utilizada internacionalmente para indexacdo de documentos de patentes de inven¢édo
e modelo de utilidade.

A Int. Cl. Foi instituida em 1971 pelo Acordo de Estrasburgo. O Acordo conta
(julh/97) com 38 (trinta e oito) Estados Membros, entre os quais o Brasil. Contudo, a
Int.Cl. é utilizada por cerca de 70 (setenta) paises e 3 (trés) AdministracGes
Regionais e pela Secretaria Internacional da Organizacdo da Propriedade Intelectual.
A fim de manter a classificacdo internacional de patentes atualizada so elaboradas
revisdes a cada cinco anos. A revisdo é elaborada por uma comissdo de peritos que
se relne periodicamente para avaliar o sistema e aperfeicod-lo, considerando,
principalmente, os avancos tecnolégicos.

%2 0 Codigo A61K é considerado uma classificacdo secundaria, o ideal é que a busca se concretizasse pelos
“pedidos com classificagdo A61K31/... relativos as preparacdes medicinais contendo ingredientes ativos
organicos” (KUBRUSLY, 2011, p.40) fato que retornaria um resultado preciso. Contudo, 0 que Se buscou neste
trecho da pesquisa foi a confirmacdo para se saber se as patentes inseridas nos processos judiciais estudados
ingressaram no Brasil como patentes de revalidagdo (pipeline).



76

A Classificacdo Internacional de Patentes divide a técnica em 8 (oito) setores
principais, contando, a atual revisdo (7a edi¢do), com 64000 (sessenta e quatro mil)
subdivisBes. Cada subdivisdo tem um simbolo composto de algarismos arabicos e de
letras do alfabeto latino. Os 8 (oito) setores principais sdo denominados de secdes, a
saber:

Secao A - Necessidades Humanas (Vol. 1)

Secao B - OperacOes de Processamento; Transporte (Vol. 2)

Secdo C - Quimica e Metalurgia (Vol. 3)

Segdo D - Téxteis e Papel (Vol. 4)

Secéo E - Construgdes Fixas (Vol. 5)

Se¢do F - Eng. Mecénica / lluminacéo / Aquecimento (Vol. 6)

Secdo G - Fisica (Vol. 7)

Segdo H - Eletricidade (Vol. 8)

O simbolo completo da classificagdo para técnica especifica serd constituido por
simbolos representado Secdo (conforme acima), Classe (nimero composto por dois
algarismos), Subclasse (letra minascula), grupo e Subgrupo. (INPI, 2006).

Hoje a CIP se mantém com 0s mesmos oito setores técnicos, contudo consta em sua
versdo 2012.01, com mais de 70.000 subdivisdes®.

Os critérios utilizados (prazo e a CIP) foram inseridos na pagina de pesquisa do INPI
para se alcancar os resultados referentes as patentes inerentes a esta pesquisa, conforme a

Figura 16:

&

Consulta a Base de Dados do INPI
[ Pesquisa Base Marcas | Pesquisa Base Desenhos | Ajuda?]

= Consultar por: Base Patentes | Pesquiza Basica | Finalizar Sessio

Fornega abaixo as chaves de pesquisa desejadas. Evite o uso de frases ou palavwras genéricas.

PESQUISA AVANCADA
(21} M2 do Pedido : Ex: FID101161-8; MUBS00S60-0; MIS500233-1; G10201535-3.
-:j 22) Data Depdsito : a daimmissss” Ex: 10/10/2001.
(31} N® da Prioridade : Ex: 352 176
(32} Data da Prioridade : a ddimm/iaaaa” Ex: 10102001
(33) Pais da Prioridade: | « Clique e escolha » El
- (51) Classificagdo : Ex- GOEF 1300

(54) Titulo : Ex: resfrismento and (liquide or agus) and not cruzado.

(57} Resumo : Ex: mitho and herbicida and plantas and not glifosato;
£arro prox(E) ports.

(86} Mumero do Depédsito Pct: Ex: US9308239.
(71/73) Mome do Depositante : Ex: or | and 1]
{72} Mome Inventor : Ex: "Antbnic Cldudio Coméa™
M2 de Processos por Pging @ | 20 Iz|

Figura 16: Pégina de pesquisa avancada na base de patentes do INPI.
Fonte: Base de dados do INPI.

%3 para maiores informacdes e visualizagdo completa da Segdo A, classe 61, subclasse k e seus subgrupos, pode-
se consultar o sitio da WIPO (Dez-2011), com a verséo atualizada ou o sitio de busca do INPI (2011b).
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Este critério de pesquisa foi utilizado para se aferir se as patentes, objeto das acGes

judiciais estudadas nesta pesquisa, incluiam-se nestes critérios.

4.2.2.2 European Patent Office - Espacenet
Outra base de dados que se fez necessario consultar foi o Espacenet®, a base de dados

do Escritorio Europeu de Patentes, que se apresenta sobre a interface da Figura 17:

Eurapiisches

Deutsch  English  Francais

Patentamt

Suropean Espacenet oo
Patent Office

Office européen Patent search Change country «

des brevets

44 About Espacenet Other EPO online services v

smartsearch

Quick search

Advanced search SmartSearch: i Siemens EP 2007

Number search | |

Classification search

Welcome to the new look Espacenet.

MNumerically, this is actually version 5 but we don'really know what happened to version 4! Although it looks radically different, Espacenetv.5
Scheduled maintenance delivers the same quality document search service as its predecessor. You'll see that the user interface has been completely redesigned,
Notice to the users of national [ but this is more than just a cosmetic face-lift. We've also taken the chance to improve the lay-out, usability, ergonomics, and navigation
offices’ Espacenet search using contemporary design criteria, in consultation with the user community. You'll also notice the new look Espacenet logo

forms: Please be advised that as
of Monday the 2nd of May, a search
in the worldwide database will be
using the new senvice at

Maintenance news

But new functions and features haven't been forgotten either. In v.5 first release we've included an expori-to-Excel function, RSS feeds
breadcrumb navigation, query history, amongst others. These features have been developed and implemented after collecting feedback
from you, the users, as always

worldwide.espacenet com rather For a limited period, v.5 Espacenet will run in parallel with the legacy systems at ep.espacenst.com andv3.espacenet.com. to enable users
than v3.espacenetcom to become familiar with the new Espacenetv.5. However we expectto turn off the legacy systems in one or two months’ time. We
-+ read more... recommend that you bookmark the new URLs now. If you're one of the 90% of Espacenet users who access the service directly

hitp:iworldwide.espacenet.comi is the URL to remember.

MNational offices will gradually adopt and customise the new GUI for their own Espacenet instances.

News flashes
Latest updates

‘We hope you enjoy searching with the new Espacenetv 5. We thrive on feedback and we'd like to hear yours - tell us what you think about
Related links the new Espacenet GUI

Write to espacenet@epo.org using the subject GUI

Figura 17: Pagina inicial do sitio do Espacenet.
Fonte: Espacenet.

Em sua “pesquisa avancada” diversos sdo os critérios para a busca de patentes. Como
nesta pesquisa, 0 que se buscava era a verificacdo das datas de depdsitos de patentes
originarias (primeira prioridade) nos paises europeus, a prospecgdo se concretizou por meio

do nimero da patente nacional ou pelo nimero da patente europeia, conforme a Figura 18:

3 “Esta base, contendo mais de 60 milhdes de documentos de patente de diferentes paises, ¢ mantida pelo
Escritério Europeu de Patentes (EPO). Permite a pesquisa nos dados bibliograficos das patentes, bem como o
acesso ao texto completo de grande parte destes documentos, inclusive de pedidos depositados no Brasil.”.
(INPI, 2010a).



Eurapaisches

Patentamt Deutsch  English  Frangais
0 European EspacenEt Contact
Fatent Offce Patent search
D‘l’fl;:eumpéen Change country
ts

des breve

44 About Espacenet Other EPO online services ¥

N [ K I e e

Smartsearch Advanced search

Quick search

e PTITTTR  O:hese

Number search Selectthe database in which you wish to search:
Classification search [Warldwide - full collection of published patent applications from 80+ countries
Quick help 2. Search terms

Enter keywords in English - cirl-enter expands the field you are in
-+ How many {erms can | enter per
field?

=+ Can | search with 3 combination Kepword(s)inttie: i plastic and bicycle
of words? “ ‘
-+ Can | use truncation or
wildcards? Keyword(s) in title or abstract i hair

-+ How do | enter publication, ‘ ‘
application, priority and NPL

e . Publiatonnumber i W02008014520
the IFC and the ECLA? [ J

-+ What are the valid date formats?

-+ What are the admissible enfries  Application number:  { DE19971031636
for a date range search? ‘ ‘

Related links
Priority number: i W01995U515925

m

Figura 18: Interface para pesquisa avancada no Espacenet.
Fonte: Espacenet.

Eurapaisches

Patentamt Deutsch English  Frangais
Espacenet Cantac
Patent Off

e ST Patent search

Office européen Change country
des brevets

44 About Espacenet Other EPO online services ¥

Smartsearch Number search
Quick search
Advanced search 1. Database
- Selectthe database in which you wish to search: i
Classification search |'.“¢c|rld-M-je -full collection of published patent applications from 80+ countries

2. Enter number

Quick help Enter either application, publication or priority number with or without country code prefix, or MPL
reference number
-+ What are publication,
—_— Number. i WO02008014520

reference numbers? |

Related links

Gsa

m

Figura 19: Interface para pesquisa por nimero no Espacenet.
Fonte: Espacenet.
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Os primeiros resultados permitiram que se analisassem as datas de deposito nos paises

de origem (primeira prioridade, ou seja, efetivamente o primeiro deposito realizado), se houve

abandono da patente nacional para prevalecer a patente europeia e as datas de protecdo destas

patentes. Estes dados foram primordiais quando se analisou 0s processos judiciais. Assim,

constatou-se que o conhecimento para se chegar a estes dados néo é difundido, uma vez que

mesmo com os documentos, que compunham o0s autos, demonstrando que a patente originaria
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foi depositada em data suficiente para o fim da protecdo no pais, algumas liminares foram

concedidas, com o intuito de prorrogar o prazo de protecdo no Brasil.

4.2.2.3 United States Patent and Trademark Office - USPTO

Da mesma forma procedeu-se com o United States Patent and Trademark Office -
USPTO® (Escritério Norte Americano de Marcas e Patentes). A busca concretizou-se por
meio do numero da patente estadunidense para que se verificassem 0S mesmos critérios
aferidos nas patentes europeias, ou seja, a data da patente originaria (primeira prioridade) e se
houve abandono da mesma, bem como seu prazo de vigéncia. As figuras seguintes descrevem

a interface do USPTO, conforme as Figuras 20 e 21.

US p'l'o P\ VA : - —

The United States m and Trademark Office

an agency of the Department of Co

PATENTS | TRADEMARKS | IP LAW & POLICY | PRODUCTS & SERVICES | INWENTORS | NEWS & NOTICES | FAQs | ABOUT US

Home Page » PATENTS

Patent Process Patents

Patent Classfication

what is a patent?

Patent Forms
A patent is an intellectual property right granted by the Government of the United States of America to an inventor “to

rs fram making, using, offering for sals, or ssling the invention threughout the United States or importing

n into the United States” for 2 limited time in for public di = of the invention when the patent

Pl
= tal design for 2n article of manufacturs. Plant patents may be grantsd
amye distinet and new variety of plant.

Wiews the different types of patent spplicstions.

First-time filers, start here

Learn general information about fiing patents online or through this down

International Protection

Employes Locator

Search for a patent, search patent cwners (assignments), and our attorney
Search
Patents| - -

E 3
Tools | A 0E Check the filing status of your patent application.
e I - Center (TAC) -

® ic Filing Systam (EFS-Wab) - -
© Patent Application Information z

Retrieval (PAIR ) ‘ | EFS-Web
© USPTO Patent Full-Tesxt and Image

Database (PatFT) and Application | [ =

Submit your patent application or other related fems.

Full-Text and Database

] Inventor FAQs | Read information for independent inventors.

Figura 20: Interface de busca de patentes no USPTO.
Fonte: USPTO em 29 fev. 2012.

% “Na pagina do Escritorio Americano de Marcas ¢ Patentes (USPTO), ¢ possivel pesquisar pedidos e
concessdes de patentes nos Estados Unidos. A base possibilita a busca no texto completo das patentes
concedidas desde 1976 e o acesso as imagens dos documentos desde 1790.” (INPI, 2011a).



Home | Help | Site Index | Contact Us

An Agency of the Department of Commerce

Home Page 3 Patents »» Patent Process » Search for Patents

Patent Process Search for Patents

United States Patent and Trademark Office prm— ==

HOW DO I: - Select an Option - - @

jAbout USPTO EFIESIIEE Trademarks IP Law & Policy Products & Services Careers Inventors News & Notices eBusinessfAlerts FAQs For Kids

* Search for Patents Patents may be searched in the following methods:
entific and Technical Information Center
(STIC) Information

Patent Application Information Retrieval
(PAIR)

USPTO Patent Document Authority Files
Accessing Published Applications

Filing tent Application Serial
Numbers Since 1882

USFTO Patent Full-Text and Image Database (PatFT)

USPTO Patent Application Full-Text and Image Database (ApDpFT)
Patent Application Information Retrieval (PAIR’

Public Search Facility

Patent and Trademark Depository Libraries Ls

Patent Official Gazette

Search International Patent Offices

Search Published Sequences

Patent Assignment Database (Assignments on the Web)

withdrawn Patent Numbers

USPTO Patent Full-Text and Image Database (PatFT)

Inventors are encouraged to search the USPTO's patent database to see if a patent has already been filed or granted that is
similar to your patent. Patents may be searched in the USPTO Patent Full-Text and Image Database (PatFT). The USPTO
houses full text for patents issued from 1976 to the present and TIFF images for all patents from 1790 to the present.

Searching Full Text Patents (Since 1976)
Customize a search on all or a selected group of elements {fields) of a patent.

® Quick Search
® Advanced Search
® Patent Mumber Search’

Searching TIFF Image Patents (Since 1790)

Figura 21: Interface de busca de patentes no USPTO.
Fonte: USPTO.
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Ao acessar 0 link descrito como Patent number search (pesquisa pelo nimero da

patente), o sitio encaminhara para outra pagina, na qual se inserira 0 numero da patente

buscada, cuja resposta serdo os dados essenciais daquela patente:

- C' | ® patftuspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm
USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE
Home |[ ouick || |[Patswum || veln
Data current through February 28, 2012.
Query [Help]

] amples:
ttl/(tennis and (racquet or racket))

y i5d/1/8/2002 and motorcycle
in/mewmar-julic

Select Years [Helpl
1576 to present [full-text] =]

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Number, and Current US Clas:
When searching for specific numbsrs in the Patent Number field, patent numbers must be seven characters in length, sxcluding

cation
mmas, which arz optional

Field Code Field Name Field Code Field Name
PN [Patent Number N Inwentor Name
[1SD |Is: Ic |Inwentor City
ITTL [ Title s [Inventor State
|ABST |Abstract ICN Inventor Country
|JACLM Claim(s’ ILREP |Attomey or Agent
SPEC Description/Specification AN | Assignee Name
|ICCL Current US Classification |AC | Assignee City
ICL |International Classification |AS |Assignee State
|APN |Application Serial Number IACN |Assignee Country
[aPD [Application Date ExP [Primary Examiner
PRy [Pareat Case Information EXA [Assistant Examiner
RrLa? [Related US App. Data REF Referenced By
[FElS |ReissueDam FREF Forsign References
[PRI® [Forsign Priosity OREF Other References
[pcT PCT Information GovT Government Interest
[2PT [Application Type

Figura 22: Interface de busca da patente pelo nimero da patente no sitio do USPTO.
Fonte: USPTO, em 29 fev. 2012.
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4.3 ESTUDO DE CASO

Este trecho da pesquisa da dissertacdo esta diretamente ligado ao referente a Acéo
Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4234, em tramite no Supremo Tribunal Federal cujo
objeto questiona a constitucionalidade dos arts. 230 e 231, da Lei n. 9.279-96. Esta agéo
tornou-se um estudo de caso nesta pesquisa em razdo dos reflexos que o julgamento final
proferido gerard as patentes, principalmente as de produtos e processos farmacéuticos que
obtiveram sua protecdo no pais por meio das patentes de revalidacdo (pipelines). Para se
alcancar os resultados pretendidos havera a utilizacdo das demais modalidades de pesquisa
(bibliografica e documental) descritas anteriormente. Obter dados mediante procedimentos
diversos é fundamental para garantir a qualidade dos resultados obtidos (GIL, 2007, p. 140).
Assim, para que se concretizem os resultados esperados com o estudo da ADI 4234 seguir-se-
a

(...) a tendéncia para apresentar os estudos de caso de maneira muito préxima a dos
demais relatérios de pesquisa, envolvendo partes destinadas a apresentacdo do
problema, a metodologia empregada, aos resultados obtidos e as conclusGes. (GIL,
2007, p. 142).

Diante disto, o problema a ser resolvido com esta questdo € apontar 0s possiveis
efeitos da decisdo a ser proferida nesta acao e quais as possiveis consequéncias para as demais
lides que envolvam as patentes de revalidagéo.

Para tanto, a metodologia utilizada se valera, em grande parte do desenvolvimento
dessa parte, de documentos extraidos do sitio de consulta processual do Supremo Tribunal
Federal que permite 0 acesso as pegas processuais pertinentes a esta pesquisa. Esse avango do
Judiciario se concretizou gracas a virtualizagdo dos processos, que permite 0 acesso aos autos
sem que haja a necessidade de se dirigir até o orgdo julgador para analise dos autos fisicos.

Cabe, ainda, lembrar que a acdo foi proposta em 2009 e até a presente data® ha alguns

% Este trabalho foi desenvolvido entre os durante o meses de abril e outubro de 2011 e atualizado durante os
meses de novembro e fevereiro 2012.
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pedidos de ingresso no processo como amici curiae aguardando apreciacdo pela Ministra
Carmen LuUcia, relatora do processo. Assim, demonstrar-se-a, a seguir, 0S passos essenciais
para se recuperar as informacdes necessarias: tais como a peca inicial e 0s pareceres até entéo
incluidos nos autos.

A interface inicial do STF se apresenta da seguinte forma:

€« C @ wwwstfjus.br/portal/principal /principal asp %R

i 4 Loy
| ) J
n . Favoritos ||

Noticias STF

PETICIONAMENTC ELETRONICO  novo

Patv.2 Presidente nega MS de associacdo sobre

reintegragdo no Pinheirinho (SP)
ACOMPANHAMENTOQ PROCESSUAL
Pesquisa de Processos:

Nimero do STF [=]
PESOUISAR
Condenados por improbidade no RS Servigo de saneamento de Santo
pedem suspensdo de processo André (SP) quer manter taxas
DIARID DA JUSTIGA ELETRGNICO
Edigdes mais recentes:
DJ N. 18 - 251012012 [=] Guaramirim (5C) contesta competénda da IT para DPU pede regime semiaberto para preso por parte
o julgar agio e servidora de drogas
VISUALIZAR
Mais Noticias
ACONSTITUIGAD E O SUPREMO
Pesquisa Livre: Destaques
PESOUISAR 1> ]
. s
e 2ot !!!I‘JJi
b 4 |
i Estatistica de Nimeros da Livraria do Repercussio
processos sobre Repercussio Supremo

Atendimento STF corrupgao Geral
voz parg clise

Figura 23: Pagina inicial do sitio do STF.
Fonte: STF.

Nesta pagina inicial ja se pode observar um link para acesso direto as pesquisas
processuais, conforme apontado pela seta. Esta busca se efetiva pelo nimero do processo do
STF; pelo nimero Unico (nova numeragao designada aos autos processuais a fim de resgatar a
informacgdo de qualquer processo em trdmite no pais); nimero do protocolo; nimero na
origem; nome de parte ou advogado. O critério utilizado é o nimero no STF, em razdo de se
tratar de uma acdo de controle de constitucionalidade cuja competéncia originaria é do Eg.
Tribunal constitucional.

Assim, ao inserir o nUmero em questdo (4234), o sitio o remete a outra pagina em que

faz o levantamento de todas as a¢fes com este mesmo numero, cabe, pois ao pesquisador
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saber qual a modalidade processual estd a buscar. Neste caso é a Acdo Direta de

Inconstitucionalidade (ADI), segundo a Figura 23.

ATENDIMENTO STF | MAPA DO PORTAI
ESPAGO DO SERVIDOR | ENGLISH | ESPAROL
LRSS '

UPREMO TRIBU

-1 NAL FEDERAL
 Brasiia, 25 de o LEREN

de 20 Fawvoritos:
PRINCIPAL SOBRE O STF ESTATISTICA PROC! UR B IMPRENSA LEGISLAGAO TRAMSPARENCEA
Processos > Acompanhamento Processual TAMANHO A A
PROCESSOS Acompanhamento Processual =
b Acompanhamento Processual
Peticionamento Eletrénico Tipo de Pesquisa:
e Mais informacées, contatar o
[Nimerono STF [ ~] Atendimento STF:
Requisitos de Acesso " ! .
Sobre o Pet V2 Mimero do Processo: COMSULTA CLASSES E-mail: atendimento@stf.jus.br
Cred. = STF Telefone: (61) 3217-4465
redenciaments no I -
Alterar Dados = = =
emplo: ADI 800
e e e e e g e e e
videos Tutoriais advogados procure digitar o nome & sohraname,

FAQ Petv.2 assim...Ricardo Dantas, Licia Maria Dias, Edna Souza Cruz,
Resolugdes Natslia Franceo.
Tribunais assodados

Plantio Judicial Resultado de busca por Hiimero no STF: "4234°

Editais
ADI, ADC, ADO e ADPF o da Classe
IELETEE ADI 4234 ACAO DIRETA DE INCOMSTITUCIONALIDADE
Tabela de Custas — -
Audigncias Publicas ARw 4234 ARGUICAO DE RELEVAMNCIA
e ] CR 4234 CARTA ROGATORIA
ADPF 54 .
ADPF 101 IF 4234 INTERVENCAC FEDERAL
Saude MI 4234 MANDADO DE INJUNGCEO
Lei Seca - ADIN 4103 _
Vistas Devolvidas Pet 4234 PETICAC
ey e Rd 4234 RECLAMACAQ
Pedido de CertidSo .
RTC 4234 REVISTA CIvEL
RwC 4234 REVISAO CRIMIMAL
SE 4234 SENTENCA ESTRANGEIRA
55 4234 SUSPENSAO DE SEGURANGCA

Figura 24: Sitio de resposta a busca processual pelo nimero do STF, utilizando o nimero 4234.
Fonte: STF.

O resultado desta busca remete ao andamento processual desta acdo, com todas

informacdes pertinentes aquele processo judicial, que podem ser observadas na Figura 25:

ATENDIMENTO STF | MAPA DO PORTAI
ESPACO DO SERVIDOR | ENGLISH | ESPANOL
s s il 8

PRINCIPAL | SOBREGSTF | ESTATISTICA | PROC 3 PUBLIC IMPRENSA EGISLAGAC | TRANSPAREMNCIA
Processos > Acompanhamento Processual TAMSNHD A A
PROCESSOS Acompanhamento Processual =
p Acompanhamento Processual
Peticionamento Eletrénico
;";ZL::;E’:E;EG:‘;:':SO ADI 4234 - ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
== (Processo fisico)
Credenciamento no e-5TF [Ver pecas eletrénicas] F
Alterar Dados Origem: DF - DISTRITO FEDE]
Acessar o e-5TF v.2 Relator: MIN. CARMEN LUCLA
videos Tutoriais REQTE.(S5) PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
FAQ Petw.2 INTDO. (4/S) PRESIDENTE DA REPUBLICA
Resolucies ADV.(AfS) ADVOGADO-GERAL DA UNIAOQ
Tribunais associados INTDO. (4/S) CONGRESSO NACTONAL
Planisoi e INTDO. {4/S) ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA - INTERFARMA
Editais ADV.(AfS) GUSTAVO DE FREITAS MORAIS

ADI, ADC, ADO e ADPF

Pautas de Julgamento Andamentos D1/DJe | Jurisprudénda Deslocamentos | Detalhes | Petices | Peticdo Inidal | Recursos

Tabela de Custas Data Andamento| Orgio Observacdo Documento
Audigncias Publicas Julgador

AcSo Afirmativa 27/09/2011 || Peticio == 77534/2011 - 27/09/2011 - SEBASTIAD

ADPE 59 ALVES DOS REIS JUNIOR - APRESENTA

REMUMCIA A MANDATO. Ao Gabinete da

;D'P,'j: 2R Ministra Relatora, sem os autos.

adde =

= AR 27092011 || Petico 775342011 - 27/09/2011 - SEBASTLAO ALVES
=l mees DOS REIS JUNIOR - APRESEMTA REMUNCIA A

Vistas Devolvidas MANDATO.

Carga Programada 01/12/2010 | Peticdo *=* 595222010 - 01/12/2010 - COMECTAS

Pedido de Certid3o DIREITOS HUMANOS E OUTROS - REQUEREM

JUNTADA DE DOCUMENTOS. Ao Gabinete da
Ministra Relatora, sem os autos.

21,/05/2010 Peticio == 35333,/2010 - 21/06/2010 - FUNDACAO
OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ - REQUER
IMNGRESS0O COMO "AMICUS CURIAE™.

11/03/2010 || Peticdo == PG n® 13134/2010, da Associacio Macional
de Defesa Vegetal - ANDEF, reguerendo seu

Figura 25: Interface do resultado para busca e acesso as informagdes processuais no STF.
Fonte: STF.

as
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A Figura 26 demonstra o resultado para visualizacdo das pecas eletronicas, na tela ja
se nota a peca inicial do processo, bem como em sua barra lateral esquerda todas as pecas
disponiveis para andlise por qualquer individuo. Permite-se a consulta, armazenamento de

forma eletr6nica e a impressao das pecas e pareceres que compdem 0s autos.

P eS|
'!!! Acompanhamento Proces: x]O Consultar Processo Eletrén + ==

@ redir.stfjus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletranico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?segobjetoincidente=12879 w N

& c
(4dd STF T

Assunto: Propriedade Intelactusl / Industrial
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

[} Processo (AD1/4234) * | Aumentar|
1 - PETICAO INICIAL i
(Documento excluida:
12/05/2009)
2-PETICAQ INICTAL
3 - Despacho - 28/04/2008
4-PETICAO (49053/2009) -
ABRASEM - requer ingresso
amicus curiae”
5 - Despacho - 30/04/2009

§ -PETICAQ (5464212000 - EXCELENTISSIMO  SENHOR  MINISTRQ  PRESIDENTE DO
Shnara Con Do o prects SUPREMQ TRIBUNAL FEDERAL

informacies

(]
m

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadona de
Processamente Inicial

7 -PETICAO (57218/20¢
ABRASEM -

8 - PETICAO (57843/2009) -
ABIFINA - requer inaresso

Bl e 24/04/2009 16:53 48056
S remichn Gt OO ERTAE RO

Senado Federal - presta
informaches
10 - Despacho - 19/5/2008 - AD

V ADI 4234 - 3
Lo, Wil iy

11 - PETICAO (50964/2009) -
Senado Federal - reqg
desentrahar fis.

12 - PETICAO (5! /2009) -
Presidente da Repblica - presta
informacdes
: ' ®
- uer
"
n

l . b

Abrir em outra pégina © Supremo Tribunal Federal

Ordem das pecas
@ Crescente Decrescen te

Figura 26: Interface para visualizar pecas eletronicas no STF.
Fonte: STF.

Esta serd a metodologia utilizada para coletar as informacfes necessarias oriundas
diretamente dos autos processuais da ADI 4234, alem do acesso a bibliografia voltada
estritamente ao estudo do direito constitucional (MENDES; COELHO; BRANCO, 2011;
CANOTILHO; MACHADO, 2008) e do controle de constitucionalidade (BARROSO, 2006,
2012). Espera-se, com o levantamento das informagdes contidas nos autos virtuais, apontar
guem sdo os interessados em ingressar na acdo, os efeitos da deciséo e as consequéncias para
as patentes que ingressaram no Brasil como pipelines, bem como os possiveis efeitos que a

deciséo deste processo gerara para o estudo desta modalidade de patentes.
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4.4 QUADRO SINOPTICO DA METODOLOGIA

Diante da quantidade de informacfes descritas nos itens e subitens anteriores,
concluiu-se que a melhor maneira de visualizar todo o processo metodologico a ser utilizado
nesta pesquisa seria com um quadro sinoptico, no qual, de forma sintética, se expora 0s meios
de pesquisa mais abrangentes, bem como com a inclusdo de outros limites impostos a este

estudo que estdo dispostos ao longo desta dissertacéo.

Quadro 5: Dados complementares sobre 0 campo a ser estudo e a metodologia utilizada.

CAMPO A SER ESTUDADO METODOLOGIA

Procedimentos necessarios Coleta de dados; busca jurisprudencial junto ao TRF-22

Regido e INPI e sua Procuradoria especializada;

Tipo de métodos utilizados Pesquisa bibliografica; Pesquisa documental;

Estudo de caso.
Reviséo bibliogréafica (2010-2012); Redacéo do eshoco
Etapas dos capitulos junto a busca processual; submissao a
Qualificacdo;

Correcdo das indicagdes determinadas pela banca.
Concluséo das pesquisas. Submissdo da dissertacdo a
defesa.

Dados utilizados Revisdo bibliografica. Analise de jurisprudéncia
consolidada nos Tribunais Nacionais. Coleta de dados
por meio de bases de pesquisa dos 6rgaos e institutos

envolvidos. Andlise de processos judiciais e
procedimentos administrativos. Consulta aos 6rgdos
legislativos, centros de estudos e bibliotecas virtuais ou
ndo. Sitios na rede mundial de computadores de
organismos e industrias transnacionais. Periédicos
nacionais e internacionais que tratem do tema. Base de
dados de patentes.

1996 a 2011 — para os processos judiciais;

Periodo a ser coberto 1971-2011 — para periodo histérico (abrangendo

periodos anteriores)

Rio de Janeiro, especificamente por ser o territorio de

Ambito espacial competéncia do TRF-22 Regido (sede de territorial do
INPI).
INPI (como 6rgdo administrativo).
Atores envolvidos e participacdo Estado Brasileiro (como legislativo e judiciério).

Sociedade (cidad&os)

Fonte: Elaboracdo propria.
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RESULTADOS E DISCUSSAO
5 QUESTOES PROCESSUAIS QUE GERARAM REFLEXOS NA PRORROGACAO
DOS PRAZOS

Apesar dos diversos conceitos abordados no decorrer do estudo, outros necessitardo
ser expostos para que se compreendam os objetivos deste capitulo. A questdo principal a ser
respondida ¢ “o deferimento do pleito de tutela de urgéncia ou liminares pode gerar a
prorrogacdo inadequada dos prazos de protecdo das patentes de revalidacdo (pipelines)?”.
Diante das pesquisas preliminares, sabe-se que a resposta é positiva. Isto remete a outra
questdo: “Houve alguma consequéncia (direta ou indireta) para o Poder Publico?”.

Esse capitulo da pesquisa respondera a estas perguntas por meio do estudo das agdes
judiciais que concederam alguma modalidade de provimento judicial (CINTRA,;
GRINOVER; DINAMARCO, 2004, p. 301) de urgéncia (seja por meio de medidas
cautelares, tutela antecipada ou liminares) as patentes de produtos e processos farmacéuticos.
Tais respostas serdo alcancadas ao longo do desenvolvimento deste capitulo.

Todavia, no decorrer da pesquisa, diversos foram os problemas encontrados para
respondé-las, uma vez que este tema transita entre o estudo do direito processual®, do direito
administrativo®, do direito constitucional®, do direito civil* e do direito internacional®.
Limitar o ponto de atuagdo destes ramos nao foi tarefa facil. Por isso, buscou-se responder as
perguntas formuladas com fundamento nos precitados ramos do Direito.

Assim, estabelece-se entre cada um deles uma breve correlacdo. No direito processual

esta relacdo existe nas modalidades de provimentos utilizados e na forma como foram

% Em que ha a necessidade de se delimitar os conceitos das tutelas de urgéncia e liminares requeridas; a
competéncia territorial e material observadas para a escolha do TRF-22 Regido, como objeto de pesquisa; as
consequéncias processuais em razdo da substituicdo da decisdo administrativa por uma de cunho judicial.

%8 Em que mister é o entendimento do processo administrativo e de sua aplicacdo pela autarquia especializada,
culminando na migracgdo das decisGes dos processos administrativos para a esfera judicial.

%9 Com a determinag&o constitucional de acesso & justica do art. 5°, XXXV, da CRFB-88.

“0 por se tratar de um direito de propriedade, apesar de ser descrita e regulamentada por lei propria.

*1 Com sua estrita correlagdo da legislagdo interna com o Tratado Internacional que fornece padrées minimos de
protecéo.
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aplicados pelos patronos das causas. O direito administrativo esta intrinsecamente vinculado
ao tema a partir do momento em que o proprietario do direito, insatisfeito com a decisdo da
Administracdo, leva seu questionamento para a esfera judicial em decorréncia do direito ao
acesso universal a justica e do inerente desenvolvimento da propriedade industrial por via
judiciaria. Isto também reflete no direito constitucional, com o citado principio do acesso
universal a justica (art. 5°, XXXV da CRFB-88), a protecdo a propriedade (art. 5°, XXII e
XXI1l da CRFB-88) e ao direito a satde (art. 196 e seguintes da CRFB-88). Fato que remete 0
julgador a ponderacéo de interesses (art. 5°, LINDB), existente também no direito civil. Todos
estes temas tratam de assuntos de normatizacdo interna, que dizem respeito ao poder de
legislar de um Estado, cujas tratativas com outros Estados estrangeiros submetem-se a
assinatura e ratificacdo de tratados (conforme a Convencao de Viena sobre o Direito dos
Tratados de 1969), como se da na Propriedade Intelectual com o ADPIC/TRIPs, para que se
fixem parametros minimos de protecdo em nivel mundial.

