Noticia sobre a evolucao Jurisprudencial no Tocante
ao tema de Prorrogacoes de Patentes

Do tinico julgamento de mérito realizado pelo E. STJ e da auséncia de jurisprudéncia no C.
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Neste topico abordaremos exaustivamente as tendéncias jurisprudenciais — e
seu transcurso no tempo - existentes no Tribunal Regional Federal da 2*
Regido ' e no Superior Tribunal de Justica.

Do unico julgamento de mérito realizado pelo E. ST]J e da
auséncia de jurisprudéncia no C. Tribunal

Até a presente data, o E. Superior Tribunal de Justi¢a julgou por apenas cinco
vezes a possibilidade de extensio do prazo de vigéncia de privilégios de
invencao, provenientes da aplicagago do Acordo TRIP’s ao ordenamento
juridico pattio.

Além de nao se poder argumentar a existéncia de jurisprudéncia na C. Corte -

pelo irrisério nimero de decisGes acerca da substincia discutida, algumas
consideragoes se fazem necessarias a melhor compreensiao do objeto sub judice.

Para tanto, mister se faz o estudo de cada um dos julgados que

1 (6rgio jurisdicional competente, originariamente, para apreciar as demandas envolvendo o INPI — vide
precedente do Superior Tribunal de Justica - Classe: AGA — Agravo Regimental no Agravo de Instrumento -
520890 - Processo: 200300691308 - UF: R] - Orgio Julgador: Terceira Turma - Data da decisao: 20/10/2005
- Documento: STJ000652529 — DJ/Data:14/11/2005, PAGINA:308 — Relator: CASTRO FILHO)
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circunscreveram a exegese aplicada ao referido Acordo.

A primeira decisdo incidente sobre o tema foi da lavra do Ministro Catlos
Alberto Menezes Direito, ex-integrante da 3* Turma, nos autos do RESP
291.499/R]J, publicado em 15.05.2001. O recurso recebeu a seguinte ementa:

“Propriedade industrial. Acordo TRIPS. Prazo de vigéncia da patente de
invenc¢ao. Fundamento inatacado. Falta de prequestionamento.

1. Nao atacando o especial fundamento suficiente para a manutencao do Acérdao
recorrido, assim a aplicacio da eqiiidade, fica sem passagem o especial.

2. Por outro lado, nao examinando o Acérdao recorrido a disciplina dos artigos do

Acordo TRIPS, invocados no recurso, fica faltando o devido prequestionamento,
tornando, ainda, baldio o ataque pela disciplina da lei nova, que, de resto, incorporou o
mesmo prazo de vigéncia previsto no art. 33 do referido acordo.

3. Recurso especial ndo conhecido.”

Decidido por unanimidade, temos que o primeiro julgamento pertinente nao
adentrou ao mérito da vexata quaestio, de modo que nio pode servir como
antecedente proprio a criagao de entendimento regente.

A segunda decisao é dos idos de 2004, da Relatoria do Ministro Fernando
Gongalves, integrante da 4" Turma do STJ, autuado sob o n° RESP
423.240/R], publicado no DJ em 15.03.2004.

A ementa do julgamento unanime restou consignada nos seguintes termos:

“INTERNACIONAL. TRIPS.  RESERVAS.  APRESENTACAO.
MOMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENCIA. SUMULAS 282 E 356/STF.
INCIDENCIA.

DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NAO CONFIGURACAO.

1. Ndo manifestando o Estado brasileiro, em momento
oportuno, qualquer opcao em postergar a vigéncia do TRIPS no
plano do direito interno, entende-se haver renunciado a faculdade
oferecida pelo art. 65 daquele acordo.

2. Diante da auséncia do prequestionamento da matéria relativa
ao suposto maltrato do art. 229 da Lei 9.279/96, incidem as sumulas
282 e 356/STF.

3. Na exegese do enunciado da sumula 13/STJ, a tese de
divergéncia jurisprudencial ndo pode ser acolhida diante da colagdo de
Jjulgado paradigma advindo do mesmo Tribunal prolator da deciséo
recorrida.

4. Recurso especial ndo conhecido’. (sem grifos no original).

Na mesma sorte do primeiro julgado, o RESP 423.240/R] nio foi conhecido,
pela auséncia dos requisitos necessarios ao seu julgamento de mérito. No



entanto, ainda que numa analise preliminar, o d. Relator pingou uma suposta
renuncia ao direito oriundo do artigo 65 do Acordo TRIPS.

A terceira decisdao veio no ano subseqiente, com o RESP 661.536/R], julgado
pela 3* Turma do STJ, da Relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, publicada em 07.04.2005, com a seguinte ementa:

“Acordo TRIPS. Vigéncia no Brasil. Precedente da Corte.
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1. O que sustenta o periodo de transicio é a vontade do pais-
membro, nio sendo, portanto, obrigatorio postetgar a data de aplicacdo do
disposto no Acordo TRIPS. Esta Corte ji se pronunciou nessa diteg¢io
assentando que se o Brasil nido manifestou, “em momento oportuno,
qualquer opgdo em postetgar a vigéncia do TRIPS no plano do direito
Interno, entende-se haver renunciado a faculdade oferecida pelo art. 65 dagnele
acordo” (REsp n® 423.240/R], Relator o Ministro Fernando Gongalves, D] de 15/3/04).

(grifos nossos)

2. Recurso especial nao conbecido”.

Apesar do Recurso Especial nao ter sido conhecido, por falta de devido pré-
questionamento, a d. Ministra Nancy Andrighi proferiu o seguinte voto vista:

“Assim, a opg¢ao pela reserva constante do art. 65 do TRIPS, de postergar a data
de aplicagio das disposicdes do acordo pelo prazo de quatro anos, deveria ter sido
exercitada de forma expressa, com o fim ulimo de preservar a seguranca juridica
internacional, evitando controvérsias tais como a ora posta em juizo. Desse modo, nio
tendo o Brasil optado pela reserva a que tinha direito nos termos do acordo, o TRIPS esta
em plena vigéncia desde 1° de janeiro de 1995, e nio desde 1° de janeiro de 2000, como
pretende o ora recorrente”.

O quarto Recurso Especial, versando sobre a aplicabilidade do acordo TRIPS,
foi o RESP 652.172/R]J, 3* Turma, Ministto Carlos Alberto Direito,
novamente, nao foi objeto de conhecimento, tendo em vista as disposi¢oes da

sumula 126 do E. STJ:

“Assim, considerando ser constitucional a fundamentacio do acérdio, ausente o
extraordindrio, ndo ha como dar espaco ao especial”.

Desta forma, o ora Recorrente E. I. Du Pont niao obteve éxito em sua
irresignacao, tendo o prazo fixado pela Autarquia Recorrida sido mantido.

Em dezembro de 20006, foi decidido, pela primeira vez, o mérito de um
Recurso Especial na matéria em discussiao, nos autos do RESP 667.075, 3*
Turma, da Relatoria do Ministro Castro Filho, D] 12.02.2007, ap6s a opiniao
do Sub-procurador Geral da Republica pelo improvimento do apelo, nos
seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE -
TRIPS - VIGENCIA - PRECEDENTES.



I- O legislador patrio, ao aprovar e promulgar o TRIPS, tacitamente afastou a
vacatio legis, de quarenta e cinco dias, conferindo-lhe vigor a partir de sua publicagao oficial,
e The concedendo status de lei ordinaria. Dessa forma, sua vigéncia deu-se a partir de 1° de
janeiro de 1995 e, desde entdo, produz efeitos nas relagoes e situagées que disciplina.

II- Conforme precedentes desta Corte, a norma insculpida no artigo 33 do
TRIPS, protroga o prazo das patentes que foram concedidas por quinze anos, no regime
do anterior Cédigo de Propriedade Industrial. Assim, aquelas em vigor a data de 1° de
janeiro de 1995 tiveram os seus prazos de validade prorrogados para até vinte (20) anos,
contados da data do requerimento.

Recurso especial conhecido e provido.

Destarte, tem-se que o C. STJ decidiu o mérito da questio em apenas uma
oportunidade, contrastando com o parecer do representante do Ministério
Publico que opinava pela manutencao da sentenca e acérdio que, naquela
oportunidade, nao concedeu a extensao de 5 (cinco) anos ao privilégio de
invencao pertinente.

Da evoluciao jurisprudencial no E. Tribunal Regional
Federal da 2* Regido

Por tratar-se de matéria complexa, envolvendo intimeras minucias e
hermenéuticas conflitantes, sobre tema rico em diteito internacional da
propriedade industrial, ha farta produgao jurisprudencial no Tribunal Regional
Federal da 2* Regiao, cuja tendéncia majoritiria mudou drasticamente nesses
ultimos anos.

Para que se possa dissecar a evolugao jurisprudencial proposta, mister se faz
uma visao sobre as decisdes prolatadas, ano a ano.

