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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N°1.178.467 - RJ (2017/0248879-3)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
AGRAVANTE : GENENTECH, INC.
ADVOGADO  : ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL E
OUTRO(S) - RJ133459
AGRAVADO  : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
VIOLACAO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973. NAO
CONFIGURACAO. INEXISTENCIA DE VICIO QUE
PUDESSE SER SANADO COM A OPOSICAO DE
EMBARGOS =~ DECLARATORIOS.  AUSENCIA DE
IMPUGNAGAO A TODOS 0OS FUNDAMENTOS DO
ACORDAO RECORRIDO.

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA.

DECISAO
Vistos etc.

Trata-se de agravo interposto por GENENTECH, INC. contra deciséo
proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2% Regido que inadmitiu seu
recurso especial.

E o relatério.

Passo adecidir.

As razdes apresentadas sdo suficientes para que se analise 0 recurso
especial, motivo pelo qual passo afazé-lo.

Nas razdes deste apelo, a recorrente alega violagdo do artigo 230, § 4°,
daLei 9.279/96 e do artigo 535, incisos | e Il, do Codigo de Processo Civil de
1973. Assevera que 0 "sistema pipeline consiste emuma revalidacao no Brasil
de patentes concedidas no exterior. Assim, a patente brasileira pipeline € um
espelho da patente estrangeira 'revalidada’ e possui 0 mesmo prazo de
validade (vide artigo 230 8§ 3° da PLI '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')". Explica que "o prazo
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remanescente de protecdo, no pais onde ocorreu o primeiro depdsito da
patente originaria, sera, tdo somente, a base para fixagdo da data de vigéncia
da patente pipeline no Brasil. Esse prazo remanescente, que nao podera
ultrapassar os 20 anos - previstos no artigo 40 da LPI - sera contado da data
do deposito da patente pipeline no Brasil", assim, "tendo a patente pipeline da
Recorrente sido depositada em 14 de maio de 1997, esse prazo corrigido até
18/06/2019 (prazo de vigéncia da patente americana correspondente)
ultrapassaria o limite de 20 anos, (...) 0 prazo da patente PP 1101137-8 deve
ser corrigido para 14 de maio de 2017 (respeitando o limite de 20 anos da
data do depdsito no Brasil)". Destaca que o Tribunal de origem "aplicou uma
limitacdo equivocada, de modo que 0 prazo da patente brasileira injustamente
expirara mais cedo, em desacordo com o que determina EXPRESSAMENTE o
artigo 230 § 4° da LPI (Fica assegurado a patente concedida com base neste
artigo o prazo remanescente de protegdo no pais onde foi depositado o
primeiro pedido contado da data do depdsito no Brasil)". Afirma que "néo
interessa aqui analisar o sistema patentario norte-americano ou eventual
abandono de patente estrangeira - como quer fazer o E. Tribunal a quo (fls.
578/579) - mas apenas seguir o determinado EXPRESSAMENTE na legislacao
BRASILEIRA (no artigo 230 da LPI)". Assevera que apesar da oposi¢éo de
embargos declaratorios, o Tribunal de origem permaneceu omisso acerca da
"contradicéo perpetrada pelo INPI", que "na publicacdo na Revista Oficial do
INPI, indicou como primeiro pedido no exterior o dia 17/11/1993, além de
consignar que o prazo de validade da patente sera de '20 anos contados da
data do depésito do primeiro pedido’, ou seja, 17/11/2013", mas em sua
contestacéo "afirmou que a patente emtela expiraria em 14/06/2011".

Este recurso, todavia, ndo comporta provimento na parte em que pode
ser conhecido.

No gue tange a alegada violacéo do artigo 535 do Cédigo de Processo
Civil de 1973, E pacifico o entendimento desta Corte quanto a desnecessidade

de que o Tribunal, ao proferir sua decisdo, aprecie expressamente todas as
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guestdes suscitadas pelas partes, bastando que no acérddo constem os
fundamentos utilizados para se chegar a conclusdo exteriorizada e esta
apresente uma solucdo a questéo juridica que lhe foi submetida pelas partes.
Em outras palavras, cabe ao magistrado resolver a lide que Ihe é posta, néo
estando submetido aos argumentos indicados pelo réu ou pelo autor, valendo o
brocardo “da mihi factumdabo tibi ius’.