Diante disto a tarefa de tentar esgotar este tema é complexa, e ndo cabe nesta
dissertacdo, vez que a possibilidade de dispersdo e divagagdes é extremamente facil de
alcancar. Por esta razdo, primou-se por manter o raciocinio inserido nestes ramos de atuacéo
juridica, pormenorizando o seguinte: as a¢des judiciais encontradas; as modalidades de tutela
concedidas; os tipos de pedidos pleiteados e os resultados destas a¢Ges judiciais. N&o se deve
esquecer que dentro dos processos judiciais, principalmente quando se trata de tutelas de
urgéncia e liminares, as divergéncias doutrinarias sao das mais diversas especies, ndo cabendo
neste trabalho especifica-las. Coube, desta forma, indicar as principais fontes bibliogréaficas
onde tais duvidas possam ser esclarecidas com o brilhantismo dos doutrinadores
especializados no tema (BEDAQUE, 2006; MARINONI, 2008; PEREIRA, 2006;

ZAVASCKI, 2007).
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De toda sorte, 0 que se pretende é demonstrar o que acontece na prética e os reflexos

disto para os atores envolvidos neste cenario, com énfase nos titulares de patentes; no Poder

Judiciario e na autarquia especializada.

5.1 O QUE FOI OBSERVADO.

As primeiras pesquisas sobre este tema surgiram com a realizacdo da prospeccéo das

patentes de revalidacdo (pipelines) e das a¢des judiciais que as envolviam. Observou-se destas

demandas que haviam pedidos distintos, tais como: prorrogacdo de prazo, nulidade e

concessdo de patentes. Deste primeiro filtro, somente aquelas demandas com pedido de

prorrogacdo do prazo de protecdo interessavam a esta pesquisa (independente da

especificacdo do pedido, fosse por extensdo oriunda do SPC, correcdo ou recontagem de

prazos).

Destas demandas — que pleiteavam a prorrogacdo dos prazos — notaram-se trés

situacOes distintas quando se utilizou como pardmetro a comparacdo entre as datas de

propositura da ac¢ao e a data de expiracdo da patente:

Situacdo A: conta-se mais
de 12 meses até a
expiracao

Situacdo B: contam-se
12 meses entre a
expiracéo e a
propositura da acdo

y

Duracdo da Patente

v

Situagdo C: prazo ja expirado
ou em vias de expirar

Figura 27: Demonstracdo temporal das situacdes observadas.

Fonte: Elaboragao propria.

a) Os pedidos em que as datas contavam com mais de 12 (doze) meses para expirar a

validade da patente;
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b) Os pedidos em que a protecdo patentaria expiraria em menos de 12 (doze) meses
da data da propositura do pleito judicial; e
c) Os pedidos em que o prazo de protecdo da patente ja havia expirado quando

pleiteada a sua prorrogacdo por meio de ac6es judiciais.

Apols esta Gltima constatacdo, a pesquisa se voltou especificamente para estas
demandas, em que a patente brasileira estava expirada na data de propositura da acéao, ou seja,
0 objeto protegido pela patente ja se encontrava em dominio publico ou em vias de se tornar
de dominio pablico. Através da analise pontual, constatou-se que em todas estas acdes havia
algum tipo de pedido de tutela de urgéncia ou liminar, seja simplesmente para incluir no
pedido administrativo da patente que esta se encontrava sub judice ou para, efetivamente,
conceder a prorrogacdo, sob a alegacdo de irreversibilidade de conduta e da possibilidade do
conhecimento se tornar pablico, causando prejuizos irreparaveis ao proprietario da patente.

Fixa-se, desta forma, os dois pilares deste capitulo do estudo: o tipo de procedimento
cautelar requerido (tutela de urgéncia ou liminar) e as consequéncias destas concessoes

judiciais.

5.2 DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS

Ante as questdes precitadas alguns resultados foram observados. Entre eles estdo: a
competéncia processual (delimitando o territorio de prospeccdo dos dados); o quantitativo de
processos judiciais; a averiguacdo da situacdo de cada patente relevante para a pesquisa; 0S
provimentos judiciais pertinentes para este estudo. Estes sdo o0s quatro pontos discutidos a

sequir.
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5.2.1 Da competéncia

O primeiro ponto a ser definido era o espaco de atuacdo para prospeccéo processual.
Era preciso delimitar qual a area territorial a ser estudada; se isto se realizaria em ambito
nacional ou se restringiria a uma regido especifica. A duvida ainda circulava entre os
Tribunais Locais (com competéncia para julgar conflitos de propriedade intelectual entre
particulares), no Superior Tribunal de Justica (que concentra as a¢cdes em ultima instancia
recursal) ou primar pela competéncia® territorial (MACHADO JUNIOR, 2005) do Tribunal
Regional Federal da 22 Regido — TRF-22 Regido — (responsavel pelos julgamentos da maioria
dos litigios em que o INPI é parte). A area geografica abrangida pelo TRF-22 Regido
(delimitado pelos territorios dos estados do Rio de Janeiro e Espirito Santo) se tornou a
melhor opgdo de estudo, diante das informages coletadas.

Esta escolha se efetivou em razdo da localizacdo e do acesso as informacdes, bem
como na possibilidade de se averiguar o processo desde sua propositura, junto a primeira
instancia. Portanto, nota-se a primeira questdo de cunho processual deste estudo, uma vez que
tal delimitacdo esta expressa no Codigo de Processo Civil (art. 94, CPC) e no Regimento
Interno do TRF-22 Regido (art. 13, inciso I, RITRF-2), ante a natureza juridica do INPI, como
autarquia federal especializada.

Da mesma forma se estabeleceu a competéncia por matéria. Nas acdes em que haja a
discussdo sobre propriedade industrial, em que o INPI é parte, a competéncia serd da Justica
Federal (art. 109, inciso | da CRFB-88). E assim, por determinagdo do art. 241 da Lei n.

9.279-96, e a posterior especializagdo das varas federais**, das Turmas e Secdes** do Tribunal

2 Apenas a titulo ilustrativo, o anteprojeto do Novo Cédigo de Processo Civil, aprovado pelo Senado Federal em
15 de dezembro de 2010 e remetido a Camara dos Deputados, descreve em seus arts. 27 a 51 a competéncia. Ja a
competéncia territorial nas matérias que envolva a Unido Federal esta no art. 37, cuja redacdo € a seguinte: “Art.
37. As causas em que a Unido for autora serdo movidas no domicilio do réu; sendo ré a Unido, podera a agdo ser
movida no domicilio do autor, onde ocorreu o0 ato ou o fato que deu origem a demanda, onde esteja situada a
coisa ou no Distrito Federal.” (BRASIL, 2010, p. 53-58).

* Art. 25. As Varas Previdenciarias (9%, 138 25% e 312 Varas Federais) dettm competéncia privativa para
processar e julgar feitos que envolvam os beneficios previdenciarios mantidos no Regime Geral da Previdéncia
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Regional Federal em propriedade intelectual, determinou-se a competéncia para julgamento
destas acdes.

Porém, averiguou-se a existéncia de uma impropriedade legal ante ao foro de
julgamento das causas em que o INPI é parte. A Lei n. 5.648 de 11-12-1970, que criou 0
INPI, determinou em seu art. 1°* que a sede e o foro de julgamento de suas causas seriam o
Distrito Federal, contudo a instalacdo da autarquia se manteve no Rio de Janeiro, localidade
atual de sua sede.

Porém, ndo se pode esquecer que o foro de julgamento das acdes em face do INPI nem
sempre foi matéria tranquila na doutrina. Questionou-se junto ao TRF da 12 Regido, no inicio
da década de 90, qual seria o foro para esta demanda em razdo do mencionado art. 1°. A

duvida se dava por que

[...] o INPI, & época da promulgacéo da lei, diligenciou apenas algumas providéncias
para se instalar no Distrito Federal, como é de praxe a qualquer autarquia federal. Na
realidade, porém, o INPI nunca saiu do Rio de Janeiro, onde sempre exerceu suas
atividades. (ARRUDA, 1993, p.28).

A resposta a este questionamento se deu com a afirmac¢do de que “o foro competente
para a¢do contra autarquia federal é o de sua sede, ndo importando que exerca suas atividades
de fato ou provisoriamente em outra localidade” (Ibid.).

Hoje, sabe-se que a matéria € tranquila e por aplicacdo do principio da analogia,
consequentemente se o foro acompanha a sede, estabelece-se a capital fluminense como
competente territorialmente para dirimir as acbes em que a autarquia estiver envolvida.

Outro fato importante a ser observado € que as causas sobre propriedade industrial tem

se disseminado nos mais diversos juizos das se¢Oes judiciarias do pais por meio do art. 94, §

Social e causas que envolvam propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes. (TRF- 22 Regido,
2010)

* Art. 1° O Tribunal passara a funcionar com Turmas e Secdes Especializadas nas seguintes matérias: | - penal,
incluidos os habeas corpus, previdenciaria, propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes; Il -
tributaria, inclusive contribuigdes, e a¢Ges trabalhistas remanescentes; Il - administrativa e todas as matérias ndo
compreendidas na competéncia das demais Turmas.

** Art. 1° Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao
Ministério da Industria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal.
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1°, do CPC combinado com o art. 109, § 2° da CRFB-88, que permitem que o autor intente as
acOes contra a Unido em seu domicilio. Percebeu-se ainda que na planilha de acGes relevantes
do INPI (que serviu de arcabouco a esta pesquisa), existem onze acfes em Sdo Paulo e no
Distrito Federal. Estes numeros corroboram a busca por outras se¢des judiciarias que nao
sejam a da sede da autarquia.

Frente a estes dados, optou-se por delimitar o espaco territorial pesquisado como a
area de competéncia territorial do TRF-22 Regido, mais especificamente a capital fluminense,
diante da possibilidade de se ter acesso aos processos judiciais, bem como aos processos

administrativos.

5.2.2 Do quantitativo processual

Apbs definir o territério a ser estudado, necessario seria averiguar o quantitativo
processual referente as acdes que envolvessem o INPI. E assim foi feito. Diversas acdes
tramitam pelo Poder Judiciario brasileiro, mas optou-se por aquelas cujo tramite se iniciou na
capital fluminense (INPI, 2010). Tomou-se por base a lista de processos judiciais
considerados de relevancia para a autarquia especializada, das quais a mesma ja descrevia
alguns resultados encontrados em relacdo a estas agcdes. Estes resultados sdo 0s seguintes:
num total de 147 (cento e quarenta e sete) acdes, 34 (trinta e quatro) tramitam junto ao STJ ou
STF; 11 (onze) foram distribuidas no Distrito Federal ou em S&o Paulo e 102 (cento e duas)

no Rio de Janeiro. Estes nUmeros podem ser representados pelo seguinte gréafico:
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Gréfico 1: Localizacdo das a¢6es consideradas relevantes para o INPI.
Fonte: Elaboragdo prépria com dados do INPI.

Considerando-se as 102 acOes relevantes para o INPI, foram realizados quatro novos
filtros, valendo-se como critério as acdes propostas no Rio de Janeiro; aquelas que envolviam
medicamentos; as datas de propositura da acdo; e por fim o trénsito em julgado destas a¢des.

Os resultados sdo os seguintes. Para o INPI existem 102 (cento e duas) acOes
relevantes no Rio de Janeiro, destas 77 (setenta e sete) tratam de patentes que tenham por
objeto medicamentos, farmacos ou processo produtivo relacionados a salude humana; 12
(doze) envolvem a pesquisa de vegetais ou produtos para animais; 13 (treze) tratam de outros
processos produtivos.

Em seguida, realizou-se o segundo filtro, que relacionou a data de propositura da agéo
com a data de vigéncia da patente e alcangou-se o resultado seguinte. Das 77 (setenta e sete)
acOes, 12 (doze) foram propostas ap0s a patente ja estar em dominio publico, ou seja, seu
prazo de protecdo se encontrava vencido quando se propds a demanda; 07 (sete) agBes foram
propostas em um periodo inferior a 12 (doze) meses da expiragdo do prazo de protecdo
(consideradas na tabela seguinte pela sigla DAPV — data proxima ao vencimento —; 43
(quarenta e trés) acdes foram propostas em periodo com mais de 12 (doze) meses da data do
vencimento (tomadas pela abreviagdo Temp.: tempestivas); e por fim, 15 (quinze) acOes

tratavam de outros pedidos (tais como concessao ou nulidade de patente).
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Desta forma, para tornar didatica a visualizacdo destes resultados optou-se por aloca-

los no seguinte grafico com as caracteristicas anteriormente descritas:

43
77
15
7 12
m Vegetais/Animais B Medicamentos/Farmacos/Saude
® Demais Produtos Terceiras
Tempestivas Vencidas

DAPV

Gréfico 2: Descrigdo Objeto x Quantidade de a¢gdes no RJ e Quantitativo de agBes propostas x Data de expiracao
da protecédo patentéria.
Fonte: Elaboragdo propria.

Apos estes primeiros resultados, realizou-se o terceiro filtro o qual se descartou as 58
(cinquenta e oito) acdes - resultado da soma 43 + 15 - que ndo tem pertinéncia teméatica com
os estudos desenvolvidos nesta dissertagdo, para se trabalhar somente com as 19 (dezenove)
restantes, ou seja, as 12 (doze) com data de propositura da acdo quando a patente ja estava
expirada e as 07 (sete) em que a data de propositura da acdo estava proxima ao vencimento.

Assim, criaram-se duas novas tabelas na qual se resumiu ao nimero do processo
judicial, sua localizacdo na Justica Federal, data de propositura da acéo, data de expiracdo da
patente e um novo item a ser analisado: o andamento processual. Isto permitiu saber quais
acOes seria facilitado o acesso e em quais delas a consulta ao processo fisico seria dificultado

por conta de seu tramite. O resultado foi o seguinte:



Quadro 6: Doze patentes ja em dominio publico.

PROCESSO

LOCA
LIZA-
AO

PROPOSI
TURA

DOMINIO
PUBLICO
EM:

95

ANDAMENTO
PROCESSUAL

2005.51.01.507620-5 | Arquivo 19-04-2005 21-01-2005 | Os autos foram remetidos em
geral 08-07-2008 a (0) Arquivo
(313VF) Geral - Rio de Janeiro para
Arquivar.
2 2007.51.01.803828-5 | 252 VF 8-5-2007 12-10-2003 | Disponivel para Remessa em
27-01-2011 a (o) Arquivo
Geral - Rio de Janeiro para
Arquivar .
3 2005.51.01.507479-8 | TRF - 22 11-4-2005 19-01-2005 | 6-11-2008 - Baixa ao STJ
2T p/STJ
4 2006.51.01.500067-9 | TRF - 22 11-1-2006 10-4-2005 RE e Resp
5 2003.51.01.540754-7 | Arg. Geral | 17-1-/2003 16-12-1998 | 21-09-2007 a (o) Arquivo
Geral - Rio de Janeiro para
Arquivar.
6 2004.51.01.534005-6 | 132 VF 13-10-2004 25-08-2004 | 378 VF - Recurso Eletrénico
2T - TRF - no STJ
28 p/STJ Processo suspenso a partir de
20-05-2010
7 99.0063441-1 TRF - 22 15-12-1999 10-4-1999 Baixa de Baixa
2001.02.01.001333-7 12-05-2008 - Findo
8 2005.51.01.500668-9 | 25*VF 2-2-2005 30-04-2002, | Movimentagdo Cartoraria
2010/0022346-1 19-04-2013 | tipo Recurso. Realizada em
26-05-2013 | 10-03-2011 Recurso
Eletrénico STJ
9 2001.51.01.523210-6 | Arg. Geral | 9-5-2001 3-4-2001 Os autos foram remetidos em
18-12-2009 a (o) Arquivo
Geral - Rio de Janeiro para
Arquivar
10 | 2005.51.01.527211-0 | 9* VF 14-12-2005 22-12-2004 | 39% VF - Recurso Eletrénico
ST no STJ.
2009/0221624-4 Processo suspenso a partir de
23-11-2009
2008.51.01.812230-6 | 132 VF 3-9-2008 16-09-2007 | Suspenso por 1 ano (16-09-
11 | 2008.51.01.816130-0 | 372 VF 24-11-2008 10) para julgamento da
2008.02.01.015342-7 ADIN 4234,
Baixa para a 372 VF.
Processo suspenso a partir de
01/10/2010.
12 | 2009.51.01.809751-1 | 92 VF 20/08/2009 22/04/2008 | Concluso ao Juiz (a) em
TRF - 28 10/12/2010 para Sentenca
sem liminar.

VF: Vara Federal. TRF - 22: Tribunal Regional Federal da 22 Regido. STJ: Superior Tribunal de Justica.
Fonte: Consulta processual realizada junto ao sitio da SJRJ.




Quadro 7: Sete patentes em vias de expirar.

PROCESSO LOCALIZ.

PROPOSI

TURA

DOMINIO
PUBLICO

EM

96

ANDAMENTO
PROCESSUAL

2006.02.01.001926-0

de Justica.

1 | 2005.51.01.500344-5 93VF 18-01-2005 17-12-2005 | Disponivel para Remessa a
2009.02.01.004051-0 partir de 04-05-2011 para Autor
por motivo de Manifestagdo
2 | 2007.51.01.800716-1 | TRF-22 26-02-2007 02-03-2007 Remessa,
2007.02.01.002457-0 24-08- Carga Para TRF - 28
2010.02.01.004061-5 Regido por  motivo
2010
de Processar e Julgar
Recurso
3 | 99.0022344-6 TRF -22 22-09-1999 18-12-2006, Remessa,
1999.51.01.022344-1 07-01-2005, 23-09- Carga Para TRF - 22
2008/0222877-4 18-11-2000 2002 Regido por  motivo
e23-05- de Processar e Julgar
2006 Recurso
4 | 2005.51.01.519382-9 | 318 VF 31-08-2005 21-01-2006 Remessa,
- a
09-05- Cargg Para TRF - 2
Regido por  motivo
2011
de Processar e Julgar
Recurso
5 | 2009.51.01.811162-3 | 1T - TRF - | 28-09-2009 6-8-2010 Remessa,
a - a
2 24-05- Cargia Para TRF _2
Regido por  motivo
2010
de Processar e Julgar
Recurso
6 | 2008.51.01.817159-7 | 2T - TRF - | 2-12-2008 2-12-2008 Remessa,
a - a
2 18-02- Cargg Para TRF _2
Regido por  motivo
2010
de Processar e Julgar
Recurso
7 | 2006.51.01.500332-2 ? 23-01-2006 27-03-2006 | Processo que corre em Segredo

VF: Vara Federal. TRF - 22: Tribunal Regional Federal da 22 Regido. STJ: Superior Tribunal de Justiga.
Fonte: Consulta processual realizada junto ao sitio da SJRJ em 2011.

Da anélise destes quadros, constata-se que alguns processos ndo seriam acessiveis para

consulta, uma vez que ainda nédo transitaram em julgado ou estdo pendentes de julgamento, do

qual se extraiu o resultado do quarto e Gltimo filtro. Por esta razdo optou-se, por meio de

Oficio expedido pelo Coordenador da Academia de Propriedade Intelectual requerer a

Procuradoria Especializada do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - PFINPI o acesso

aos arquivos dos processos que ja haviam transitado em julgado para, desta forma, se obter as

informagdes relativas as buscas que se pretendia realizar.
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Assim, apds o deferimento, pelo Chefe da Procuradoria Federal Especializada (AGU,
2011) junto ao INPI, foi possivel 0 acesso aos cinco processos ja com o transito em julgado®.
Na pesquisa realizada nestas demandas, utilizou-se como critério a Ficha-resumo (descrita na
metodologia), a fim de que se pudessem extrair as respostas, por meio de uma analise rapida,
com o intuito de manter a uniformidade nas buscas. Contudo, diante da disponibilidade que se
teve para a pesquisa durante a prospeccdo dos dados objetivos, outros parametros de cunho
material puderam ser observados, e assim, conclusdes parciais foram extraidas de cada um
deles, bem como outros julgados (utilizados nos autos como fonte de jurisprudéncia) serviram
de anélise para a complementacdo dos dados previamente obtidos.

Estes cinco processos analisados permitiram constatar que todos continham algum tipo
de pedido de tutela de urgéncia ou liminar e da mesma forma todos receberam esta concesséao.
Diante do nimero a que se reduziram os estudos, optou-se por expor os problemas e as
conclusdes de cada um deles. Entretanto, convém ressaltar que, mesmo diante da reduzida
quantidade de processos judiciais, estes foram suficientes para descrever as praticas
processuais e correntes doutrinérias adotadas, bem como para demonstrar como se efetivavam
as prorrogacdes requeridas. Mesmo sob o risco de se tornar repetitivo, é importante frisar a
necessidade de se buscar agdes que ja haviam transitado em julgado e as quais a autarquia
especializada considera relevante, por esta razdo foram analisados quatro casos (compostos
por cinco processos judiciais e quatro patentes), os quais foram capazes de descrever 0s
resultados encontrados nesta pesquisa. Cré-se que outros processos da lista descrita pelo INPI,
também corroborariam os resultados encontrados, contudo, a auséncia de transito em julgado
nestas acOes impediria uma resposta concreta sobre o tema.

Frente a isto e a fim de tornar este estudo didatico, para que se compreendam as

questdes processuais e as implicacdes que estas acdes poderia gerar ao desenvolvimento desta

*® Vide “5.4 Das agdes judiciais efetivamente estudadas” desse estudo.
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matéria, optou-se por um subtdpico teorico, capaz de esclarecer as principais diferencas entre
as tutelas de urgéncia descritas pelo direito brasileiro e utilizadas nas acdes estudadas. E por
esta razdo que o trecho seguinte descreve as tutelas de urgéncia para em seguida se observar

os resultados obtidos com a pesquisa das ac6es judiciais.

5.3 DAS QUESTOES PROCESSUAIS

Diante da analise dos processos e da verificacdo de concessdo de prorrogacao dos
prazos das patentes de revalidacdo (pipelines) de produtos e processos farmacéuticos o que se
notou é que os institutos processuais foram utilizados ora de forma adequada, ora inadequada.
A forma inadequada é a utilizacéo de acdes judiciais que poderiam ser julgadas improcedentes
de oficio em razdo da auséncia de direito a ser protegido. Por isso, este trecho apontara as
caracteristicas destas acGes — que ndo seriam passiveis de analise pelo Judiciario, em
decorréncia de limitacdes processuais.

O cerne deste topico € a analise processual, mas para tanto se enumerardo alguns
conceitos e caracteristicas referentes a: concessdo tutela de urgéncia e liminares e a litigncia
de méa-fé. A primeira reflete os pedidos requeridos e concedidos inadequadamente nas
demandas estudadas em razdo de error in iudicando* (erro de julgamento) ou error in
procedendo® (erro no procedimento). O segundo ponto — litigancia de ma-fé — fomenta o
debate sobre a possibilidade de ocorréncia deste instituto em alguns casos em que o decurso
do tempo ndo mais permitiria o pleito de prorrogacdo de prazos, diante da auséncia de um de
seus principais requisitos: a validade de sua existéncia, que nos casos em analise, encontrava-

se expirada.

" «Para Emilio Betti, os errores in judicando consistem em ‘um erro na declaragio dos efeitos juridicos
substanciais e processuais: erro pelo qual o juiz desconhece efeitos juridicos que a lei determina para a espécie
em julgamento ou, ao contrario, reconhece existentes efeitos juridicos diversos daqueles. (1936 840, n.187, I, p.
626 apud ORIONE NETO, 2006, p. 34).

#8 «A distingdo entre error in procedendo e error in iudicando é importante tanto sob a perspectiva teérica como
pratica. Assim, enquanto as decisdes com vicio de juizo sdo reformadas, os julgados maculados por error in
procedendo sdo cassados.” (Ibid. p. 34)
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Para elucidacédo de cada tema disposto em relacdo aos processos judiciais averiguados,
optou-se por trata-los em subtdpicos distintos: 5.3.1 Tutelas de urgéncia e 5.3.2 Litigancia de

ma-fe, descritos a sequir.

5.3.1 Tutelas de Urgéncia

Todos os processos estudados possuem algum tipo de pedido de provimento
antecipatorio do pedido. Estes pedidos sdo capazes de alterar a realidade fatica e conceder ao
titular da protecdo patentaria algum beneficio vinculado a prorrogacao do prazo de protecéo
legalmente estipulado. Diante desta constatacdo, surgiu a necessidade de se descrever 0s
conceitos primordiais das tutelas de urgéncia®® e das liminares.

Estes temas sdo considerados complexos para o estudo desenvolvido pelos
processualistas civeis, em razdo dos diversos entendimentos existentes. Por este motivo,
pugna-se neste trabalho por apontar somente 0s principais conceitos e caracteristicas que
compde cada uma das tutelas requeridas nas acgdes judiciais estudadas, para que o leitor
entenda as consequéncias da concessdo das tutelas de urgéncia para as decisdes judiciais no
ambito da propriedade industrial, principalmente no que tange as patentes de produtos e
processos farmacéuticos. Da mesma forma, a multidisciplinaridade abordada pelo estudo
destas patentes requer a cautela em se apontar os conceitos juridicos relevantes sobre as
tutelas de urgéncia e as liminares, sem muito se estender no assunto (BEDAQUE, 2006;
MARINONI, 2008; PEREIRA, 2006; ZAVASCKI, 2007).

Para tanto, inicia-se o estudo com o entendimento do professor Humberto Theodoro

Junior (2006, p. 660) sobre as tutelas de urgéncia:

Nosso ordenamento juridico insere nesse capitulo das tutelas diferenciadas as
medidas cautelares e as medidas de antecipagao de tutela de mérito.

* Da mesma forma como descrito no item relativo & competéncia, informa-se que a Tutela de Urgéncia no
Anteprojeto do Novo Codigo de Processo Civil vira descrita nos arts. 277 a 282 com as disposi¢des gerais e nos
arts. 282 e 283 (BRASIL, 2010, p.109-110).
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Todas essas medidas formam o género ‘tutela de urgéncia’, porque representam
providéncias tomadas antes do desfecho natural e definitivo do processo, para
afastar situacdes graves de risco do dano a efetividade do processo, prejuizos que
decorrem da sua inevitavel demora e que ameagam consumar-se antes da prestacdo
jurisdicional definitiva.

A doutrina processualista mais recente completa o entendimento, nas palavras de

Diddier Janior, Braga e Oliveira (2009, p. 452 e 454):

A tutela cautelar ndo visa a satisfacdo de um direito (ressalvando, obviamente, o
préprio direito & cautela), mas sim, a assegurar a sua futura satisfacao, protegendo-o.
Particulariza-se e distingue-se das demais modalidades de tutela definitiva por ser
instrumental e temporaria.

[-]

Também no intuito de abrandar os efeitos perniciosos das delongas processuais, 0
legislador instituiu um novo tipo de tutela jurisdicional diferenciada (ao lado da
cautelar): a tutela proviséria, em si mais agressiva e incisiva, ja que permite 0 gozo
antecipado e imediato dos efeitos préprios da tutela definitiva pretendida (seja
satisfativa, seja cautelar). [...]

E marcada por duas caracteristicas essenciais: a sumariedade da cognicio e a
precariedade.

A visdo do professor Theodoro Junior (2006) permite desmembrar as tutelas de

urgéncia em duas: as medidas cautelares e a antecipacdo de tutela. Conforme dito, ambas

intentam conceder um provimento jurisdicional antes que se conclua o amadurecimento da

causa. Cada uma delas atua sob um determinado tempo processual e possui conteddo proprio

no processo judicial, sendo capazes de gerar ou ndo efeitos na analise do mérito. Ambas

possuem semelhancas e diferencas que serdo descritas a seguir.

5.3.1.1 Tutela cautelar

A tutela cautelar foi um dos primeiros provimentos judiciais capazes de conceder o

pedido ao autor da agdo, mesmo antes que se concluisse a tramitacdo natural do processo.

Seu fundamento legal esta inserido no Livro Il do Cadigo de Processo Civil entre os arts. 796

e 889. Para esta dissertacdo cabe apenas o estudo de suas disposi¢des gerais, uma vez que 0s

procedimentos especiais ultrapassam a matéria tratada nesta pesquisa.
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Para Diddier Junior, Braga e Oliveira (2009, p. 453) “A tutela cautelar ndo tem um
fim em si mesma, pois serve a outra tutela (cognitiva ou executiva), de modo a garantir-lhe a
efetividade (art. 796, CPC).” Estes estudiosos também a consideram temporaria ¢ definitiva
“jamais pode ser tida como provisoria” (DIDDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p.
452).

Esta acdo “ndo visa a satisfacdo de um direito, [...] mas, sim assegurar sua futura
satisfacdo, protegendo-o” (Ibid., p. 452), proteger o direito do litigante dos efeitos prejudiciais
ou danosos que o tempo® pode causar. Suas principais caracteristicas sdo: a temporariedade,
instrumentalidade — “é o instrumento de prote¢dao de outro instrumento” (lbid., p. 452) —; “a
decisdo ¢ definitiva, mas seus efeitos temporarios” (Ibid., p. 453); podendo ser proposta antes
ou no curso da acdo principal.

Pode-se assim dizer que sua principal caracteristica € a protecdo do bem juridico; e a
prevencdo em razdo da possibilidade de perecimento deste bem que vira a ser tutelado no
processo de conhecimento principal.

Este tema se encaixa nas acOes de pedidos de prorrogacdo do prazo e protecdo das
patentes de produtos e processos farmacéuticos quando se observa que as decisdes, proferidas
em sede de cautelar, sdo capazes de conceder em carater satisfativo o pedido do autor e, por
decurso do tempo, permitem a extensdo por prazos maiores que os pleiteados pelo
proprietario da patente. Tal relato se d4 em cada agéo estudada, conforme o item 5.3.1.5 desta

pesquisa.

%O professor Theodoro Junior também discorre sobre o tempo: “Durante esta inevitavel demora, mutagdes as
vezes graves podem ocorrer sobre a condicédo fisica ou juridica dos bens e pessoas envolvidos no conflito. [...].
Por isso, diz-se que ndo se trata de medidas satisfativas do direito material da parte, mas apenas preventivas de
lesdo que se consumada comprometera a utilidade do provimento satisfativo a ser tomado no processo principal.
Da-se-lhes 0 nome de medidas cautelares, porque se limitam a cautelar os interesses ou conflito, sem, no entanto
satisfazé-los desde logo.” (THEODORO JUNIOR, 2006, p. 705-6).
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5.3.1.2 Antecipacao de Tutela
A antecipacdo de tutela vem disciplinada pelo Livro I, Titulo VII, do Cddigo de

Processo Civil, art. 273 e suas alteraces. Pode ser conceituada como

A possibilidade de o juiz conceder ao autor (ou ao réu, nas ages duplices) um
provimento imediato que, provisoriamente, lhe assegure o bem juridico a que se
refere a prestacdo de direito material reclamada como objeto da relagdo juridica
envolvida no litigio. [...] compreende providéncias que tanto podem ocorrer in
limine littis como no curso do processo, em qualquer tempo em que ainda nao se

possa executar definitivamente a sentenca de mérito. (THEODORO JUNIOR, 2006,
p. 676).
Marinoni (2008, p. 27) completa sobre a antecipacéo de tutela:

[...] fruto da visdo da doutrina processual modernissima, que foi capaz de enxergar o
equivoco de um procedimento destituido de uma técnica de distribui¢do do énus do
tempo do processo. A tutela antecipatdria constitui instrumento da mais alta
importancia para a efetividade do processo, ndo s6 porque abre oportunidade para a
realizacdo urgente dos direitos em casos de fundado receio de dano irreparavel ou de
dificil reparagdo (art. 273, 1), mas também porque permite a antecipagdo da
realizacdo dos direitos nos casos de abuso de direito de defesa (art. 273, 1l) e de
parcela incontroversa da demanda (art. 273, 8§6°). Desta forma concretiza-se 0
principio de que a demora do processo ndo pode prejudicar o autor que tem razdo e
mais do que isso, restaura-se a ideia — que foi apagada pelo cientificismo de uma
teoria distante do direito material — de que o tempo do processo ndo pode ser um
onus suportado unicamente pelo autor.

A imperiosidade de se promover determinados pedidos antes do decurso final do
processo fez com que o legislador reformador do Cddigo de Processo Civil incluisse no corpo
do texto processual este novo instituto, com caracteristicas distintas, capazes de suprir as
necessidades de outros procedimentos judiciais com maior rapidez sem ferir os principios
constitucionais do acesso a justica.

Conforme mencionado, é importante ressaltar as alteracdes legislativas inseridas no
art. 273 pela Lei n. 8.952 de 13 de dezembro de 1994 e pela Lei n. 10.444 de 7 de maio de
2002.

O periodo anterior a 1994 foi marcado por medidas de urgéncia com caracteristicas
especificas, que somente eram utilizadas nos procedimentos especiais que permitiam a

proposicdo de medidas cautelares (propriamente ditas) ou por liminares.
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A possibilidade de a parte lesada ndo ter, ao final do processo, seu provimento
jurisdicional provido, por conta da morosidade, fomentou a aplicacdo deste novo instituto. A
alteracdo realizada pelo legislador, em 1994, objetivava que resultados daquela natureza nédo
se concretizassem. Para isto, optou-se por incluir no Codigo esta nova espécie de tutela de
urgéncia, podendo ser requerida junto a peticdo inicial ou a qualquer tempo, desde que néo
haja nos autos deciséo de cunho definitivo.

Incluiram-se, assim, no texto disposto no art. 273, caput e seus paragrafos, do CPC, os
requisitos essenciais para que o magistrado decidisse antecipadamente diante de uma situacéo
qgue pudesse gerar o perecimento do direito da parte, ao constatar a existéncia de prova
inequivoca do direito e verossimilhanca nos fatos alegados.

Assim, a melhor forma de se entender o procedimento da antecipacdo de tutela é
comparar® a redacdo dos dispositivos processuais: a redacdo original, a alteragdo da Lei n°

8.952-94 e da Lei n° 10.444-2002.

Quadro 8: Comparacado entre as redacdes do art. 273, do CPC, antes e depois da Lei n. 8.952-
94 e Lei n.10.444-2002.

REDACAOORIGINAL REDAGCAO DA LEIN.8952-94 REDACAQO DA LEIN. 1044402
Art. 273. O procedimento Art. 273. O juiz poderd, a Art. 273. O juiz poderd, a
especial e o procedimento requerimento da parte, antecipar, requerimento da parte, antecipar,

sumarissimo regem-se pelas total ou parcialmente, os efeitos da | total ou parcialmente, os efeitos da
disposi¢des que lhes sédo tutela pretendida no pedido inicial, | tutela pretendida no pedido inicial,
proprias, aplicando-se-Ihes, desde que, existindo prova desde que, existindo prova
subsidiariamente, as disposi¢es inequivoca, se convenca da inequivoca, se convenca da
gerais do procedimento verossimilhanca da alegacéo e: verossimilhanca da alegacéo e:
ordinario. (Redagéo dada pela Lei n° 8.952, (Redacéo dada pela Lei n° 8.952,
de 13.12.1994) de 13.12.1994)
| - haja fundado receio de dano | - haja fundado receio de dano
irreparavel ou de dificil reparacao; irreparavel ou de dificil
ou (Incluido pela Lei n° 8.952, de reparacdo; ou (Incluido pela Lei
13.12.1994) n® 8.952, de 13.12.1994)
Il - fique caracterizado o abuso de Il - fique caracterizado o abuso
direito de defesa ou 0 manifesto de direito de defesa ou o
propdsito protelatério do réu. manifesto proposito protelatério
(Incluido pela Lei n° 8.952, de do réu. (Incluido pela Lei n°
13.12.1994) 8.952, de 13.12.1994)

51 Um levantamento sobre a evolugdo histérica deste instituto no direito brasileiro pode ser extraido da leitura da
obra de Luiz Guilherme Marinoni (op. cit., p. 102 et seq.).
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8952.htm#art273
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104

§ 1o Na decisdo que antecipar a
tutela, o juiz indicara, de modo
claro e preciso, as razdes do seu
convencimento. (Incluido pela Lei
n°8.952, de 13.12.1994)

§ 1o Na decisdo que antecipar a
tutela, o juiz indicara, de modo
claro e preciso, as razdes do seu
convencimento. (Incluido pela
Lei n® 8.952, de 13.12.1994)

§ 20 Né&o se concedera a
antecipacéo da tutela quando
houver perigo de irreversibilidade
do provimento antecipado.
(Incluido pela Lei n° 8.952, de
13.12.1994)

§ 20 Né&o se concedera a
antecipacéo da tutela quando
houver perigo de
irreversibilidade do provimento
antecipado. (Incluido pela Lei n°
8.952, de 13.12.1994)

8§ 30 A execucdo da tutela
antecipada observara, no que
couber, o disposto nos incisos Il e
111 do art. 588. (Incluido pela Lei
n® 8.952, de 13.12.1994)

8§ 30 A efetivacdo da tutela
antecipada observara, no que
couber e conforme sua natureza,
as normas previstas nos arts. 588,
461, 88 40 e 50, e 461-A.
(Redacdo dada pela Lei n°
10.444, de 7.5.2002)

8 40 A tutela antecipada podera
ser revogada ou modificada a
gualquer tempo, em decisdo
fundamentada. (Incluido pela Lei
n°® 8.952, de 13.12.1994)

8 40 A tutela antecipada podera
ser revogada ou modificada a
gualquer tempo, em decisdo
fundamentada. (Incluido pela Lei
n°® 8.952, de 13.12.1994)

§ 50 Concedida ou néo a
antecipacgdo da tutela, prosseguira
0 processo até final julgamento.
(Incluido pela Lei n° 8.952, de
13.12.1994)

§ 50 Concedida ou néo a
antecipac¢do da tutela, prosseguira
0 processo até final julgamento.
(Incluido pela Lei n° 8.952, de
13.12.1994)

§ 60 A tutela antecipada também
podera ser concedida quando um
ou mais dos pedidos cumulados,
ou parcela deles, mostrar-se
incontroverso. (Incluido pela Lei
n° 10.444, de 7.5.2002)

§ 70 Se o autor, a titulo de
antecipacdo de tutela, requerer
providéncia de natureza cautelar,
poderé o juiz, quando presentes
0S respectivos pressupostos,
deferir a medida cautelar em
carater incidental do processo
ajuizado. (Incluido pela Lei n°
10.444, de 7.5.2002)

Fonte: Elaboragao propria baseada na legislagao.

Observa-se neste quadro a ampliacdo de requisitos legais necessarios a concessao da
antecipacdo de tutela. Da mesma forma, como descrito quando se tratou das medidas
cautelares, ndo cabe nesta dissertacdo discorrer sobre cada uma das alteracGes referenciadas
na nova redacao do dispositivo legal, pois 0 que se pretende demonstrar é que o legislador
avaliou, ao longo do tempo, a necessidade de se adequar a realidade processual aos fatos da

vida, regulamentando o instituto de forma a aumentar sua aplicabilidade prética.
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Assim, de forma resumida, pode-se enumerar como as principais caracteristicas da
antecipacdo de tutela: “sumariedade da cognicdo e a precariedade” (DIDDIER JUNIOR;
BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 456) e instrumentalidade — “para assegurar o resultado 1til do
processo” (MARINONI, 2008, p.124) %,

De toda sorte, este instituto é o mais utilizado nas ac¢6es que tratam da prorrogacao de
patentes de revalidacdo (pipelines) e sua utilizacdo permite que as protecfes ultrapassem o

prazo requerido na exordial.

5.3.1.3 Comparacdo entre a tutela cautelar e a antecipacéo de tutela

Diante da complexidade do tema e consciente de que tais caracteristicas ndo sao
unissonas na doutrina, optou-se, neste estudo, por trazer o quadro comparativo da obra de
Diddier Janior, Braga e Oliveira, a seguir exposto, a fim de que as caracteristicas entre ambos

se tornem compreensiveis:

Quadro 9: Comparacéo entre as tutelas antecipada e cautelar.

TRACOS
DISTINTIVOS TUTELA ANTECIPADA TUTELA CAUTELAR
Assegura futura eficacia de tutela
Fungéio Da eficacia imediata a tutela ) definitiva (satisfativa)
definitiva (satisfativa ou ndo) E uma tutela definitiva ndo-satisfativa

(com efeitos antecipaveis)

Natureza Atributiva (satlsfatlva) ou Sempre conservativa

conservativa (cautelar)
Normalmente mais rigorosos (quando Normalmente mais singelos (por ser
Pressupostos

for atributiva): prova inequivoca da | conservativa): simples verossimilhanga
verossimilhanca do direito do direito acautelado.
Pode pressupor urgéncia ou ndo

(verossimilhanca)

Pressupostos (urgéncia) Sempre pressup8e urgéncia

Provisoria™ (a ser confirmada) Definitiva

sizistihe e Precaria Predisposta a imutabilidade

°2 Este mesmo autor tece criticas a esta caracteristica, afirmando “tal tutela, portanto, estd muito longe de ser
meramente um instrumento do instrumento em que pode ser buscado resultado util.” (MARINONI, op. cit. p.124
e 125)

> Complementando o entendimento exposto por Diddier Junior, Braga e Oliveira (2009), o STJ da mesma forma
entende pela precariedade destas decisdes, conforme o seguinte entendimento: “[...] a antecipagdo da tutela
recursal se reveste da mesma precariedade inerente as medidas liminares, eis que corresponde a uma
manifestacdo judicial que apds a cognigdo exauriente sera substituida inteiramente pela sentenca ou acérdao de
mérito.”
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Exauriente.
Cognicao Sumaria Sumaria é a cognicéo do direito
acautelado.
Temporaria (se conservativa ou
Tempqra}rl_edade se atributiva revogada) Temporaria
(eficacia) ou
Perpétua (se atributiva e confirmada)

Fonte: DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, op. cit., p. 462.

5.3.1.4 Liminares

As liminares ndo se confundem com as medidas cautelares, nem com a antecipacao de

tutela. Sua definigdo esta vinculada ao tempo em que é concedido um provimento judicial. Ou

seja, os diciondrios conceituam a palavra liminar como “l. Que vem antes do assunto

principal; PRELIMINAR [...] 3. Jur. Diz-se de medida provisoria concedida por juiz no inicio

de uma agdo, que pode ser confirmada ou revogada na sentenga.” (LIMINAR, 2011). Na

doutrina juridica, liminar qualifica-se como:

[...] qualquer medida judicial tomada antes do debate em contraditério do tema que
constitui 0 objeto do processo, e nessa categoria entrariam 0s diversos provimentos,
inclusive 0s de saneamento do processo, como 0s tendentes a suprir defeitos da
peticdo inicial ou a propiciar-lhe emendas, antes da contestacdo do réu, [...]
(THEODORO JUNIOR, 2006, p 676)

[...] O critério a observar, para esse fim, portanto, é o temporal ou de lugar no tempo,
dentro da sequéncia, dos atos que compdem a cadeia processual (FABRICIO apud
THEODORO JUNIOR, op. cit. p.662)

Da mesma forma, Didier Janior, Braga e Oliveira (2009, p. 477):

Por medida liminar entende-se medida concedida in limine littis, i.e., no inicio da
lide, sem que tenha havido ainda oitiva da parte contraria. Assim, tem-se por liminar
um conceito tipicamente cronoldgico, caracterizado apenas por sua ocorréncia em
determinada fase do procedimento, qual seja o seu inicio. Liminar ndo é substantivo
— ndo se trata de um instituto juridico. Liminar é a qualidade daquilo que foi feito no
inicio (in limine). Adjetivo, pois.

O que se nota é que as liminares podem compor tanto as medidas cautelares quanto as

antecipacOes de tutela, vez que a concessdo deste tipo de provimento se d& no inicio do

andamento processual da causa. Esse instituto € mais comum em processos de rito especial

tais como nas agdes possessarias, renovatorias, reivindicatorias e nos mandados de seguranca.

O importante é notar que se torna atécnico o uso da expressdo liminar para equiparar as
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tutelas de urgéncia, diante das caracteristicas que foram anteriormente apresentadas
necessarias a sua concessdo pelo juizo que as analisa.

Nos processos que tratam de prorrogacdo de prazos de patentes se observou agoes
(principalmente mandados de seguranca) que pleiteavam, por meio de liminares, a concessao
antecipada do direito sob ameaca de lesdo irreparavel.

Diante dos conceitos de cunho processual descritos neste topico, o desenvolvimento
da pesquisa se da, no topico seguinte, com a descricdo das caracteristicas objetivas e das
observacBes processuais alcancadas com a andlise de cada um dos processos judiciais

vinculados as patentes de revalidacdo objeto deste estudo.

5.4 DAS ACOES JUDICIAIS EFETIVAMENTE ESTUDADAS
5.4.1 As patentes e 0s processos judiciais

Depois de descritos a metodologia, 0 quantitativo de processos analisados e as
caracteristicas essenciais das tutelas de urgéncia que compdem as a¢des judiciais em estudo,
este trecho da pesquisa intenciona descrever e pormenorizar cada uma das cinco acgoes
judiciais apontadas, para que se entenda 0 processo evolutivo dos estudos destes casos e suas
particularidades. Frise-se, a prospeccdo se concretizou de forma académica, em razdo do
transito em julgado dos processos.

Os parametros de analise de cada uma delas seguiram a mencionada Ficha-resumo
elaborada e respondida pela mestranda de acordo com verificacdo dos dados documentais que
compunham os autos, permitindo uma busca por parametros objetivos e similares entre as
demandas. Esclareca-se, por fim, que os dados foram extraidos dos arquivos dos processos
vinculados a Procuradoria Especializada do INPI.

Desta forma, descrevem-se a seguir as acdes judiciais com seus respectivos nimeros

de patente; uma sintese do que foi pleiteado na demanda e as questdes processuais, que foram
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observadas ao longo do estudo dos cinco processos analisados com énfase aos dados materiais

(conteddo) destas causas.

a) Patente PP1100829-6 e Processo judicial n® 2003.51.01.540754-7

Trata-se de um Mandado de Seguranca impetrado por Aventis Pharma Deutschland
GMBH, proprietaria da patente PP 1100829-6> (EP 0013376 B1) em face do Diretor da
Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI. A acdo foi proposta em 17-12-2003, tramitando
perante a 35% Vara Federal da Secdo Judiciaria do Rio de Janeiro. Esta acdo objetivava, em
sintese, a correcdo, pela autoridade impetrada, do prazo de vigéncia da patente brasileira, pelo
prazo remanescente de sua correspondente originaria, ou seja, 13-12-2004 (devido ao prazo
de extensdo requerido na patente originaria). Houve pedido de liminar somente apreciado na
sentenca, proferida em 30-06-2004, decisdo que concedeu a seguranca e a liminar requeridas,
até o transito em julgado do writ em questao.

O aspecto processual mais relevante nesta acdo é a prorrogacdo do prazo de uma
patente que ja havia expirado na data de sua propositura, através de uma liminar concedida
em sentenca e mantida até o julgamento definitivo da acdo por uma das Turmas
Especializadas do TRF- 22 Regido. Esta concessdo manteve a patente protegida, por meio de
liminar, de 30-06-2004 (data da sentenca) até 19-04-2007 (data da ciéncia do INPI sobre o
provimento do recurso deste 6rgdo pelo TRF- 22 Regido), apesar do seu prazo originario que

terminaria em 16-12-1998.

% 0 Cédigo que antecede o niimero de depésito da patente descreve que se trata de uma Patente Pipeline (PP). E
importante fazer mencao a esta referéncia porque este codigo foi adotado no inicio do ano de 2010, alterando ao
cddigo inicial de todas as patentes que ingressaram sobre esta modalidade no Brasil. O motivo para tal alteracéo
se deu em razdo da forma como é composto o nimero de depdésito da patente. Conforme determinava o Ato
Normativo 126 de 5 de margo de 1996, em seu item “8. Atendidas as condi¢des de depdsito previstas na Lei n°
5772-71 e no presente Ato Normativo, serd o pedido considerado depositado e devidamente numerado, em
codigo alfanumérico, sendo a parte alfabética a expressdo PI, seguida do nimero 11 e de 5 (cinco) digitos
numéricos, em ordem consecutiva de deposito, e de um digito verificador.” (INPI, 1996). Contudo, com a
proximidade do ano 2011, pugnou-se por alterar suas iniciais, modificando-as de Pl (patente de invencao) para
PP (patente pipeline) sem alterar o nimero de composicdo. Isto impediu que se gerassem confusdes das patentes
pipelines com aquelas depositadas no transcorrer do ano 2011.

> Estas informacdes foram extraidas da sentenca que compde estes autos.
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Desta forma, a linha do tempo a seguir permite visualizar as principais datas relativas

a esta patente, bem como a duracdo deste mandado de seguranca. Esta ilustragdo permitira

que se compreendam as questdes processuais diretamente relacionadas a linha do tempo:

1a. Priori

'78

16/12/19

Patente originaria—

16/12/1978

'Agﬁo judicial
17/12/2003

h Sentenca
30/06/2004

’ Liminar concedida
30/06/2004

Pipeline no Brasil
12/05/1997

13/12/2004

Cienciano
INPI
19/04/2007

"07

idade da patente

1978 | 1981 | 1984 | 1987 | 19% | 1993 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005

17/12/2003 Our. daAcdo 19/04/2007

30/06/2004 Dur. daLiminar 19/04/2007

Figura 28: Linha do tempo da duracéo da patente e dos autos processuais n.2003.51.01.540754-7.
Fonte: Elaboragdo propria com dados administrativos e processuais.

'97

Sentenca

- Pedido de vistano TRF-2
30-06-2004 - PESICOC
’ AgdoJudicial Adiado julgamento pedido
17-12-03 b doRelator
. 22-8-06
Liminar
Concedida

Pipeline no Brasil 30-6-04 Decisio favoravel ao

INPI 26-9-06

12-5-97 ApelaggoDo

INPI 1p-9-04

ingcial

Fimda Patente
16-12-98

> CiéncianoINPI
19-3-07

1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 07
INPI requer julgamento
15-9-06

16-12-98 DOMINIO PUBLICO 17-12-03
17-12-03 DURACAO DA ACAD 19-4-07

19-4-07

30-6-04

Figura 29: Linha do tempo da acéo judicial dos autos processuais n. 2003.51.01.540754-7 com dominio publico.
Fonte: Elaboracédo propria com dados processuais.




Quadro 10: Eventos relevantes no tramite da acdo n.2003.51.01.540754-7.

DATA DESCRICAO
19-4-2007 Ciéncia no INPI
26-9-2006 Decisdo favoravel ao INPI
15-9-2006 INPI requer julgamento
22-8-2006 Adiado julgamento pedido do Relator
27-9-2005 Pedido de vista no TRF-2
13-12-2004 Prazo requerido na inicial
16-9-2004 Apelacdo do INPI
30-6-2004 Sentenca
30-6-2004 Liminar Concedida
17-12-2003 Acéo Judicial
16-12-1998 Fim da Patente
12-5-1997 Pipeline no Brasil

Fonte: Elaboragdo propria.

Quadro 11: Data e descricdo dos intervalos pertinentes a agdo n.2003.51.01.540754-7.

DATAINICIAL | DATAFINAL DESCRICAO
16-12-1978 16-12-1998 Duracdo da patente
17-12-2003 19-4-2007 Dur. da Acéo
30-6-2004 19-4-2007 Dur. da Liminar

Fonte: Elaboracéo propria.
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E importante destacar que esta patente foi depositada no Brasil em 12-05-1997. Seu

depdsito originario (primeira prioridade) é de 16-12-1978, portanto o prazo de protecdo de

vinte anos perduraria até 16-12-1998 (de acordo com o art. 230, § 3° combinado com o art. 40

ambos da Lei n. 9.279-96 e art. 33 de ADPIC/TRIPs). Ocorre que o titular desta patente foi

beneficiado pela extensdo decorrente do Certificado de Protecdo Suplementar — SPC

(Supplementary Protection Certificate), na Alemanha (pais de origem), o que ampliou o prazo

de protecdo por mais cinco anos, além da protecdo vintenaria ja concedida. O SPC, nos paises

em que ratificaram sua extensdo, s6 € permitido apds o fim da vigéncia do prazo de vinte

anos, que neste caso se deu em 16-12-1998. Porém, e mais uma vez deve-se ressaltar, esta

protecdo suplementar ndo tem validade e eficicia no Brasil, prevalecendo a protecdo por vinte

anos, conforme determina a legislacdo brasileira, o principio da independéncia das patentes,

como ressaltado na CUP em seu art. 4°-bis, e a soberania nacional.
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Neste processo judicial, a acdo foi proposta ap6s 4 anos 11 meses e 29 dias da
expiracdo em territério brasileiro, ou seja, ndo havia mais o perigo da divulgacdo do
conteudo da patente, uma vez que este ja estava teoricamente disponivel a qualquer pessoa,
natural ou juridica, que se interessasse pelas informacdes.

Todavia, o pedido de Liminar formulado nos autos, permitiu que o proprietario
prorrogasse o0 prazo de concessdo deste beneficio, protegendo-a de 30-06-2004 (data da
sentenca) até 19-04-2007 (data de ciéncia no INPI da decisdo de segunda instancia).

Algumas observacdes, de cunho académico, podem ser ressaltadas perante esta
informacao:

12 O pedido do autor foi indiretamente concedido. A manutencdo da protecdo da

patente desta demanda impediu durante, aproximadamente, 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 20
(vinte) dias, que terceiros interessados neste processo de obtencdo pudessem se valer das
instruces contidas nesta patente. Isto fez com que o titular obtivesse mais de 29 anos® de
protecdo, gerando consequéncias de varias ordens: atraso ao acesso da populacdo aos
medicamentos genéricos; impedimento a exploracdo do produto; obriga 0s governos — que
adquirem o medicamento direto do fabricante — a manter o pagamento de royalties; e ainda
amplia o tempo de exclusividade de mercado, aumentando o gasto governamental com o
fornecimento de medicamentos a populacéo.

Este caso em estudo é um exemplo de dispéndio decorrente de uma decisao judicial
que poderia ter sido julgada improcedente desde sua origem, motivados pelos seguintes
fundamentos:

a) art. 295, paragrafo unico, inciso Il do CPC (se ndo existe mais o direito ndo ha o

qué prorrogar), assim se declararia a inépcia da inicial e 0 processo seria extinto sem

% Esta data se alcangou com a subtragdo da data da notificagao final no INPI (19-04-2007) da data do primeiro
deposito no pais de origem (16-12-1978) alcancando-se o periodo de aproximadamente: 29 anos 4 meses e 3
dias.
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resolucdo do mérito, nos termos do art. 267, inciso I, do CPC e art. 78, inciso | da Lei n.
9.279-96.

b) por decadéncia legal, fundada no art. 210, CC-02 “quando a decadéncia ¢é
estabelecida por lei”, ou seja, se o prazo descrito no art. 40 da Lei n. 9.279-96 é de vinte anos,
e este prazo ja transcorreu, torna-se materia de ordem puablica, cabendo ao magistrado declara-
la de oficio e a qualquer tempo, assim o processo seria julgado extinto com resolucdo do
mérito (art.269, inciso IV, CPC) fundado nos art. 295, inciso IV, CPC combinados com o art.
210 do CC-02 e art. 40 e 78, inciso | ambos da Lei n. 9.279-96.

c) auséncia de cumprimento de uma das condi¢bes da acdo, como a possibilidade
juridica do pedido (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2004, p. 258) somente pelo fato
do SPC ndo ser um instrumento internalizado (BARBOSA, 2007) pelo legislador pétrio
sendo, portanto, o processo julgado extinto sem resolucdo do mérito, nos termos do art. 267,
inciso VI, do CPC e art. 4°, da Lei n. 9.279-96.

De toda sorte, no estudo desta acdo, especificamente, ndo era cabivel a alegacdo de
que o produto estava na iminéncia de divulgacdo de suas informacdes, ja que, conforme se
visualiza na precitada linha do tempo, a patente ja havia expirado quando da propositura da
acdo. Outra peculiaridade deste caso é a indisponibilidade da producdo do medicamento
genérico que nao pode ser liberado em razdo de sua vinculagdo a outra a¢do judicial, proposta
em 2002, que possui como objeto a patente de produto ligada a esta patente de processo,
ambas relacionadas a um mesmo medicamento (REZENDE, 2004). Nao cabe discorrer sobre
tal demanda, vez que esta ainda tramita judicialmente e ndo houve acesso aos autos
processuais. Pelo exposto, 0 que se nota é que a adocdo de qualquer uma das possibilidades
descritas (inépcia da inicial; decadéncia legal ou auséncia de uma das condi¢Ges da agéo)

impediriam o prolongamento da acdo e a concessdo indireta e inadequada de tal pedido.



113

2% A insisténcia na aplicacdo do SPC no pais. Conforme observado nos processos

judiciais em estudo ha diversos pedidos em que o motivo que determinou a prorrogacdo na
patente originaria € o SPC. Estas questbes trazem as demandas a indagacdo sobre a
necessidade de julgadores e procuradores de se especializarem no tema e pugnarem pela
aplicacdo dos tratados vigentes no pais, sem que haja a proliferacdo no Judiciario de
demandas fundadas em legislacao estrangeira sem precedentes nacionais.

Neste caso, frise-se, 0 SPC € legislacao interna que comp@e o ordenamento dos paises
europeus e dos Estados Unidos da Ameérica, que nao encontra correspondente no Brasil, o que
impede a aplicacdo interna desta determinacédo, cujo objetivo é conceder mais cinco anos de
extensdo ao beneficio como tempo de protecéo suplementar.

Ademais as alegacdes expostas nas exordiais podem influenciar a resposta requerida
ao julgador, no sentido de que os beneficios concedidos as correspondentes estrangeiras das
patentes de revalidacdo (pipelines) ndo tém equiparacdo em territorio nacional. Os pedidos
incluem beneficios que ndo podem ser exigidos as patentes concedidas no pais, em
decorréncia de ndo haver internamente norma semelhante. O reflexo disso € o error in
iudicando.

Entretanto, quando em posicdo adversa, ou seja, em situacdo desfavoravel ao
proprietario da patente no exterior (por exemplo: em casos de anulacdo, declaracdo de
caducidade ou abandono) esses resultados ndo sao informados no pais, mantendo-se a patente
nacional a despeito da validade estar atrelada a vigéncia de sua originaria estrangeira,
conforme art. 230, paragrafo 4°, da LPI.

Nos casos especificos do SPC o pedido de prorrogacao so podera ocorrer sempre apos
a expiracao do prazo vintenario da patente no seu pais de origem. Enquanto no Brasil, por ndo
haver qualquer equivalente normativo, expde o conteddo da patente ao dominio publico,

criando uma inseguranca juridica em relacdo aqueles que iniciaram pesquisas com o conteido
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posto em dominio publico ou ja se preparavam para comercializar o produto logo apos o
término da vigéncia.

A tendéncia natural (ou seja, 0 senso comum em relacdo a patente que ndo foi
internalizada por pipeline) é que a patente nacional — derivada da estrangeira — seguisse 0
mesmo caminho, para a validade e as consequéncias que findam a protecao patentaria. Ocorre
que o Acordo ADPIC/TRIPs, em respeito ao principio da soberania dos paises, permitiu que
cada membro se valesse do tratado como um conjunto de regras minimas a serem seguidas. A
concessdo de maiores beneficios, aléem daqueles estipulados por ADPIC/TRIPs, cabe a cada
pais. Ressalta-se que o proprio pipeline surgiu de uma excec¢do, concedida pelo Brasil sob os
limites impostos pelos arts. 230 e 231 da LPI, desta forma, o pais concede a protecdo, mas nao
a extensdo do prazo aplicada pelo SPC.

No caso da patente em estudo neste processo judicial sua liminar foi concedida em
sentenca e mantida até o julgamento definitivo da acdo pelo TRF-22 Regido, permitindo que o
autor alcancasse indiretamente seu pedido, ampliando e mantendo protegida, repita-se, uma

patente que ja se encontrava em dominio publico quando levada a analise judicial.

b) Patente PP 1101167-0 e Processo judicial n°. 2005.51.01.507620-5

Trata-se de Mandado de Seguranca impetrado por Recordati Ireland Limited, titular da
patente PP1101167-0 (EP 0153016 B1) em face do Diretor da Diretoria de Patentes (DIRPA)
do INPI. A acéo foi proposta em 19-04-2005, tramitou perante a 38 Vara Federal da Sec¢éo
Judiciaria do Rio de Janeiro. Esta acdo objetivava, em sintese, a extensdo por mais 5 (cinco)
anos para a patente brasileira, ante a concessdo deste prazo a patente originaria em razao do
SPC (BARBOSA, 2007), que a prorrogou de 21-01-2005 a 20-01-2010.

Neste Mandado de Seguranca houve o deferimento da liminar, que perdurou de 13-5-

2005 a 23-08-2005 (data em que foi publicada na RP1 1807 (INPI, 2005, p. 134) a cassacdo da
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liminar concedida, em razdo de decisdo de agravo de instrumento interposto pelo INPI e
deferido no Tribunal).

Contudo, a parte autora interpds Agravo Interno no Agravo de Instrumento cuja
decisdo de 07-11-2005 restaurou a liminar anteriormente concedida, que apesar de nova
manifestacdo do INPI, por outro Agravo Interno, se manteve até a prolacdo da sentenca de
improcedéncia em 12-12-2006, cuja publicacdo, em decorréncia de incorrecdo, se deu
somente em 12-02-2007, a qual revogou a liminar.

A consequéncia disto foi a interposicdo de recurso de apelacdo pelo autor que, em
sintese, questionava o indeferimento do writ por descumprimento do art. 18 da Lei n. 1.533 de
31 de dezembro de 1951°" e que o prazo da patente brasileira deveria seguir o prazo de
protecdo da patente originaria, nos moldes do art. 230, § 4° da Lei n. 9.279-96. A deciséo
prolatada pelo TRF-22 Regido negou provimento ao apelo autoral, prestigiou a deciséo
administrativa do INPI e pugnou pela inexisténcia de arcabouco legal para a extensdo do
prazo, ante ao fato do SPC ndo ser um instituto valido no pais.

Os aspectos processuais relevantes neste processo foram: a farta documentagdo em
relagdo a patente originaria, inclusive informando os termos em que se concedeu o SPC; a
formalidade processual inerente a propositura do Agravo de Instrumento; e o0 ndo
reconhecimento dos certificados internacionais que compunham os autos. A analise
pormenorizada dos documentos acostados a inicial do Mandado de Seguranca impediu a
concesséo definitiva do pedido, mas houve a concesséo da liminar, com a consequente
prorrogacédo da patente por quase quatro meses e a restauracao da liminar por um ano e trés

meses.

%" Lei que disciplinava o Mandado de Seguranca vigente & época do julgamento deste processo judicial.
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Da mesma forma, como exposto no processo anterior, a utilizacdo de uma linha do

tempo permite visualizar o transcurso da causa e suas datas mais relevantes, conforme as

figuras n. 30 e 31, seguintes:

Acdo judicial
19/04/2005
Liminar concedida

13/05/2005

' Restaurag¢do da Liminar
11/07/2005

' Sentenga
12/12/2006

12/02/2007

05/05/2008

Pipeline no Brasil

Fim da
14/05/1997

21/01

tente

005

Patente originaria
21/01/1985

'85 1985 1988 1991 1994 1997 2000 | 2003 | 2006 2009

RPI 1807

23/08/2005

21/01/1985 21/01/2005
19/04/2005 DufagsoldalAgio  05/05/2008
13/05/2005 Conc. Liminar 23/08/2005
07/11/2005  Restaur.da Liminar ~ 12/02/2007

Publicacdo da Sentenga

Intimacgdo INPI:
Apelagdo improc.

Prazo na inicial
20/01/2010

'11

Figura 30: Linha do tempo da duracdo da patente e dos autos processuais n. 2005.51.01.507620-5.
Fonte: Elaboragdo propria com dados administrativos e processuais.
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Figura 31: Linha do tempo da acdo judicial dos autos processuais n. 2005.51.01.507620-5 com dominio publico.

Fonte: Elaboracédo propria com dados processuais.



Quadro 12: Eventos relevantes no tramite da acdo n. 2005.51.01.507620-5.

DATA DESCRICAO \
20-1-2010 Prazo na inicial
05-5-2008 Intimagdo INPI: apelagdo improcedente
12-2-2007 Publicacdo da Sentenca
12-12-2006 Sentenca
23-8-2005 RPI 1807
11-7-2005 Restauracdo da Liminar
13-5-2005 Liminar concedida
19-4-2005 Acdo judicial
21-1-2005 Fim da patente
14-5-1997 Pipeline no Brasil
21-1-1985 Patente originaria

Fonte: Elaboragdo propria.

Quadro 13: Data e descrig¢ao dos intervalos pertinentes a agdo 2005.51.01.507620-5.

DATA INICIAL ‘ DATA FINAL DESCRICAO
7-11-2005 12-2-2007 Restauracdo da Liminar
13-5-2005 23-8-2005 Concessdo Liminar
21-1-1985 21-1-2005 Duracdo da Patente
19-4-2005 05-05-2008 Duragdo da Acéo

Fonte: Elaboragdo propria.
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Os dados objetivos desta patente demonstram que foi depositada no Brasil em 14-05-

1997. Seu depdsito originario estd datado de 21-01-1985, cujo prazo expiraria no Brasil em

21-01-2005. A acdo judicial foi proposta quase trés meses ap6s o fim da protecdo em

territorio brasileiro, ou seja, em 19-4-2005.

Nos autos judiciais em discussdo, a autoridade impetrada (INPI) informou que na

analise do processo administrativo houve equivoco quanto as datas iniciais do pedido, cuja

protecdo terminaria em 14-02-2004, tendo como base a patente GB19840003866 de 14-02-

1984. Porém, diante do equivoco ocasionado pelo INPI na analise do pedido de patente, o

depdsito originario que serviu para sua concessdo no Brasil passou a ser considerado o da

patente EP0153016, de 21-01-1985, consequentemente seu prazo de expiracdo venceria apos

vinte anos deste deposito, ou seja, em 21-01-2005.
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Ademais, apds a concessdo do SPC no pais de origem e o requerimento da extensao
junto ao INPI, que o negou por via administrativa, o titular da patente (autor da acdo),
recorreu ao Judiciario - por meio do mandado de seguranca ja descrito.

Diante disto, as questdes processuais que se impdem sdo as seguintes:

1° Fim da patente estrangeira: O processo judicial foi proposto apés a data da patente

expirar, entretanto, apesar do INPI ter negado administrativamente o pedido de extensdo
(oriundo do SPC) concedido a patente originaria, durante o periodo de protecao brasileiro (18-
01-2001), o autor esperou o fim da protecdo da patente estrangeira® para propor a acéo
judicial de extensdo no Brasil. Esta acdo pleiteava um direito que ndo mais existia em
territério nacional por decurso do prazo, que ja havia sido concedido no Brasil com uma
diferenca de quase um ano em razdo do equivoco reconhecidamente apontado pelo INPI e
favoravel ao titular. Entretanto, a liminar deste mandado de seguranca foi concedida,
permitindo a ampliacdo desta protecdo que ndo mais existia quando proposta a acdo. Isto
ocasionou uma decisdo maculada pelo error in iudicando, contido num vicio de contetdo.

2% A duragéo da liminar concedida. O processo judicial perdurou por mais de trés anos

(de 19-04-2005 a 05-08-2008). A primeira liminar deferida fundamentada no requerimento do
autor, que permaneceu vigente de 13-5-05 a 23-08-2005, pleiteava a extenséo até 20-01-2010.

Todavia, a liminar perdeu sua eficiAcia antes da sentenca, em razdo de decisdo
proferida em sede de agravo de instrumento interposto pela autoridade impetrada
questionando a prorrogacdo concedida. Contudo, a publicidade desta revogacdo somente se
concretizou em 23-08-05 (INPI, 2005, p. 134), o que permitiu que a patente, mesmo expirada,
se mantivesse protegida por aproximadamente trés meses e dez dias.

Em seguida, e por razdes de irregularidades formais incutidas no referido agravo de

instrumento interposto, houve a cassacao da decisdo que concedeu o agravo, permitindo que a

%8 Em alguns paises a expiracdo é considerada requisito para o pedido e a concessdo do SPC. cf. BARBOSA,
2007.
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liminar voltasse a ter validade (de 07-11-2005 a 12-02-2007), o qual protegeu a patente por

mais um ano e trés meses, até que a sentenca (prolatada em 12-12-06, publicada em 12-02-

2007) julgasse a acdo improcedente, com a consequente revogacdo da liminar. O apelo do

autor ndo foi acolhido no TRF- 22 Regido, com a seguinte decisao:

O “Supplementary Protection Certificate” ¢ um instituto da legislagdo patentaria de
alguns paises europeus que o concede como compensacdo pela demora na
comercializacdo de produtos farmacéuticos e afins, em face das exigéncias la
também existentes de exames pelos 6rgaos puablicos. Tal instituto além de ndo existir
no Brasil, confere uma prote¢do patentaria extra, adicionando um tempo maior do
que o que o Brasil adotou. Em varias tratativas de acordos internacionais, nosso pais
negou-se a concordar em adotar o citado instituto. Nao poderia, assim, o Judiciario
endossar a pratica de tal adocdo, contrariando a decisdo soberana dos representantes
legais no Brasil perante as reunifes internacionais relativas & propriedade industrial.
(TRF-2, 2008, p.8)

A sintese de todo este ciclo que envolveu a revogacdo da liminar e sua posterior

restauracdo pode ser representado pela seguinte Figura:

Duracéo da
Liminar
restaurada:
lanoe3
meses.

rd Y
Decisao -
/ Liminar \\
L |
-
Ag. Interno Ag. Instr. ~
INPInegado INPI Duracéo da
\ ) \ liminar:
3 meses e 10
/(\ \l dias.
RLe_'.st'_aqra Revogaa
{ulhCle Liminar
\\ r
\ 4 ' /
Agr. Interno
Autor
L |

Figura 32: Representacdo gréfica do ciclo de agravos de instrumento e interno que fizeram a liminar ser
restaurada, tendo como centro a discusséo sobre o cumprimento das determinagdes do art. 526, CPC.

Fonte: Elaboragdo propria.

3* Formalidades processuais ndo observadas. As formalidades processuais em

destague nos autos deste processo em estudo relacionam-se a parte recursal. Conforme

descrito, o INPI interpds Agravo de Instrumento questionando a concessdo da liminar. A
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decisdo deste agravo revogou a tutela. Inconformado, o autor interpds Agravo Interno da
decisdo do Agravo de Instrumento, afirmando que a parte ré ndo havia informado no processo
originario a interposicdo do referido recurso, conforme determinacéo do art. 526* do CPC.
Ante isto, a relatora no julgamento do Agravo Interno inadmitiu o Agravo de Instrumento e
negou-lhe provimento nos termos do art. 526, paragrafo Unico e 557, caput ambos do CPC.
Esta decisdo, que desencadeou uma serie de agravos internos e embargos de declaracéo,
permitiu que a liminar anteriormente revogada voltasse a proteger a patente.

Contudo, o fato que alertou para o excesso de formalidades estava descrito no Agravo
Interno do INPI interposto sobre o Agravo Interno do autor, em que se discutia a
obrigatoriedade do cumprimento do art. 526 do CPC e, além disto, esclarecia que o réu
informou ao juizo a quo a interposicao do recurso. Este fato pode ser constatado das peticdes
gue compunham 0s autos, ou seja, 0 agravo de instrumento foi protocolizado no Tribunal no
dia 20-06-2006 e a peticdo para informar o juizo originario esta datada de 21-06-2006,
portanto, no dia seguinte a interposi¢do do recurso no Tribunal. Logo, a simples observacéao
de datas e horérios no carimbo do protocolo das peticGes permitiria constatar que o art. 526,
do CPC foi cumprido pelo réu, impedindo a proliferacdo de embargos de declaracdo e agravos
internos sobre o agravo de instrumento.

Ademais esta discussao, que nao envolvia o mérito da acdo, mas somente formalidades
processuais, permitiu que a liminar fosse restaurada e a patente se mantivesse protegida por
mais um ano e trés meses.

Para alguns ramos do direito, o periodo de um ano e trés meses poderia ser
considerado infimo, contudo, quando se trata de patentes de produtos e processos

farmacéuticos, que envolvem somas altissimas de recursos, alguns meses podem fomentar

> Art. 526. O agravante, no prazo de 3 (trés) dias, requerera juntada, aos autos do processo de cépia da peticdo
do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposicdo, assim como a relagdo dos documentos que
instruiram o recurso.(Redacdo dada pela Lei n°® 9.139, de 1995). Paragrafo Unico. O ndo cumprimento do
disposto neste artigo, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do
agravo. (Incluido pela Lei n® 10.352, de 2001). (CPC, 1973).


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9139.htm#art526
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10352.htm#art526
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(MAIA, 2011) a nova estrutura comercial de um novo medicamento, pesquisas voltadas as
patentes de segundo uso médico ou a producdo de um genérico.

Viu-se, neste caso, uma discussao juridica paralela ajudar a conceder, indiretamente, o
pedido formulado na inicial.

4% A documentacdo que compunha os autos. A farta documentagdo que compunha os

autos permitiria a todos os julgadores, sejam de primeira ou segunda instancias, nao deferirem
a liminar e da mesma forma julgar improcedente o pedido. Nos autos deste processo, apesar
do pedido ser extemporaneo, o autor trouxe todos os elementos capazes de permitir que
julgador avaliasse os certificados internacionais de prorrogacdo dos prazos, cujas informacoes
descreviam que o periodo de extensdo do SPC somente iniciaria quando se extinguisse o
prazo de vinte anos concedido originalmente.

5% Valor irrisério atribuido a causa. Ao longo da analise processual, notou-se que 0s

valores atribuidos a estas acdes sdo considerados infimos perto da protecdo que lhes confere.
Neste caso, em especial, 0 magistrado determinou que o autor corrigisse o valor da causa a
realidade financeira que representaria a efetiva protecdo. Isto fez com que a causa deixasse de
ser avaliada em R$1.000,00 (um mil reais) para receber o valor de R$ 9.750.000,00 (nove
milhOes e setecentos e cinquenta mil reais), montante que se estimou arrecadar com a
manutencdo do objeto da patente sobre protecdo caso houvesse a concessdao dos cinco anos de
prorrogacgdo requeridos na inicial. A alteracdo deste valor reflete sobre as custas judiciais a
serem recolhidas e por se tratar de um mandado de segurancga nédo cabe falar em honorarios
advocaticios, vez que a época do julgamento as sumulas de jurisprudéncia do STJ n. 105
(STJ, 1994) e STF n. 512 (STF, 1969) proibiam a condenagdo em honorarios advocaticios em
acoes de mandado de seguranca. Hoje, a legislacdo em vigor traz expressamente em seu texto

esta proibicdo (art. 25 da Lei n. 12.016 de 7-8-2009).
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6% A necessidade de oferecer especializacdes aos servidores do Judicidrio. Este

processo ja demonstrava a época a imperiosa necessidade de se oferecer ou de proporcionar
que magistrados e servidores que trabalham nestas varas que cuidam de propriedade industrial
se especializem no tema. A farta documentacdo nos autos contendo o certificado do SPC,
junto com a traducdo juramentada permitiria averiguar que a patente, na data de propositura
da acdo ja estava em dominio publico, conforme fez o magistrado sentenciante. Nota-se que
desde 2001, na primeira instancia e desde 2004, na segunda instancia da Justica Federal, a
especializacdo das varas e turmas foi essencial ao entendimento do tema, bem como para o
discernimento de quais documentos sdo primordiais para se entender o que o autor pretende
com a propositura de uma demanda dessa natureza. Da mesma forma, o legislador patrio ja se
preocupava com a necessidade de disseminacdo de conhecimento nesta area, uma vez que 0
art. 241 da Lei n. 9.279-96, demonstra este intento quando determinou o seguinte “Fica o
Poder Judiciario autorizado a criar juizos especiais para dirimir questbes relativas a
propriedade intelectual.” Atente-se a linguagem utilizada pelo legislador: “propriedade
intelectual” sendo abrangente a todos os campos que este ramo do conhecimento alcanga (tais

como o direito autoral, direitos conexos, etc.), ndo se restringindo a propriedade industrial.

c) Patente PP 1100098-8 e Processo Judicial n° 2007.51.01.803828-5

Trata-se de Acdo Ordinaria proposta por Zeneca Limited, proprietaria da patente PP
1100098-8 (EP 0138504-B1 e GB 8327256) em face do INPI. A agéo foi proposta em 07-05-
2007 e tramitou perante a 352 Vara Federal da Se¢édo Judiciaria do Rio de Janeiro. Esta acao
objetivava a prorrogacao do prazo de protecdo da patente por um periodo remanescente de
tempo que totalizaria um acréscimo de 12 anos 9 meses e 14 dias a patente brasileira, a ser
contado a partir da data de depdsito da patente de revalidacao (pipeline); segredo de justica e

antecipacdo dos efeitos da tutela. Nestes autos, a antecipacdo de tutela concedida somente
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abarcou o pedido de inclusdo do termo sub judice junto a patente, sem conceder
antecipadamente a extensdo pretendida. A sentenca julgou a acdo improcedente e foi
prolatada em 16-03-2008.

Irresignado, o autor interpés embargos de declaracdo e, em seguida, a apelacdo em 09-
05-2008. O INPI apresentou suas contrarrazdes em 02-06-2008.

O julgamento da apelacdo foi marcado para 30-09-2008, sendo adiado para 16-12-
2008. Contudo, em 15-10-2008 foi retirado de pauta, vindo o autor em 11-02-2009 a pedir
desisténcia do processo, deferido em 12-02-2009 e remetido a publicagdo em 13-02-2009,
sendo esta efetivada em 17-02-2009.

Os aspectos processuais relevantes nestes autos envolvem dois temas: o pedido de
desisténcia apos a formacdo do contraditério em segunda instancia e o periodo de protecdo
indiretamente concedido, enquanto determinado em seu pedido junto ao INPI de que a patente

encontrava-se sub judice. O grafico, a seguir, demonstra a evolugdo dos tramites processuais

nesta agao:
7/5/07 - 17/2/09
18/6/07 Dur. da Liminar17/2/09
Liminar concedida
18/06/2007
Prazo na inicial
01/08/2008
Data julg. apelagcdo 1
30/09/2008
Data julg. apelagdo 2
16/12/2008
Pedido de desisténcia
11/02/2009
’ Homologagdo
12/02/2009
Primeiro Depdsito
(12 prioridade) Agdo judicial p Publicagso
» 07/0542007 17/02/2009
12/10/83 Duragao da Patente 12/10/03
] 1
S[¥ 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 09
Sentenga
Pipeline no Brasil Fim da patente 16/02/2008 Ciéncia do INPI
17/12/1996 12/10/2003 12/02/2009

Figura 33: Linha do tempo relacionada a agdo n. 2007.51.01803828-5.
Fonte: Elaboracdo propria com dados processuais.
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07/0s/07 QAP 17/02/09

18/06/07 Dur. Liminar 17/02/09

. Liminar concedida
18/6/07

’ Prazo na Inicial
1/8/08

b Julg. Apelagio 1

» Julg. Apelacio 2
16/12/08

Pedido desisténcia
11/2/09

Homologacio

12/2/09

Ciéncia no INPI
12/2/09

12/10/03 Dominio Piiblico 07,/05/07

Pipeline no Brasil Fim da Patente Acao judicial Publicac3o
17/12/96 12/10/03 7/5}07 17/2/09

1998 2000 2002 2004 2006

Sentenca
16/2/08

Figura 34: Linha do tempo da acéo judicial dos autos processuais n. 2007.51.01803828-5 com dominio publico.
Fonte: Elaboracdo prépria com dados processuais.

Quadro 14: Eventos relevantes no tramite da acdo n. 2007.51.01803828-5.

Data De ao
17-2-2009 Publicacéo
12-2-2009 Ciéncia do INPI
12-2-2009 Homologacéo
11-2-2009 Pedido de desisténcia

16-12-2008 Data julg. apelacéo 2
30-9-2008 Data julg. apelagéo 1
1-8-2008 Prazo na inicial
16-2-2008 Sentenca
18-6-2007 Liminar concedida
7-5-2007 Acao judicial
12-10-2003 Fim da patente
17-12-1996 Pipeline no Brasil

Fonte: Elaboragdo prépria

Quadro 15: Data e descri¢do dos intervalos pertinentes a agdo n. 2007.51.01803828-5.

DATA A DATA A D R AO
18-6-2007 17-2-2009 Duracéo da Liminar
7-5-2007 17-2-2009 Duracdo da acdo

12-10-1983 12-10-2003 Duracao da patente

Fonte: Elaboragdo prépria.
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Os dados objetivos desta patente demonstram que o dep6sito no Brasil se deu em 17-
12-1996 e o originario (primeira prioridade) em 12-10-1983, cujo prazo expiraria
internamente em 12-10-2003. A acdo judicial foi proposta aproximadamente trés anos, seis
meses e vinte cinco dias® apds o fim da protecdo em territdrio brasileiro. Esta agéo traz como
principal questdo processual a desisténcia deferida apds sua inclusdo em pauta de julgamento
da Turma Especializada. Em decorréncia disto as observacdes de cunho processual séo as
seguintes:

12 Fim da patente estrangeira. Observa-se neste caso que a protecdo que se pleiteava

ndo mais existia. O prazo da patente havia expirado em 12-10-2003 e a acdo foi proposta
somente em 07-05-2007. A extin¢do da acdo por declaracdo de inépcia da inicial (art. 295,
paragrafo unico Il e IV, do CPC) era visivel.

O decurso de 3 (trés) anos 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias entre a data de
aniversario de vinte anos da patente e a propositura da acdo permitiria de plano extinguir
o pleito, pelo fato de que ndo havia mais o que proteger.

As observacBes sobre este tema utilizadas no comentario das patentes anteriores
cabem e se estendem a esta, inclusive quanto a possibilidade de extin¢do da agdo por inépcia
da inicial; decadéncia legal ou auséncia de uma das condic¢des da acdo, conforme descrito no
item 5.3.1.5 alinea a.

2% Concessao de liminar. N&do houve concessdo de liminar, porém pleiteou-se o

deferimento da inclusdo da expressdo sub judice junto ao pedido de patente. Esta medida,
indiretamente, impede que se dissemine o conhecimento contido na patente. Uma vez que sera
pouco provavel que algum interessado tente iniciar as pesquisas ou mesmo a producdo do
medicamento generico frente a possibilidade de ter que cancelar seus investimentos em

decorréncia de uma decisdo judicial a se proferida no bojo da patente.

% Resultado obtido da mesma forma anterior: subtraiu-se a data de propositura da agéo (07-05-2007) da data de
expiracdo da patente (12-10-2003).
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Outro fato importante é que acéo judicial foi pleiteada muito tempo depois da patente
ja estar em dominio publico (conforme se pode observar na Figura n® 34). Esta questdo era tao
explicita que o autor ndo requereu a tutela para a prorrogacdo do prazo, houve apenas o
pedido de inclusdo nos cadastros da patente de que esta se encontrava sub judice. E assim foi
feito. O INPI recebeu a citacdo da acdo, ja& acompanhada da intimacéo para fazer a alteracédo
na patente para que houvesse a inclusdo do sub judice junto a seu depdsito. No andamento
desta patente ha o despacho “22.15 — Patente SUB JUDICE”, incluido pela determinacgéo
judicial em 17-07-2007, que remete a outro questionamento relacionado as tais determinac6es
a qual a autarquia especializada esta sujeita, principalmente, em relacdo a suposta criacdo de
um “despacho impeditivo” capaz de repelir aqueles que talvez esbogassem qualquer interesse
na producdo do medicamento relacionado ao farmaco protegido por esta patente. Isto também
ampliaria os riscos econdmicos dos interessados na producdo de medicamentos genéricos.

Este despacho, incluido na interface da patente, geraria um efeito indiretamente
impeditivo em raz&o da precariedade inerente as decisGes concedidas em sede de tutelas de
urgéncia. Por mais que haja o interesse da industria nacional em reproduzir o objeto da
patente, o desenvolvimento de sua estrutura industrial tardard ainda mais, em decorréncia da

inseguranca juridica® que ronda as liminares. E provavel que o terceiro interessado em

®1 No exame de qualificacdo desta pesquisa questionou-se se ndo caberia a imputacdo de responsabilidade
objetiva aos titulares das patentes, que ingressaram com a¢6es judiciais alegando a possibilidade de perda de um
direito que ndo mais existia em decorréncia das patentes ja estarem em dominio publico. Sob este tema a Camara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justica de Sdo Paulo, por meio do Des. José Reynaldo (2011)
decidiu: “Transitada em julgado a r. sentenca, deve a apelada responder pelos prejuizos decorrentes da execucéo
da tutela antecipada deferida liminarmente. A pretensdo almejada na acdo de liquidacdo de artigos é o
ressarcimento pelos prejuizos causados pelo cumprimento da medida liminar, porque o beneficiado de tal medida
restou vencido no processo principal. A responsabilidade do requerente da tutela antecipada é objetiva e
independe de culpa, devendo ser provados os danos sofridos e o nexo de causalidade com a execucdo da medida.
Nesse sentido o ensinamento de Eduardo Arruda Alvim: Quanto & antecipacdo de tutela, aplica-se também a
regra da responsabilidade objetiva do requerente da medida, quando a sentenca Ihe seja desfavoravel. Aquele que
pede a antecipacéo de tutela, o faz por sua conta e risco. Alias, o § 3° do art. 273 remete ao art. 588, que tratava
da execucdo provisoria (a matéria é hoje disciplinada pelo art. 475-0) e, segundo esse preceito, aquele que da
inicio a execucdo provisoria € obrigado a indenizar eventuais danos que possa ter causado, 0s quais serdo
liqguidados nos mesmos autos por arbitramento (art. 588, incs. | e 1V). O art. 475-0, introduzido pela Lei 11.232-
05, mantém o mesmo regime (art. 475-0, incs. | e Il). N&do fosse assim, a regra do art. 811 seria aplicavel
analogicamente por forca do art. 126 do CPC e art. 4° da Lei de Introducdo ao Cadigo Civil. (Antecipagdo da
Tutela, Ed. Jurua, 2010, p. 244). Com isto, a posterior revogagdo do registro da marca de propriedade da apelante
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desenvolver o produto daquela patente aguarde o fim do processo judicial, para s6 entdo
iniciar sua producao.

Isto impede o desenvolvimento de produtos mais acessiveis ao publico, uma vez que
ndo ha como se delimitar quanto tempo esta determinacao perdurara ao Poder Publico (neste
caso, ao INPI) e aos demais interessados.

O entendimento sobre estas possibilidades ficam visiveis quando cita-se como
exemplo as patentes capazes de gerar medicamentos genéricos. Sabe-se que para a producédo
de um medicamento genérico a patente do medicamento de referéncia deve estar expirada ou
em vias de expirar para que se iniciem os investimentos para a sua producdo e insercdo no
mercado, embora as pesquisas e 0 desenvolvimento da formulacdo possam ser realizados a
qualquer tempo.

Contudo, se o terceiro interessado em produzir o genérico observa que a patente
encontra-se sub judice, mesmo expirada, € pouco provavel que comece 0s preparativos para
desenvolver aquele medicamento. Isto porque, apesar de ndo haver qualquer legislagcdo que o
proiba, ao contrério, teoricamente o dominio publico j& se teria iniciado, cria-se uma
vinculagédo dos terceiros a este impedimento criado com a simples propositura de uma agéo
judicial pelo titular da patente.

A determinacdo judicial de inclusdo do sub judice, por meio deste “despacho-
repelente”, afastaria o acesso as informagdes contidas na patente, ampliando indireta e
inadequadamente o tempo de protecdo deste beneficio. Mesmo diante da inexisténcia de
qualquer impedimento formal, com a expira¢do do prazo, o contetudo se torna de dominio
publico, sua inser¢do no mercado seria impedida em razéo apenas da determinacéo judicial. A
consequéncia disto € o interessado nao iniciard sua producdo em razdo da possibilidade de

uma nova decisdo judicial impedi-lo de continuar ou até mesmo proibi-lo de produzir algo

por decisdo transitada em julgado ndo altera o processamento da presente acdo, na qual deve ser analisado
somente o periodo de eficacia da liminar, qual seja desde a data de seu cumprimento em 07.12.98 até a de sua
revogacdo pela atribuicéo de efeito suspensivo pelo Relator do agravo de instrumento, em 15.12.98."
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vinculado a patente expirada, que supostamente esta protegida por uma decisdo judicial.
Produzir o medicamento, nestas condi¢des, ocasionaria prejuizos de elevada monta a industria
dos genéricos (uma das interessadas na producdo de medicamentos com menor custo); ou na
industria de similares, bem como indiretamente aos consumidores, que ndo disporiam de um
medicamento com custo menor.

As consequéncias de despachos desta natureza afetariam todos os interessados no
acesso as informacGes contidas na patente, sejam de instituicdes de origem puablica ou
privada, pesquisadores de indudstrias inovadoras, produtores de genéricos ou o publico
consumidor. Ao final, isto permitiria que determinacdes judiciais simples, tais como informar
a existéncia de um pedido sub judice, gerassem a qualquer interessado, 0s mesmos efeitos que
uma prorrogacao ou protecdo concedida, vez que afastara o interesse de terceiros na producéo
imediata do genérico decorrente daquela patente.

Este foi o carater peculiar observado neste processo judicial estudado: a possibilidade
de criacdo de um “despacho impeditivo” de cunho administrativo, mas de natureza judicial,
por conta de uma inclusdo de sub judice na interface da patente. Neste processo ndo se
pleiteou nada mais em carater antecipatério, apenas a inclusdo no sistema do INPI sobre a
situacdo sub judice. Esta determinacdo permitiu que, mesmo sem o pedido explicito de
prorrogacgédo, o autor bloqueasse a producdo deste medicamento por aproximadamente dois
anos.

3% Requerimento de homologacdo de desisténcia de recurso. Nessa agdo, o pleito

principal (prorrogacdo do prazo de protecdo) foi julgado improcedente uma vez que o
magistrado sentenciante atentou ao fato que a patente estava expirada quando da propositura
da acdo ordinaria. O proprietario da patente interpds apelacdo cujo julgamento, em segunda
instancia, havia sido determinado para 30-09-2008. Contudo, houve o adiamento para 16-12-

2008 e, nesta data, foi novamente adiado. Ocorre que em 11-02-2009, ap6s a inclusdo por
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duas vezes em pauta, mesmo com a distribuicdo de Memoriais®® pelo INPI, o autor requereu a
homologacdo da desisténcia de seu recurso de apelacdo, cujo pedido foi deferido
monocraticamente em 12-02-2009 e publicado em 17-02-2009.

Esta desisténcia impediu que a matéria fosse revista pelo Tribunal, a partir do
momento que a parte exerceu o direito de desisténcia recursal expresso pelo art. 501, do CPC
e art. 44, VII do Regimento Interno do TRF-22 Regido. As consequéncias desta medida
permitiram que o autor ndo fosse condenado ao pagamento das custas e de honoréarios
advocaticios, além da possibilidade de afericdo de ocorréncia de litigancia de ma-fé, caso a
deciséo de primeira instancia de improcedéncia se mantivesse. Neste caso especifico nenhuma
providéncia neste sentido foi observada, caberia a AGU rever estas situacdes e providenciar
as medidas cabiveis a fim de desestimular esta pratica prejudicial ao Poder Publico e a

sociedade.

d) Patente PP1100062-7 e Processos judiciais n° 2001.51.01.523210-6 e
2001.51.01524082-6

Tratam-se de duas acOes, uma medida cautelar (2001.51.01524082-6) e uma agéo
ordinéria da cautelar (2001.51.01.523210-6) ambas as propostas por Eli Lilly and Company,
proprietéario da patente PP 1100062-7 (US 4.418.068) proposta em face do INPI. A medida
cautelar foi proposta em 03-04-2001, junto ao Plantdo Judiciario, quando o Juiz Distribuidor
deferiu liminarmente a prorrogacdo do prazo da patente até 03-04-2002, de acordo com a
patente originaria estadunidense. Ressalte-se que o pedido do autor requeria a extensao do
prazo da patente até 03-04-2006, em decorréncia dos 5 (cinco) anos concedidos a patente

originaria norte-americana.

62 peca processual distribuida por um dos apelantes cujo objetivo é esclarecer aos demais julgadores que
comporao a turma ou sessdo que julgara o processo de interesse das partes. No caso estudado, o INPI, ap6s o
prazo para apresentar contrarrazdes, distribuiu aos membros da Turma que compde aquele 6rgéo colegiado a
mencionada peca, que em razdo da homologacao da desisténcia, sequer foi apreciada.



130

Apbs a livre distribuicdo, esta cautelar foi remetida a 13* Vara Federal da Secdo
Judiciaria do Rio de Janeiro, que confirmando a concessdo da liminar, manteve a prorrogacédo
concedida até 03-04-2002.

Em 09-05-2001, o autor ingressou com a Acdo Principal na cautelar, sendo esta julgada
juntamente com a medida cautelar inicial em 14-05-2002. Esta sentenca prorrogou o prazo de
protecdo até 03-04-2003 e deferiu o pedido de prorrogacdo. Assim, apds apelacdo do INPI e
diversos embargos e agravos, em 14-08-2008 houve o ultimo julgamento da acdo pelo TRF-22
Regido, o qual deu provimento a remessa necessdria e a apelacdo do réu para julgar
improcedente o pedido da acdo ordindria e da acdo cautelar, revogando a liminar e
condenando a parte autora em custas, invertendo o 6nus sucumbencial.

Os aspectos processuais a serem apontados envolvem a concessdo de liminares
inaudita altera parte por juiz distribuidor; as sucessivas concessdes de prorrogacéo de prazo;
0 recebimento da apelacdo no duplo efeito e, apds reconsideracdo do juizo de primeira
instancia, apenas no efeito devolutivo; e a concesséo indireta do pedido do autor pelo decurso
do tempo, permitindo que a patente se mantivesse protegida de 03-04-2001 a 14-7-2008, data
do julgamento final do processo. As principais datas relevantes a este processo judicial podem
ser observadas nas Figuras 35 e 36 que permitirdo a visualizacdo da linha do tempo que

compdem esta acao:
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Figura 35: Linha do tempo relacionada as a¢des judiciais n. 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01.524082-6
Fonte: Elaboragdo propria com dados processuais.
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Figura 36: Linha do tempo da acdo judicial dos autos processuais n. 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01.524082-
6

Fonte: Elaboracdo prépria com dados processuais.
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Quadro 16: Eventos relevantes no trdmite das agdes n. 2001.51.01.523210-6 e
2001.51.01.524082-6

DATA DESCRICAO

14-7-2008 Publ. Dec. Bem. Decl. Parte
8-4-2008 Julg. Emb. Decl.
15-2-2008 Emb. Decl. Parte
14-12-2007 Julg. Apelacdo e Rem. Necesséria
3-4-2006 Pedido na inicial
23-6-2003 Apelacdo INPI
3-4-2003 Liminar 2
14-5-2002 Sentenca AO e MC
3-4-2002 Med. Cautelar e Liminar 1
8-11-2001 Ciéncia do INPI AO
9-5-2001 Acéo Principal
8-4-2001 Ciéncia no INPI
3-4-2001 Fim da Patente
3-4-2001 Liminar 1
3-4-2001 Med. Cautelar
16-10-96 Pipeline no Brasil

Fonte: Elaboragdo propria.

Quadro 17: Data e descricdo dos intervalos pertinentes as a¢Ges n. 2001.51.01.523210-6 e
2001.51.01.524082-6.

DATA INICIAL ‘ DATA FINAL DESCRICAO

3-4-2001 8-9-2008 Duracdo da A¢do
3-4-2001 14-7-2008 Duracdo da Liminar
3-4-1981 3-4-2001 Duracédo da Patente

Fonte: Elaboracéo propria

Esta patente ingressou no pais em 16-10-1996 e seu depdsito originario (primeira
prioridade) estad datado de 03-04-1981, logo esta protecdo expiraria em 03-04-2001. Foram
propostas duas a¢Ges, como anteriormente descrito, uma cautelar e uma acdo ordinaria. A
primeira foi proposta exatamente no dia de expiracdo da patente em territorio nacional (03-04-
2001), cuja cautelar permitiu a extensdo por mais um ano (03-04-2002). Houve entdo a
propositura da agdo principal, cujo julgamento prorrogou o prazo para 03-04-2003. Apo0s
diversos recursos em 14-08-2008, houve o julgamento definitivo da acéo, pela procedéncia do
recurso do INPI e da remessa necessaria.

O pedido do autor pleiteava a extensdo do prazo até 03-04-2006 por conta dos cinco
anos concedidos em razdo do instituto da continuagdo-em-parte (continuation-in-part)

concedido a patente originaria. Diante destes dados as conclusdes foram as seguintes:
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12 Insisténcia na aplicacdo de prorrogacoes estrangeiras no pais. Semelhante ao caso

ocorrido com o SPC, o continuantion-in-part (continuacdo-em-parte) € um instituto descrito
pelo USPTO (2008) no qual o titular da patente pode requerer um pedido de complementacéo
ao longo do periodo de andlise da patente, sem que haja o abandono do pedido principal e
com nova numeragdo para cada nova complementacdo. Este instituto permite aos
proprietarios estadunidenses que 0s prazos de protecdo sejam contados a partir da data do
depdsito do ultimo pedido de complementacao.

Entretanto, o Brasil ndo possui instituto semelhante que afira a complementacdo dos
pedidos. O que ha na Lei n. 9.279-96 é a possibilidade de o proprietario fornecer
esclarecimentos sobre 0 objeto a ser analisado (art. 32), antes que se efetive 0 seu exame.
Deve-se ainda frisar que nestes esclarecimentos ndo se pode acrescentar matéria nova para ser
analisada, mas apenas dados que justifiguem ou esclarecam aquilo que foi determinado pela
autarquia especializada. Esta discussao se aprofundou quando “o Ministério Publico Federal
propds, em agosto de 2003, acdo civil publica autuada sob o n° 2003.51.01.513584-5” (AGU,
2008) questionando a aplicacdo do Parecer INPI/PROC/DICONS/n® 07/2002, proferido pela
Procuradoria do INPI sobre a aplicacdo do art. 32 da Lei n. 9.279-96. O resultado a este

questionamento se deu na forma da seguinte resposta:

1) o artigo 32 da Lei 9279/96, fixa na data em que for requerido o0 exame técnico do
pedido de patente, o termo temporal final para que se possa, voluntariamente,
requerer alteracbes no quadro reivindicatdrio, desde que se destinem (as alteragdes)
esclarecer ou melhor definir o pedido, e se limitem & matéria inicialmente revelada;
2) as alteragOes voluntérias de que trata o artigo 32 da Lei 9.279/96, ainda que
tempestivas, ndo podem resultar em aumento da protecdo inicialmente revelada;

3) as alteragdes voluntarias que objetivem corrigir inequivoco erro material de
digitacdo ou ainda que busquem restringir a prote¢do inicialmente reivindicada ndo
se submete ao limite temporal estabelecido no artigo 32, podendo ocorrer mesmo
apos a data do requerimento do exame técnico;
4) os atos administrativos que resultaram na concessao de patentes, e que tenham se
orientado pela normatizacéo exarada pelo Parecer INPI/PROC/DICONS/n® 07/2002,
ndo devem se submeter a qualquer processo de revisdo em face da alteracdo de
entendimento  da  aplicacio do artigp 32 da  Lei  9.279/96;
5) os pedidos de patentes que tenham sofrido alteragfes voluntarias fundadas na
antiga orientagdo, aceitas pelo examinador, mas que ainda ndo tenham sido
publicadas na RPI, devem ser reexaminados com base na inteligéncia do artigo 32
da Lei 9.279/96 que aqui se defende. (AGU, 2008).
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Cabe ainda lembrar que ndo havera a concessao de outro nimero de pedido quando se
apresentar os esclarecimentos determinados. Isto farda com que o prazo de protecdo continue
sendo vintenario, com inicio na data do primeiro depoésito (primeira prioridade) realizado no
pais de origem, no que tange as patentes de revalidacdo (pipelines).