1999 1x0 (em extensoes)

Em 1999, foi decidida pela primeira vez em segunda instancia (TRF-2) a
possibilidade de se estender o prazo de vigéncia de patentes com base no
Acordo TRIPS. Naquele ano, a — tunica — decisio julgou o agravo de
instrumento procedente em parte, para determinar a extensio da patente, por
cinco anos, até o julgamento final da demanda. Senao vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRAZO DE VALIDADE DE PATENTE
- TRIPS 1-Discutindo-se, no mérito, a questao relativa ao prazo de validade de patente de

invenco, em virtude do TRIPS, deve prevalecer a liminar que evita que a patente

caia em dominio publico, mantendo a prote¢do até o julgamento final da agao. 2 -
Limitada a liminar ao prazo de vinte anos a partir da data de depésito do pedido, caso o
transito em julgado nao ocorra antes desse prazo. 3 - Agravo parcialmente provido”. (grifos
N0Ss0s)

TRF-2, Al: 98.02.23054-5, Terceira Turma, Des. Tania Heine, DJU 30.11.1999

Apesar de ndo tangenciar a matéria de mérito, a Relatora votou pela
manuten¢ao da decisio a guo que, liminarmente, concedeu a extensio do



prazo de vigéncia até o julgamento de mérito, para evitar a queda em dominio
publico da patente. Desta forma, foi privilegiada a “cautela” sobre o
monopolio, sem que as questdes juridicas tenham sido profundamente
analisadas.

2000 (1x0 em extensdes) (acumulado 2x0)

No ano subsequiente, pela segunda vez em instancia superior, e pela primeira
vez em julgamento do mérito, foi decidida a possibilidade de extensao do
prazo de vigéncia dos privilégios de invencdo com fulcro na aplicacio do

Acordo TRIPS

INPI - PATENTE - PRAZO - VIGENCIA - APLICACAO DO ARTIGO 33
C/C ARTIGO 70.2 DO TRIPS - ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMERCIO - DECRETO
LEGISLATIVO N° 30, DE 15/12/94 - DECRETO N° 1355, DE 30/12/94. 1 - O
TRIPS, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio, foi aprovado pelo Decreto Legislativo n°30, de 15 de dezembro de 1994, sendo
publicado no Diario Oficial da Unido de 19 de dezembro de 1994 e promulgado pelo
Decreto n° 1355, de 30 de dezembro de 1994, sendo publicado no Diario Oficial da Unido
em 31 de dezembro de 1994; II - O artigo 65, em seus itens 1, 2 e 3, do TRIPS, traz uma
faculdade ou opgio a ser exercida pelo Estado-Membrohavendo necessidade de
manifestacdo prévia para que ele possa valer-se do prazo dilatado ali previsto; III - A
faculdade de postergar a data de aplicacio do TRIPS, deve ser exercida em momento
proprio, que in casu, ¢ o momento em que o Estado-Membro ratifica o acordo, na forma
prevista na Constituicio Federal e o insere na sua legislacio interna. IV - Ao aprovar o
TRIPS pelo Decteto Legislativo n° 30/94 e promulgi-lo pelo Decteto n® 1355/94,
publicado no DO da Unido de 31/12/94, 0 Brasil deixou de fazer uso do
previsto nos artigos 65-1 e 65-2, do referido acordo, que
assegurava a faculdade de dilatar a sua aplicacao por um periodo
total de cinco anos. Vé-se, assim, que o Brasil optou por aplicar desde logo o TRIPS,
eis que ao incorpora-lo a sua ordem juridica interna nido manifestou-se no sentido de
postergar sua aplicacao; V - Nao tendo o Brasil exercido a faculdade de postergar sua
aplicacao, chega-se a conclusiao que o TRIPS comegou a vigorar no Brasil em 1° de janeiro
de 1995. VI - Assiste ao Impetrante, ora Apelado direito a extensdo da validade de sua
patente por mais 5 anos. VII - Em 01.01.2000 decorreu o prazo de cinco anos, estando em
vigor, assim as disposicGes do TRIPS. VIII - Recurso e remessa necessaria improvidos.”

(grifos nossos)

TREF-2, AMS 980244769-2, Quinta Turma,
Des. Chaulu Barbosa, DJU 15.06.2000

Como ratio de decidir, o acérdao foi enfatico na tese da “faculdade
dispensada” pelo Estado brasileiro, ou da “rentincia tacita”, em postergar a
aplicacio do Acordo. Desta forma, ao nao se manifestar expressamente pela
adogao da ressalva do artigo 65, o Brasil teria renunciado ao seu Direito, como
um pafs em desenvolvimento.

2001 (2x0 em extensoes) (acumulado 6x0)

Em 2001, por duas vezes, o E.TRF-2 analisou a hipotese ora estudada em



sede de agravos de instrumento, e, em ambos os casos, se decidiu pela
dilatacao dos cinco anos, com base em teses distintas.

No primeiro deles, os eminentes julgadores ressaltaram a hipotese de ato cuja
producdo de efeitos ndo foi encerrada na égide da lei revogada, de modo que,
com o advento de 7ove/ instrumento normativo, aplicar-se-ia o0 novo prazo.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - TRIPS - EXTENSAO DO PRAZO DE
PATENTES - CONCESSAO DE LIMINAR - CASSACAO - IMPOSSIBILIDADE. Se o
TRIPS somente entrou em vigor no Brasil em 1° de janeiro de 2000, e de acordo com a
legislacdo anterior, o prazo de vigéncia das patentes era de 15 (quinze) anos a contar do
respectivo depdsito, & empresa cujas patentes ja estavam em vigor
quando do referido Acordo e que postula a extensao do prazo de
patentes para vinte anos faz jus a provimento liminar que determine ao
INPI a publicagdo, na Revista de Propriedade Industrial, da noticia de que as patentes em
referéncia se encontram sob exame judicial e, ainda, que o objeto do referido processo seja
citado como matéria pendente para exame de novos processos.” (grifos nossos)

TRF-2, Al 2000.02.01.016320-3, Terceira Turma, Des. Frederico Gueiros, DJU
23.04.2002.

No julgamento do segundo recurso, ainda que para fins precipuos de cautela,
o 6rgao julgador decidiu pela extensio de modo a evitar o dominio publico,
estando presentes os requisitos ensejadores da aplicagdo do artigo 273 do
Cdédigo de Ritos.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  —TRIBUTARIO INPI TRIPS
PRORROGACAO DO PRAZO-20 ANOS-TUTELA ANTECIPADA I- Aplicabilidade

do novo prazo as patentes em vigor a época da edicio da Lei n® 9.279/96. 1= A ndo
prorrogacdo do prazo de validade para 20 anos, podera causar
grave prejuizo para a empresa , pois caindo a sua patente em dominio publico,
poderia ser explorada por terceiros. 11I- Presentes os requisitos necessarios para a concessio
da tutela antecipada pleiteada, quais sejam periculum in mora e fumus boni iuris. IV- Agravo
de Instrumento improvido.” (gtifos nossos)

TREF-2, AT 2000.02.01.045667-0, Terceira Turma, Des. Tania Heine, DJU
DATA:13/12/2002.

2002 (2x3 em extensdes) (acumulado 8x3)

Contrastando com os anos anteriores, em 2002 foi predominante a corrente
jurisprudencial (com trés acérdaos neste sentido) que nao admitiu a extensao
dos prazos de vigéncia com base no Acordo TRIPS.

Como fundamento, uma das decisoes salientou que pela auséncia de expressa
disposi¢ao no sentido a retroatividade da nova norma, seguindo o axioma da
aplicabilidade ex7nune, salvo orientagao divergente; instituiu-se a teoria do “ato
juridico perfeito”; ¢ a tese de que a renuncia é que deveria ter sido expressa;
negou-se a possibilidade ventilada de se aumentar o prazo de monopdlio.
“ADMINISTRATIVO. PATENTES. ACORDO SOBRE ASPECTOS DO

DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO
COMERCIO. LEI N° 9.279/96. IRRETROATIVIDADE. PRAZO DE TRANSICAO. -



As patentes constituem privilégios de exclusividade concedidos aqueles que desenvolveram
criagdo utilitaria, e tém a sua duragio definida pela lei em vigor a época de sua concessao. O
Acordo ADPICS (Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao

Comércio), ou TRIPS, e a Lei n? 9.279/96, que aumentaram os prazos
de exclusividade, ndo se aplicam aos privilégios anteriormente
concedidos, a auséncia de disposicdo expressa nesse sentido.
Inteligéncia do art. 50, XXXVI, da Constituicio Federal e do art. 70.1 do Acordo. -
Para o Brasil e para todos os paises em desenvolvimento que nao
renunciaram expressamente ao beneficio, o prazo de transicao
para o novo regime de protecao findou-se em 10 de janeiro de
2000. - Apelagio improvida.” (grifos nossos)

TRF-2, AC 98.02.33886-9, Quinta Turma, Juiza Nizeste Antonia ILobato
Rodrigues, DJ 29.05.2003

Em sentido antagonicamente contrario, permaneceu o entendimento — a
época — majoritario de imediata aplicacio do Acordo TRIPS, resultando na
prorrogacao de pleno direito das invengdes tuteladas, o qual resta
exemplificado a seguir:

“MANDADO DE SEGURANCA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - TRIPS
-DIREITO INTERTEMPORAL - PATENTE - VIGENCIA. 1. Ao aprovar e promulgar
o TRIPS, o legislador brasileiro afastou a vacatio legis de quarenta e cinco dias e deu ao
TRIPS vigor a partir de sua publicacao oficial, transformando-o em Lei interna. Preenchidos
os requisitos de ordem juridica brasileira, para que se tenha forca e obrigatoriedade de Lei,
passou o TRIPS a incidir nas relacoes jutidicas constituidas no Brasil. 2. Nessas condicdes,
se norma juridica de direito interno deu-lhe vigor a pattir de 1.° de janeiro de 1995, desde
entdo, produz efeitos nas relagoes e situagoes que disciplina, as quais escapam a incidéncia da
lei nova. 3. Como se verifica, a norma do art. 33, do TRIPS, prorroga o prazo das patentes
que forem concedidas por quinze anos, no regime do anterior Cédigo de Propriedade
Industrial. AS patentes, em vigor a data de 1.2 de janeiro de 1995,
tiveram os seus prazos de validade prorrogados para até vinte (20)

anos contados da data do requerimento. 4. Apelagio ¢ Reexame necessario a que se nega
provimento”. (grifos nossos)

TREF-2, AMS 98.02.09268-1, 3* Turma, Des. Wandetley de Andrade Monteiro, D]
30.10.2002.

