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RELATORIO

Trata-se de apelagcdo contra sentenca que denegou a seguranga,
pleiteada com vistas a anulacdo das decisdes de indeferimento dos
pedidos de patente PI 1101047-9 e PI 1101048-7.

Baseou-se o douto Juizo a quo no fundamento de que a autora
ndo apresentou documento comprobatério da concessao ou do
andamento dos pedidos das patentes originarias norte-americanas, em
confronto com o art. 230, § 3°, da LPI.

Sustenta a apelante, nas razdes de fls. 193/203, que o aludido
dispositivo ndo estipula qualquer prazo para a juntada da comprovacao
da concessao da patente correspondente no exterior, nem menciona que
o pedido pipeline sera indeferido se o depositante ndo juntou
documentacdo comprovando a concessao da patente no exterior.

Aduz, ainda, que a patente correspondente estrangeira ainda ndo
foi concedida por motivos alheios a sua vontade, ndo havendo como
prever a data em que se dara.

Contra-razdes do INPI pela manutencdo da sentenga (fls.
207/214), tendo em vista que atendeu ao citado no § 3° do art. 230 da
LPI, que exige explicitamente, para fins de concessdo de patentes
pipeline, a comprovacao da concessao da patente no pais onde foi
depositado o primeiro pedido, exigéncia que ndo foi devidamente
cumprida pela apelante, mesmo apés 6 (seis) anos da publicacdo na
Revista de Propriedade Industrial — RPI n° 1510, de 14/12/1999, para
que o fizesse.

Parecer do MPF as fls. 219/224, opinando pelo desprovimento do
recurso.

E o relatério.

LILIANE RORIZ
Relatora
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VOTO

As patentes pipeline foram inseridas nas disposi¢Oes transitorias da
Lei n° 9.279/1996 para possibilitar que o Brasil tivesse nas prateleiras
de suas farmacias medicamentos de ultima geracdo, cuja importagao era
extremamente restrita.

Sdo patentes extraordinarias e transitorias, concedidas como
patentes de revalidacdo, como meio de possibilitar aos titulares de
patentes estrangeiras relativos a invencoes cuja patenteabilidade era
proibida pela legislacdo brasileira anterior (produtos quimicos, produtos
e processos quimico-farmacéuticos e alimenticios), o direito de ainda
obter protecao no Brasil, ainda que tais matérias ja tivessem sido
divulgadas, ndo mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade.

Segundo os §8 1° e 3° do art. 230, o depdsito da patente estrangeira
deveria ser feito dentro do prazo de um ano da publicacdo da LPI,
indicando a data do primeiro depdésito no exterior, sendo necessaria a
comprovacao da concessdao da patente no pais onde fora depositado o
primeiro pedido, in verbis:

“Art. 230. Podera ser depositado pedido de patente
relativo as substdncias, 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 obtengdo ou
modifica¢do, por quem tenha protecdo garantida em
tratado ou convengcdo em vigor no Brasil, ficando
assegurada a data do primeiro depdsito no exterior,
desde que seu objeto ndo tenha sido colocado em
qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou
por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido
realizados, por terceiros, no Pais, sérios e efetivos
preparativos para a exploragdo do objeto do pedido ou
da patente.

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

(..

§ 3° - Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez
atendidas as condigcbes estabelecidas neste artigo e
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comprovada a concessdo da patente no pais onde foi
depositado o primeiro pedido, serd concedida a patente
no Brasil, tal como concedida no pais de origem. ”

Em outras palavras, nos termos do aludido dispositivo,
comprovada a concessao da patente no pais onde foi depositado o
primeiro pedido, sera concedida a patente no Brasil, tal como concedida
no pais de origem, o que implica dizer que se ndao concedida no
exterior, tal circunstancia compromete o reconhecimento do privilégio
em territorio nacional.

Evidencia-se, pois, que a patente pipeline e sua correspondente
estrangeira apresentam relacdao de estreita vinculacdo, representada pelo
fato de que o prazo de vigéncia da primeira, por se tratar, a grosso
modo, de patente de revalidagdo, esta limitado, nos termos do § 4° do
art. 230 da LPI, ao prazo remanescente de protecao no pais de origem,
devendo-se entender como pais de origem aquele em que foi feito o
primeiro deposito efetivamente convertido em patente, emergindo dai a
relevancia da comprovacao exigida pelo INPI.

No caso vertente, observa-se que a propria apelante reconhece que
os pedidos de patente US 783.336 e US 793.486 — apontados como base
para os pedidos pipeline PI 1101047-9 e PI 1101048-7 - ainda nao
foram concedidos, razdo pela qual ndao ha - como bem ressaltado pelo
ilustre membro do MPF, em seu parecer — “direito liquido e certo a
anulagdo dos atos administrativos praticados pela Diretoria de
Patentes do INPI, que indeferiram os referidos pedidos de patente
“pipeline”.

Ressalte-se que o INPI ndo indeferiu de plano os mencionados
pedidos, na medida em que ainda fez publicar na Revista de
Propriedade Industrial n°® 1510, de 14/12/1999, determinacao para que a
apelante cumprisse a exigéncia técnica de comprovacdao da concessao
das correspondentes estrangeiras, tendo os atos de indeferimento
somente se dado em 08 e 22 de agosto de 2006 (fls. 29 e 40), ou seja,
passados mais de 9 (nove) anos do depdsito (14/05/1997 - fls. 47/48 e
51/53) e cerca de 7 anos da exigéncia.

Nao é razoavel exigir que o INPI prolongue indefinidamente o
término do procedimento administrativo por conta de evento futuro e
incerto, tendo em vista que nao ha garantias de que os pedidos
efetuados no exterior serao deferidos.

Convém destacar, ainda, trés outros aspectos constantes das
contra-razoes do INPI: 1) que a apelante ndao demonstrou sequer que
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seus pedidos de patentes norte-americanos continuam em andamento;
2) que a Diretoria de Patentes do 6rgao efetuou a busca no banco de
dados do escritorio de patentes norte-americano, nao tendo localizado
patentes concedidas correspondentes aos pedidos em questdo; e 3) que,
passados mais de 20 anos dos primeiros depositos dos pedidos das
patentes nos EUA — depdsitos que se deram no ano de 1985 — as
patentes pipeline da apelante ja se encontrariam extintas, caso
concedidas, desde o ano de 2005.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LILIANE RORIZ
Relatora

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES PIPELINE.
COMPROVACAO. CONCESSAO. CORRESPONDENTE
ESTRANGEIRA. EXIGENCIA NAO CUMPRIDA.

1. As patentes pipeline consubstanciam-se em privilégios
extraordinarios e transitorios, concedidas como patentes de revalidacao,
como meio de possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras relativos
a invencoes cuja patenteabilidade era proibida pela legislacdo brasileira
anterior (produtos quimicos, produtos e processos quimico-
farmacéuticos e alimenticios), o direito de ainda obter protecao no
Brasil, ainda que tais matérias ja tivessem sido divulgadas, ndo mais
atendendo, portanto, ao requisito da novidade. Segundo o § 1° do art.
230, o depésito da patente estrangeira deveria ser feito dentro do prazo
de um ano da publicagdo da LPI, indicando, ainda a data do primeiro
deposito no exterior. Em outras palavras, nos termos do aludido
dispositivo, comprovada a concessao da patente no pais onde foi
depositado o primeiro pedido, sera concedida a patente no Brasil, tal
como concedida no pais de origem, o que implica dizer, a contrario
sensu, que se ndo concedida no exterior, tal circunstancia compromete o
reconhecimento do privilégio em territorio nacional.

2. A propria apelante reconhece que os pedidos de patente estrangeiros
— apontados como base para os pedidos pipeline - ainda ndao foram
concedidos, razdao pela qual ndo ha direito liquido e certo a anulacao
dos atos administrativos praticados pela Diretoria de Patentes do INPI.
Nao é razoavel exigir que o INPI prolongue indefinidamente o término
do procedimento administrativo por conta de evento futuro e incerto,
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tendo em vista que ndao ha garantias de que os pedidos efetuados no
exterior serdao deferidos.
3. Apelacao improvida.

ACORDAO

Vistos e relatados os autos em que sdo partes as acima indicadas:

Decidem os Membros da 2* Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2* Regido, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da relatora.

Rio de Janeiro, 4 de junho de 2008 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ
Relatora