O que ocorre na via judicial brasileira é que o proprietario da patente vem ao pais e
requer que se apliqguem os prazos concedidos na origem sem que haja normatizacdo interna
que o permita fazer esta extensao.

A soberania da legislacdo nacional em territério brasileiro é posta a prova com estes
pedidos, bem como a ordem constitucional nacional. Este raciocinio decorre das implicacdes
descritas na CRFB-88, de que as decisbes judiciais proferidas em outros paises sejam
submetidas a homologacdo judicial para o efetivo cumprimento no Brasil.

Em decorréncia deste raciocinio alguns esclarecimentos sobre este tema sdo
necessarios. A CRFB-88, com a redacdo da Emenda Constitucional n. 45 de 30-12-2004,
determina no art. 105, inciso |, alinea i:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justica:
| - processar e julgar, originariamente:

[]
i) a homologacdo de sentencas estrangeiras e a concessdo de exequatur as cartas
rogatdrias; (Incluida pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004)

Tratando-se, pois, de sentencgas estrangeiras, proferidas por autoridade judiciaria de
outros paises, para que haja a execucdo dos atos com forca impositiva no pais, ndo ha
qualquer discussao®®, é imperiosa a homologacao pelo STJ.

Contudo, neste ponto surgem as duvidas relativas a natureza juridica das decisdes
proferidas pelos escritorios internacionais de patente. Duas correntes doutrinarias se poderiam

extrair deste raciocinio. A primeira abarca a tese de que as decisdes dos escritorios

% Em caso recente julgado pela Primeira Turma do TRF- 22, Regido (2008) em que se discutia conflito no direito
marcario decidiu-se que “A sentenga estrangeira ndo homologada pelo STJ, ainda que sem eficacia dentro do
ambito nacional, pode ter depoimentos e relatos, contidos no seu bojo, utilizados como prova emprestada,
observada a autentica¢do consular e a traducdo juramentada”. Mesmo que se tomem alguns elementos como
prova emprestada, a decisdo ressalva a ineficacia da decisdo em ambito nacional sem que haja a homologagéao
pelo Tribunal Superior.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art105
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internacionais de patentes teriam a mesma natureza das decisdes proferidas pelo INPI, ou seja,
decisbes de cunho administrativo. Estas decisdes seriam proferidas por autoridades vinculadas
a Administracdo, sem forca judicial, da qual para sua execucdo no Brasil ndo haveria a
necessidade de homologacdo pelo STJ, mas a averiguacdo pela autarquia responsavel pela
analise.

Por outro lado, estas mesmas decisdes poderiam ser expedidas por autoridades
administrativas e dotadas de forca judicial®®, por determinacdo legal no pais de origem,
possuindo entdo, em comparacdo ao direito brasileiro, a natureza judicial. Portanto,
necessitariam de homologacdo do Poder Judiciario brasileiro, em razdo da forca judicial
determinada a elas.

Assim deve-se averiguar qual a natureza da decisdo proferida pelo escritorio
internacional e assim, caso seja administrativa, cabe ao INPI definir se sua aplicacdo em
territério nacional é condizente ou ndo com a legislacdo patria. Da mesma forma, se a decisdo
possuir natureza de decisdo judicial, esta por equiparagdo aos demais atos judiciais deve ser
apresentada ao STJ, para que a primeira instancia da Justica Federal, do local a ser cumprida,
execute o ato. Assim, se evitaria 0 risco de incorrer em supressdo de instancias, sejam
judiciais ou administrativas.

Frente a isto se constata que ndo cabe aos titulares de patentes prorrogadas em outros
Estados Estrangeiros ingressarem no pais pleiteando um beneficio que o Brasil, internamente,
desconhece e, externamente, ndo adere. Em comentario (STF, 2010, p.992) ao art. 105, inciso

I, alinea i, o STF faz mencao a ato semelhante em sua jurisprudéncia:

A prética de atos decorrentes de pronunciamento de autoridade judicial estrangeira,
em territorio nacional, objetivando o combate ao crime, pressupde carta rogatoria a
ser submetida, sob o éangulo da execugdo, ao crivo do STJ, ndo cabendo
potencializar a cooperacdo internacional a ponto de colocar em segundo plano

% Um exemplo de ato com natureza mista é o divércio concretizado no Japao, onde o casal requer & Prefeitura da
localidade a averbagdo do ato. Este ato apesar de ser realizado junto a autoridade administrativa, ao ingressar no
Brasil tem forga de ato judicial, em decorréncia das determinacGes da autoridade local, que emana a este ato um
carater judicial.
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formalidade essencial a valia dos atos a serem realizados. (STF, 2010, p. 992, grifos
N0Ss0S)

Logo, a conclusdo que se extrai é que os pedidos de prorrogacdo de prazo oriundos de
continuagdo-em-parte (continuation-in-part), que decorre de legislagdo interna estrangeira,
ndo sdo admissiveis com forca impositiva, uma vez que este instituto além de ser estranho a
legislacéo brasileira poderia ocasionar a supressao de determinagdes constitucionais, como a
descrita no art. 105, inciso I, alinea i, CRFB-88.

2% Prazo da patente em vias de expirar. Conforme relatado, a agéo foi proposta no dia

em que o objeto da patente se tornaria de dominio publico em territdrio brasileiro. Este pedido
foi realizado junto ao Plantdo Judiciario, na qual o Juiz Distribuidor deferiu a protecdo por
apenas um ano, sem atentar as demais condicBes, conforme exposto nos precitados
comentarios.

Contudo, por meio de diversas decisdes e recursos no decorrer do processo judicial
esta patente perdurou por aproximadamente 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias
além do prazo vigente de protecdo no pais e — enfatize-se — até mais do que o prazo

pleiteado pelo autor, que findaria dois anos antes do transito em julgado da ac&o.

3% Utilizacdo de recursos civeis de forma inadequada. O Diploma Processual Civil
determina os requisitos minimos para a interposi¢do de recursos. Contudo, se o autor, ora
apelante, cumpre todos os requisitos legais ndo ha razéo para que a parte os interponha e para
que o Judiciario impeca a interposicéo, pois tal exercicio feriria o principio constitucional do
acesso a justica. Contudo, sua utilizacdo indevida, com a finalidade de postergar o
encerramento da acdo, cuja morosidade é benéfica ao autor, pode gerar dentre outras
determinacOes a implicacdo de litigancia de ma-fé, pela pratica de atos protelatorios (art. 17,
inciso VII, CPC). Na andlise do processo judicial desta patente, diversos foram 0s recursos

utilizados, permitindo que a acéo alcancasse quase oito anos de tramitacao.
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4% Formacdo de precedente jurisprudencial. Observou-se nos autos da acdo em

comento que a segunda decisdo proferida com carater antecipatério (que ampliou o prazo por
mais um ano) serviu de fonte jurisprudencial para outras lides. Esta constatacdo demonstra o
risco de proliferacdo de decisdes maculadas pelo error in iudicando em outras demandas. Isto
permitiria a formacdo de um grau de indicadores de concessdo de prorrogacdo de prazo em
matéria internacional ndo ratificada, nem internalizada pelo Brasil.

Caso se fizesse um levantamento do quantitativo de decisdes que deferem a
prorrogacdo das patentes de revalidacao (pipelines) — seja oriunda do SPC ou de continuation-
in-part —, em primeira instancia, considerar-se-ia que o Judiciario brasileiro concede esta
prorrogacdo, em contradicdo a posicdo de ndo-adogcdo do SPC (por exemplo) pelo pais. A
jurisprudéncia patria ja questionou esta contradicdo em sede de controle concentrado de
constitucionalidade e um exemplo de conflito entre as condutas juridicas internas e o
posicionamento externo do pais perante outros Estados Estrangeiros pode ser observado no
julgamento da Acdo de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 101 de Relatoria da
Min. Carmen Lucia. Nesta acdo se discutia a importacdo de pneus usados para o Brasil, na
qual o Poder Judiciario de primeira instancia permitia por meio de liminares que se
importassem 0s pneus usados ou remanufaturados de paises do MERCOSUL, enquanto o
Brasil, em ambito externo, repudiava tal conduta baseada na protecdo ao meio ambiente e a
satde humana. Por conta deste conflito, o pais foi acionado perante a Organiza¢cdo Mundial
do Comércio em Solicitacdo de Consulta da Unido Europeia ao Brasil. A parte decisoria deste

julgado (STF, 2010, p. 46) relevante para esta dissertacdo € a seguinte:

Disse que a Unido Européia formulou referida consulta acerca da proibicdo de
importacdo de pneus usados e reformados dela procedentes e alegou afronta aos
principios do livre comércio e da isonomia entre os paises membros da OMC, em
razdo da mantenca da importacdo de pneus remoldados provenientes dos Estados
integrantes do MERCOSUL. (...) tendo o Orgéo de Apelacdo da OMC mantido a
decisdo no sentido de que seria justificAvel a medida adotada pelo Brasil quanto a
proibicdo de pneus usados e reformados, para fins de proteger a vida e a salde
humanas, bem como a sua flora e fauna, mas concluido gue a isencéo de proibicéo
de importacéo de pneus usados dada a0 MERCOSUL e as importagfes destes por
meio de liminares configurariam uma injustificada e arbitraria discriminacéo
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(GATT, art. XX, caput). Em face disso, a relatora reafirmou a razdo fundamental de
se dar uma solucdo definitiva sobre uma pendéncia que, no plano internacional,
justificaria a derrocada das normas proibitivas sobre a importacdo de pneus usados,
haja vista que, para o Orgdo de Apelagio da OMC, se uma parte do Poder Judiciario
brasileiro libera empresas para importa-los, a despeito da vigéncia das normas
postas, é porgue 0s objetivos alegados pelo Brasil, perante o érgdo internacional do
comércio, ndo teriam o fundamento constitucional que as validariam e
fundamentariam. (...). (grifos nossos).

O julgamento desta ADPF € apenas um exemplo de como as decisfes judiciais que
conflitam com a posicdo adotada pelo pais em ambito externo podem causar desconforto a
diplomacia e aos compromissos internacionais assumidos pelo pais. Caso semelhante
ocorreria diante das liminares que concederam a prorrogacdo dos prazos baseados no SPC e
na continuacdo-em-parte (continuation-in-part) ou em qualquer outro instituto que demande a
dilacdo de um prazo sem que haja norma correspondente em vigor no territorio nacional.

Constatou-se, por outro lado, que em segunda instancia os resultados desta prospec¢ao
seriam diferentes, uma vez que os indicadores demonstrariam a revisao destes procedimentos
de urgéncia, pugnado pela revogacdo de liminares e tutelas concedidas, a fim de manter a
decisdo administrativa proferida pelos especialistas do INPI.

A observacdo mencionada seria também motivo de conflito, diante da demonstracao
de falta de uniformidade de entendimento sobre a aplicacdo de tratados e normas
internacionais no Judicidrio Federal fluminense-capixaba enfatizando ainda mais a

discrepancia com a posicdo brasileira adotada em ambito externo.

5.4.2 Litigancia de Ma-Fé
Discorrer sobre a litigancia de ma-fé®® neste trecho da pesquisa se tornou pertinente
diante das questbes que se observaram no decorrer da analise dos processos judiciais. Este

tema pode se mostrar polémico e complexo diante de um assunto pouco tratado pela doutrina

% No Anteprojeto do Novo Cédigo de Processo Civil (2010, p. 73) a litigancia de ma-fé ser4 tratada no art. 111,
cuja redagdo serd a seguinte: “Art. 111. Convencendo-se, pelas circunstancias da causa, de que autor e réu se
serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferira sentenga que
obste aos objetivos das partes, aplicando, de oficio, as penalidades da litigancia de ma-fé.”
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como a propriedade industrial, principalmente quando envolve patentes de revalidagédo
(pipelines) de produtos e processos farmacéuticos. Para isto, intenta-se neste trecho das
“Questdes processuais que geraram reflexos na prorrogacao dos prazos”, descrever breves
situacBes em que se poderia aplicar ou ndo as penalidades decorrentes deste instituto.

Deve-se atentar que se trata de uma andlise académica do caso, em que ndo havera o
aprofundamento da questdo, apenas a sua exposicdo diante de situacdes descritas e postas
durante os estudos dos processos judiciais®®com o intuito maior de fomentar o debate.

Do mesmo modo, duas Oticas podem ser descritas aqui, sem que haja qualquer
incursdo de juizo de valor: a primeira descrita sob a visao dos juristas (estudiosos do tema) e a
outra sob a visdo do Poder Publico, que experimentaria as supostas consequéncias dos atos
que ensejariam sua aplicacao.

O instituto da litigancia de ma-fé vem descrito pelo Cédigo de Processo Civil em seu

art. 17%’, porém a jurisprudéncia complementa o entendimento para a sua aplicagdo:

Para a condenacdo em litigancia de ma-fé, faz-se necessario o preenchimento de trés
requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipdteses
taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida
oportunidade de defesa (CF, art. 5°, LV); e que da sua conduta resulte prejuizo
processual & parte adversa (RSTJ 135/187, 146/136). (NEGRAO; GOUVEIA;
BONDIOLI; FONSECA, 2010, p. 128)

%®Nesta dissertacdo estudam-se apenas quatro casos, mas o universo da pesquisa demonstrou que diversos outros
tramitam na Justica Federal de primeira e segunda instancias, além daqueles sobrestados em decorréncia da
ADIN 4234 (que também serd objeto de estudo nesta dissertacdo), e aquelas que chegam aos Tribunais
Superiores em forma de recursos extraordinarios. O STJ, por exemplo, nos Gltimos meses apontou em seus
informativos de jurisprudéncia seis julgados estritamente referentes ao tema patentes pipeline, apenas para
conhecimento: Informativo 452 (18 a 22 outubro de 2010): REsp 1.038.032-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 19/10/2010; e REsp 1.092.139-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/10/2010.
Informativo 432 (26 a 30 de abril de 2010): REsp 1.145.637-RJ, DJe 8/2/2010. REsp 731.101-RJ, Rel. Min. Jodo
Otavio de Noronha, julgado em 28/4/2010. Informativo 421 (1° a 5 de fevereiro de 2010): AgRg no Ag 428.669-
RJ, DJe 30/6/2008. REsp 1.128.789-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2010. Informativo 420 (14 a
18 de dezembro de 2009: Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ-RS), julgado em
15/12/20009.

7 Art.17. Reputa-se litigante de ma-fé aquele que: (Redacéo dada pela Lei n° 6.771, de 1980). | - deduzir
pretensdo ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; |1 - alterar a verdade dos fatos; Il - usar
do processo para conseguir objetivo ilegal; 1V - opuser resisténcia injustificada ao andamento do processo; V -
proceder de modo temerario em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidentes
manifestamente infundados. VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatério. (Incluido pela
Lei n® 9.668, de 1998).


http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201038032
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201092139
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%20731101
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%201128789
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L6771.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9668.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9668.htm#art1
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Diante dos aspectos postos como necessarios, questiona-se como aferir se as agdes
propostas com o prazo de validade das patentes ja expiradas se encaixariam neste instituto.
Neste ponto que se retoma as duas visoes.

Analisando-se 0 caso, sob a Otica dos juristas que patrocinam estas causas, pode-se
pugnar o fato de ndo se tratar de tema pacifico na pouca doutrina existente e na vacilante
jurisprudéncia sob o tema. O patrono da causa quando encaminha o pedido de seu cliente ao
Poder Judiciario espera que em ambito judicial possa obter um esclarecimento sob a questao,
bem como a possibilidade de ver seu pleito deferido. Esta busca permitiria que se realizasse o
debate jurisprudencial sobre o tema, vez que tais assuntos sd80 menos corriqueiros no
Judiciario do que outros.

Observa-se que o aumento do nimero de determinadas acdes alerta os estudiosos, que
aferem as razfes que levaram aquela judicializacdo. Cré-se que este seria um dos motivos que
ensejam a propositura de acdes judiciais com pedido de antecipacdo de tutela em causas cujas
patentes ja se encontravam expiradas. Isto permitiria o debate por juristas nos 0Orgéaos
colegiados dos Tribunais, bem como a disseminagdo do entendimento por eles proferido.
Logo, ndo cabe, portanto, qualquer afirmacao de que a possibilidade de se inferir a existéncia
de litigancia de ma-fé sob estes temas feriria o direito constitucional de acesso a justica (art.
5°, XXXV, CRFB/88), bem como nédo se imputa a responsabilidade pessoal ao causidico que
patrocina a causa (STJ, 2011).

Da mesma forma, a proposicdo de a¢cdes como estas pdem em discussao a manutengédo
da ordem publica e da soberania do pais, quando em pleito judicial o autor requer que se
aplique em territorio nacional medida administrativa estrangeira sem se valer do meio
adequado para tal (a exemplo do pedido de homologacdo de sentenca estrangeira mencionado
anteriormente). Se as prorrogacfes oriundas do SPC ou da continuacdo-em-parte

(continuation-in-part) sdo concedidas por entes de natureza administrativa, como se
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classificam o USPTO ou o EPO, a forma adequada de se requerer tal prorrogacdo se
concretizaria de duas formas: por homologacdo de sentenca estrangeira ou por via
administrativa, através do INPI; diminuindo a quantidade de ac@es judiciais por via judicial
ordinéria, através de um pedido de anulacdo de decis@o administrativa proferida pelo INPI ou
de prorrogacdo da extensdo fundado em direito liquido e certo, de algo que a legislacédo
brasileira ndo conhece, porque ndo se pode falar em permissdo ou impedimento, porque nao
ha no pais qualquer norma que discipline o tema.

Por outro lado, caberia o questionamento da outra parte sobre prejuizos indiretamente
adquiridos em razdo da propositura destas acbes? Cré-se que a resposta seria negativa, ja que
cabe ao Poder Publico o debate sobre sua legislacédo e os tratados que estdo ou ndo vigentes no
pais. Quando se determina que um tratado seja internalizado as consequéncias podem ser
imediatas® ou postergadas®. Porém, quando o tema requer um debate aprofundado sobre o
assunto — como € o caso das patentes de revalidacdo (pipelines), objeto de extensdo de prazo
pelo SPC ou por institutos semelhantes — , cabe ao Poder Publico primar para que suas
instituicdes (administrativas ou judiciais) sejam capazes de aplica-las em territorio nacional
sem gerar conflitos doutrinrios, legais ou diplomaticos por inexisténcia de determinagdes dos
Poderes Legislativo e Executivo.

Esta observacdo ndo impede que o individuo exerca seu direito de acesso a justica,

mas apenas que o utilize em conformidade a lealdade processual. O STF possui jurisprudéncia

%80 acordo ADPIC/TRIPs foi um caso que gerou discussdes se sua aplicabilidade seria imediata ou néo,
decorrente da internalizagdo com o Decreto n.1.355 de 30 de dezembro de 1994. A discussao ja ultrapassada se
consolidou conforme exposto por Denis Borges Barbosa “Com efeito, se 0 acordo se aplicasse imediatamente,
nenhum proposito haveria em conceder um ano aos paises desenvolvidos para ‘trazerem sua legislacdo a
conformidade’, como diz 0 Comunicado Oficial da OMC. Muito menos o prazo de cinco anos e dez anos dos
paises em desenvolvimento”. (2005, p. 84). E ainda completa com as palavras de Luiz Olavo Baptista ( apud
BARBOSA, 2005, p. 86) “[...] ‘E claro, assim, que os mandamento (sic) do TRIPS ndo se enderecam aos
stditos, mas aos Estados-Membros da OMC?’(...) ‘Ele esta em vigor no Brasil e deve ser aplicado, mas os efeitos
do TRIPS limitam-se a obrigacao do governo federal de editar normas para que seja cumprido’[...]”.

%%Um exemplo de acordo ao qual ndo houve ades&o imediata é a Revisdo de Estocolmo & Convencao da Unido de
Paris data de 1967. O Brasil, pais signatario original, aderiu a Revisdo de Estocolmo em 1992. Disponivel em
http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf. Acesso em: 27 fev. 2012.


http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf

142

que retrata um entendimento da Corte Constitucional brasileira sobre a aplicabilidade do

acesso a justica, que pode simplificar as ideias aqui fomentadas:

[...] O processo ndo pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa
é uma ideia que se revela frontalmente contraria ao dever de probidade que se impde
a observancia das partes. O litigante de ma-fé — trata-se de parte puablica ou de parte
privada — deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuagdo jurisdicional
dos juizes e dos tribunais, que ndo podem tolerar o abuso processual como pratica
descaracterizadora da esséncia ética do processo (...). (STF. Al 567.171-AgR-ED-
EDv-ED, Rel. Min Celso de Mello, julgado em 3-12-2008, Plenario, DJE de 9-6-
2009). (STF, 2010, p. 114).

Assim, constatou-se, da analise dos processos judiciais, que seria prematuro afirmar a
existéncia ou nao dos requisitos necessarios para a cominacdo de litigancia de ma-fé nos autos
dos processos estudados. Pretende-se ressaltar a necessidade de se atentar as questfes que
vém sendo postas ao Judiciario e os motivos de sua multiplicacdo, com pleitos muitas vezes
idénticos. Esta repeticdo, sob o aspecto formal, gera o aumento dos indicadores sobre o tema;
entretanto, o aspecto material reflete em diversos ramos do direito e da vida em sociedade,
podendo, por um lado, causar prejuizos (como, por exemplo, o atraso na liberacdo de
medicamentos genéricos, quando se prolonga a existéncia de uma patente) e, por outro,
fomentar a inovacdo (em casos, por exemplo, de evergreening, em que as empresas se valem
do tempo de prorrogacdo para investir em novos usos do mesmo medicamento ou na
producdo do seu proprio genérico). Assim, surgem duas questdes a serem respondidas:
caberia imputar ao demandante, proprietario de patente, a litigancia de ma-fé por que buscou
levar ao Judicidrio a discussdo sobre a possibilidade ou ndo de analise de uma norma
internacional que ndo tem vigéncia no pais? Quais as consequéncias desta imputacdo aos
envolvidos no processo?

O que se tem neste momento sobre litigancia de ma-fé em matéria de propriedade

industrial (ressalte-se — no campo da revalidagdo) é a existéncia de poucas decisdes judiciais™.

"0 Segundo pesquisa realizada por Pedro Marcus Nunes Barbosa (2009) pode-se contar trés acées julgadas tanto
pelo Tribunal Regional Federal como em primeira instancia.
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Contudo uma delas™ proferida no ambito da primeira instancia da justica federal fluminense
se destaca por considerar autor, titular de uma patente, como litigante de ma-fé, vez que
propés acdo com pedido de extensdo de prazo no ultimo dia de protecdo da patente
(semelhante ao que se descreveu nos trechos anteriores referente a patente PP1100062-7), ou
seja, quando a patente ja estava em dominio publico. No caso citado’® em que se apurou a
ocorréncia de litigancia de ma-fé ainda ndo houve o transito em julgado™.

Desta forma, nota-se que o Poder Judiciario ja se apercebeu de acdes como as
estudadas nesta parte (em que a data de propositura da acao € posterior ao dominio publico),
declarando os autores litigantes de ma-fé, por pleitearem a protecdo de um direito que nédo
mais o pertence, que se esvaiu com o decorrer do tempo, fixado por lei.

Frise-se, o Judiciario precisa atentar aos montantes descritos como “valor da causa”,
vez que em grande parte delas o valor atribuido € irrisério se comparado ao montante obtido
com o produto daquela patente durante o prazo de protecdo estendido e concedido pelo
Judiciario. Observou-se ao longo dos estudos das acBes que compde esta dissertacdo que
apenas em uma delas o magistrado atentou a este fato, determinado a apura¢do do quantum
que aquela patente geraria pelo prazo pleiteado na inicial, alterou-se o valor de R$ 1.000,00
(um mil reais) para R$ 9.750.000,00 (nove milhdes e setecentos e cinquenta mil reais).
Portanto, se houvesse a condenacdo em litigdncia de ma-fé somente nestes autos, no
percentual de 1% do valor da causa, se estaria mencionando um montante de R$ 97.500,00
(noventa e sete mil e quinhentos reais) contra os R$10,00 (dez reais) caso 0 Magistrado nao se

atentasse ao real valor da causa.

™ O teor do dispositivo da sentenga é o seguinte: “PRONUNCIO A PRESCRICAO e extingo o processo com
resolucdo de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC, condenando a empresa autora nas custas e em
honorérios advocaticios que fixo em 20% sobre o valor da causa monetariamente corrigido.

Reputo a empresa autora como litigante de ma-fé, condenando-a ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da
causa monetariamente corrigido (arts.17, Il e 18 do CPC).” (SJRJ, 2008)

Mesmo com a oposicdo de embargos de declaracdo e posteriormente com Embargos infringentes, a sentenca foi
mantida, conforme se observa do ultimo andamento nos autos para a ré iniciar a execugao.

2 Descritos em “d) Patente PP 1100062-7 e Processos judiciais n. 2001.51.01.523210-6 e
2001.51.01.01524082-6".

73 Conforme consulta processual realizada em 31-01-2012 as 00:20h.
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Diante disto, existem fatos que demonstram que o Judiciario tendera a condenacao nas
acles que pleiteiem um direito que ndo mais existe, buscando, por meio de instrumentos
processuais, prorrogar um beneficio que deixou de existir, em detrimento do Poder Publico e
da sociedade (incluindo produtores e consumidores de medicamentos). Consoante 0 exposto
no comeco deste topico, as agdes estudadas nesta parte da pesquisa foram propostas entre o
inicio e meados da década de 2000, na qual ndo havia jurisprudéncia sobre o tema. A partir do
momento em que 0S magistrados perceberam esta modalidade indireta de prorrogacédo
(conseguida por meio de tutelas e liminares, apesar de inexistir o direito ou abusando do
direito de peticdo e recurso) gerou-se estas condenagdes’. Contudo, para aprofundar o tema
seria necessario um estudo especifico, com metodologia prépria de busca pela litigancia de
ma-fé em acbes de propriedade industrial. Isto ultrapassaria os limites objetivos desta
dissertacdo. Por isso, deixa-se apenas esta reflexdo sobre o assunto, a fim de que este debate

possa ser fomentado no mundo juridico e discutido em ambito académico.

5.5 QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS QUATRO CASOS ESTUDADOS E AS
OBSERVACOES PERTINENTES A CADA UM DELES

Este topico demonstra por meio de um quadro comparativo os principais resultados
encontrados no estudo das quatro patentes e cinco agdes judiciais descritas ao longo desta
parte do estudo. A importancia de se observar estes dados comparativamente € permitir de
forma didatica uma anélise rapida sobre as consequéncias que cada uma das observacdes
coletadas podem refletir para o estudo futuro de outras a¢des, imputando a este estudo uma

aplicagéo pratica no estudo desta modalidade de patentes:

™ Apenas para ilustrar a contemporaneidade estas discussées, durante o periodo de revisdo desta dissertacdo, a
Primeira Turma do STF julgou Agravo Regimental no Recurso Extraordinario com Agravo 656.103/ DF (ARE
656.103 AgR/DF) interposto por um laborat6rio farmacéutico com o intuito de prequestionar matéria fatica. O
resultado desta decisdo foi a condenacéo do laboratdrio nos seguintes termos: “AGRAVO — ARTIGO 557, § 2°,
DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL —~MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impde-se a
aplicacdo da multa prevista no § 2° do artigo 557 do Codigo de Processo Civil, arcando a parte com o 6nus
decorrente da litigancia de ma-fé”. ( STF, 2012)
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Quadro 18: Quadro comparativo entre 0s quatro casos estudados e as observacdes pertinentes

a cada um deles.

DICAMENTO ARAVA® ZANIDIP® FASLODEX® EVISTA®
O que foi observa (A) B C D
SIM ~
. . L NAO SIM SIM
i?] di?ggg}%ﬂgocoﬁgégir dofo' '“'C'gg(l)z'lz' Inicial:20-01-10 | Inicial:1-08-2008 | Inicial: 3-04-06
. Fim:12-02-07 Fim: 17-02-09 Fim:14-07-2008
Fim:19-4-07
A insisténcia ha aplicacdo SPC SPC SPC Continuation-in-
do SPC no pais. part
Fim da atente SIM SIM SIM NAO -DAPV
estrandeira P P:16-12-1998 P:21-01-05 P:12-10-03 P:03-04-01
g A: 17-12-03 A:19-04-05 A:07-05-07 A:03-04-01
Concessao de liminar SIM SIM =l SIM
Prorrogacao Prorrogacao sub judice Prorrogacao
~ I ~ 2 Anos, ~3 Mesese10 | _ -
A duragcdo da liminar . ~ 1 Ano, 8Meses ~7 Anos, 3
concedida 10Meses e DIED e 29 Dias Meses e 11 Dias
19Dias 1 Ano e 3Meses
Formalidades processuais DOC. DO
N30 observadas Doc. de patente AGRAVO Doc. de patente Doc. de patente
Documentacdo que Mandado de Completa Acéo Ordinéria Medica Caut~e lar
compunha os autos Seguranca (MS) (MS) (AO) (MC.) & Agao
Principal (AP)
o, ALTERADO P/
Valor da causa irrisorio SIM R$9. 750.000,00 SIM SIM
A necessidade de oferecer SIM SIM
especializaces aos SIM (EVIDENTE) SIM Data préxima ao
servidores do Judiciario vencimento
Requerimento de B B SIM B
homologacéo de NAO NAO GRAU NAO
desisténcia de recurso RECURSAL
~ SIM
SIM Ap‘;'jf:ro do 2 Emb. Decl.
Ag. Interno. Art. Duas datés de CR Emb. Decl.
Utilizagdo de recursos 526, CPC - ulgamento: 2 Apel. #s.
civeis de forma | Tramite regular. Apelacdo: ndo Julgamento, Procrastinatério.
. N Desisténcia.
inadequada ocorréncia da x Em 13/11/07.
o Formacdo do . X
decadéncia (120 contraditério na Final em:
dias) N 14/07/08:
2?2 Instancia
Pgto de custas
SIM
o Sentenca
Fomﬂjggo r‘?'j d%;ec‘}g?e”te NAO NAO NAO conjunta: MC e
junsp AP como
precedente.
DURACAO TOTAL DA = 28 Anos, 11 =22 Anose 21 = 25 Anos, 4 = 27 Anos, 3
PATENTE Meses e 23Dias Dias Meses e 5 Dias Meses e 11 Dias

Fonte: Elaboracéo propria

Dado observado na prospeccédo

Dado observado com resultado diferente dos demais
encontrados

evidente. Local

para o fato.

Medicamento onde o dado observado ficou
onde foi
pormenorizadamente com as possiveis solugdes

descrita

Dado observado comum ao medicamento, sendo a
soma de onde foi encontrado e descrito, bem como o
resultado encontrado é diferente dos demais.
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Diante dos resultados alcancados com o estudo destes quatro casos especificos
considerados relevantes para a autarquia federal, buscou-se descrever a situacdo de processos
que requeriam a extensdo do prazo de protecdo da patente por meio de institutos contidos em
normas estrangeiras que ndo possuem similar no pais. Com a visualizacdo do quadro
comparativo exposto acima é possivel de forma rapida. O quadro comparativo permite
recuperar todas as informacdes basicas necessarias para que o0 error in procedendo ou o error
in iudicando ndo se repitam na analise de SPC e continuation-in-part, bem como outras acdes
que tendem a se multiplicar no Judiciério brasileiro, causando prejuizo a populacédo e ao Poder
Publico, tal como retardando a entrada no mercado de um medicamento genérico.

Assim, esta € apenas uma das discussdes que envolvem as patentes de revalidacéo
(pipelines) por mais gque se tenha transcorrido quinze anos de sua introducdo no pais. Outro
pronto que ressalta ainda a atualidade desta questdo € o fato de a Acdo Direta de
inconstitucionalidade n. 4234, que discute a constitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei n.
9.279-96 , ter sido proposta pelo Procurador-Geral da Republica somente em 24-04-2009, ou
seja transcorridos mais de doze anos de sua promulgacéo.

Esta é a discussdao que se abordard a seguir, como serd o futuro das patentes de
revalidacdo (pipelines) no Brasil com as possibilidades de aplicagdes de efeitos diversos a esta
deciséo. Por esta razéo é necessario também se discutir o futuro e as consequéncias que estas

patentes trardo tanto para a indudstria, quanto para a sociedade e o Poder Publico.
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6 ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.234

Aqui, 0 objetivo é apontar qual o possivel futuro para os estudos da propriedade
industrial no ramo especifico das patentes de revalidacédo (pipelines), principalmente aquelas
relacionadas aos produtos e processos farmacéuticos.

Para isto, esta parte abordara trés subtOpicos essenciais: 0 primeiro conceitual (para
que se compreenda como ocorre o controle de constitucionalidade no Brasil); a segunda parte,
também conceitual, discorrerd sobre as peculiaridades de uma acdo direta de
inconstitucionalidade e, finalizando, o estudo especifico da Acdo Direta de
Inconstitucionalidade — ADI 4234.

O principal motivo para se desenvolver o estudo descrito neste capitulo esta nos
possiveis efeitos a serem alcancados com a resolu¢do do mérito desta acdo. A preocupacao
estd em como se comportard 0 mercado e, ainda, a propria industria farmacéutica diante da
possibilidade de uma declaracdo de inconstitucionalidade que possa fazer com que um
proprietario de patente perca sua protecdo em decorréncia dos efeitos desta declaracdo de
inconstitucionalidade.

O futuro das patentes de revalidacdo (pipelines) sera decidido por essa a¢do cujo
julgamento do mérito encontra-se pendente, bem como diversas entidades ainda aguardam a
analise de seus pedidos de ingresso no processo como amici curiae.

Nesse sentido, o cerne deste debate nédo estd no desenvolvimento historico do controle
de constitucionalidade’®, mas na possibilidade de nio se atribuir efeitos retroativos (ex tunc) a
declaracédo de constitucionalidade, como descreve a regra, mas sim efeitos a partir da data do
julgamento (ex nunc) ou em um periodo postergado (pro futuro) a decisdo proferida neste

ambito do estudo do Direito Constitucional.

"> Que pode ser resgatado nas obras de BARROSO, 2012 e MENDES; COELHO, 2011.
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6.1 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Para se compreender como se efetiva o controle de constitucionalidade brasileiro por
meio de uma acdo direta de inconstitucionalidade é preciso entender seu conceito, seus
pressupostos, os legitimados para prop6-la, bem como o porqué e quando terceiros podem
intervir nesta acdo. Para isto também € necessario diferencid-la das outras modalidades de
controle existente, o que permitird que se entenda a importancia de se estudar essa acdo Unica,
gue questiona a constitucionalidade das patentes de revalidacdo (pipelines).

“A ideia do controle de constitucionalidade advém do fato de a Constituicdo
apresentar-se como a base indispensavel das demais normas juridicas, que, na licdo
de Kelsen, ‘regem as condutas reciprocas dos membros da coletividade estatal,
assim como das que determinam os 6rgdos necessarios para aplica-las e imp6-las, e
a maneira como devem proceder, isto ¢ em suma, o fundamento da ordem estatal.””
(Hans Kelsen apud MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 974)

O controle de constitucionalidade tem como premissa retirar do ordenamento juridico
lei ou ato normativo federal ou estadual que esteja em desacordo com as determinacgdes
expressas na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 — CRFB-88. Segundo
citado por Mendes, Coelho e Branco (2011, p. 1085), 0 “ordenamento juridico oferece
mecanismos de prote¢ao a regularidade e estabilidade da Constituigdo.” (Ibidem, p. 1085).

O controle de constitucionalidade pode ser dividido, para fins didaticos, em controle
preventivo ou repressivo; e controle difuso ou concentrado. Estas classificacOes estdo ligadas
a dois pontos: quanto a0 momento em que ocorrem e em relacdo ao responsavel por seu
julgamento.

Em breve sintese, pode-se dizer que o controle preventivo é uma modalidade que

ocorre antes que a lei ou ato normativo seja inserido no ordenamento juridico, “antes do
aperfeigoamento do ato normativo” (MENDES; COELHO, 2011, p. 1060) sendo realizado por
um dos Poderes da Repuablica: Legislativo, Executivo ou Judiciario. O mais comum € que se
efetive pelo Poder Legislativo, por meio das Comissdes de Constituicdo e Justica, e no

Executivo pelo veto presidencial (art. 66, paragrafo 1° da CRFB-88). O Poder Judiciario o
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realiza através de mandado de seguranca, impetrado por parlamentar, para evitar que seja
posta em votacdo proposta de lei ou emenda constitucional capaz de reduzir ou modificar as
clausulas pétreas, inseridas no art. 60, paragrafo 4° da CRFB-88.

Ja o controle repressivo se dad quando a lei ou ato normativo supostamente

inconstitucional foi inserido no ordenamento, sendo concretizado no Brasil, em regra, pelo
Poder Judiciario, seja pela Corte Constitucional (em controle concentrado) ou pelos Tribunais
locais (em controle difuso).

Assim, para diferenciar o controle concentrado do controle difuso € preciso entender
qual o objeto principal da acdo proposta e quem a prop0s.

O controle difuso (também denominado concreto, incidental, via de defesa, via de

excecao) é realizado por qualquer juiz ou tribunal, quando no curso do processo observa-se
que, para analisar a viabilidade de conceder ou ndo o direito pleiteado, é necessario que se
verifique a constitucionalidade daquela norma questionada para que, em seguida, se avalie a
procedéncia ou ndo do pedido. Essa possivel inconstitucionalidade no curso do processo pode
ser demonstrada por qualquer uma das partes.

Neste caso, a aferi¢do da constitucionalidade ¢ tratada como uma questéo prejudicial.
Por isto, esta modalidade de controle também é chamada de incidental, porque ocorre no
transcorrer do processo, ou seja, caso haja declaracdo de inconstitucionalidade de uma lei ou
ato normativo esta se dard de forma incidente e ndo como objeto principal da acdo. Outra
caracteristica do controle difuso é poder ser arguido por qualquer pessoa, cuja decisédo de
mérito atingira somente as partes envolvidas, sendo denominada inter partes. Outro destes

seus efeitos € a retroatividade a data da edicéo da lei, designada de efeito ex tunc.
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Os efeitos das acdes de controle difuso somente atingirdo terceiros se, por meio de
Recurso Extraordinario”®, o STF notificar o Senado Federal sobre a declaracio de
inconstitucionalidade e, este, por meio de Resolucgéo, declarar a inconstitucionalidade da lei —
nos termos do art. 52, inciso X'’ da CRFB-88 — , somente desta forma gerara efeitos aos
demais. Pode, ainda, o STF declarar outros efeitos quanto ao tempo em que a norma se
mantera no ordenamento, gerando, excepcionalmente, efeitos pro futuro (em que o Tribunal
declara a data em que a lei ou ato normativo serd considerado inconstitucional) ou ex nunc
(em que declara a inconstitucionalidade a partir do momenta da decisdo). Estes efeitos serdo

descritos a seguir, exatamente por se tratarem do cerne da discussdo desse capitulo.

76 O STF explica os conceitos e sua aplicagdo “Recurso de carater excepcional para o Supremo Tribunal Federal

contra decisdes de outros tribunais, em Unica ou Gltima instancia, quando houver ofensa a norma da Constituicao
Federal.

Uma decisdo judicial poderd ser objeto de recurso extraordinario quando: 1- contrariar dispositivo da
Constituicéo;

2- declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 3- julgar valida lei ou ato de governo local contestado
em face da Constituicéo.

Partes: Qualquer pessoa.

Tramitacdo: Para ser admitido o Recurso Extraordinario, a matéria constitucional deve ser pré-questionada. Em
outras palavras, a sentenga recorrida tem de tratar especificamente do dispositivo da Constituicdo que se
pretende fazer valer. Ndo se pode dizer que uma decisdo fere a Carta Magna genericamente: o correto é apontar
0 artigo supostamente violado.

Antigamente s6 existia um recurso julgado pelo STF, o extraordindrio, que abrangia as modalidades
extraordinaria e especial de hoje. Diante do aumento vertiginoso do nimero de causas que passaram a chegar ao
Supremo, a Constituicdo de 1988 distribuiu a competéncia entre 0 STF e o STJ, sendo que o primeiro seria
guardido da Constituicdo e o segundo, da legislacio federal. Entdo, os recursos excepcionais foram divididos
entre as duas cortes, cabendo exclusivamente ao STF o extraordinario e exclusivamente ao STJ 0 recurso
especial.

S&o caracteristicas comuns do Recurso Extraordinario e Recurso Especial: 1- esgotamento prévio das instancias
ordinarias (ndo cabe mais recurso para instancias inferiores); 2- a atua¢do do STF e STJ ndo € igual a dos outros
tribunais — sua fungdo aqui é guardar o ordenamento juridico e ndo a situacdo individual das partes. A parte
podera ser beneficiada por essa guarda, mas a mera alegacdo de que as decisdes anteriores lhe foram “injustas”
ndo servem para fundamentar esses recursos; 3- ndo servem para mera revisdo de matéria de fato;4- sua
admissdo depende da autorizagdo da instancia inferior, e depois do préprio STF e STJ; 5- 0s pressupostos
especificos desses recursos estdo na Constituicdo Federal e ndo no Cédigo de Processo Civil e na Lei 8038/90; 6-
enquanto perdurarem 0s recursos excepcionais, a sentenca anterior ja pode ser executada provisoriamente; 7- 0s
dois recursos podem ser ajuizados simultaneamente no STF e no STJ, j& que suas diferengas sdo bem delineadas
pela Constituicdo, tratando-se de discussdo de matérias distintas. Portanto, 0 prazo para apresentar 0s recursos
corre simultaneamente, sendo de 15 dias.

Consequiéncias Juridicas: O efeito da decisdo no Recurso Extraordinério s vale entre as partes no processo, e
para elas a lei é inconstitucional desde o seu surgimento.

A declaracdo de inconstitucionalidade ndo anula nem revoga a lei. Teoricamente, ela continua em vigor até que
seja suspensa pelo Senado Federal, conforme prevé a Constituicdo em seu artigo 52, inciso X.

Fundamentos legais: Constituicdo Federal, artigo 102, 111 e artigo 52, X. Cddigo de Processo Civil — artigos
541 a 546. Lei 8.038/1990, artigos 26 a 29. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigos 321 a 326.
(RECURSO EXTRAORDINARIO, 2012)

T Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: [...] X - suspender a execuco, no todo ou em parte, de
lei declarada inconstitucional por deciséo definitiva do Supremo Tribunal Federal,
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O controle concentrado — também denominado de abstrato, via de acéo, via principal —

é 0 tema em questdio juntamente aos efeitos gerados nessa causa. E considerado abstrato
porque seu objeto de discussdo é a declaracao de constitucionalidade ou ndo de uma lei ou ato
normativo federal ou estadual, sem que haja uma discussdo de um caso concreto vinculada a
ela. Em decorréncia disso um dos primeiros diferenciais em relacdo ao controle difuso
relaciona-se ao orgdo julgador, cuja competéncia é exclusiva do Supremo Tribunal Federal,
conforme comando constitucional descrito no art. 102, inciso I, alinea a da CRFB-88.

Os legitimados para propor estas acdes também sdo especificos, conforme descreve o
art. 103 da Carta Magna, cabe apenas ao Presidente da Republica, ao Procurador-Geral da
Republica, aos Governadores do Estado ou do Distrito Federal, Mesas do Senado Federal, da
Camara dos Deputados, da Assembleia Legislativa dos Estados ou da Camara Legislativa do
Distrito Federal; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Partido Politico
com representacdo no Congresso Nacional; Confederacdo Sindical ou entidade de classe de
ambito nacional propd-la perante o STF.

Seus principais efeitos sdo produzidos contra todos (erga omnes) e a regra € retroagir a
data de edicdo da lei (ex tunc). Porém, h& excecBGes quanto ao momento em que a decisao
passara a ser cumprida, segundo o disposto no art. 27 da Lei n. 9.868 de 10 de novembro de
1999, permitindo que por

[...] razBes de seguranca juridica ou de excepcional interesse social, podera o
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois tercos de seus membros, restringir os
efeitos daquela declaragdo ou decidir que ela s6 tenha eficacia a partir de seu transito
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Isto fara com que a Corte Constitucional determine outras datas para a aplicacdo dos
efeitos, sejam eles ex nunc ou pro futuro. Essa determinacdo é a chamada Teoria da
Modulagéo dos Efeitos, a qual permite que a aplicacdo da deciséo sobre a lei ou ato normativo
declarado inconstitucional ocorra em momento diverso, seja a partir da data da deciséo ou em

um momento postergado.
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A Suprema Corte em julgados que tratam exatamente da interpretacdo do art. 27 da

Lei n. 9.868-99 afirma a sua excepcionalidade:

O art. 27 da Lei 9.868/1999 tem fundamento na propria Carta Magna e em
principios constitucionais, de modo gue sua efetiva aplicacdo, guando presentes o0s
Seus requisitos, garante a supremacia da Lei Maior. Presentes as condicdes
necessarias a modulacdo dos efeitos da decisdo que proclama a inconstitucionalidade
de determinado ato normativo, esta Suprema Corte tem o dever constitucional de,
independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 da Lei 9.868/99. Continua
a dominar no Brasil a doutrina do principio da nulidade da lei inconstitucional. Caso
0 Tribunal ndo faca nenhuma ressalva na decisdo, reputa-se aplicado o efeito
Aplicabilidade, ao caso, da excepcional restricdo dos efeitos prevista no art. 27 da
Lei 9.868/1999. Presentes ndo sé razdes de seguranca juridica, mas também de
excepcional interesse social (preservacdo da ordem publica e da incolumidade das
pessoas e do patrimbénio — primado da seguranca publica), capazes de prevalecer
sobre 0 postulado da nulidade da lei inconstitucional. Embargos declaratérios
conhecidos e providos para esclarecer que a decisdo de declaragdo de
inconstitucionalidade da Lei distrital 3.642/2005 tem eficacia a partir da data da
publicacdo do acorddo embargado.” (ADI 3.601-ED, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgamento em 9-9-2010, Plenéario, DJE de 15-12-2010.) grifos nossos. (STF, 2010)

"[...] fica evidente que a norma contida no art. 27 da Lei n.° 9.868/99 tem carater
fundamentalmente interpretativo, desde que se entenda que os conceitos juridicos
indeterminados utilizados — seguranca juridica e excepcional interesse social —
revestem-se de base constitucional. (...) o principio da nulidade continua a ser a
regra também no direito brasileiro. O afastamento de sua incidéncia dependerd de
um severo juizo de ponderagdo que, tendo em vista analise fundada no principio da
proporcionalidade, faca prevalecer a ideia de seguranca juridica ou outro principio
constitucional manifestado sob a forma de interesse social relevante. Assim, aqui,
como no direito portugués, a ndo aplicacdo do principio da nulidade ndo se ha de
basear em consideracdo de politica judiciaria, mas em fundamento constitucional
proprio. Entre nos, cuidou o legislador de conceber um modelo restritivo também no
aspecto procedimental, consagrando a necessidade de um quorum especial (dois
tercos dos votos) para a declaracdo de inconstitucionalidade com efeitos limitados.
Terd significado especial o principio da proporcionalidade, especialmente em
sentido estrito, como instrumento de afericdo da justeza da declaragdo de
inconstitucionalidade (com efeito da nulidade), em virtude do confronto entre os
interesses afetados pela lei inconstitucional e aqueles que seriam eventualmente
sacrificados em consequéncia da declaracdo de inconstitucionalidade.[...]

Assim, julgo procedentes as Acfes Diretas de Inconstitucionalidade (...), para,
aplicando o art. 27 da Lei n.° 9.868/99, declarar a inconstitucionalidade, sem a
pronuncia da nulidade, do art. 29, incisos | e 11, §§ 1°, 2° e 3°, e do Anexo Unico, da
Lei Complementar n.° 62/1989, assegurada a sua aplicacdo até 31 de dezembro de
2012." (ADI 875; ADI 1.987; ADI 2.727, voto do Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgamento em 24-2-2010, Plenério, DJE de 30-4-2010. (Ibidem).)

Importante também € enumerar quais as agdes sdo passiveis de compor o controle
concentrado de constitucionalidade. Séo elas: a Ac¢do Direta de Inconstitucionalidade, ADIl e a
Acdo Declaratoria de Constitucionalidade, ADC ou ADCon (ambas reguladas pelo art. 102, I,

a, e 81° da CRFB-88 e pela Lei n. 9.868-99); a Agdo de Descumprimento de Preceito


http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=617937
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610258
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Fundamental, ADPF (regulada pela Lei n. 9.882 de 3 de dezembro de 1999); Acédo Direta de
Inconstitucionalidade por omissdo — ADI por omissao (descrita pelo art. 103, §2° da CRFB-
88 e pela Lei n. 9868-99 com a alteracdo da Lei n. 12.063 de 27 de outubro de 2009) e a Ac¢éo
Direta de Inconstitucionalidade interventiva — ADI interventiva (art. 36, |11 da CRFB-88).

Dessas acgdes, a relevante para este estudo € a acdo direta de inconstitucionalidade —
ADI regulada pela Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 199978 e seus efeitos.

Assim, para se tornar didatica a visualizacdo comparativa entre ambas as modalidades
de controle, optou-se pela construcdo do quadro sindptico a seguir:

Quadro 19: Comparacdo entre o controle difuso e o controle concentrado de
constitucionalidade.

‘ CONTROLE DIFUSO CONTROLE CONCENTRADO
Local para propositura Qualquer Juiz ou Tribunal Supremo Tribunal Federal
Legitimados Qualguer pessoa Aqgueles descritos ré%art. 103 da CRFB-
Incidental (Mandado de seguranga, ADI e ADC, ADPF, ADI por omisséo, e
Tipo de agéo Habeas Corpus, Recurso interventiva ou do Mandado de
Extraordinario) Injuncdo).
. Ex nunc (regra) Ex tunc (regra)
Efeitos no tempo Ex tunc ou pro futuro (excecdes) Ex nunc ou pro futuro (excegoes).
S5 pEITE 25 (Rl Inter partes Erga omnes
Efeitos para a N&o vincula (somente se houver
Administragdo direta resolucdo do senado nos termos do Vincula os 6rgdos dos Poderes
indireta art. 52, X, da CRFB/88)

Fonte: Elaboracéo propria.

6.2 O QUE E UMA AQAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — ADI

A acdo direta de inconstitucionalidade foi introduzida no ordenamento juridico
brasileiro a partir da Emenda n. 16 de 26-11-1965, a Constitui¢cdo de 1946, concedendo ao
Procurador-Geral da Republica legitimidade ativa e 0 monopolio para propor a “representacéo
de inconstitucionalidade de lei federal, em tese” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p.

992), sem que o efeito erga omnes fosse aceito. Com a Constituicdo de 1967, a legitimidade

"® Dispde sobre o processo e julgamento da agdo direta de inconstitucionalidade e da agdo declaratéria de
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
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para questionar a inconstitucionalidade de lei estadual perante a Constituicdo Federal passou

ao Presidente da Republica. Da mesma forma que

A Emenda 7/77 introduziu, ao lado da representacdo de inconstitucionalidade, a
representagdo para fins de interpretacdo de lei ou ato normativo federal ou estadual,
outorgando ao Procurador-Geral da Republica a legitimidade para provocar o
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal [...]. (MENDES; COELHO, 2011, p.
1105)

Com o advento da Constituicdo da Republica de 1988, o rol de legitimados para
propositura da acdo direta de inconstitucionalidade foi ampliado, introduzindo no
ordenamento outros entes’® legitimados, com capacidade postulatéria, retirando a
exclusividade para a proposicao desta acdo do Procurador-Geral da Republica e permitindo
que os outros legitimados pudessem questionar a inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos federais ou estaduais perante a Constituicdo da Republica.

“A grande mudanga vai-se verificar no ambito do controle abstrato de normas, com a
criacdo da agéo direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou federal,
CF, art. 102, 1, a, c/c o art. 103”. (MENDES; COELHO, 2011, p.1116). Contudo, as
alteracOes relevantes neste instituto concretizaram-se durante a decada de 90, quando houve a
criagdo da acdo direta de constitucionalidade (com a EC n. 3-93); com a promulgacéo da Leli
n. 9.868-99 (disciplina o processo e julgamento da ADI e da Acdo Declaratéria de
Constitucionalidade — ADC) e a Lei n. 9.882 de 03 de dezembro de 1999 (disciplina o
processo e julgamento da Acdo Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF). Uma das
mais relevantes regulamentacfes que estas leis trouxeram ao ordenamento foi a possibilidade
de declaracéo de efeitos diversos para estas acdes, permitindo a modulacdo de seus efeitos por
razdes de seguranca juridica ou de excepcional interesse social.

Por fim, a Emenda Constitucional n® 45 de 30-12-2004 equiparou os legitimados para

propor a ADC e a ADI, atribuindo eficacia erga omnes e efeito vinculante a ambas as aces.

™ Dos atuais legitimados do art. 103 da CRFB-88, ndo estavam inseridos na redacdo original a Camara
Legislativa do Distrito Federal e 0 Governador do Distrito Federal. Estes foram incluidos com a nova redagéao
dos incisos 1V e V do citado artigo, com a Emenda Constitucional n. 45 de 30 de dezembro de 2004.
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Em 27-10-2009, com a Lei n.12.063%°, regulamentou-se a ADI por omissdo, com a alteragdo
da Lei n. 9.868-99.

Apds este breve historico da evolucdo da ADI — e por consequéncia da ADC — cabe
conceitua-la e qualifica-la para que o prosseguimento dos estudos referentes a ADI 4.234 que
questiona a constitucionalidade dos dispositivos da Lei n. 9.279-96.

Outra consideracéo primordial é o fato da ADI ser uma agéo duplice™, ou seja, capaz
de declarar a inconstitucionalidade, se julgada procedente e, ao mesmo tempo, capaz de
declarar a constitucionalidade, caso seja julgada improcedente. Por isto, a ADC e a ADI estdo
préximas em seus campos de estudo. Assim, conceitua-se ADI como uma agdo proposta
perante 0 STF, cujo objeto é a declaragcdo de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal ou estadual perante a Constituicdo Federal, cuja decisdo é vinculante, erga omnes e,
em regra, ex tunc (podendo, por razdes de seguranca juridica e excepcional interesse social,
gerar efeitos ex nunc ou pro futuro).

Estes detalhes sdo importantes para se compreender as possibilidades de julgamento

que ocorrerdo com na ADI 4234.

6.3A A(;AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4234 — ADI 4234

A ADI 4234, diante dos motivos ja descritos, precisa ser desmembrada para se
averiguar qual sera o futuro das patentes de revalidacdo no Brasil. Ressalte-se que néo
somente as patentes de produtos e processos farmacéuticos serdo atingidas, mas todas as
patentes que ingressaram em territorio nacional sob a égide dos arts. 230 e 231 da Lei n.
9.279-96. Por essa razdo dividiu-se este trecho em cinco subtopicos, sintetizados a seguir.

1) Quem provocou e por qué? Este topico demonstrara qual entidade da sociedade

civil aferiu a possibilidade de declaragdo de inconstitucionalidade da lei e quais 0s motivos

80 Acrescenta a Lei n 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Capitulo 11-A, que estabelece a disciplina processual
da acdo direta de inconstitucionalidade por omisséo.
81 Conforme determina o art. 24 da Lei n. 9.868-99.
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que conduziram ao requerimento junto ao MPF. 2) Quem propds a acdo? Aqui se identifica o
legitimado descrito na CRFB-88 que propds a acdo; 3) O objeto da acéo, por mais 6bvio que
possa parecer, € preciso entender por que os artigos da lei n. 9.279-96 foram apontados como
inconstitucionais; 4) Os interessados. Este topico aponta quem sdo os interessados a ingressar
no processo como amici curiae e 0s motivos de cada um deles para este pedido. 5) As
possibilidades de decisdo e seus possiveis efeitos. Este tdpico descreve sua principal
caracteristica, porque ha um misto de doutrina académica com futurologia®, buscando
antecipar as possibilidades de decisdo a serem declaradas nestes autos e quais as
consequéncias para a propriedade industrial com esta deciséo.

Isto posto, espera-se, ao final, que se possa constatar a relevancia do estudo desta
acdao, bem como compreender a importancia desta decisdo para o futuro das patentes,

principalmente dos pipelines no pais.

6.3.1 Quem provocou e por qué.

Segundo descrito, a acdo direta de inconstitucionalidade possui como legitimados
apenas aqueles descritos pelo art. 103 da CRFB-88. Ante isto ndo caberia a outra entidade ou
individuo propé-la, foi por esse motivo que a Federacdo Nacional dos Farmacéuticos —
FENAFAR®® (2011) em nome da Rede Brasileira de Integracio dos Povos — REBRIP®
(2011), no exercicio constitucional do direito de peticdo (art. 5°, XXXIV, CRFB-88), por

meio das fungdes do Ministério Publico (art. 129, IV, CRFB-88), apresentou um pedido de

82<sf.1. Especulacdo sobre o futuro com base nos conhecimentos do presente.[F.: futuro +-logia.].”

(FUTUROLOGIA, 2011).

8 “Federa¢io Nacional dos Farmacéuticos - Fenafar esta completando 36 anos. Fundada em 25 de outubro de
1974, possui hoje 17 sindicatos filiados. Somos uma entidade representativa da categoria farmacéutica a nivel
nacional. (...).”

8 «“A rede é uma articulacdo de ONGs, movimentos sociais, entidades sindicais e associacdes profissionais
auténomas e pluralistas, que atuam sobre os processos de integragdo regional e comércio, comprometidas com a
construcdo de uma sociedade democratica pautada em um desenvolvimento econémico, social, cultural, ético e
ambientalmente sustentavel. Estas entidades buscam alternativas de integragdo hemisférica opostas a légica da
liberalizacdo comercial e financeira predominante nos acordos econdmicos atualmente em curso. [...].”
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Representacdo para que o MPF ingressasse com a acdo direta de inconstitucionalidade em
face dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-96.

Esta representacdo foi iniciada por procedimento administrativo junto ao MPF em 28-
11-2007 e até que o Procurador-Geral da Republica propusesse a ac¢do junto ao STF, outras
entidades manifestaram apoio ao pedido de inconstitucionalidade levado ao Parquet, entre
elas os Médicos sem fronteiras; o Programa Conjunto das Nacdes Unidas em HIV/AIDS —
Escritorio Brasil (UNAIDS - Brasil); a Federacdo Nacional dos Nutricionistas; Forum das
ONG AIDS do Estado de Sdo Paulo aléem de manifestacbes de entidades e professores
internacionais, ligados aos Estados Unidos da América, india e Colémbia.

Outra entidade a se manifestar junto ao MPF pugnou pelo indeferimento da referida
requisicdo em decorréncia da possivel inexisténcia de inconstitucionalidade, como € o caso da
Interfarma (STF, 2009, p. 213-273), cujas observacdes extraem-se dos documentos que
compde a peca inicial dos autos da ADI 4234.

Os motivos ensejadores do pedido de representacdo da FENAFAR e do REBRIP
fundamentaram-se na inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-96 em
decorréncia da “violagdo aos principios constitucionais que regem a propriedade industrial
(art. 5° XXIX); a violacdo do direito adquirido (art. 5°, XXXVI); a violacdo ao devido
processo legal substantivo (art. 5°, LIV) e pela afronta ao principio da isonomia (art. 5°,
caput)”, (STF, 2009, p. 65) *. No documento que iniciou todo o processo, as entidades

demonstram situacdes em que as patentes de revalidacdo (pipelines) foram causadoras de

8 Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a segurancga e a
propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacdo, bem como
protecdo as criacOes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais;

XXXVI - a lei ndo prejudicara o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada;

]

LIV - ninguém sera privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
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diversos prejuizos econdmicos ao Poder Publico, bem como dificultou o acesso da populagéo
a certos medicamentos no Brasil, por exemplo, no tratamento do HIV/AIDS.

Assim, a FENAFAR, como uma federagdo nacional, em nome da REBRIP, uma rede
de ONGs, representou junto ao MPF, para que o Procurador-Geral da Republica analisasse o
caso e propusesse a acao a fim de questionar a constitucionalidade das patentes de revalidacao
(pipelines) junto ao STF, o resultado disto deu origem a acdo direta de inconstitucionalidade
n. 4234, em trdmite na Corte Constitucional.

Porém é importante lembrar que desde os estudos decorrentes do Projeto de Lei n.115,
de 1993 (Projeto de Lei n. 824, na Camara) que deu origem a Lei n. 9.279-96, foram diversas
as manifestacdes pela inadequacédo da inclusdo do instituto da revalidacdo (pipelines) no pais.
O maior argumento e 0 mesmo que fundamenta a acdo é que estas patentes violam um dos
requisitos essenciais a concessao de uma patente: a novidade. “[...] Dizemos excegdo porque,
sendo de conhecimento publico, perderam a caracteristica de novidade, obrigatoria para a
concessdo de patentes” (SUASSUNA, 1995, p. 9).

Neste mesmo sentido, o Senador Ney Suassuna (1995, p. 9) tece suas criticas a

introducdo do instituto da revalidacao (pipelines) no Brasil:

O ‘pipeline’ é uma novidade no campo juridico das patentes. Até hoje, s6 México e
Chile o adotaram, em razdo de seu carater de excepcionalidade, e o fizeram, por
pressdo externa, no bojo de uma negociacdo mais ampla. No caso do Chile, excluiu-
se do ‘pipeline’ justamente o setor farmacéutico. Nos termos em que esta previsto no
PLC n° 115/93, o dispositivo permitiria patentear, no Brasil, as invencfes ja
divulgadas no exterior, que ndo tenham sido objeto de patente, nem comercializados
em qualquer pais. Como a concessao de patentes demora 5 (cinco) anos, em média,
o ‘pipeline’ brasileiro equivaleria a reconhecer que, se a nova lei, com esta redagao,
passar a viger em 1995, ela terd retroatividade de 5 anos para invences relacionadas
com produtos quimicos, quimicos-farmacéuticos, alimenticios e medicamentos,
como se tivesse sido sancionada em 1990. Ndo ha qualquer razdo que justifique a
adocdo deste instituto nos termos colocados no PL n. 115/93. A protecdo
excepcional a essas invengdes mediante o uso dos ‘pipeline’ s6 pode ser considerada
como uma concessao adicional as empresas que as desenvolveram, e ndo atende a
qualquer interesse da economia nacional.

Outras irregularidades legais puderam ser observadas em visivel confronto com o art.

5° da CRFB-88. O professor Denis Borges Barbosa (2003, p. 644-5) os descrevem como
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violagdo ao “principio da igualdade juridica, do art. 5°, caput, e da soberania nacional, art. 1°,
I, ambos da Carta Magna”. Estes argumentos se somam aqueles formulados com o intuito de
declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos da LPI (Lei n. 9.279-96).

Desta forma, nota-se que as discussdes sobre a inconstitucionalidade das patentes de
revalidacdo (pipelines) fomentaram-se antes que a lei fosse publicada, mas sé foram
efetivamente levadas a discussdo pela Corte Constitucional Brasileira em 24-04-2009, quase

12 anos apos sua publicacdo e apds diversas destas patentes cairem em dominio puablico.

6.3.2 Quem propds a acao.

Diante das explicacdes descritas no topico anterior, pode parecer redundante este item,
mas é importante ressaltar a legitimidade e a capacidade postulatéria do érgdo que propés a
ADI em estudo. Como visto, a ADI 4234 foi proposta em 24-4-2009, em decorréncia de uma
representacdo apresentada ao Procurador-Geral da Republica, legitimado pelo art. 103, VI, da
CRFB-88.

A representacdo de inconstitucionalidade antes de se tornar um processo judicial
precisa ser analisada pelo Procurador-Geral da Republica a fim de se colher informacdes para
que haja ou ndo a propositura de agdo de controle de constitucionalidade.

Como visto anteriormente, o art. 103 da CRFB-88 permite, além do Procurador-Geral
da Republica, que outros legitimados proponham a acdo desde que tenham interesse na
discussdo. Neste caso, coube ao Ministério Publico aferir a conveniéncia de se propor uma
acdo apds a coleta de argumentos e fundamentagbes reunidas em um procedimento
administrativo, no qual, depois da manifestacdo dos interessados, concluiu-se pelo

prosseguimento do pedido de representacédo, alcangado com a propositura da ADI.
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6.3.3 O objeto da acéo.

Uma acdo direta de inconstitucionalidade contém no texto da sua fundamentacéo,
conforme o disposto no art. 3° da Lei n. 9.868-99: “o dispositivo da lei ou ato normativo
impugnado e os fundamentos juridicos do pedido em relacdo a cada uma das impugnacdes; e
0 pedido com suas especificagdes”.

Neste caso em estudo, o Procurador-Geral da Republica embasado nas afirmacées e
demonstracdes daqueles que se manifestaram no procedimento administrativo desencadeado
pela FENAFAR, em nome da REBRIP, apontou em sua peca exordial a possibilidade de

declaragdo de inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231%

da Lei n. 9.279-96 em oposicdo aos
arts 3°, I a ll1, 5°, XXII, XX, XXIV, XXIX, XXXII e XXXVI; 6°, 170, II, 1l e IV; 196 e

200, 1 e V¥ todos da Constituicdo Federal. Sua principal alegacdo é de que as patentes de

8 Art. 230. Podera ser depositado pedido de patente relativo as substancias, matérias ou produtos obtidos por
meios ou processos quimicos e as substncias, matérias, misturas ou produtos alimenticios, quimico-
farmacéuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtengdo ou
modifica¢do, por quem tenha protecdo garantida em tratado ou convengdo em vigor no Brasil, ficando
assegurada a data do primeiro depésito no exterior, desde que seu objeto ndo tenha sido colocado em qualquer
mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por
terceiros, no Pais, sérios e efetivos preparativos para a exploracdo do objeto do pedido ou da patente. § 1° O
deposito devera ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicagdo desta Lei, e deverd indicar a data
do primeiro depdsito no exterior. 8 2° O pedido de patente depositado com base neste artigo sera
automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias,
guanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.§ 3° Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez
atendidas as condicOes estabelecidas neste artigo e comprovada a concessdo da patente no pais onde foi
depositado o primeiro pedido, sera concedida a patente no Brasil, tal como concedida no pais de origem.