Por outro lado, foi iniciada posicao jurisprudencial que tangenciou a teoria do
“direito adquirido ao dominio publico” na data pré-determinada, além da
necessidade de consignacio expressa do direito a extensdo. Esta posicio,
posteriormente, veio a se consolidar com o decurso temporal, como veremos
a seguif.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL -PATENTE -PRORROGACAO DO
PRIVILEGIO Carece de fundamento o pedido de ampliacio do prazo de vigéncia de
patente, deferida com validade de quinze anos, para estendé-la por mais cinco anos, sob o
argumento que a lei atual confere privilégios maiores, com duragao de vinte anos. Nada
existe no "Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao
comércio", vulgarmente conhecido como TRIPS, que autorize a ampliacio. Pedido que
abala as expectativas empresariais legitimas, de explorar invento
ou modelo que caira em dominio publico. Impossivel ampliar a
exclusividade, que apenas pode ser concedida com base em lei. O artigo 70.2 do TRIPS nio
tem o alcance que se lhe quer conferir. Apelo desprovido”. (grif0s NOSS0S)

TRF-2, AMS 99.02.02703-2, 2* Turma, Rel Guilherme Couto, DJ 09.09.2002.



2003 (6x1 em extensoes) (acumulado de 14x4)

Retomando os entendimentos dos anos iniciais, no ano de 2003, as decisoes
b >

judiciais de segunda instancia (TRF2) foram quase unissonas ao determinar a

prorrogacao dos privilégios de invengao.

Na primeira delas, foi ressaltado o carater “ndo potestativo” do direito
estampado no artigo 65 do Acordo TRIPS. Este raciocinio ¢ consectario do
movimento paradigmatico que entende pela necessidade de ressalva expressa
no texto legal, ou de comunicag¢ao ao 6rgaio competente (OMC) para gozar da
prerrogativa de e postergar a aplicagio do Acordo.

“EXTENSAO DE PRAZO DE VALIDADE DE PATENTE. TRIPS. I - O

comando contido no artigo 65 do TRIPS nao é automatico. Trata-se de
faculdade que podera ou nio ser exercida pelo Estado-Membro. O Brasil nao utilizou essa
faculdade a0 nido comunicar treserva aos Paises Membros, entrando o Acordo
imediatamente em vigor no Pafs. II - Recurso provido.” (grifos nossos)

TRF2, AC 2002.51.01.507829-8, 5* Turma, Des. Antonio Athié, DJU 14.01.2004.

Em sentido exatamente contrario, no entanto, foi julgada uma apelagao que
registrou a questio da “expectativa de direito ao dominio publico por
terceiros”, além da inexisténcia de disposicdo que preveja expressamente a
extensao dos prazos.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PRORROGAGCAO DO
PRIVILEGIO. Carece de fundamento o pedido de ampliagio do prazo de vigéncia de
patente, deferida com validade de quinze anos, para estendé-la por mais cinco anos, sob o
argumento que a lei atual confere privilégios maiotres, com duracio de vinte anos. Nada
existe no "Acordo sobre aspectos dos direitos de proptiedade intelectual relacionados ao
comércio”, vulgarmente conhecido como TRIPS, que imponha para o passado a
prorrogacio, com a expedi¢ao de nova carta. Sem texto de lei expresso, claro e inequivoco,
ndo se pode acatar pedido que abala as expectativas empresariais legitimas, de explorar
invento ou modelo que, ja agora, caiu em dominio publico. Impossivel ampliar a
exclusividade, que apenas pode ser concedida com base em lei. O artigo 70.2 do TRIPS nio
tem o alcance que se lhe quer conferir. Apelo desprovido.” (gtifos nossos)

TREF-2, AMS 98.02.45828-7, 2* Turma, Des. Guilherme Couto, DJU 22.09.2003.

Contudo, o entendimento anterior, naquele ano, foi minoritario. Embasados
na aplicabilidade imediata de norma que possui forca de lei ordinaria, os
julgados destacaram a falta de uso da faculdade, e a “aplicagdo de lei mais
benéfica”.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRAZO DE VIGENCIA DE PATENTES
DE INVENCAO DEPOSITADAS JUNTO AO INPI SOB A EGIDE DA LEI
N°5.772/71 - APLICABILIDADE DO ACORDO ADPI (TAMBEM CONHECIDO
COMO ACORDO TRIPS) - SEM UTILIZACAO PELO BRASIL DO PERIODO DE
TRANSICAO. T - Inexiste controvérsia quanto a aplicabilidade 2 hipétese vertente do
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio -
ADPI (também referido como Acordo TRIPS - Trade Relates Aspects of the Intellectual
Property Rights), aprovado pelo Decreto Legislativo n°30, de 15 de dezembro de 1994, e
promulgado pelo Decreto n°1.355, de 30 de dezembro de 1994, que estabeleceu no art. 33 o
prazo de 20 (vinte) anos para vigéncia de patentes de invencao; IT - A faculdade de utilizagdo
do petiodo de transicio prevista no item 2 do art. 65 do ADPI, diferindo a vigéncia de suas
regras, exige que o fato seja comunicado aos demais Pafses-membros signatarios do Acordo,



assegurando-lhes que, durante tal prazo, eventuais alteragdes na legislacao, regulamentos e
na pratica, niao resultariam em um menor grau de consisténcia das disposicdes dele
constantes, na forma do item 5 do art. 65; III - Com a promulgacdo do Acordo ADPI pelo
Decreto n°1.355, de 30.12.94, fixando a sua entrada em vigor para 1° de janeiro de 1995, é
de se concluir que o Brasil ndo quis se favorecer da faculdade de diferir o aludido prazo de
vigéncia; IV - Também leva 4 mesma conclusio a falta de comunica¢do aos demais Pafses-
membros signatirios do Acordo ADPI acerca da utilizagao da prefalada vigéncia diferida,
assegurando-lhes que possiveis alteracdes na legislacao e atos internos nao prejudicatiam o
Acordo; V - Incorporadas, ao ordenamento juridico nacional, as regras defluentes do
Acordo ADPIs desde 1° de janeiro de 1995, vez que assim determina o Decreto n°1.355, de
30.12.94, que o promulgou, depois de sua aprovacido pelo Decreto Legislativo n°30, de 15 de
dezembro de 1994; VI - Aplicavel, portanto, o art.33 do Acordo ADPI, que fixa em 20
(vinte) anos o prazo de vigéncia para patentes de invencao; VII - Tendo em vista que
ainda estavam vigentes as patentes de invencdo objeto da
presente demanda quando da entrada em vigor do Acordo ADPI
prevendo prazo maior para tal vigéncia, 20 (vinte) anos ao invés de
15 (quinze) anos, afigura-se aplicavel ao caso vertente a nova
norma, sabendo-se que a atual Lei da Propriedade Industrial, Lei
n°9.279/96, a contempla no art. 40; V111 - Sentenca confirmada; IX - Apelagio
civel e remessa oficial improvidas”. (grifos Nnossos)

TRF-2, AC 2000.51.01.001122-3, 1* Turma, Des. Ney Fonseca, DJU 08.09.2003.

Ainda nesse sentido:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO EM MANDADO DE
SEGURANCA. ACORDO TRIPS. PRAZO DE VIGENCIA. DECRETO N.° 1.355, DE
30/12/94. LEI N.° 9.279/96. I - O TRIPS constitui Acordo Internacional firmado pelo
Brasil, abrangendo todas as areas da propriedade intelectual, o qual definiu as medidas
judiciais visando a protegao do exercicio dos direitos dos titulares, prevendo, ainda, sangdes
economicas, em caso de um pafs nao adequar aos padroes estabelecidos. II - Tal acordo
disciplinou, em seu art. 65, itens 1, 2 e 3, um petiodo de transicdo aplicavel aos pafses em
desenvolvimento, visando atingir patamares minimos de protecio. 111 - O Brasil, ao
aprovar o TRIPS pelo Decreto Legislativo n.2 30/94 e promulga-lo
pelo Decreto n® 1355/94, publicado no DO da Uniao de 31/12/94,
deixou de fazer uso do previsto nos artigos 65-1 e 65-2, do referido
acordo, que assegurava a faculdade de dilatar a sua aplicacao por
um periodo total de cinco anos, tendo incorporado ao Direito Positivo Brasileiro
as normas daquele tratado, que estipulam o prazo de validade de patente que se encontrava
em vigor de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos. IV - Ressalte-se, ainda, que os
tratados internacionais, adotados pelo Brasil, encontram-se no
mesmo plano de hierarquia das leis ordinarias, possuindo
eficaciade revogar a legislacao anterior. vV - 1n casu, o prazo de validade da
patente, de quinze anos, contados do dep6sito - 17/05/1988 - tetia seu tetmo final em
17/05/2003. Assim, ja vigente a Lei n.° 9.279/96, que tevogou o prazo concedido na
legislagio anterior para 20 (vinte) anos. VI - Frise-se, ainda, que o art. 235 da Lei n.°
9.279/96 reveste-se de natureza clatamente transitdria, na medida em que assegura a
contagem do tempo concedido pela legislacio pretérita, para fins de se chegar ao
quantitativo fixado pela nova lei. VII - Apelagdo provida. Sentenca cassada”. (grifos nossos)

TRF-2, AMS 2002.02.01.024411-0, 4* Turma, Desembargador Benedito
Gongalves, DJU 09.09.2003.

2004 (4x1 em extensoes) (acumulado de 18 x 5)

Em consonancia com o ano pretérito, em 2004 foi mantida a corrente
jurisprudencial dominante ja explanada acima.



Contudo, ¢ de se destacar o unico julgado em sentido divergente, no qual foi
realcada a impossibilidade do acordo trazer efeitos aos atos ja consumados
antes de seu advento.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -- PROPRIEDADE INDUSTRIAL —
ACORDO TRIPS - AMPLIACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DE PATENTES -
AUSENCIA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPACAO DE TUTELA. I) O
Acordo sobre os Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio
(ADPICs), também chamado Acordo TRIPS, é expresso no sentido de que
suas normas nao geram obrigacoes relativas a atos ocorridos
antes da data de aplicacao para o respectivo Membro, consoante a regra
do art. 70.1. Nessa categoria estdo as patentes concedidas anteriormente a data de aplicagdo
do acordo. 11-) Embora o Acordo tenha entrado em vigor para todos os
paises signatarios, em 1° de janeiro de 1995, a aplicabilidade de
suas normas no Brasil, classificado como pais em via de
desenvolvimento, segundo enquadramento feito pela OMC, deu-se
a partir de 1¢ de janeiro de 2000. 111-) No presente caso, nio procede a pretensio
do agravante em ampliar, por mais cinco anos, os prazos de vigéncia de suas patentes, uma
concedida em 1991 e trés concedidas em 1994. IV-) De qualquer forma estando as patentes
do agravante em plena vigéncia, com prazo de validade até 2006 e 2009, respectivamente,
ndo se justifica a antecipacdo da tutela para prorrogacio destes prazos. V-) Ausentes os
requisitos postos no art. 273 do CPC, para a concessio da medida antecipatoria,
notadamente a verossimilhanca das alegages. VI-) Agravo de instrumento improvido”.
(grifos nossos)

TRF-2, AI 2004.02.01.000246-8, 2* Turma, Des. Antonio Cruz Netto, DJU
29.11.2004.

De forma predominante seguiram os julgados, como estes destacados abaixo,
ressaltando o suposto “animus de nao fazer uso” da faculdade normativa.

“ADMINISTRATIVO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGACAO
DO PRAZO DE VALIDADE DA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE
PARA QUINZE ANOS- APLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. I - O caso dos
presentes refere-se ao prazo de validade do Modelo de Utilidade MU-7200279-4 cujo
deposito junto ao INPI data de 21-02-92 e a concessio de 30-07-96, enquanto vigente a Lei
n°5.772/71, com prazo de validade 10 anos para modelos de utilidade (art. 24); II - Ainda
vigente a Lei n°5.772/71, o Brasil firma o Acordo Internacional Sobte Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido no pafs como
TRIPS, que disciplina no art. 65 - 1, 2, e 3, um perfodo de transi¢do aplicavel aos paises em
desenvolvimento, entre os quais o Brasil, para atingir patamares minimos de protecao; III -
Com a ratificacio do aludido Acordo pelo Decreto Legislativo n°30, de 15-12-94, e Decreto
Presidencial n°1.355, de 30-12-94, aquele lapso temporal de 10 (dez) anos prorroga-se para
15 (quinze) anos, a contar também da data da efetivacdo dos depésitos junto ao INPL; IV -
A Nova Lei de Proptiedade Industrial, n°9.279, de 14-05-96, ab-roga a Lei n°5.772/71, e fixa
no art. 40 o prazo de 15 (quinze) anos para a vigéncia da patente de modelo de utilidade; V -
Evidente a intencdo de nao se recorrer as regras de transicao
contidas no art. 65-1 e 2 do Acordo TRIPS, que dispdem sobre a faculdade de se dilatar a
sua aplicacdo por um periodo de cinco anos. Assim, incorporam-se ao Direito Positivo
Brasileito as normas do Acordo TRIPS que estipulam o prazo de validade das patentes de
modelos de utilidade que ainda se encontram em vigor, como ¢ o caso sob andlise, passando
de 10 (dez) anos para 15 (quinze) anos; VI - Apelacio civel e remessa ex officio improvidas,
a unanimidade.” (grifos nossos)

TRF-2, AC 2002.51.01.500966-5, 5% Turma, Des. Franca Neto, DJU 07.06.2004.

Os doutos magistrados conceberam que a suposta inércia implicou na vontade
tacita de renunciat.
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“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIGENCIA DO ACORDO TRIPS.
PATENTEABILIDADE DE INVENTO. 1. A época do pedido de depésito, vigia ainda a
Lei 5.772/71 - Cédigo de Propriedade Industrial - que vedava o registro da patente
requerida. Entretanto, quando do pedido de exame (fevereiro de 1996) ja estava em vigor o
Acordo TRIPS (1/1/1995), por for¢a do Decteto Legislativo n°® 30/94, promulgado pelo
Decteto 1.355/94, que passou a prever a prote¢io patentaria do invento da Apelante (artigo

27.1 do Acordo TRIPS. 2. O Acordo TRIPS passou a integrar o direito
interno brasileiro quando da aprovacao do DL 30/94 e a
promulgacao do Dec. 1.355/94, estando em vigor desde a data de
sua publicacdo (01/01/1995), com forca de lei ordinaria federal. 3.
Com a promulgacio do Acordo TRIP pelo Dectreto n° 1.355, de 30.12.94, fixando a sua

entrada em vigor para 1° de janeiro de 1995, € de se concluir que o Brasil ndo
quis se favorecer da excepcionalidade de protrair o aludido prazo
de vigéncia. 4. Apelagio provida”. (grifos nossos)

TRF-2, AC 2001.51.01.531698-3, 4* Turma, Des. Rogério Carvalho, DJU
18.03.2004.

2005 (2x7 em extensoes) (acumulado em 20x11)

Repetindo o ano de 2002, em 2005 o entendimento majoritario pendeu pela
inaplicabilidade imediata do Acordo TRIPS, superando em mais de trés vezes
o numero de julgados em sentido distinto.

Antes de tangenciar a elabora¢io de julgados do ano em epigrafe, insta
destacar que nos idos de 2005 a Se¢ao Judiciaria da 2* Regiao, de forma
inovadora, especializou a 1* e 2* Turmas, além de quatro varas especializadas
em Propriedade Industrial, de modo a aumentar a qualidade e celeridade dos
julgamentos na disciplina evanescente.

No diapasao do entendimento “vencido” do ano de 2005, seguem exemplos
de julgados que corroboraram com a jurisprudéncia anterior sobre renincia de
prerrogativas.

“PATENTES DE INVENCAO - ACORDO “TRIPS” - DIREITO A
EXTENSAO DE VIGENCIA DE PATENTE DE 15 PARA 20 ANOS - APLICACAO
DO ART.40 DA LEI 9.279/96. - O Brasil, ao aprovar o Acordo TRIPS, pelo
Decreto Legislativo n°® 31/12/94, vigente em 1° de janeiro de 1995,
deixa de fazer uso das prerrogativas dos arts. 65-1 ¢ 65-2, e incorpora, de
imediato, ao Direito Positivo brasileiro as normas daquele Tratado que estipulam o prazo de
validade de patente que se encontrava em vigor, de 15(quinze) anos, para 20 (vinte) anos. -
O Novo Cédigo de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96), vigente a pattir de 15 de maio
de 1997, em seu artigo 40, fixa o prazo de 20 (vinte) anos para a vigéncia das patentes de
invencdo, e se adequa aos termos do artigo 65 (Disposices Transitorias) do Acordo
“TRIPS”, ao ressalvar, para os Paises Membros, o momento mais oportuno para a aplicacio
das suas normas. - Assim também o artigo 70.2, do Acordo “TRIPS”, indica a aplicagdo das
mencionadas normas aos Pafses Membros, desde que satisfacam ou venham posteriormente
a satisfazer os critérios de protecio af estabelecidos, e mantém o prazo das patentes, vigentes
em 1° de janeiro de 1995, de 15 para 20 anos, imediatamente, até que tais pafses adaptem
suas leis nacionais aos padroes minimos do Acordo “TRIPS”. - Nos termos dos
artigos 33 e 70.2 do Acordo “TRIPS”, e vigente a Lei n® 9.279/96,
que revoga o prazo de legislacao anterior, reconhece-se a
extensao das patentes P1-8407032-3 e PI 8401400-0 até o ano de 2004, sem a
incidéncia da norma do artigo 235, da nova LP. - A Turma, por maioria, negou provimento
ao recurso do INPI”. (grifos nossos)
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TRF-2, AC 1999.51.01.020184-6, 2* Turma, Desembargador Franca Neto, DJU
31.05.2005.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. - PATENTE DE INVENCAO
CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI N° 5.771/72 - PRORROGACAO DO PRAZO
DE VALIDADE — ACORDO TRIPS. 1 - O Acordo TRIP’s passou a integrar
o direito interno brasileiro quando da aprovacao do DL 30/94 e da
promulgacao do Dec. 1.355/94, vigente esta desde a data de sua
publicacao (01/01/1995). Il - Os acordos e tratados internacionais,
apos sua integracao ao direito interno do pais-membro, tém forca
hierarquica infraconstitucional, se encontrando no mesmo plano
de lei ordindria federal, pelo que cabe aplicacao aqui ao principio
de que norma posterior revoga norma anterior com ela
incompativel. lll - Portanto, a partir de 01.01.95, as patentes em
vigor naquela data, embora concedidas nos termos da Lei n?
5.772/91, aplicam-se as disposicoes contidas em TRIPS, porquanto
é principio de Direito Intertemporal que os efeitos futuros de
situacao juridica ja constituida anteriormente produzem-se de
acordo com a norma vigente no momento em que se produzirem.
Precedentes. IV - A disposicio contida no art. 235 da LPI tem natureza de norma de
transi¢do, que assegura a contagem do tempo ja usufruido, para efeito de validade das
patentes concedidas, nos termos da legislacao pretérita. Nao assegura, no entanto, que se
mantenha o ptazo estabelecido pela Lei n° 5.772/71, mas que seja computado o tempo ji
transcorrido, desde a data do depodsito, levando-se em conta, contudo, o tempo
remanescente para se chegar ao quantitativo fixado pela nova lei. V -Apelagio Civel a que se

da provimento por maioria”. (grif0S NOSSOS)

TRF-2, AC 2001.51.01.538716-3, 2* Turma Especializada, Desembargador
Messod Azulay Neto, DJU 21.05.2007.

De acordo com a orienta¢ao predominante no ano em tela, o E. Tribunal em
2005 alinhou as questoes incidentes sobre “direito adquirido de terceiros”,
“ato juridico perfeito na concessido da patente sob a égide da lei
antiga”, além da inexisténcia de dispositivo que determinasse a prorrogagao.

“APELACAO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI N°
9.279/96. ARTS. 235 E 229, PATENTE. PRAZO DE VIGENCIA.
IMPRORROGABILIDADE. 1 - A regra contida no art. 70, item 1, do TRIPS revela-se no
sentido de que o ato de concessdo da patente, juridicamente perfeito, rege-se em todos os
seus termos pela legislagio em vigor a época de sua constituicio; 2 - A lei, em principio,
dispée para o futuro, s6 atingindo fatos constituidos sob a égide da lei anterior quando
houver expressa disposicio nesse sentido, respeitados, em todo caso, o direito
adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada;, 3 - Com a
constituicao do direito patentario, a coletividade, nela incluidos os
concorrentes do titular do privilégio, adquirem um direito sujeito a
termo inicial de exploracao da tecnologia patenteada, que passa ao
dominio publico; 4 - Ha, portanto, um direito adquirido a exercer a
liberdade de iniciativa a exploracdo do invento, ao fim do prazo
inserto na lei do tempo da aquisicdao do direito ao monopodlio; 5 -
Reconhecido o diteito ao titular da patente sob a égide da Lei n° 5.772/71, por suas normas
devem ser reguladas todas as situagdes ja constituidas; 6 - A superveniéncia de lei
autorizando a adocao de um prazo maior para a vigéncia do direito
patentdrio nao altera as situacoes ja constituidas. Os prazos
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vincendos decorrentes de um direito ja realizado durante a

vigéncia da lei anterior devem ser respeitados; 7 - Hipotese em que,
quando do ajuizamento da agdo, as patentes em questdo ja se encontravam sob dominio
publico, o que ndo autoriza a concessio da tutela antecipada; 8 - Recurso e remessa oficial

tida como feita providos.” (Qrifos NOSS0s)

TRF-2, AC 2002.51.01.511045-5, 2* Turma Especializada, Des. Guilherme
Diefenthaeler, DJU 14.02.2006.

“APELACAO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI N°
9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE VIGENCIA.
IMPRORROGABILIDADE. 1 - A regra contida no art. 70, item 1, do TRIPS revela-se no
sentido de quUe o ato de concessao da patente, juridicamente perfeito,
rege-se em todos os seus termos pela legislacao em vigor a época
de sua constituicao; 2 - A lei, em principio, dispoe para o futuro, so
atingindo fatos constituidos sob a égide da lei anterior quando
houver expressa disposicdo nesse sentido, respeitados, em todo caso, O
direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada; 3 - Com a
constituicio do direito patentario, a coletividade, nela incluidos os concorrentes do titular do
privilégio, adquirem um direito sujeito a termo inicial de exploracio da tecnologia
patenteada, que passa ao dominio publico; 4 - Ha, portanto, um direito adquirido a exercer a
liberdade de iniciativa a exploracao do invento, ao fim do prazo inserto na lei do tempo da
aquisicio do direito a0 monopdlio; 5 - Reconhecido o direito ao titular da patente sob a
égide da Lei n® 5.772/71, potr suas normas devem ser reguladas todas as situagdes ji

constituidas; 6 - A superveniéncia de lei autorizando a adocao de um
prazo maior para a vigéncia do direito patentario nao altera as

situacoes ja constituidas. Os prazos vincendos decorrentes de um direito ja
realizado durante a vigéncia da lei antetior devem set respeitados; 7 - Recurso desprovido

por maioria.” (grifos N0ssos)

TRF-2, AC 2001.02.01.039921-5, 2* Turma Especializada, Desembargador
Guilherme Diefenthaeler, DJU 11.01.2006.

Pela primeira vez, dentro da compreensao segundo a qual ha inimeros 6bices
a possibilidade de se estender o prazo dos privilégios de invencao, foi
instituida a tese de “incompeténcia do Poder Legislativo em editar norma
que subtrai o dominio publico”.

“DIREITO COMERCIAI, E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PRORROGACAO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A EGIDE DA LEI N° 5.772-
71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMERCIO (ADPIC), CONHECIDO NA
VERSAO ANGLOFONA TRIPS. I - Ndo tem o Poder Legislativo
competéncia para editar leis que atribuam patentes para o que ja
se encontra no estado da técnica e no dominio publico como res
communis omnium. 11 - O Acordo sobte Aspectos da Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio constitui uma normativa internacional que tem como
destinatario o Estado-Membro, a depender de lei nacional para viabilizar sua execugio,
razio porque ndo pode ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensio, tendo
se tornado vigente e aplicivel no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000. III - A
postulada prorrogacdo por mais 5 (cinco) anos de patente
concedida sob a égide da Lei n? 5.772-71, passando de 15 (quinze)

13



para 20 (vinte) anos, viola ndo apenas o ato juridico perfeito
consubstanciado na patente, por se tratar de termo pre-fixado, na
forma do artigo 62 da Lei de Introducdo ao Codigo Civil e do inciso
XXXVI do artigo 5.2 da Constituicao da Republica; mas também
afronta o principio da vinculacao da jurisdicao a lei e ao direito, pois
ndo ha lei que ctie esse prazo ou atribua ao titular um beneficio para o qual nenhum gasto
teve. IV - O deferimento da prorrogacdo do privilégio por mais 5 (cinco) anos ensejatia o
enriquecimento sem causa do requerente, pois esse destinou investimentos referentes a
patente com validade por apenas 15 (quinze) anos, mas deseja a exclusividade de sua
exploragio por 20 (vinte) anos. V - Remessa necessdria e apelagio providas por maioria.”
(grifos nossos)

TRF-2, AMS 2001.02.01.030421-6, 2* Turma FEspecializada, Desembargador
André Fontes, DJU 10.05.2007.

“APELACAO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRIPS. LEI N°
9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE VIGENCIA.
IMPRORROGABILIDADE. 1 - A regra contida no art. 70, item 1, doTRIPS revela-se no
sentido de que o ato de concessdo da patente, juridicamente perfeito, rege-se em todos os
seus termos pela legislagio em vigor a época de sua constituicio; 2 - A lei, em principio,
dispoe para o futuro, s6 atingindo fatos constituidos sob a égide da lei anterior quando
houver expressa disposicio nesse sentido, respeitados, em todo caso, o diteito adquirido, o
ato juridico perfeito e a coisa julgada; 3 - Com a constituicdo do direito
patentario, a coletividade, nela incluidos os concorrentes do titular
do privilégio, adquirem um direito sujeito a termo inicial de
exploracao da tecnologia patenteada, que passa ao dominio
publico, 4 - Ha, portanto, um direito adquirido a exercer a liberdade de iniciativa 2
exploracao do invento, ao fim do prazo inserto na lei do tempo da aquisi¢do do direito ao
monopolio; 5 - Reconhecido o direito ao titular da patente sob a égide da Lei n® 5.772/71,
por suas normas devem ser reguladas todas as situacoes ja constituidas; 6 - A superveniéncia
de lei autorizando a adogdo de um prazo maior para a vigéncia do direito patentario nao
altera as situagbes ja constituidas. Os prazos vincendos decorrentes de um direito ja
realizado durante a vigéncia da lei anterior devem ser respeitados; 7 - Recurso e remessa
oficial tida como feita providos por maioria.” (grifos N0ssos)

TRF-2, AC 2000.02.01.007453-0, 2* Turma Especializada, Desembatrgador
Guilherme Diefenthaeler, DJU 26.05.2000.

“DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PRORROGACAO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A EGIDE DA LEI N° 5.772-
71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMERCIO (ADPIC)). I- O Acordo sobre
Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui uma normativa
internacional que tem como destinatario o Estado-Membro, enuncia normas de contetddo
programatico, entrou em vigor no Brasil a partir de 01.01.2000 e depende de lei nacional
para viabilizar sua execucio, razio pela qual nao poderd ser suscitado pelas partes como
fundamento de sua pretensao. II- Conquanto careca de base legal, a postulada prorrogacio
por mais 5 (cinco) anos de patente concedida sob a égide da Lei n® 5.772-71, S€
passasse de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, afrontaria a condicao
de res communis omnium, por sc tratar de termo pré-fixado na legislagio
revogada, na forma do artigo 6°, § 2° da Lei de Introducdo ao Cédigo Civil. III- Honorarios
fixados no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV- Apelo

provido para julgar procedente o pedido por maioria”. (grifos N0Ssos)

TRF-2, AC 2001.51.01.009212-4, 2* Turma Especializada, Desembargador André
Fontes, DJU 08.05.2007.
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No mesmo sentido da inaplicabilidade imediata de TRIPS, e da prorrogacao
oriunda do mesmo, pela primeira vez se diferenciou que seria o “destinatario
da norma” em discussiao, motivo pelo qual o Acordo nao poderia ser auto-
aplicavel.

Outra teoria levantada pelo julgado ¢ o do “enriquecimento sem causa” do
titular que pleiteia a extensao. Nessa tese, tem-se a patente como a
contraprestagao da inovagao trazida pelo inventor, de modo que a ponderacio
constitucional seria abalada com um lapso temporal maior de exclusiva.

“DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PRORROGACAO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A EGIDE DA LEI N° 5.772-
71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMERCIO (ADPIC).

I - O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui
uma normativa internacional que tem como destinatirio o Estado-Membro, a depender de lei
nacional para viabilizar sua execucio, razio porque nio pode ser suscitado pelas partes como
fundamento de sua pretensdo, tendo se tornado vigente e aplicavel no Brasil a partir de 1 de
janeiro de 2000. II - A postulada prorrogagdo por mais 5 (cinco) anos de patente concedida
sob a égide da Lei n® 5.772-71, passando de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, viola nao apenas
o ato juridico perfeito consubstanciado na patente, por se tratar de termo pré-fixado, na forma
do artigo 6° da Lei de Introducdo ao Cdédigo Civil; mas também afronta o principio da
vinculagdo da jurisdicdo a lei e ao direito, pois ndo ha lei que crie esse prazo ou atribua ao
titular um beneficio para o qual nenhum gasto teve. III - O deferimento da prorrogaciao do
privilégio por mais 5 (cinco) anos ensejaria o enriquecimento sem causa do requerente, pois
esse destinou investimentos referentes a patente com validade por apenas 15 (quinze) anos,
mas deseja a exclusividade de sua exploracio por 20 (vinte) anos. IV - Apelo desprovido por
maioria”. (grifos nossos)

TRF-2, AC 2003.51.01.507298-7, 22

Turma Especializada, Des. André

Fontes, julgado em 27.09.2005

2006 (10x0 em extensdes) (30x12 acumulado)

Em imediata discrepancia com o ano anterior, em 2006 a elaboracio de
julgados permitindo a extensiao oriunda do Acordo TRIPS foi macica, sem
que, no entanto, houvesse unanimidade.

Como exemplo, citamos os seguintes julgados:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENCAO. PRAZO DE
VIGENCIA. PRORROGACAO. ACORDO TRIPS. 1. De acordo com o art. 6° da Lei de
Introdugao ao Codigo Civil, "a lei em vigor terd efeito imediato e geral, respeitados o ato
juridico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". 2. Uma patente ainda em vigor na
data de vigéncia da lei nova ainda ndo exauriu todos os seus efeitos, logo ainda nao se
consumou, sendo, por conseguinte, atingida pelos efeitos da lei nova, inclusive quanto ao
novo prazo de vigéncia. Quisesse a lei nova que as patentes ja concedidas mantivessem seu
prazo anterior de concessdo, teria feito mencido expressa a isso, em suas disposicdes
transitorias. 3. A LPI ndo tem o condido de repristinar patentes ja extintas, mas tem sim o
efeito de prorrogar as patentes ja deferidas, mas ainda em vigor, na data de sua publicacio,
cumprindo, dessa forma, a sua funcdo de garantir maior protecio aos direitos de

propriedade industrial. 4. O STF ja fixou o entendimento de que o sistema
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constitucional brasileiro segue a teoria monista do direito
internacional, em sua leitura moderada, segundo a qual o tratado
ou convencdo internacional integra o direito interno brasileiro, uma
vez obedecido todo o tramite necessario para sua aplicabilidade,
no mesmo nivel da lei ordindria. Em tendo sido cumprido todo o ritual, o
TRIPS passou a ter validade no pafs com a mesma hierarquia das leis ordinatias. 5. Apelagdo
provida por maioria”. (Qrifos NOSS0s)

TRF-2, AC 2004.51.01.534808-0, 2* Turma Especializada, Desembargadora
Liliane Rotiz, DJU DATA 21.05.2007.

“ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRIVILEGIO DE
INVENCAO CONCEDIDO SOB A EGIDE DO CODIGO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (LEI 5.772/71). PEDIDO DE EXTENSAO DA VALIDADE DA
PATENTE DE 15 PARA 20 ANOS, NOVO PRAZO PREVISTO PELA LEI DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI 9.279/96). POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA. - Trata-se de patente (privilégio de
invencio) concedida sob a égide da Lei n® 5.772/71, tendo o depdsito sido feito pelo
inventor em 10/07/1987, estando prevista a validade por 15 anos, com expiracio
inicialmente prevista para 10/07/2002 (conforme Carta Patente n® PI 8703541-3, expedida
em 30/04/1996, alusiva a "Processo de aplicacio de pelicula protetora”, transferida em sua
ttulatidade para a autora, em 19/8/97 - fls. 07 e 08 dos autos). - Pedido de extensio da
validade de 15 para 20 anos, novo prazo ptevisto pelo artigo 40, da Lei 9.279/96 - a LPI,
vigente a partir de 15/05/1997, tendo revogado o CPL - Em se tratando de
patente que so cairia em dominio publico em época em que ja era
aplicavel o TRIPS, Acordo internacional sobre os Aspectos do
Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (dai,
entre nos, ser conhecido como ADPICs), é de ser estendido o

prazo de protecdo de quinze para vinte anos, com fulcro no disposto nos
artigos 33 e 70, § 3° do referido Acordo, que setviu de base para a extensdo para vinte anos
do prazo de validade das patentes, preconizado no jd aludido artigo 40 da LPL. - Apelacio e
remessa a que se nega provimento, mantida a sentenca recorrida”.

TRF-2, AC 2000.51.01.003308-5, 1* Turma Especializada, Desembargadora Marca
Helena Nunes, DJU 12.03.2007.

20072 (3x16 em extensdes) (acumulado em 33x28)

No ano corrente, o posicionamento de todo o E. TRF-2 foi alterado. De
forma abrupta, representando uma alteracio de 180° no direcionamento dos
julgados, as duas turmas competentes ao julgamento das questoes envolvendo
propriedade industrial, hoje, ndo postergam a vigéncia das patentes ou
modelos de utilidade com base no disposto no Acordo TRIPS.

2 Decisbes em grau recursal julgando a impossibilidade de se aplicar a extensao de prazo de acordo com
TRIPS: 2006.02.01.012340-2, 2001.51.01.531050-6, 2003.51.01.507299-9, 2003.51.01.510075-2;
2007.02.01.003250-4; 1999.02.01.050788-0; 2006.51.01.530354-8; 2000.51.01.001305-0;
2000.51.01.006606-6; 2003.51.01.505886-3; 2003.51.01.540180-6; 2004.51.01.520331-4;
2004.51.01.534558-1; 2005.51.01.507718-0; 2000.02.01.007453-0 e 2000.02.01.020433-3.

Decisbes em grau recursal favoraveis a extensdo do prazo de vigéncia de acordo com TRIPS:
2005.51.01.507229-7; 2004.02.01.002791-0; 2007.02.01.003573-6.
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Esta verdadeira revolugao teve como fonte o julgamento pela Primeira Se¢ao
Especializada do Tribunal, 6rgao colegiado que retine os integrantes das duas
primeiras Turmas Especializadas, nos embargos infringentes opostos por
AMERICAN CYANAMID COMPANY, autuado sob o n°
2000.02.01.007453-0, da relatoria da exma. Desembargadora Liliane do
Espirito Santo Rotiz.

Até o julgamento final do referido recurso, no ano corrente, com a
composicao dos colégios votantes originarios, tinhamos que a 1* Turma
Especializada negava os pedidos de prorrogacao por unanimidade, e a 2°
Turma Especializada concedia os pedidos de dilatagio por maioria.

Os referidos embargos infringentes foram oriundos da decisio da 2* Turma
Especializada que, por maioria, reformou a sentenga « guo, e nao concedeu a
dilatacio requerida pela Apelada/Autora.

No inicio do julgamento, que foi objeto de alguns pedidos de vista resultantes
na interrup¢do da deliberag¢do, ainda com o 6rgao presidido pelo d. Des.
Sérgio Feltrin, foi proposto que a decisdao ali tomada servisse como fonte de
modo a homogeneizar a conturbada jurisprudéncia do Tribunal.

Por haver inumeras teses contrapostas acerca da matéria, 0s cinco ricos votos
foram tunicos e distintos entre si, e, como ainda ndo foi publicado o acérdao,
insta destacar alguns pontos enfatizados pelos julgadores na sessio de
julgamento:

A exma. Relatora Des. Liliane Roriz votou pelo provimento parcial dos
embargos infringentes, salientando os seguintes pontos:

"Nio héd que se falar em ato juridico petfeito, eis que as patentes estavam em vigor
com o advento de TRIPS".

"TRIPS ndo faz lei as partes, mas apenas obrigacdo de legislar aos Estados-
membros".

"Nao pode ser concedida extensdo de patente com o mero advento de TRIPS,
mas, se estas ainda estavam em vigor com o advento da LPI, é cabivel a extensdo".