Destarte, a violacdo ao artigo 535 do Cdédigo de Processo Civil ndo se
caracteriza com o fato do Tribunal néo ter se manifestado sobre este ou aquele
ponto, ndo tenha indicado expressamente o dispositivo legal em que esteja
fundamentado (importante lembrar que ndo se exige o prequestionamento
expresso da matéria recursal para a admissdo do recurso especial, sendo
imprescindivel apenas que os temas pertinentes aos artigos legais tenham sido
apreciados, o0 chamado prequestionamento implicito), mas sim quando
demonstrada a existéncia de omissdo rel evante a solugdo do caso.

Na espécie, a recorrente afirma que o Tribunal de origem teria sido
omisso acerca da "contradicéo perpetrada pelo INPI", que "na publicacéo na
Revista Oficial do INPI, indicou como primeiro pedido no exterior o dia
17/11/1993, alémde consignar que o prazo devalidade da patente sera de'20
anos contados da data do depdsito do primeiro pedido’, ou sgja, 17/11/2013",
mas em sua contestacdo "afirmou que a patente em tela expiraria em
14/06/2011".

Sem qual quer razédo, contudo. Compulsando os autos, o que se verificaée
gue a carta patente foi expedida com validade até 14/06/2011 (e-STJfls. 483),
sendo absolutamente irrelevante que "na publicacdo na Revista Oficial do
INPI, indicou como primeiro pedido no exterior o dia 17/11/1993". Observe-se
gue em sua contestacao, a recorrida evidencia que esta informacéo decorre do
fato de ter arecorrente indicado como primeiro deposito no exterior 0 processo
"US 08/146.206 de 17.11.1993" (e-sTJ fls. 439), fato que foi posteriormente
refutado, pois "a busca pelos dados do referido documento no sitio do USPTO

mostrava que o0 documento US 08/146.206 se tratava de uma
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continuacao-em-parte (continuation-in-part) do documento US0/715272,
depositado em 14.06.1991, posteriormente abandonado, data esta, portanto,
de 14.06.1991, a que seria adotada para a determinacéo do prazo de vigéncia
da patente pipeline em questéo, caso esta viesse a ser concedida” (e-STJ fls.
441).

N&o bastasse inexistir a apontada contradicdo, por serem claros os
termos da defesa e, consequentemente, temerdria a afirmagdo feita pela
recorrente, € incompreensivel qual a relevancia desta questéo a pretensdo da
recorrente, tendo em vista que pleiteou que fosse "corrigido o prazo de
validade da patente pipeline brasileira PP 110137-8 para 14/05/2017, em
harmonia com 0 prazo de validade da patente norte-americana i.e., 20 anos
contados da data do deposito no Brasil, em conformidade com o § 4° do art.
230, da Lei n° 9.279/96, combinado com o artigo 40 da referida lei",
apresentando argumentacao apenas neste sentido.

Assim, verificada a manifestaimpertinéncia da questéo ao julgamento do
caso, hdo ha que se falar em violacéo do artigo 535 do Cddigo de Processo
Civil de 1973.

Quanto a alegada violagdo do artigo 230 da Lei 9.279/96, o recurso néo
pode ser conhecido. A teor da Sumula 283/STF, “é inadmissivel o recurso
extraordinario, quando a decisdo recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso ndo abrange todos eles’. Observe-se que
este entendimento sumular foi positivado no Cédigo de Processo Civil de
2015, que em seu artigo 932, inciso |ll, prevé que incumbe ao relator "ndo
conhecer de recurso inadmissivel, prejudicado ou que ndo tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisao recorrida”.

No caso, o0 acordao recorrido assentou que deveria ser considerado o dia
14/06/1991 como data do primeiro pedido no exterior, tendo em vista que néo
seria aplicavel ao caso o artigo 7°daLei 9.279/96, que prevé que a"retirada de
depdsito anterior sem producdo de qualquer efeito dard prioridade ao

depdsito imediatamente posterior”, nos casos de "continuacdo" ou
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"continuacdo em parte" prevista na legislacdo americana, pois "o 'abandono’
no sistema americano nao se dissocia plenamente do primeiro pedido, razao
pela qual aquela legislacdo utiliza-se da expressdo de origem latina
'CONTINUATION', cujo significado € o mesmo em na lingua portuguesa’.