8§ 4° Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de protecdo no pais onde
foi depositado o primeiro pedido, contado da data do dep6sito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40,
ndo se aplicando o disposto no seu pardgrafo Unico. § 5° O depositante que tiver pedido de patente em
andamento, relativo as substancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos quimicos e as
substancias, matérias, misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualquer
espécie, bem como os respectivos processos de obtencdo ou modificagdo, podera apresentar novo pedido, no
prazo e condicBes estabelecidos neste artigo, juntando prova de desisténcia do pedido em andamento.

§ 6° Aplicam-se as disposicdes desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e a patente concedida com base
neste artigo.

Art. 231. Podera ser depositado pedido de patente relativo as matérias de que trata o artigo anterior, por nacional
ou pessoa domiciliada no Pais, ficando assegurada a data de divulgagdo do invento, desde que seu objeto ndo
tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento,
nem tenham sido realizados, por terceiros, no Pais, sérios e efetivos preparativos para a exploracdo do objeto do
pedido. § 1° O depdsito devera ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicacdo desta Lei.§ 2° O
pedido de patente depositado com base neste artigo serd processado nos termos desta Lei.§ 3° Fica assegurado a
patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de protecdo de 20 (vinte) anos contado da data da
divulgacdo do invento, a partir do depdsito no Brasil.;8 4° O depositante que tiver pedido de patente em
andamento, relativo as matérias de que trata o artigo anterior, podera apresentar novo pedido, no prazo e
condicOes estabelecidos neste artigo, juntando prova de desisténcia do pedido em andamento.

87 Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil:
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revalidacdo (pipelines) violam o requisito novidade, inserido no art. 8° da Lei n. 9.279-96,
“pois se pretende tornar patenteavel [...] aquilo que ja se encontra em dominio publico” (STF,
2009, p. 5).

Note-se que houve o pedido de concessdo de medida cautelar, fundada no fummus
boni iuris em razdo da existéncia de vicio material e do periculum in mora do qual se
requereu a suspensdo da eficacia dos artigos questionados “[...] para se evitar que sejam

concedidas patentes pipeline, em detrimento da sociedade como um todo, até solug¢ao final”

I - construir uma sociedade livre, justa e solidaria;

Il - garantir o desenvolvimento nacional;

111 - erradicar a pobreza e a marginalizacdo e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raga, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminacéo.

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a
propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderd a sua funcéo social;

XXIV - a lei estabelecera o procedimento para desapropriacdo por necessidade ou utilidade publica, ou por
interesse social, mediante justa e prévia indenizacdo em dinheiro, ressalvados 0s casos previstos nesta
Constituicéo;

[]

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, bem como
prote¢do as criagBes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais;

[]

XXXII - o Estado promover, na forma da lei, a defesa do consumidor;

XXXVI - a lei ndo prejudicard o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada;

Art. 6° Sdo direitos sociais a educacdo, a salde, a alimentacdo, o trabalho, a moradia, o lazer, a seguranca, a
previdéncia social, a protecdo a maternidade e & infancia, a assisténcia aos desamparados, na forma desta
Constituicdo. (Redagdo dada pela Emenda Constitucional n° 64, de 2010)

Art. 170. A ordem econémica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados os seguintes principios:

[...]

Il - propriedade privada;

111 - funcéo social da propriedade;

IV - livre concorréncia;

Art. 196. A salde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e econdmicas que
visem a reducdo do risco de doenca e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as acdes e servicos
para sua promocao, protecao e recuperagao.

Art. 200. Ao sistema Unico de salde compete, além de outras atribui¢Bes, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substancias de interesse para a salde e participar da producéo
de medicamentos, equipamentos, imunobioldgicos, hemoderivados e outros insumaos;

Il - executar as acOes de vigilancia sanitaria e epidemioldgica, bem como as de satde do trabalhador;

111 - ordenar a formagéo de recursos humanos na area de salde;

IV - participar da formulagéo da politica e da execucao das a¢es de saneamento basico;

V - incrementar em sua area de atuagdo o desenvolvimento cientifico e tecnologico;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
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(STF, 2009, p. 7). No pedido, requer-se a declaracdo de inconstitucionalidade dos art. 230 e
231 da lei n. 9.279-96.

O que se pode supor diante das pesquisas realizadas é que, provavelmente, nédo
existem mais pedidos de depdsito realizados como pipelines pendentes de concessdo de Carta
Patente. Logo, mesmo que a liminar fosse julgada procedente ndo haveria objeto a ser
atingido diretamente no INPI, aplicando seus efeitos somente nas acdes processuais em
tramite para que este fosse suspenso até a decisdo final desta ADI.

Caso ainda houvesse depositos pendentes de finalizacdo a concessdo da liminar
suspenderia a analise formal destes pedidos até que decorresse a decisdo definitiva, julgando o
mérito da causa e declarando a inconstitucionalidade ou ndo dos dispositivos legais. Uma
possivel declaracdo de procedéncia da agdo, que geraria a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais, implicaria no fim da analise formal e na ndo expedicdo da Carta Patente.

Por outro lado — na declaracdo de improcedéncia — com a declaracdo de
constitucionalidade dos dispositivos legais, haveria mais um problema, vez que durante o
periodo da acdo em que a analise ficou suspensa, 0s proprietarios destas patentes obtiveram
seu direito de exploracdo impedido pela ndo expedicdo da carta, em decorréncia de uma
suspensdo oriunda de ordem judicial. Uma das consequéncias desta decisdo seria a
possibilidade dos titulares postularem administrativa e, depois, judicialmente a imposic¢ao do
disposto no paréagrafo tnico do art. 40, por mais que o art. 230, paragrafo 4°*®ambos da Lei n.
9.279-96, vede, expressamente, a concessdo da aplicacdo temporal determinada no paragrafo
unico mencionado, em detrimento do prazo de 20 anos descrito no caput do art. 230.

Esta argumentacdo se originaria diretamente da afirmacdo de que houve prejuizo aos
seus titulares, vez que sua tramitacdo administrativa teria sido ainda mais retardada por

medida judicial.

88 § 40 Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de protecio no pais onde
foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depdsito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40,
ndo se aplicando o disposto no seu paragrafo Unico.
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Em matéria processual, o que se poderia aferir neste ponto € a possibilidade do pedido
de indenizacao ou ressarcimento do proprietario da patente que ainda estava em analise, em
decorréncia de uma suspensdo, que ao final se tornou indcua, prolongando ainda mais o
exame do pedido de patente. Esta corrente doutrinaria, que pugna pela possibilidade de
aplicacdo da responsabilidade do requerente da Tutela, mencionada no capitulo anterior,
estaria diretamente ligada a execucdo provisoria do ato, neste caso, a paralisacdo do exame

dos pedidos depositados.

6.3.4 Os interessados

Diversas entidades manifestaram interesse em participar da ADI. Contudo, o0 art. 7° da
Lei n. 9.868-99 dispbe como regra a proibi¢do de intervencdo de terceiros no processo de
ADI, todavia o legislador excepciona a regra no pardgrafo segundo do mencionado
dispositivo, quando permite que “o relator, considerando a relevancia da matéria ¢ a
representatividade dos postulantes”, € admita “a manifestacdo de outros 6rgaos ou entidades”.
Esta descricdo é importante diante da relevancia que os dispositivos legais impugnados
possuem para os estudos da propriedade industrial e para o desenvolvimento de setores
sociais, industriais e econdmicos. Isso desencadeou a manifestacdo de alguns interessados que
pediram o deferimento de sua manifestacdo nos autos da ADI 4234, como amici curiae.

Estas entidades podem ser separadas de acordo com a sua natureza juridica ou de
acordo com o seu posicionamento se favoravel ou ndo a procedéncia da ADI.

O Quadro 20 descreve as entidades que manifestaram interesse em ingressar no

processo desde a sua propositura, nas seguintes datas:
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Quadro 20: Amici curiae: 6rgéo e entidades, datas do pedido e do deferimento.

DATA DO PEDIDO ORGAO OU ENTIDADE DATA DO DEFERIMENTO
Associagdo Brasileira de sementes e mudas
30-04-2009 (ABRASEM) -
Associacao Brasileira de Quimica Fina,
18-05-2009 Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA) i
Associacdo da Industria Farmacéutica de
U0 Pesquisa (INTERFARMA) Al
Conectas Diretos Humanos e Grupo de Apoio a
18-06-2009 Prevencio a AIDS — GAPA-SP )
Associagdo Brasileira Interdisciplinar de Aids -
ABIA, Médicos sem Fronteiras - MSF, Federacao
Nacional dos Farmacéuticos - FENAFAR,
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor -
A0S IDEC, Grupo de Incentivo a Vida - GIV e 0 :
Grupo de Apoio a Prevengdo da Aids no Estado
do Rio Grande do Sul
97-08-2009 Associacao Brasnelrf dAaBPPrIoprledade Intelectual i
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria —
22-10-2009 ANVISA -
Associacdo Brasileira das Inddstrias de
05-03-2010 Medicamentos Genéricos - Pré Genéricos i
Associacdo Nacional de Defesa Vegetal —
11-03-2010 ANDEE -
21-06-2010 Fundagdo Oswaldo Cruz - FIOCRUZ -

Fonte: Elaboragdo prépria, baseado no andamento processual disponivel no sitio do STF.

A breve analise que se faz do quadro acima é que até o0 momento a Unica associacao
aceita como amicus curiae nos autos é a INTERFARMA, que conforme se verd, é contraria a
declaracdo de inconstitucionalidade. Disto se extrai a maior relevancia de se analisar quem
sdo os interessados neste processo: a caracteristica de ser ou ndo favoravel a declaracdo de
inconstitucionalidade, que reflete os interesses da entidade envolvida nos autos, motivando-se
a descrever os fundamentos que cada uma pugna nesta acao.

O levantamento a seguir foi realizado e atualizado até abril-2010, em estudo na qual a
advogada Marcela Vieira (HASENCLEVER; LOPES; CHAVES; REIS; VIEIRA, 2010) fez
parte, descrevendo: “um resumo dos principais argumentos apresentados pelas organizagoes e
associagoes” (Ibidem, p. 182) em seus pedidos. O quadro a seguir é o resultado da
mencionada pesquisa, que descreveu de forma didatica e sintética os pedidos e o0s

participantes da acéo:
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Quadro 21: Analise comparativa entre a entidade requerente do amicus curiae e seus
principais argumentos.

Associacao Contra ou a favor da Principais argumentos

inconstitucionalidade das
pipelines

Violagdes da Constituicdo Federal (1988)

- artigo 5°, XXIX, que institui a concessdo de
protecdo aos inventos industriais

- da livre concorréncia de que trata o artigo 170;

- violagdo ao direito adquirido, consagrado no artigo
5°, XXXVI

- violagdo ao artigo 5°, XXIV, que dispGe sobre as
regras e desapropriagao.

- violagdo do requisito novidade, intrinseco ao
conceito do privilégio protegido constitucionalmente
pela artigo 5°, XXIX.

- violacdo da defesa do consumidor, prevista no
artigo 5°, XXXI|I
Pré-genéricos A Favor -violacdo da fungdo social da propriedade, estipulada
no artigo 5° e artigo 170, 111
-parecer da Comissdo de Constituicdo, Justica e
Cidadania do Senado Federal opinando pela rejeicéo
do mecanismo pipeline emitido na época de
discussdo da LPI.
Violagdo do artigo 5°, XXIX da Constituicdo
Federal, uma vez que ndo foram concedidas visando
0 interesse social e o desenvolvimento econémico e
tecnolégico do pais, como impde a clausula
finalistica contida no texto constitucional que
determina a protecao as cria¢fes industriais.

- violagdo do principio da inderrogabilidade do
dominio publico, pelo qual um conhecimento, ap6s
ter entrado em dominio publico, ndo pode mais dele
ser retirado — violaria o principio do devido processo
legal substantivo, representado na razoabilidade e
proporcionalidade das medidas, ao permitir a
protecdo patentaria sem a analise dos requisitos
materiais e a revelia dos principios constitucionais
gue determinam a funcéo social da propriedade
- violagdo do principio da isonomia, contido no caput
do artigo 5° da Constituicdo Federal, ao permitir
tratamento  diferenciado  entre  nacionais e
estrangeiros
— Impacto negativo na vida dos brasileiros ao onerar
0 poder publico, dificultar o acesso a medicamento;
gerar a diminuicdo de postos de trabalho e ndo gerar
desenvolvimento do parque tecnoldgico nacional.
Dessa forma contrariou o interesse social e o
desenvolvimento econdmico e tecnoldgico do pais,
sendo, portanto, contrario a Constituicdo Federal.

- ofensa ao critério constitucional da novidade,
ofensa a soberania nacional e ofensa ao direito
ANVISA A Favor adquirido
- apresentou fatos que demonstram o impacto das
patentes de revalidagdo no acesso a medicamentos.

- inépcia da inicial por auséncia de fundamentacao
INTERFARMA Contra juridica do pedido em relacdo a cada uma das
impugnacles

ABIFINA A Favor

Conectas e GAPA/SP A Favor

ABIA, MSF,
FENAFAR, IDEC, GIV A Favor
e GAPA/RS
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- propugnou pela extingdo do processo sem
julgamento do mérito

- pressupostos constitucionais relacionados ao
interesse social e ao desenvolvimento econdmico e
tecnoldgico do pais foram preenchidos: a) o interesse
social foi atendido especialmente pela imediata
disponibilizacdo de produtos de tecnologia avancada
no mercado brasileiro, incluindo indmeros
medicamentos; b) desenvolvimento econdmico e
social do pais ocorreu na medida em que o Brasil se
tornou, ao longo desses Ultimos anos, um dos
principais mercados farmacéuticos do mundo, alvo
de macicos investimentos estrangeiros e nacionais;
¢) o desenvolvimento do pais foi atingido pelo uso
das novas tecnologias disponibilizadas no mercado
nacional.

- Inépcia da inicial, uma vez que esta ndo teria
indicado de modo suficiente os fundamentos
juridicos do pedido em relacdo a cada uma das
impugnacdes formuladas.

- entendimento de que as patentes pipelines
estimularam o desenvolvimento econdmico e social
do pais, nos termos do artigo 5°, XXIX da
Constituicao Federal.

ABRASEM Contra

- novidade é um requisito legal e ndo constitucional
— ndo ocorréncia de efeito retroativo.

- auséncia de direito adquirido que impeca a lei de
ser alterada e protecdo do usuério anterior.

- mecanismo pipeline cumpre obrigagéo estabelecida
ABPI Contra no acordo TRIPS no artigo 70.8 (eventual declaracdo
de inconstitucionalidade poderia ensejar contencioso
na OMC)

- declaragdo de inconstitucionalidade seria nociva na
ordem interna, afetando contratos firmados com base
nas patentes pipeline.

Fonte: HASENCLEVER; LOPES; CHAVES; REIS; VIEIRA, 2010, p. 183-184.

Entretanto, conforme foi mencionado, este quadro foi elaborado em abril de 2010,
quando ainda ndo havia o pedido de ingresso da Associagdo Nacional de Defesa Vegetal -
ANDEF e da Fundagdo Oswaldo Cruz - FIOCRUZ nos autos do processo. Ocorre que ndo ha
no sitio do STF, um link referente as petigdes digitalizadas das duas institui¢des, impedindo a
atualizacdo do Quadro acima com o posicionamento de cada uma.

Diante disto pode-se perceber a polémica ao redor do tema, ante os diversos pedidos
de manifestagdo e a quantidade e diversidade de interessados no feito, grande parte deles

pendente de andlise pela Ministra Relatora.
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6.3.5 As possibilidades de decisédo e seus efeitos.

Este trecho é o cerne do estudo deste capitulo. E a parte responsavel por tentar
responder quais 0s possiveis efeitos da decisdo da ADI 4234 para as patentes de revalidacdo
(pipelines) que ingressaram no pais por meio dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-96. Assim,
para descrever os possiveis efeitos do julgamento do mérito dessa acdo sera descrito a seguir
um misto de doutrina constitucional discutida com a realidade da propriedade industrial no
Brasil.

Outros reflexos de cunho externo também poderdo ser gerados, vez que em ambito
internacional o Brasil assumiu um compromisso junto a OMC, e mesmo que ndo houvesse a
imposicdo das patentes de revalidacdo no Acordo ADPIC/TRIPs, o Brasil inseriu este instituto
em seu ordenamento e 0 mantém vigente por mais de uma década e meia.

Assim, esta parte obrigatoriamente descreve as consequéncias de um julgamento
declarando a improcedéncia da acdo — mantendo a constitucionalidade dos dispositivos que
introduziram as patentes de revalidacdo no ordenamento — e a declaracdo de procedéncia da

acao, tornando os dispositivos legais inconstitucionais.

6.3.5.1 Da declaracdo de improcedéncia da agéo

Caso o pedido formulado nos autos da ADI 4234 seja, no julgamento de seu mérito,
declarado improcedente, a Ministra Relatora afirmard que ndo havera qualquer conflito entre
0 disposto nos arts 230 e 231 da Lei n. 9.279-96 e a Constituicdo Federal.

Esta decisdo ndo afetara nenhuma das patentes de revalidagdo que ingressaram no pais
entre 14-5-1996 e 14-5-1997, sejam aquelas que ja expiraram ou aquelas ainda protegidas. Em
relacdo aos processos judiciais que as envolvem e estdo suspensos na primeira instancia da
justica federal havera, de acordo com cada pedido, a analise individualizada do que foi

pleiteado pelo titular, para entdo retird-los desta condicdo de suspensos. No restante, as
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demais determinac6es entre o Poder Pablico e particulares e entre eles mesmos ndo havera
qualquer alteracdo de ordem constitucional.

Uma das consequéncias sera a de que os Magistrados, cuja funcdo judicante exige este
conhecimento, atentem aos motivos que ensejarem a possivel improcedéncia na ADI e assim
julguem os demais casos concretos em acordo ao que foi proferido pelo STF, a fim de que se

mantenha a ordem constitucional e a seguranca juridica nestas relacdes.

6.3.5.2 Da declaracédo de procedéncia da acéo

A declaracdo de procedéncia da ADI 4234, julgando os dispositivos da Lei n. 9.279-96
inconstitucionais gerara mais consequéncias do que a sua manutencdo na ordem
constitucional. Essa afirmacdo se constata dos varios efeitos a serem aplicados quando uma
acao é declarada inconstitucional.

Segundo demonstrado no inicio deste capitulo, a regra que se impde nas decisdes de
ADI e ADC é a aplicagdo da eficacia erga omnes (contra todos) com efeitos ex tunc
(retroativos). Contudo, com o advento da Lei n. 9.868-99, principalmente de seu art. 27%° ha a
possibilidade de modulacdo de seus efeitos, ou seja, 0 Plenéario do STF, por maioria de dois
tercos de seus membros, pode restringir os efeitos ou declarar outro periodo para que aquela
deciséo inicie seu periodo de cumprimento. Assim, as possibilidades de efeitos diferentes
aumentam, podendo ser ex tunc (regra), ou pugnando-se por uma das excecOes permitidas
pelo precitado artigo: ex nunc (partir do momento da decisdo ou de outro estipulado pela
Corte Constitucional) ou pro futuro (em que os efeitos da decisdo passam a ser exigidos em

periodo posterior a deciséo).

8 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razées de seguranca
juridica ou de excepcional interesse social, podera o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois tercos de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaragéo ou decidir que ela s6 tenha eficacia a partir de seu transito
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.



169

Para que se compreendam os periodos que podem se afetados pela decisdo desta acao,
demonstra-se, por meio de uma linha do tempo, a visualizacdo geral destas possibilidades,

conforme a figura seguinte:

Julgamento da ADI- hip.
01/01/2013

Prazo maximo
para 18 meses

14/11/2015

Expiragio
dos pipelines
14/05/2017

Promulgagio da LPI
14/05/1996

Propositurad
ADI

24/04/2009

Fim do depaésito
14/05/1997

Belel 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 AW
Hoje

14/05/1996 14/05/2017

20/04/2009 m 14/05/2017

01/01/2013 14/05/2017

14/11/2015 Pr.a 14/05/2017

Figura 37: Linha do tempo: data de promulgacéao da Lei n. 9.279-96 e efeitos da ADI.
Fonte: Elaboragdo propria.

A partir da figura acima se observa a existéncia de quatro intervalos possiveis para a
aplicacdo da declaragéo de inconstitucionalidade da lei. Torna-se primordial demonstrar cada
um dos efeitos referentes a cada intervalo descrito na parte inferior da linha do tempo. Deve-
se relembrar o fato de que a acdo ainda nao foi julgada, portanto, a data de julgamento da ADI
descrita na figura como 01-01-2013 é hipotética, utilizada apenas para fins de delimitacdo
temporal.

Assim, consoante as precitadas possibilidades, a seguir se enumerara as caracteristicas
de cada um dos possiveis efeitos a serem aplicados a esta Acdo Direta de

Inconstitucionalidade.
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6.3.5.2.1 Efeito Ex Tunc - retroatividade maxima da decisao

A declaracdo de inconstitucionalidade com aplicacdo de efeitos Ex Tunc é a regra
determinada pelo controle de constitucionalidade, segundo mencionado anteriormente.
Contudo, neste caso, pode-se observar a aplicacdo de dois lapsos temporais distintos na
aplicacdo deste efeito : a declarac@o de nulidade total da lei retroagindo ao seu nascedouro e a
segunda com a nulidade retroagindo a um periodo especifico — que serad tratado no item
seguinte.

O primeiro € a regra a declaracdo de inconstitucionalidade com declaracéo de nulidade
total da lei, em que seus efeitos retroagem a data de promulgacdo da norma, retirando-a
integralmente do ordenamento juridico. O Professor J. J. Gomes Canotilho (2003, p. 1013)
explica:

[...] a declaragdo de inconstitucionalidade produz um efeito de invalidac@o da norma
porque faz remontar os seus efeitos a data da sua entrada em vigor. Se os efeitos
fossem apenas ex nunc, contados a partir da data da publicacdo da decisdo do
Tribunal, a declaracdo de inconstitucionalidade produziria somente um efeito
revogatdrio. Esta eficacia retroactiva da declaracdo de inconstitucionalidade
significa fundamentalmente duas coisas: (a) invalidade e cessacé@o de vigéncia da
norma ou normas declaradas inconstitucionais a partir do momento da entrada em
vigor destas normas e ndo apenas a partir do momento da declaracdo de
inconstitucionalidade; (b) proibicdo da aplicacdo das normas inconstitucionais a
situacBes ou relagdes desenvolvidas a sombra da sua eficicia e ainda pendentes.

Esse efeito ex tunc atingiria a norma a partir da data de sua publicagéo (14-05-1996)
retirando os arts. 230 e 231 do ordenamento juridico. Isto geraria, no minimo, mais duas

consequéncias: a primeira seria por fim a existéncia de todas as patentes de revalidagéo

(pipelines) e relagbes contratuais a elas vinculadas que ainda estivessem pendentes, uma vez
que sob a égide do art. 6°, da LINDB, aquelas ja consolidadas nao sofreriam alteragdes em sua
composigdo, uma vez que ja existiram e se concretizaram ao longo do tempo, ante ao

cumprimento das obrigacdes que puderam ser por elas constituidas e findas. A segunda
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consequéncia alcancaria todas as relagdes juridicas fundadas nestes dispositivos, sendo direta

ou indiretamente afetadas, mesmo sob a égide da protecéo descrita no art. 6°°° da LINDB.

Por outro lado existiriam outras obrigac6es as quais se iniciaram aquele tempo e ainda
estariam em curso. A estas relacGes é que se questionaria qual o resultado cabivel.

Um exemplo desta modalidade seria o caso do composto Efavirenz™. Este composto,
oriundo da patente PI9608839-7 que juntamente com a patente de revalidacdo PP1100250-6,
cujo objeto se refere a formulacdo que dao origem ao medicamento Sustiva®, foi objeto de
licenciamento compulsério, por meio do Decreto n. 6.108 de 4 de maio de 1997. Este
declarou o licenciamento compulsério com o pagamento de royalties ao proprietario®, bem
como o prazo de cinco anos de licenciamento, podendo ser prorrogado ou extinto por razdes
de interesse publico. Isto permitiu que, ap0s a estruturacdo, os laboratérios do governo,
Farmanguinhos vinculado a Fundacdo Osvaldo Cruz e LAFEPE - Laboratorio Farmacéutico
do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes, (vinculado ao Estado de Pernambuco)
— pudessem produzir o medicamento.

Nota-se que este Decreto foi promulgado em 2007 e seus efeitos seguirdo,
teoricamente, até 04 de maio de 2012% data em que completa cinco anos de sua
promulgacéo, alguns meses antes da expiracao da patente pipeline vinculado a ele.

O que se pergunta diante desta situacdo é: caso a ADI venha a ser julgada procedente
ainda em 2012 ou ap6s a prorrogacdo do licenciamento compulsorio, declarando a

inconstitucionalidade dos artigos que permitiram a protecdo de farmacos e medicamentos por

% Art. 6°- A lei em vigor teré efeito imediato e geral, respeitados o ato juridico perfeito, direito adquirido e a
coisa julgada.

%1 «O principio ativo efavirenz pertence a classe dos anti-retrovirais (sic) denominada inibidores de transcriptase
reversa ndo nucleosideos (ITRNNs). E um medicamento anti-retroviral (sic) que combate a infecgéo pelo HIV-1
reduzindo a quantidade de virus no sangue” (FARMANGUINHOS, [20077]).

% Merck Sharp & Dohme Corp. (US).

% Apenas a titulo ilustrativo, durante o periodo de revisdo desta dissertacdo a Presidente, por meio do Decreto
n.7.723 de 4 de maio de 2012, prorrogou o licenciamento compulsério das patentes referentes aoc Efavirenz, por
mais cinco anos.
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meio de patentes que ja haviam sido objeto de pedido em outros paises, como se posicionara o
Poder Pablico diante de tal situacdo?

O que se tera, caso o0 julgamento seja concretizado em 2012, é que o Poder Executivo
Federal estara vinculado a decisao de inconstitucionalidade proferida neste processo de cunho
abstrato. Caberd entdo ao governo suspender o licenciamento e cessar 0 pagamento de
royalties fundamentado na decisdo proferida pelo STF, ainda legitimado pelo art. 1°,
paragrafo 2°* do Decreto 6.108-2007, pois tal situacdo se encaixaria na determinacdo do
precitado dispositivo, uma vez que a patente de revalidacdo que comp@e este medicamento
expirarda em 07-08-2012, e esta foi uma das causas que motivaram a imposicdo do
licenciamento sobre o titular desse bem.

Assim, havendo a declaracdo de inconstitucionalidade ndo ha mais obrigatoriedade de
protecdo do contetdo daquela patente, logo ndo mais haverd a necessidade de manter o
licenciamento compulsorio, em relacdo a esta patente, pois as informacdes ali contidas se
tornardo publicas.

Da mesma forma, como ja citado, o Poder Executivo, quando da emanacgdo deste
Decreto, atentou ao fato de que situagbes de interesse publico vindouras poderiam alterar
aquela realidade. E por esta razdo que ndo haveria empecilho ao Poder Executivo para alterar
as determinac6es do Decreto e por fim ao pagamento de royalties ao proprietario, vez que ndo
mais existiria a patente a ser licenciada.

Este seria um dos casos emblematicos a ser afetado pela declaragdo de
inconstitucionalidade com efeito ex tunc (retroativo), porque a patente ingressou no pais como

um pipeline (depdsito em 09-04-1997) e foi objeto de um instituto de carater excepcional

%Art. 1° Fica concedido, de oficio, licenciamento compulsério por interesse ptblico das Patentes n® 1100250-6
e 9608839-7.8 1° O licenciamento compulsorio previsto no caput é concedido sem exclusividade e para fins de
uso publico ndo-comercial, no Ambito do Programa Nacional de DST/Aids, nos termos da Lei n® 9.313, de 13 de
novembro de 1996, tendo como prazo de vigéncia cinco anos, podendo ser prorrogado por até igual periodo.

§2° O licenciamento compulsério previsto no caput extinguir-se-4 mediante ato do Ministro de Estado da
Saude, se cessarem as circunstancias de interesse publico que o determinaram.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9313.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9313.htm
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(licenciamento compulsério — em 04-05-1997) decorrente do insucesso na negociacdo de
precos entre o titular da patente e o governo brasileiro, cuja obrigatoriedade de efetivacao ao
direito a saude (art. 196 e ss. da CRFB-88 c/c Lei n. 9.313 de 13-11-1996) lhe impbs a
concessdao dos medicamentos que compdem o coquetel para tratamento da AIDS/HIV de
forma gratuita a populacéo.

A terceira e Gltima consequéncia da aplicagdo da regra do efeito ex tunc estaria
relacionada ao periodo de vacatio legis da Lei n. 9.279-96, que determinou em seu art. 243%,
que apenas os arts. 230, 231, 232 e 239 entrassem em vigor na data de sua publicacdo,
cabendo aos demais o lapso temporal de um ano para sua vigéncia. Com a aplicacédo do efeito
retroativo nesta ADI para a data da publicacdo da lei, existiria um interregno de um ano sem
gue houvesse determinacdes especificas para o deposito das patentes que englobassem o0s
pedidos descritos na alinea ¢ do art. 9° da Lei n. 5.772-71. A auséncia de norma
regulamentadora permitiria a ocorréncia de um efeito repristinatorio deste dispositivo, que

pode ser explicado pelas palavras do Professor Luis Roberto Barroso (2012, p. 242-3):

Ainda no plano da eficacia temporal, cabe reavivar que a Lei n. 9868/99 ratificou o
entendimento de que, declarada a inconstitucionalidade de uma lei que houvesse
revogado outra, restaura-se a norma revogada. Do contréario, estar-se-ia admitindo
que norma invalida produzisse efeitos validos [...]. A lei admitiu, no entanto, que o
Supremo Tribunal Federal possa dispor em sentido contrario, em juizo de
conveniéncia e de oportunidade, ou até mesmo por entender que a norma a Ser
restaurada também padece de inconstitucionalidade.

Hé& doutrina no sentido de que ndo existe prazo para a propositura da agdo direta,
sendo o vicio de inconstitucionalidade, na ordem juridica brasileira imprescritivel. E
possivel aqui distinguir duas situacfes diversas. Hipdteses haverd em que a
inconstitucionalidade de uma norma serd superveniente ao seu nascimento,
resultando de mutacdes constitucionais, que podem decorrer de alteracOes
significativas na situagdo de fato subjacente ou de modificages ocorridas no préprio
sistema juridico. Nesse caso, pode acontecer de uma lei estar em vigor de longa data,
mas sua inconstitucionalidade ser recente. A outra hipotese é a da lei
originariamente inconstitucional: se o fundamento do pedido remonta a0 momento
de nascimento da lei — uma inconstitucionalidade formal, por exemplo —, parece
mais razoavel sustentar a prescritibilidade da pretensio. A falta de regra expressa, e
tendo em vista a gravidade representada pelo vicio da inconstitucionalidade, deve-se
aplicar o maior prazo prescricional ordinério adotado pela legislacéo.

% Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo quanto as matérias disciplinadas nos arts. 230,

231,232 e 239, e 1 (um) ano ap0s sua publicagdo quanto aos demais artigos.
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No caso de uma possivel declaracdo de inconstitucionalidade com efeito ex tunc e
diante da auséncia de legislacdo, no periodo entre 14-5-1996 e 14-5-1997, para regulamentar
0s depositos no interregno correspondente a vacatio seria necessaria a aplicacdo do efeito
repristinatério, tornando novamente vigente a Lei n. 5.772-71, somente neste lapso temporal
especifico. Isso restauraria o impedimento descrito no art. 9°. do CPI, mantendo uma unidade
no ordenamento juridico até que, a partir de 14-05-1997, as demais patentes depositadas
seguissem os ditames legislativos incursos na Lei n. 9.279-96.

O resultado da aplicacdo da regra — efeito ex tunc — no controle de constitucionalidade
abstrato retiraria a protecdo conferida as 1.201 patentes depositadas ao longo do periodo de

um ano permitido pela Lei n. 9.279-96.

6.3.5.2.2 Efeito Ex Tunc (retroativo até a data da propositura da acao)

A declaracdo de inconstitucionalidade com efeitos retroativos até a data da propositura
da acéo é corroborada por meio de interpretacdo da parte final no disposto no caput do art. 27
da Lei n. 9.869-99, com o intuito de ndo gerar conflitos em situagdes concretizadas durante o
tramite da acdo direta. Pode-se dizer que esta limitacdo para o efeito ex tunc (data da
propositura da acdo) foi definida porque se considerara que a partir do momento em que o
Procurador-Geral da Republica entendeu que possuia elementos suficientes para propor o
pedido de declaracédo de inconstitucionalidade dos dispositivos transitérios da Lei n. 9.279-96.

O mencionado artigo permite que o Plenario do STF, por meio de 2/3 de seus
Membros (0ito Ministros) determine que a inconstitucionalidade seja declarada “a partir de
seu transito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado” (art. 27, caput, Lei n.

9.868-99).
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A jurisprudéncia® do STF confirma essa possibilidade, declarando a aplicacdo dos
efeitos da inconstitucionalidade em momento diverso da regra (ex tunc) e a partir da
publicacdo do acoérddo (ex nunc). Este € o raciocinio aplicado a este item. Por razdes de
seguranca juridica e por se tratar de um tema que envolve diversos setores, existe a
possibilidade de declaracdo de inconstitucionalidade com efeitos a partir de um momento
diverso, neste caso, conjetura-se como a data de propositura da acdo no STF. Esta modalidade
também é considerada excec¢do quando se trata do deferimento das medidas cautelares.