"A ac¢do de extensio tem natureza constitutiva, pois a protrogacdo nio é
automatica".

Ato continuo, O Des. André Fontes proferiu um voto ressaltando a
ilegalidade e inconstitucionalidade da extensao pleiteada. Em sua decisao, o d.
magistrado enfatizou que os titulares da patente ja haviam recuperado seu
investimento dentro do prazo legal dos quinze anos concedidos na égide da
Lei 5.772/71, pois na época de desenvolvimento da tecnologia aquele era o
prazo de exclusiva. Ademais, ainda devia ser observado o direito dos terceiros
de boa-fé que, ao se prepararem para entrar no mercado, tiveram a surpresa
de se verem 'ameacados' pelo antigo/atual titular da patente.

17



Posteriormente, a Des. Maria Helena Cisne declarou ser necessario um melhor
estudo do caso para proferir seu voto, e pediu vista, seguida no pedido pelos
demais Desembargadores Messod e Abel Gomes.

A sessao de julgamentos foi interrompida e reiniciada no dia 30.08.2007.

O voto da Des. Maria Helena Cisne teve como principal escopo os seguintes
termos:

* 'O artigo 65 de Trips determinou a aplicagio do acordo apenas em 1996,
para todos os membros" .

*  "a interpretacio da legislacio deve ser feita tendo em vista a economia e o
interesse nacional".

*  "com o advento de Trips os investimentos das multinacionais diminuiram no
Brasil, e aumentou a remessa de royalties”

*  "hd ato juridico petfeito na concessio de uma patente”

*  "deve ser respeitado a expectativa de diteito de terceiros para utilizarem do
objeto patenteado no prazo presctito”

*  "Trips é norma dirigida a0 Estado e nao as partes ptivadas”

* "A OMC nio exige que 0s paises a notifiquem pata fazer uso dos prazos de
aplicagio diferenciada do tratado"

"estender patente sem previsao legal implica lancar o Brasil de volta 4 idade
média".

Seguindo a orientagio da Des. Maria Helena Cisne, o voto do Des. Abel
Gomes negou provimento aos embargos infringentes, tendo sido consignados
os seguintes trechos:

* " prorrogagio do prazo das patentes implica em violagio ao artigo 170 da
Constituicao, pois afronta a livre concorvéncia”

* O Brasil teria de se manifestar formalmente, se quisesse renunciar ao direito de
postergar a aplicago, e ndo o contrdrio”

* "4 edigao da 1Pl nao exanriu 0 bojo de TRIPS, ¢, portanto, nao honve rensincia
on abdicacdo com a edigio da lei"’

*  "Ndo ha procedéncia na argumentacio de lei posterior "mais benéfica’ pois os
consunidores e concorrentes sao prejudicados”.

Por dltimo, seguindo a orientagdo da Relatora, o Des. Messod Azulay deu
b b
parcial provimento aos embargos infringentes, pois, ao seu ver:

*  "A LPI implica em renincia ticita ao direito de postergar a aplicacio de
Trips";
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*  "Nio ha ato juridico petfeito ou direito adquirido";
*  "direitos reais sdo sujeitos a imediata aplicacao de lei nova"

Portanto, por maioria (3x2), a primeira Se¢ao Especializada do TRF-2 decidiu
pela inaplicabilidade imediata da prorrogacio do prazo de vigéncia das
patentes instituidas pelo Acordo TRIPS.

Exatamente tendo em vista a decisaio da Segao Especializada, na primeira
sessao de julgamentos da 2* Turma Especializada (em 25.09.2007), que,
anteriormente ao julgamento dos Embargos Infringentes acima referidos,
concedia a extensiao dos cinco anos de TRIPS, a Des. Liliane Rotiz reviu seu
posicionamento e nao determinou a prorrogacio do prazo de vigéncia com

base no Acordo TRIPS.

Como exemplo da importante mudan¢a de posicionamento, destacamos
julgado deste ano, anterior a decisio da primeira se¢do, na qual a 2* Turma
Especializada, por maioria, determinou a prorrogacao do prazo de vigéncia:

“PROCESSO CIVIL. PATENTE DE INVENCAO. PRAZO DE VIGENCIA.
PRORROGACAO. ACORDO TRIPS. 1. De acordo com o art. 6° da Lei de Introducéo ao
Cédigo Civil, "a lei em vigor tera efeito imediato e geral, respeitados o ato juridico petfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada". 2. Uma patente ainda em vigor na data de vigéncia da lei
nova ainda nio exauriu todos os seus efeitos, logo ainda nio se consumou, sendo, por
conseguinte, atingida pelos efeitos da lei nova, inclusive quanto ao novo prazo de vigéncia.
Quisesse a lei nova que as patentes ja concedidas mantivessem seu prazo anterior de
concessdo, teria feito mencao expressa a isso, em suas disposicoes transitorias. 3. A LPI ndo
tem o conddo de repristinar patentes ja extintas, mas tem sim o efeito de prorrogar as
patentes ja deferidas, mas ainda em vigor, na data de sua publicagdao, cumprindo, dessa
forma, a sua funcio de garantir maior protecao aos direitos de propriedade industrial. 5.
Apelacio improvida por maiotia”.

TRF-2, AC 2005.51.01.507229-7, 2* Turma Especializada, Desembargadora
Liliane Rotiz, DJU 02.05.2007.

Tal alteracio - e consolidacio - de entendimento se deu nos autos da
Apelagio  Civel =~ 2005.51.01.507718-0,  Apelante  INPI,  Apelado
MCDERMOTT TECHNOLOGY INC cujo acérdao ainda nio foi
publicado, tendo o recurso da autarquia federal sido provido para manter o
prazo de vigéncia das patentes concedidas por quinze anos da data de seus
depositos.

Nao obstante, insta colacionar alguns dos julgamentos do ano de 2007, os
quais representaram a corrente vigente e, hoje, quase unanime do E. TRF-2:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELACAO CIVEL - EXTENSAO DO
PRAZO DE VIGENCIA DE PATENTE DE INVENCAO DE QUINZE PARA
VINTE ANOS EM RAZAO DO ADVENTO DO TRIPS - IMPOSSIBILIDADE -
PATENTE DE INVENCAO CONCEDIDA EM 30/08/1994 - APLICACAO DO
ART. 235 DA LEI 9279/96 QUE ASSEGUROU O PRAZO EM CURSO
CONCEDIDO NA VIGENCIA DA LEI 5772/71 - ATO JURIDICO
PERFEITO - MANUTENCAO DA VIGENCIA CONCEDIDA POR

QUINZE ANOS. 1- Recurso de apelagio, no qual se discute a extensio do prazo de
vigéncia da patente de invengdo PI 8905263, de quinze para vinte anos, em razio do
advento doTRIPS (Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights), em portugués

19



chamado de Acordo sobre os Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados
a0 Comércio (ADPICs) e da nova Lei de Propriedade Industrial; 2- A patente de invengdo
PI 8905263-3 foi concedida em 30/08/1994, sob a égide da Lei 5.772/71, pelo prazo de
quinze anos (dep6sito: 17/10/1989 - vigéncia: 17/10/2004); 3- Aplicacio do artigo 235 da
Lei 9.279/96 que assegurou o prazo da patente em curso concedido na vigéncia da Lei
5772/71. - Remessa necessaria e apelacao conhecidas e providas
por unanimidade.”

TRF-2, AC 2003.51.01.507299-9, 1* Turma Especializada, Desembargador Alufsio
Mendes, DJU 26.09.2007.

“DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACORDO DE
TRIPS (TRADE RELATED ASPECTS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS). EXTENSAO DO PRAZO DE VIGENCIA DE PATENTE CONCEDIDA
NA VIGENCIA DA LEIN° 5.772/71, DE 15 PARA 20 ANOS. I - O Decteto Legislativo
n° 30, de 15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto n° 1.355, de
30/12/94, incorpotou ao ordenamento jutidico brasileiro as normas constantes do Acordo
plurilateral, firmado por varios paises, entre eles o Brasil. Contudo, a aplicabilidade
de tais normas ficou submetida a, pelo menos, duas restricoes, em
se tratando de paises em desenvolvimento, como o caso do Brasil:
a) prazo geral de um ano, a contar do inicio da vigéncia do Acordo
no pais (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os
paises em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral. 11 -
Conforme consta do préprio corpo do artigo 65.2, do Acordo, @ inaplicabilidade
temporadria (pelo prazo especial de mais quatro anos) é direito do
pais em desenvolvimento, sendo certo que a renuncia ao direito
deve ser, portanto, expressa, ndo se admitindo renuncia tacita, nesse
particular. O Acordo nao criou qualquer direito para as pessoas, no
ambito privado, mas sim estabeleceu padrées minimos de
protecdo na drea de Propriedade Intelectual. Como o Brasil ¢é
reconhecidamente um pafs em desenvolvimento, inclusive assim enquadrado pela OMC,
esta inserido no contexto do artigp 65.2, com o reconhecimento de que a@
aplicabilidade das normas do Acordo somente ocorrera em janeiro
de 2000 ou em 2005, dependendo da hipotese. 111 - O advento da Lei
n? 9.279/96 nao alterou a questao da inaplicabilidade temporaria do
Acordo Plurilateral Assim, acertada a decisio administrativa, proferida no ambito do
INPI, ao indefetit o requetimento feito pela Autora/Apelada para conseguit o seu intento.
IV - Desse modo, o disposto no artigo 70.7, do Acordo, nio ¢é aplicavel, diante da sua
expressa redacio: "No caso dos direitos de propriedade industrial cuja protecio esteja
condicionada a registro, permitir-se-a que se modifiquem pedidos de protecio que estejam
pendentes na data de aplicacio do presente Acordo para o Membro de que se trate, para
reivindicar a protecio maior que se preveja nas disposicGes do presente Acordo. Tais
modifica¢es nio incluirio matéria nova". Ou seja: a regra af prevista somente serd aplicavel
a partir de janeiro de 2000. De qualquer forma, o pedido de protegdo da Apelada nio estava
pendente em janeiro de 2000, posto que ja havia sido concedido em 30.07.1996. V -
Sentenca reformada para julgar improcedente o pedido, invertendo-se a condenaciao na
verba de sucumbéncia, e excluir a condena¢io no pagamento de multa por litigincia de ma-
fé. VI - Apelagio e Remessa Oficial conhecidas e providas por unanimidade.” (grifos
N0Ss0s)

TRF-2, AC 2003.51.01.510075-2, 1* Turma Especializada, Desembargador
Guilherme Calmon, DJU 14.06.2007.

“DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PRORROGACAO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A EGIDE DA LEI N° 5.772-
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71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMERCIO (ADPIC), CONHECIDO NA
VERSAO ANGLOFONA POR “TRIPS’. 1 - Ndo tem o Poder Legislativo
competéncia para editar leis que atribuam patentes para o que ja
se encontra no estado da técnica e no dominio publico como res
communis omnium. 11 - O Acordo sobte Aspectos da Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio constitui uma normativa internacional que tem como
destinatario o Estado-Membro, a depender de lei nacional para viabilizar sua execugio,
razio porque ndo pode ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensio,
tendo se tornado vigente e aplicavel no Brasil a partir de 1 de
janeiro de 2000. 111 - A postulada prorrogacao por mais 5 (cinco)
anos de patente concedida sob a égide da Lei n® 5.772-71,
passando de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, viola ndo apenas o
ato juridico perfeito consubstanciado na patente, por se tratar de
termo pré-fixado, na forma do artigo 6° da Lei de Introdugcdo ao
Cadigo Civil e do inciso XXXVI do artigo 5.2 da Constituicao da
Republica; mas também afronta o principio da vinculacdo da
jurisdicado a lei e ao direito, pois ndo ha lei que crie esse prazo ou
atribua ao titular um beneficio para o qual nenhum gasto teve.1v - O
deferimento da prorrogacdo do privilégio por mais 5 (cinco) anos
ensejaria o enriquecimento sem causa do requerente, pois esse destinou
investimentos referentes a patente com validade por apenas 15 (quinze) anos, mas deseja a
exclusividade de sua exploragio por 20 (vinte) anos. V - Apelagio provida por
unanimidade”. (grifos nossos)

TRF-2, AC 2001.51.01.531050-6, 2* Turma Especializada, Des. André Fontes,
DJU DATA 21.09.2007.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAGCAO DE TUTELA. DEFERIMENTO DE EXTENSAO DO PRAZO DE
VALIDADE DE PATENTE. INICIO DA EFICACIA DOS DISPOSITIVOS DO
TRIPS. ESGOTAMENTO DO CONTEUDO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DO INPI PROVIDO. - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INPI em face do deferimento de antecipacio de tutela, prorrogando de 15 para 20 anos o
prazo de validade de patente, quando o dep6sito e a concessio se deram sob a égide do CPI
(Lei 5.772/71). - O Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto n® 1.355, de 30/12/94,
incorporou ao ordenamento juridico brasileiro as normas constantes do Acordo plurilateral,
firmado por varios paises, entre cles o Brasi, mas a aplicabilidade de tais
normas ficou postergada para 01/01/2000, por se enquadrar como
pais em desenvolvimento, tratando-se de direito do pais, ndo
sujeito a renuncia tacita (art. 65.2, do Acordo). - O advento da Lei n® 9.279/96 nio
alterou a questdo da inaplicabilidade temporaria do Acordo Plurilateral. - O disposto no
artigo 70.7, do Acordo, nio é aplicivel, diante da sua expressa redagio: "No caso dos
direitos de proptiedade industrial cuja protecio esteja condicionada a registro, permitir-se-a
que se modifiquem pedidos de protegio que estejam pendentes na data de aplicagio do
presente Acordo para o Membro de que se trate, para reivindicar a prote¢io maior que se
preveja nas disposi¢oes do presente Acordo. Tais modificagSes nio incluirdo matéria nova'.
Assim, a regra ai prevista somente sera aplicavel a partir de janeiro de 2000. De qualquer
forma, o pedido de protecdo da Apelante nao estava pendente em
janeiro de 2000, posto que a patente em tela ja havia sido
concedida em 31/12/1996, motivo pelo qual se lhe aplica a regra do
art. 235, da Lei 9.279/96. - Impossibilidade de esgotamento em antecipagio de tutela
de toda a matéria de mérito da demanda. - Recurso a que se da provimento por
unanimidade”. (grifos nossos)
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TRF-2, AT 2006.02.01.012340-2, 1* Turma Especializada, Desembargadora Marcia
Helena Nunes, DJU 01.10.2007.

Por ultimo vale destacar que, em julgado unanime da lavra do Desembargador
Guilherme Calmon Nogueira da Gama, 1* Turma Especializada do TRF-2,
nos autos da Apelacio Civel 2006.51.01.530354-8, publicado no dia 05 de
outubro de 2007, foi espancada a tese da imediata aplica¢ao do acordo TRIPS:

“Nao se pode confundir vigéncia com eficacia (ou aplicabilidade), tal como se
percebe nitidamente em termos de normas juridicas constantes do texto da Constituigio
Federal de 1988, e de outros textos legislativos infraconstitucionais que ndo siao auto-
aplicaveis. Nesse sentido, a classificacio das normas constitucionais, tal como elaborada por
JOSE AFONSO DA SILVA, é bastante oportuna para explicar a distincio entre vigéncia e
aplicabilidade da norma.

Conforme consta dos documentos apresentados pelo INPI, em caso andlogo, fica claro que o
Brasil exerce o direito previsto no artigo 65.2 do Acordo Plurilateral, adiando, pois, o perfodo
para a aplicabilidade dos preceitos do Acordo, pelo prazo de quatro anos a partir de 01° de
janeiro de 1996. “O governo brasileiro entende que o supracitado periodo de transicdo foi
automaticamente concedido a todos os pafses em desenvolvimento membros da WTO,
independentemente de qualquer comunicacio formal nesse sentido. Esse entendimento foi
confirmado pelo Secretariado numa resposta dada por escrito, datada de 14 de margo de 1996,
a uma carta que essa Missdo enviou ao mesmo sobre tal questio, em 07 de marco de 1996.”
(pronunciamento do INPI a fl. 174 dos autos registrados sob o n® 98.0009653-1). A posicio
do governo brasileiro acerca do assunto se mostra clara diante do teor do oficio n® 65 DPC-
MRE/PEXT (fls. 176/181), no sentido do exetcicio do diteito por parte do Brasil em adiar o
prazo para a aplicabilidade das normas do Acordo plurilateral mencionado”. (grifos nossos)

Outrossim, temos que o TRF-2, apdés muita oscilagio nas orientagcoes
adotadas a hermencutica aplicavel, no ano corrente, finalmente, adotou a
posicio defendida pela Autarquia Federal, havendo estabelecido firme
posicionamento contra a possibilidade de se aplicar o Acordo TRIPS
diretamente e, consequentemente, ampliar o prazo de protecao dos direitos de
propriedade industrial.

Conclusdao quanto a situacido corrente da jurisprudéncia do
TRF da 2°. regido

Portanto, a tese predominante hoje no TRF-2 tem como escopo os seguintes
fundamentos:
1) “ato juridico perfeito na concessao da patente sob a égide da lei
antiga”;

2) “a renuncia é que deveria ter sido expressa”, "A edicdo da LPI nio
exauriu o bojo de TRIPS, e, portanto, nao houve renuncia ou abdicagao
com a edicio da lei";

3) “direito adquirido ao dominio publico pela sociedade” ou
“expectativa de direito a0 dominio publico por terceiros™;
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4) “incompeténcia do Poder Legislativo em editar norma que subtrai o
dominio publico”;

5) “ o destinatario da norma ndo é o sujeito particular, mas o Estado
Membro™;

6) “Enriquecimento sem causa do titular dos privilégios”;

7) "a interpretacio da legislagdo deve ser feita tendo em vista a
economia e o interesse nacional”, "com o advento de Trips os
investimentos das multinacionais diminuitam no Brasil, e aumentou a
remessa de royalties";

8) “nio ha lei que determina a extensao dos prazos”;

9) "a prorrogacio do prazo das patentes implica em viola¢do ao artigo
170 da Constitui¢ao, pois afronta a livre concorréncia;

10) "Nao ha procedéncia na argumentacao de lei posterior 'mais
benéfica' pois os consumidores e concorrentes sao prejudicados”.

Noutro diapasio, a tese — hoje minoritaria - que coaduna com a aplicaciao
imediata de TRIPS é embasada nos seguintes argumentos:

1) “o direito do artigo 65 nao ¢é potestativo™;

2) “houve a rendncia tacita do Brasil na aplicacio dos prazos de
postergacao’;

3) “ ainda que niao houve a renunica, o Estado brasileiro demonstrou o
animus de ndo fazer uso das prerrogativas” ou “faculdade dispensada”;

3) “TRIPS deve ser tido como aplicacao de lei mais benéfica
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