Transcrevo o trecho pertinente da fundamentacéo do acordéo:

O problema surge quando se esta diante de casos de patentes
eventualmente abandonadas, retiradas ou recusadas sem
terem sido submetidas a qualquer tipo de inspecao publica, ou
produzido efeitos, ainda, que restritos a reivindicacdo de
prioridade.

Hipotese muito comum na comunidade européia, desde o
advento do Instituto Europeu de Patentes (IEP), oriundo da
Convencéo de Munique (1977), que permite que o depdsito de
um unico pedido, no instituto em questdo, corresponda a
pedidos de patentes nacionais nos paises signatarios daquela
Convencao. Casos emque o INPI, sem seimportar com o prazo
restante da patente, da inicio a contagem de 20 anos, a partir
da data do depésito abandonado, retirado ou rejeitado, e que
nos termos daquele tratado nao se configuraria em marco de
reivindicacoes.

Art. 87 - data da prioridade

(1) Aquele gue depositou regularmente num ou para um dos
Estados parte da Convencéo de Paris, um pedido de patente de
invencdo, de modelo de utilidade, de certificado de utilidade ou
de certificado de inventor, ou 0 Seu sucessor, goza , para efetuar
0 depdsito de um pedido de patente européia para a mesma
invencéo, do direito de prioridade durante o prazo de 12 meses
apbs o deposito do primeiro pedido.

(2) Qualquer depdsito que tenha o valor de um depdsito
nacional regular em virtude da legidacdo nacional do Estado no
qual foi efetuado ou de acordos bilaterais ou multilaterais,
incluindo a presente Convencéo, é reconhecido como dando
origemao direito de prioridade.

(3) Deve entender-se por depdsito nacional regular qualquer
depdsito que sga suficiente para estabelecer a data em que o
pedido foi depositado, qualquer que sga o resultado ulterior
desde pedido.

(4) E considerado como primeiro pedido, cuja data de depdsito é
0 ponto de partida do prazo de prioridade, um pedido posterior
gue tenha 0 mesmo objeto que um primeiro pedido anterior,
depositado no ou para o mesmo Estado, com a condi¢do de que
esse pedido anterior, na data do deposito de pedido ulterior,
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tenho sido retirado, abandonado ou recusado sem ter sido
submetido a inspecdo publica e sem deixar subsigtir direitos e
gue néo serviu ainda de base para a reivindicacao do direito de
prioridade. O pedido anterior ja ndo pode entéo servir de base
pararevindicacdo do direito de prioridade.

Dispositivo que deve ser prestigiado por encontrar respaldo
no art. 4°, letra"C", item 04, da Convencao da Uni&o de Paris
(CUP)

Art. 4°

C - Deve sar considerado como primeiro pedido, cuja data de
apresentacdo marcara o inicio do prazo de prioridade, pedido
ulterior que tenha 0 mesmo objeto de um primero pedido
anterior, nos termos do paragrafo 2, apresentado no mesmo pais
da Uniao, desde que na data do pedido posterior, o pedido
anterior tenha sido retirado, abandonado, ou recusado, sem ter
sido submetido a inspegdo publica e sem deixar subsistir direitos
e que ndo tenham ainda servido de base para reivindicacéo do
direito de prioridade. O pedido anterior entdo ndo poderd mais
servir de base para reivindicacdo do direito de prioridade.

De forma que meu entendimento nesses casos é sempre no
sentido de prestigiar o comando em tela, observando se o
primeiro depdsito da patente, objeto da revalidacao,
enquadra-se nas hipoteses acima descritas, tendo para mim
gue a expressao - "primeiro pedido”- inserta emnossa lei (art.
230 da Lei 9.279/96), e que serve de marco para contagem, sO
pode se referir ao registro que verdadeiramente deu origem ao
privilégio estrangeiro, com base em nossa propria sistematica
de concessao, prevista no art. 7°, do mesmo diploma legal.