Conforme precedentes citados no STF:

EFICACIA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM A(;AO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. - A medida cautelar, em acdo direta de
inconstitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de eficacia ex nunc, 'operando,
portanto, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal a defere' (RTJ
124/80). Excepcionalmente, no entanto, a medida cautelar podera projetar-se com
eficacia ex tunc, com repercussdo sobre situacBes pretéritas (RTJ 138/86). A
excepcionalidade da eficAciaex tuncimpde que o Supremo Tribunal Federal
expressamente a determine no acérddo concessivo da medida cautelar. A auséncia
de determinagdo expressa importa em outorga de eficacia exnunc a suspensdo
cautelar de aplicabilidade da norma estatal impugnada em acdo direta. Concedida a
medida cautelar (que se reveste de carater temporario), a eficacia ex nunc (regra
geral) 'tem seu inicio marcado pela publicacdo da ata da sessdo de julgamento no
Diério da Justica da Unido, exceto em casos excepcionais a serem examinados pelo
Presidente do Tribunal, de maneira a garantir a eficacia da decisdo' (ADIn 711-AM
(Questéo de Ordem), Rel. Min. NERI DA SILVEIRA) (...)." (RTJ 164/506-509, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, Pleno) [...]. (STF, 2005) grifos nossos.

Frente a isto € importante rememorar que a acdo foi proposta em 24-4-2009 com
pedido de concessdo de medida liminar para suspender analise daqueles depositos cujas
patentes ainda ndo foram concedidas, porém a Min. Relatora dos autos ndo analisou o pedido,
aplicando-lhe um rito mais célere (art. 12, Lei n. 9.868-99) a fim de julgar diretamente o

mérito da acéo.

% «Tendo em vista razdes de seguranca juridica e de excepcional interesse social, aplica-se o art. 27 da Lei n°
9.868/99, para atribuir a declaragdo de inconstitucionalidade efeitos a partir da Emenda Constitucional n° 45, de
31.12.2004.” (STF, ADI 3660, 2008). Neste julgado pode-se observar que o relator aplicou a Teoria da
Modulacédo de Efeitos determinando a eficacia da decisdo a um evento que pudesse manter a seguranca juridica
dos atos realizados com fundamento na legislacdo questionada.
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Outro ponto a se descrever em relacdo a aplicacdo dos efeitos retrativos a partir da
data de propositura da acdo é a sua comparacdo com a possibilidade de aplicacdo de uma
deciséo de efeitos ex nunc com efeitos retroativos até a propositura da acao.

Explica-se. Esta segunda teoria é exposta pelo Professor e Ministro do STF Gilmar

Ferreira Mendes (MENDES; BRANCO, 2011, p. 1390) em que descreve:

“E verdade que, tendo em vista a autonomia dos processos de controle incidental ou
concreto e de controle abstrato, entre nds, mostra-se possivel um distanciamento
temporal entre as decisGes proferidas nos dois sistemas (decisfes anteriores, no
sistema incidental, com eficacia ex tunc e decisao posterior no sistema abstrato, com
eficcia ex nunc) este fato poderd ensejar uma grande inseguranca juridica. Dai
parecer razoavel que o prdprio STF declare, nesses casos, a inconstitucionalidade
com eficdcia ex nunc na acdo direta, ressalvando, porém, 0s casos concretos ja
julgados ou, em determinadas situagdes, até mesmo os casos sub judice, até a data de
ajuizamento da acdo direta de inconstitucionalidade. Essa ressalva assenta-se em
razbes de indole constitucional especialmente no principio da seguranca juridica.
Ressalte-se aqui que, além da ponderacdo central entre o principio da nulidade e
outro principio constitucional, com finalidade de definir a dimensdo bésica da
limitacdo, deverd a Corte fazer outras ponderac@es, tendo em vista a repercussdo da
decisdo tomada no processo de controle in abstracto nos diversos processos de
controle concreto.

Pode soar estranho para aqueles que detém conhecimento mais apurado sobre as
regras de aplicacdo dos efeitos da ADI - aproximar em um mesmo item - decisGes de carater
ex tunc e ex nunc.

Seria misturar a regra uma excecao que exige requisitos formais para ser aplicada? A
resposta é negativa. E apenas a conclusio de que ambas possuem o mesmo efeito pratico, uma
vez que aplicar a ADI 4234 uma decisdo de efeito ex tunc, com retroatividade até a data de
propositura da acdo, em que se atingird as patentes que expirariam de 24-4-2009 em diante,
mantendo aquelas com expiragdo entre 14-5-1997 e 23-4-2009 inalteradas. Caso a deciséo
pugne por declara-la ex nunc com retroatividade até a data da propositura da acao, atingirdo
0S mesmos objetos, entre eles as acbes propostas no precitado interregno.

Estas decisfes, seja ex tunc , limitando a retroatividade a data de propositura da acao
Ou ex nunc, com retroacdo ao mesmo ponto, serdo consideradas exce¢do a regra de aplicagéo

de efeitos ex tunc as decisbes em controle abstrato. O principal objetivo desses efeitos €
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manter a seguranca juridica daqueles atos ja concretizados e evitar que haja conflito entre as
decisbes proferidas em controle concreto e a decisdo de inconstitucionalidade proferida na
ADI.

Com este raciocinio, caso a acdo seja julgada procedente até 01-01-2013 (data ficticia
utilizada no gréfico), declarando a inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-
96 e aplicando-lhe a regra do art. 27 da Lei 9.868-99, com efeitos retroativos até a data da
propositura da acdo (24-4-2009) serdo atingidas, aproximadamente, 452 (quatrocentas e

cinquenta e duas) °" patentes, além daqueles com expiragdo posterior a 01-01-2013.

6.3.5.2.3 Efeito Ex nunc (a partir da data da deciséo)

Este efeito, considerado excecdo no controle de constitucionalidade, pode declarar a
inconstitucionalidade de uma lei a partir do momento em que se julga procedente o pedido de
declaracdo de inconstitucionalidade, com fundamento na seguranca juridica ou excepcional
interesse social, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868-99. Os efeitos da norma declarada
inconstitucional deixam de ser observados a partir da data de seu julgamento, mas s6 possuem
efeitos vinculantes a partir da data de sua publicacdo no Diario de Justica da Unido (STF
2005).

Na ADI 4234, caso se aplique este efeito, a decisdo atingira um nimero reduzido de
patentes, por alguns motivos que podem ser enumerados: tais como o fato de a agdo néo ter
sido julgada até o presente momento®; o fato de, no decorrer do lapso temporal que a
antecedeu entre 14-5-1996 e 24-04-2009, 728 (setecentos e vinte oito) patentes de revalidacédo
(pipelines) j& haverem expirado, deixando de ser protegidas por este beneficio, bem como néo

mais surtindo efeito para outras requisi¢oes.

%7 Busca numérica realizada na base de dados do INPI em 6-02-2012, a qual se utilizou como “Data de depdsito”
o intervalo de 14-05-1996 a 14-05-1997 (data de deposito dos pipelines no Brasil) e como “Data da Prioridade”
o intervalo entre 24-04-1989 a 01-01-1993 (vinte anos antes da data ficticia utilizada como data da decisdo).
%pesquisa concluida em 06 de fevereiro de 2012.
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A consequéncia disto criara, em termos de patentes de revalidacdo (pipelines), duas
categorias de patentes: aquelas expiradas antes da decisdo proferida na ADI 4234, que apesar
de ndo serem incluidas no julgamento existiram e tiveram eficacia® durante o tempo de sua
protecdo, sem qualquer alteracdo por forca da inconstitucionalidade da acdo. E por outro lado,
se tera aquelas que entrardo em dominio publico por serem consideradas inconstitucionais,
com a validade interrompida pela ADI 4234.

Apenas a titulo de fomento ao debate é importante lembrar que a implicacdo da
criacdo destas duas modalidades de validade das patentes pipelines esta diretamente vinculada
a seguranca juridica mencionada no art. 27 da Lei n. 9.868-99. Aquelas patentes que
cumpriram sua funcéo e ao longo do tempo decairam por conta da expiracdo natural do prazo
protetivo, permitiram que o titular exercesse seus direitos antes que aquela concessdo
naturalmente se tornasse de dominio publico, permitindo-se que 0s mesmos fossem
retribuidos pela inovacédo a qual deram origem.

Por outro lado, ha aquelas que perderdo sua protecdo por ndo cumprirem um requisito
inerente a qualquer patente para ser concedida: a novidade. Estas patentes deixardo de existir,
criando a possibilidade de obrigagdes contratuais pendentes ou inacabadas serem
questionadas judicialmente, levando ao Judiciario uma nova multiplicacdo de pleitos
originados com a declaragé@o de inconstitucionalidade com efeito ex nunc.

O novo raciocinio para os julgadores que se depararem com esta situacdo sera o de que
as patentes de revalidacdo (pipelines) existiram até a data de julgamento da ADI, e a partir
deste momento todas elas séo inexistentes, postas em dominio publico. N&do se podera
esquecer que a partir de dado momento se lidara com coisa publica, no qual qualquer

interessado tera direito a reproduzi-la.

%Algumas sendo objeto de agdes judiciais por outros motivos, como, por exemplo, os pedidos de prorrogagdo
descritos no capitulo anterior a qual as patentes, mesmo expiradas, formaram lastro para a concessdo do direito
pleiteado.
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6.3.5.2.4 Efeito Pro futuro (a partir de data estipulada apos a deciséo)

Neste efeito, também vinculado a redacdo do art. 27, da lei n. 9.868-99, é importante
ressalvar que havera a necessidade de se estabelecer uma data limite para o julgamento do
mérito desta ADI. O raciocinio neste caso deixa de ser realizado com o inicio da linha do
tempo (em 1996-1997), mas sim com seu final (2017) ante a possibilidade de expiracdo de
todas as patentes de revalidacédo existentes.

Considerando-se que na Teoria da Modulacdo dos Efeitos em que, por questbes de
seguranca juridica e interesse publico, seus efeitos sejam postergados para que gerem
consequéncias em um tempo futuro, diferentemente daquele da data de julgamento e da
procedéncia da acdo. Porém, a doutrina e a jurisprudéncia determinam que o prazo maximo de
postergacéo desses efeitos ndo pode ultrapassar 18 (dezoito) meses*®, entre a data da decisdo
e a data efetiva de sua aplicacao.

Assim, considerando-se, de forma hipotética, que a Ultima patente de revalidacdo

(pipeline) expire em 14-05-2017'%

, 0 julgamento desta acdo devera ocorrer até 14-11-2015
periodo o0 qual se teria o intervalo de 18 (dezoito) meses'® para que os efeitos desta ac&o n&o
se tornassem indcuos. O que se sabe até entdo é que sdo poucas as patentes com possibilidade
de expiracdo em 2017, o que tornaria a procedéncia no julgamento da declaracdo de

inconstitucionalidade indcuo, uma vez que se repetiriam os problemas citados anteriormente.

100« 1 Considerando que o legislador ndo fixou o limite temporal para a aplicacdo excepcional da lei
inconstitucional, cabera ao proprio Tribunal essa definigao.

Como se sabe, 0 modelo austriaco consagra a férmula que permite ao Tribunal assegurara a aplicacéo da lei por
periodo que ndo exceda dezoito meses. Ressalte-se que 0 prazo a que se refere o art. 27 tem em vista assegurara
ao legislador um tempo adequado para a superacédo do modelo juridico-legislativo considerado inconstitucional.
Assim, ao decidir pela fixagdo de prazo, devera o Tribunal estar atento a esta peculiaridade. ”(MENDES;
BRANCO, 2011, p. 1387).

191 mportante ressalvar que esta data s6 seria possivel se a doutrina e a jurisprudéncia houvessem adotado a
contagem do prazo de protecdo do pipeline em territorio nacional como dies a quo (termo inicial) a data em que
houvera o depdsito da patente em territério nacional. Ocorre que esta teoria ndo é admitida, sendo contado seu
prazo a partir da primeira prioridade, e para que isto tenha ocorrido em outros paises seria temporalmente
invidvel se declarar que o pedido fora depositado e concedido no exterior no mesmo dia em que fora depositado
como pipeline no pais. E por esta razdo que se faz esta ressalva, que a data tomada aqui como base é somente
hipotética , vez que este seria o limite maximo de protecdo aqui ocorrida.

192 Cabe informar que recentemente o Ministro do STF Luiz Fux decidiu, na ADI 4029 de 8-3-2012, que 0 prazo
de modulaco pode alcangar 24 meses.
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Formar-se-iam um grupo de poucas patentes declaradas inconstitucionais e outro grupo maior,
0 qual se mantiveram vigentes durante o periodo vintenario e geraram efeitos, capazes de
produzirem outras modalidades de demandas, em que ndo se questiona a patente em si, mas 0s
direitos e obrigacdes que originaria das patentes.

Apds se descrever a possibilidade de cada um dos efeitos que podem ser determinados
na ADI 4234, caberd a Exma Min. Relatora ponderar todos eles e optar por um, expondo-0 ao
Plenario da Corte Constitucional a fim de que o corroborem ou ndo. Para isto é importante
gue se aceite a participacao dos interessados no pleito (amici curiae) e, desta forma, cada um
possa expor seu cotidiano com as patentes de revalidacdo (pipelines) e, efetivamente, julgar o
mérito da acdo fundado no pressuposto de que os produtos gerados por estas patentes sao em
sua maioria consumidos diretamente pela populacéo, seja na forma de medicamentos, seja na
forma de outros produtos guimico-farmacéuticos, bem como diante do fato de que mesmo
apos quinze anos de sua implantacdo no Brasil e de uma acao direta de inconstitucionalidade
— com quase trés anos de tramite —, o0 assunto ainda tem muito a ser discutido, tanto em meio

académico como no meio juridico.
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7 CONCLUSAO

As conclusdes alcancadas com este estudo mantiveram-se vinculadas ao tripé proposto
no inicio da pesquisa. O passado com a questdo conceitual e a evolucéo legislativa; o presente
com a discussao sobre as consequéncias processuais e o futuro com o estudo da ADI 4234.

Os resultados alcancados com o levantamento da evolucdo legislativa demonstraram
que a propriedade industrial sempre esteve amparada por algum arcabouco legal, mesmo que
este ndo fosse suficiente para fomentar o desenvolvimento da industria farmacéutica nacional.
O que muito se repete pelo meio académico é que a proibicdo da concessdo de patentes de
produtos e processos farmacéuticos até a Lei n. 9.279-96 intencionava fomentar o
desenvolvimento da inddstria nacional por meio da internalizacdo do conhecimento
estrangeiro. A legislacdo anterior a LPI descreveu a existéncia de uma discussao sobre o tema
(CARVALHO, 1984; SUASSUNA, 1995), mas o debate realmente se intensificou com a
possibilidade de um acordo com os Estados Unidos da América (TACHINARDI, 1993), bem
como com a posterior ratificagdo do acordo ADPIC/TRIPs e as determinacdes da nova lei
permitindo o ingresso das patentes de revalidacdo no pais.

O ingresso destas patentes em territério nacional disseminou uma série de agdes
judiciais que abordavam diversos temas. Porém, da busca realizada entre as acOes
consideradas relevantes pelo INPI, observou-se naquelas cujo objeto era a prorrogacdo do
prazo de extensdo dos pipelines ja expirado ou em vias de expirar, questdes capazes de alterar
a realidade caso o julgamento aplicado fosse outro. Assim, as quatro patentes analisadas,
oriundas de cinco ac¢des judiciais, geraram treze observacgdes, descritas a seguir:

1. O pedido do autor foi indiretamente concedido. Atente-se, através desta

observacdo, que em todas as aces pleiteavam a prorrogacdo do prazo além da protegédo

vintenaria. Apenas uma patente ndo alcancou integralmente seu objetivo, mas ainda assim,
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houve protecdo além dos vinte anos. Tais resultados foram obtidos pelos titulares das agdes
por meio de tutelas de urgéncia ou recursos em segunda instancia.

2. A insisténcia na aplicacdo do SPC no pais. Os titulares das patentes analisadas

conseguiram a prorrogacdo por meio do SPC (ou continuantion-in-part) em seus paises de
origem e, sem respeitar o principio da independéncia das patentes, requereram tal prorrogagédo
no pais, cuja legislacdo ndo possui qualquer norma sobre o tema. O resultado destas acdes foi
o indeferimento do pleito ou reforma da decisdo em segunda instancia, mantendo-se a posi¢édo
do Brasil quanto ao ndo-conhecimento de normas que prolonguem a existéncia de uma
patente além dos vinte anos.

3. Fim da patente estrangeira. Das patentes analisadas apenas o processo judicial de

uma delas ndo foi pleiteado ap6s o vencimento de sua protecdo, mas sim no dia desta
expiracdo. Este lapso temporal variou de 3 meses a 5 anos apds vencido o prazo de protecao.

4. Concessdo de liminar. Em todas as a¢6es foi concedida alguma espécie de tutela de

urgéncia ou liminar. A mais relevante entre elas pleiteou apenas a inclusdo da expressdo “sub
Jjudice” no andamento da patente, fato que acaba por repelir qualquer iniciativa de producgéo
do resultado daquela patente diante da inseguranca juridica e do risco inerente a aplicacdo de
recursos em algo que “supostamente” ndo estd, definitivamente, em dominio publico.

5. A duracdo da liminar concedida. Em todas as a¢des a duracao da liminar concedida

superou um ano. O prazo oscilou entre 1 ano, 6 meses e 10 dias e 7 anos, 3 meses e 11 dias,
somente de protecdo por meio de tutela de urgéncia ou liminares.

6. Formalidades processuais ndo observadas. Em uma das ac¢des judiciais uma das

formalidades processuais inseridas no art. 526 do CPC foi cumprida pela autarquia, mas no
momento do julgamento do Agravo Interno interposto pelo titular da patente, questionando o
cumprimento das determinacdes do mencionado dispositivo, ndo atentaram a este fato, o que

permitiu que a liminar fosse restaurada em segunda instancia. Nas demais acdes, o documento



183

de concessdo da patente ndo foi observado, o que impediria 0 prosseguimento ante a auséncia
de direito a ser pleiteado.

7. Documentacdo gue compunha 0s autos. Todas as a¢Bes continham documentacao

suficiente para que o Magistrado pudesse observar que ndo mais existia direito a ser pleiteado
pelos autores. Concluiu-se com o resultado desta observacdo que havia a imperiosa
necessidade de uma analise mais detalhada dos documentos que compunham os autos, vez
que isto permitiria encerrar a acdo sem qualquer analise de mérito.

8. Valor irrisério atribuido & causa. Esta observacdo estd diretamente vinculada ao

item que trata da litigancia de méa-fé. Em apenas uma das acGes o Magistrado da causa atentou
ao valor irrisorio atribuido ao feito e determinou que a avaliasse corretamente. O resultado
desta analise estd vinculado a possibilidade de condenacdo por litigancia de ma-fé, o que
tornaria infimo qualquer tipo de condenacéo sobre estes valores.

9. A necessidade de oferecer especializacdes aos servidores do Judiciario. Bem com

no caso dos autos com problemas na averiguagédo na data da peticdo que cumpria do disposto
no art. 526, do CPC, esta observagédo apresentou-se como consequéncia das demais, as quais
uma andlise mais detida dos documentos que compunham os autos impediria o0
prosseguimento destas acfes. Da mesma forma, que a disseminacdo do conhecimento por
meio de cursos e palestras que descrevam os certificados e os dados que compde uma patente,
permitiria em primeira analise, a constatacdo de que se tratava de bens ja em dominio publico.

10. Requerimento de homologacdo de desisténcia de recurso. Esta observacéo

coube a apenas um dos autos, e 0 mesmo que a sentenca foi desfavoravel ao autor, que
ingressou com uma Apelacdo Civel e, apds varios adiamentos, requereu a homologacdo do
seu pedido de desisténcia. Com isto, caso a sentenca fosse mantida, o Tribunal ainda o

condenaria em litigancia de ma-fe. Constata-se com o resultado desta observacao que o autor
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utilizou uma opcéo processual para evitar uma condenacdo maior, utilizando-se do processo
judicial para postergar o fim da patente.

11. Utilizacdo de recursos civeis de forma inadequada. Em duas das patentes

analisadas suas acgdes judiciais valeram-se de recursos em segunda instancia para retomar a
liminar cassada ou para postergar o transito em julgado da decisdo. A ponto de, em uma delas,
a sentenca ser proferida em 2002 e seu transito em julgado ocorrer em 2008. Este item
também corroboraria a condenacdo em litigancia de ma-fé daquele que se vale
inadequadamente dos recursos com fim procrastinatorio.

12. Formacdo de precedente jurisprudencial. A importancia desta observacdo esta

ligada a formacdo de precedentes jurisprudenciais (0s quais a época de propositura das
primeiras acdes sobre pedidos envolvendo SPC ndo eram pacificas). Estas acGes descritas
nesta dissertacdo serviram de precedente para outras, mesmo com o0 equivoco da concessdo de
prorrogacdo do prazo de protecdo destas patentes em dominio publico.

13. Duracéo total da patente. Esta Gltima observacdo esclarece a importancia das

demais uma vez que, todas patentes analisadas tiveram seu periodo de prote¢do maior que 0s
vinte anos determinados em lei. O resultado desta analise permitiu aferir que 0 menor prazo
de protecdo de uma das patentes foi de 22 anos e 21 dias e 0 maior de 28 anos, 11 meses e 23
dias.

A Ultima discussdo, que encerra o estudo das questdes processuais, tratou da litigancia
de méa-fé descrevendo os argumentos do ponto de vista dos juristas (estudiosos do tema e
patrocinadores destas causas) e do Poder Publico. E importante ressaltar que a época do
julgamento das ac¢Oes analisadas a jurisprudéncia sobre o tema era praticamente inexistente,
cabia a estes juristas levar seu pleito para discussao junto ao Judiciario e, desta forma, dar
inicio a formacao de precedentes jurisprudenciais. Por outro lado, houve a disseminagédo de

acoes com este mesmo pedido pleiteando algo inexistente, por ja estar em dominio publico.
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Isto ocasionou para 0 Poder Pablico além do atraso da liberacdo destas patentes para possivel
producdo como genérico, 0 gasto com a manutencédo destas acfes. Hoje, o que se tem noticia é
que o Judicidrio ja condenou autores pela postulagdo de um direito sem que este,
comprovadamente, existisse.

Contudo, as discussdes sobre estas patentes de revalidacéo (pipelines) ndo se encerram
na justica ordinaria, elas seguem com recursos especiais para analise no STJ. E, atualmente,
estd pendente de julgamento de uma ADI questionando a constitucionalidade dos arts. 230 e
231 da Lei n. 9.279-96. Esta acdo foi proposta pelo Procurador-Geral da Republica em 24-04-
2009, com pedido liminar. A Ministra Relatora responsavel pelo encaminhamento do caso
para o Plenario do Tribunal optou por conceder ao processo um procedimento mais célere,
deixando para julgar o pedido liminar junto com o mérito da acdo. Neste interregno, diversas
foram as entidades de cunho publico e privado que pediram para ingressar na causa como
amici curiae. Até o momento sdo nove entidades com pedido pendente de analise e apenas
uma aceita como amicus curiae. O julgamento desta acdo ndo tem previsdo para ocorrer.
Porém, ante os estudos sobre controle de constitucionalidade desenvolvidos nesta pesquisa,
cujos conceitos relevantes ao seu entendimento foram trazidos, ndo se pode deixar de
questionar qual sera o efeito a ser aplicado pela Ministra Relatora em relacdo ao tempo de
permanéncia da lei supostamente considerada inconstitucional no ordenamento juridico.

Sendo assim, esse ponto se torna crucial nesta etapa: a possibilidade de aplicacdo da
Teoria de Modulacéo dos Efeitos, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868-99, que permite ao
julgador, com aprovacdo de 2/3 dos ministros, aplicar efeitos diversos da retroatividade da
decisdo (ex tunc), considerada a regra para o julgamento de mérito no controle de
constitucionalidade. Com este estudo, atentou-se a possibilidade de se obter quatro

julgamentos distintos:
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1. Efeitos ex tunc com retroatividade méxima, retirando completamente os artigos 230

e 231 da LPI do ordenamento juridico e declarando-os inconstitucionais desde sua
promulgacdo. No caso da Lei n. 9.279-96, retroagiria até 14-5-1996, uma vez que 0S
dispositivos citados tiveram sua vigéncia antecipada em relacdo aos demais dispositivos da
lei;

2. Efeito ex tunc com retroatividade até a data da propositura da acdo. A decisdo que

declarar a inconstitucionalidade e optar por esta regra, atingira as patentes vigentes de 24-4-
2009 em diante. As anteriores a esta data permaneceriam no ordenamento, mas apenas como
ja postas em dominio publico. Pugna-se por esta limitacdo temporal uma vez que foi neste
momento que o PGR concretizou seu convencimento sobre a possivel inconstitucionalidade
dos artigos 230 e 231 da Lei e propds a acdo a egrégia Corte Constitucional.

3. Efeito ex nunc (a partir da data da decisdo). Este efeito é descrito pelo mencionado

art. 27, da Lei n.9.868-99. Os efeitos da possivel declaracdo de inconstitucionalidade seriam
afirmados a partir do julgamento da acdo, que nesta pesquisa se tomou como data hipotética
01-01-2013, apenas para se tracar a linha do tempo que ilustra o texto. Isso excluiria do
ordenamento apenas as patentes ainda vigentes a este tempo, mantendo todas as demais sem
alteracéo.

4. Efeito Pro futuro. Este caso também oriundo da Teoria de Modulagdo de Efeitos

trata a linha do tempo de forma inversa, pois a decisdo, quando proferida pelo Tribunal, passa
a determinar sua validade em data posterior a do julgamento. Contudo, sabe-se que a data
méaxima de expiracdo de uma patente de revalidacdo sera o dia 14-5-2017, data em que se
completam 20 anos do prazo final de ingresso dos pipelines no Brasil. Assim, para que a
decisdo com efeitos pro futuro ndo seja indcua, € necessario que ela seja proferida até 14-11-
2015, periodo que perfaz um lapso temporal de 18 meses entre a decisdo e o derradeiro (e

frise-se, hipotético) prazo de protecao.
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Esta andlise das diferentes possibilidades de efeitos no tempo que uma decisdo de
controle de constitucionalidade € essencial, porque atingird a todos (erga omnes), podendo
apresentar para cada um dos efeitos descritos um tipo de consequéncia para 0s atores
envolvidos neste estudo: titulares de patentes, o Poder Publico e a sociedade. A quantidade de
patentes atingidas também variard de acordo com o efeito aplicado pelo Egrégio Tribunal e,
desta forma, todo o estudo das patentes de revalidacdo (pipelines), inclusive de produtos e
processos farmacéuticos, serdo alterados, podendo criar diversas modalidades de acbes
judiciais, decorrentes da possibilidade de declaracao de inconstitucionalidade oriunda da ADI

4234.
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9 ANEXO

ATOS MULTILATERAIS EM VIGOR NO BRASIL SOBRE DIREITO AUTORAL,
PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Promulgacéo

Titulo Data
| Decretono || Data
Convquao da Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade 20/03/1883 9233 28/06/1884
Industrial e Protocolo de Encerramento.
Protocolo Relativo a Interpretacdo e Aplicagdo da Convencéo de 15/04/1891 2380 20/11/1896

20/03/1883 para a Protecéo da Propriedade Industrial.

Ato Adicional que Modifica a Convencédo da Unido de Paris para a
Protecdo da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento|| 14/12/1900 4858 03/06/1903
(Revisdo de Bruxelas).

Convencdo sobre Patentes de Invengdo, Desenhos e Modelos
Industriais, Marcas de Fabricas e Comércio e Propriedade|| 23/08/1906 9190 06/12/1911
Literaria e Artistica.

Convencdo de Berna (Revista) para a Protecdo das Obras

Literarias e Artisticas. 13/11/1908 15530 21/06/1922

Convencdo sobre Patentes de Invengdo, Desenhos e Modelos

e 20/08/1910 11588 19/05/1915
Industriais.

Revisdo (ou Ato) de Washington que Modifica a Convenc¢do da
Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial e seu
Protocolo de Encerramento de 1883. (Revisada em Bruxelas, a 14
de Dezembro de 1900).

Acordo de Madri, de 14 de Abril de 1891, Relativo a Repressdo
das Indicacbes de Procedéncia Falsas ou Falaciosas das|| 02/06/1911 11385 16/12/1914
Mercadorias. Revisdo.

Acordo de Madri, de 14 de Abril de 1891, Relativo a Repressdo
das Indicacbes de Procedéncia Falsas ou Falaciosas das|| 06/11/1925 19056 31/12/1929
Mercadorias. Revisto em Washington, 02/06/1911.

Revisdo de Haia que Modifica a Convencdo da Unido de Paris
para a Prote¢do da Propriedade Industrial de 1883. (Revisada em
Bruxelas, a 14 de Dezembro de 1900 e em Washington, a 02 de
Junho de 1911).

Convencdo de Berna para a Protecdo das Obras Literarias e
Artisticas, de 09/09/1886, Revista em Berlim a 13/11/1908 e em|| 02/06/1928 23270 24/10/1933
Roma a 02/06/1928.

Convencéo Interamericana sobre os Direitos do Autor em Obras
Literarias, Cientificas e Artisticas.

02/06/1911 11385 16/12/1914

06/11/1925 19056 31/12/1929

22/06/1946 26675 18/05/1949

Acordo sobre Conservacdo ou Restauracdo dos Direitos de

Propriedade Industrial Atingidos pela Segunda Guerra Mundial. 08/02/1947 26233 20/01/1949

Convencdo sobre Berna para a Protecdo das Obras Literarias e
Aurtisticas Assinada a 09 de Setembro de 1886, Completada em
Paris a 04 de Maio de 1896, Revista em Berlim a 13 de Novembro
de 1908, Completada em Berna a 20 de Mar¢o de 1914, Revista
em Roma a 02 de Junho de 1928 e Revista em Bruxelas a 26 de
Junho de 1948.

Convencdo Universal sobre o Direito do Autor. || 06/09/1952 || 48453

Protocolo n® 3 Anexo a Convengdo Universal sobre o Direito do
Autor Relativo a Ratificacdo, Aceitacdo ou Adesdo Condicional.

26/06/1948 34954 18/01/1954

| 04/07/1960

06/09/1952 48453 04/07/1960

Protocolo n°® 2 Anexo a Convengdo Universal sobre o Direito do

Autor Relativo a Aplicagdo da Convencdo as Obras de Diversas 06/09/1952 48453 04/07/1960



http://www2.mre.gov.br/dai/m_429.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/m_429.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/m_23270_1933.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/m_23270_1933.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/m_23270_1933.htm
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|Organiza<;6es Internacionais.

Protocolo n° 1 Anexo a Convengdo Universal sobre o Direito do

Autor Relativo a Protecdo das Obras dos Apatridas e dos|| 06/09/1952 48453 04/07/1960
Refugiados.

Convencéo Internacional para a Protecdo aos Artistas Intérpretes

ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos|| 26/10/1961 57125 19/10/1965
de Radiodifusdo.

Convencdo que Institui a Organizacdo Mundial da Propriedade 14/07/1967 75541 31/03/1975
Intelectual (OMPI).

Revisdo de Estocolmo que Moadifica a Convencdo da Unido de

Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial. (Revisada em

Bruxelas, a 14 de Dezembro de 1900, em Washington, a 02 de|| 14/07/1967 75572 08/04/1975
Junho de 1911, em Haia, a 06 de 1925, em Londres, a 02 de Junho

de 1934 e em Lisboa, a 31 de Outubro de 1958).

[Tratado de Cooperagéo em Matéria de Patentes. (PCT). 19/06/1970 81742 || 31/05/1978 |
|Acordo sobre a Classificagdo Internacional de Patentes. 24/03/1971 76472 H 17/10/1975 |
Corjvgngao de. Berna para a Protecdo das Obras Literarias e 24/07/1971 75699 06/05/1975
Avrtisticas (Revista).

Protocolo Anexo 2 a Convengdo Universal sobre o Direito do

Autor, Revisada em Paris, em 24/07/71, Relativo a Aplicacdo da|| 24/07/1971 76905 24/12/1975
Convencao as Obras de Certas Organizagdes Internacionais.

Protocolo Anexo 1 & Convengdo Universal sobre o Direito do

Autor, Revisada em Paris, Relativo a protecdo das Obras dos|| 24/07/1971 76905 24/12/1975
Apétridas e dos Refugiados.

|Convencéo Universal sobre o Direito do Autor (Revisada). 24/07/1971 76905 || 24/12/1975 |
Convenga9 sopre Prote_gao de Produtores de Fonogramas Contra a 29/10/1971 76906 24/12/1975
Reprodugdo ndo Autorizada de seus Fonogramas.

Emendas ao Regulamento de Execucdo Regido pelo Tratado de

Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT). 14/04/1978 523 18/05/1992
[Tratado sobre Protegéo do Simbolo Olimpico. 26/09/1981 || 90129 || 30/08/1984 |
[Tratado sobre o Registro Internacional de Obras Audiovisuais. 18/04/1989 || 972 || 04/11/1993 |
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual

Relacionados ao Comércio.(Acordo de TRIPS). (Ata Final -|| 12/04/1994 1355 30/12/1994
Anexo 1 C)

Termo de Cooperagdo Técnica entre o Governo Brasileiro e a 27/03/2002

Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI).

Fonte: Ministério das RelacBes Exteriores.
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