Art. 7° - (...) Parégrafo Unico -A retirada de depdsito anterior
sem producdo de qualquer efeito dara prioridade ao depdsito
imediatamente posterior.

Visto isso, de suma importancia para o que se direi a seguir,
passemos a analise da patente em discussao nos autos.

De plano, verifico que a patente americana n° US 6.407.213
BI, (correspondente a "pipilene" n° PP1101137-8), decorre da
continuacdo de pedido anteriormente feito, junto ao 6rgao
Americano, como se confere na anotagéo, inverbis:

Continuacdo parcial do pedido de patente n° 07/715.272,
depositado no dia 14 de junho de 1991, ora abandonado.
Confira-se (fl. 275 item 63)
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Apesar da anotacdo de "abandonado”, que poderia levar a
conclusao de se estar diante da mesma hipotese do artigo 4°,
alinea "C", da CUP - registro que néo foi objeto de anélise no
orgdo patentario americano (USPTO) - o caso € totalmente
diferente, enquadrando-se num outro dispositivo da CUP - art.
4", alinea 'G' n°s 1 e 2 - que faculta aos paises unionistas, no
ambito de suas autonomias, a permitir a divisdo do pedido
originalmente formulado, em outros pedidos, conferindo-1hes,
todavia, a mesma a data do pedidoinicial. Confira-se:

Art. 4°

No que se refere aos elementos ndo compreendidos no ou nos
pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentacdo do pedido
ulterior da lugar a um direito de prioridade, nas condigdes
usuais:

G - (1) Se o exame revelar que um pedido de patente € complexo
podera o requerente dividir num certo nimero de pedidos
divisonérios, cada um dos quais conservara a data do pedido
inicial e, sefor o caso, 0 beneficio do direito de prioridade.

(2) O requerente podera também, por sua propria iniciativa,
dividir o pedido de patente conservando como data de cada
pedido divisionario a data do pedido inicial e, se for o caso, 0
beneficio do direito de prioridade. Cada pais da Unido tera a
faculdade de fixar condicbes nas quais esta divisio sera
autorizada.

Inspirados por  esses dispositivos, é que a Legislacdo
Pantetaria Americana admite a chamada "continuation”
(continuacdo) ou "continuation in pare (continuacdo em
parte), institutos comalto grau de abrangéncia que

ndo encontra paralelo em outros paises, permitindo que uma
patente com escopo inicialmente limitado, possa ao longo dos
anos, vir a obter maior cobertura, mediante novos
requerimentos sob o titulo de 'continuacdes’, que nada mais
sdo do que uma série de aperfeicoamentos introduzidos na
matéria inventiva do pedido original, propiciando-lhe
induvidosos acréscimos.

De forma que o 'abandono' no sistema americano n&do se
dissocia plenamente do primeiro pedido, razdo pela qual
agquela legislacao utiliza-se da expresséo de origem latina
"CONTINUATION", cujo significado € o mesmo em na lingua
portuguesa, denotando que parte da matéria inventiva decorre
de um pedido antecedente, e ainda passivel de anélise naquele
orgao.

Muito diferente do que acima se disse, sobre o sistema
europeu, quando o primeiro depdsito € realmente abandonado,
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antes de ter sido objeto de pedido de andlise.
Diante de tal anotacdo, meu entendimento caminha em sentido
contrario, ndo podendo ser aplicado quando o primeiro
depodsito foi objeto de substituicdo por outro, por meio de
"continuag&o" ou 'continuacéo em parte'." (e-STJ fls. 578/582)
Assim, se 0 recorrente entende que "ndo interessa aqui analisar o
sistema patentario norte-americano ou eventual abandono de patente
estrangeira - como quer fazer o E. Tribunal a quo (fls. 578/579) - mas apenas
seguir o determinado EXPRESSAMENTE na legislacdo BRASILEIRA (no
artigo 230 da LPI)", ndo ha como conhecer do recurso quanto ao ponto, poisa
impugnacgdo deste constitui pressuposto para o conhecimento de sua tese
recursal.

Ante o exposto, conheco do agravo para, desde logo, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial na parte conhecida.

I ntimem-se.

Brasilia (DF), 27 de marco de 2019.

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator



