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ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.234
Requerente: Procurador-Geral da Republica
Requeridos: Presidente da Reptblica e Congresso Nacional

Relatora: Exma. Sra. Ministra Carmen Licia

Constitucional. Artigos 230 e 231 da Lei n°
9.279/96, que instituem as  palentes
“pipeline ”. Observdncia dos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicacdo
industrial exigidos pela legislagdo
infraconstitucional.  Normas  que  ndo
dispensam o exame substantivo para a
concessdo  de  mencionadas  patenies,
remetendo ao direito  internacional a
regulagdo desse procedimento. Observdncia
dos principios constitucionais da isonomia e
do devido processo legal. Auséncia de ofensa
ao suposto direito adquirido da coletividade.
Manifestacdo pela improcedéncia do pedido.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

O Advogado-Geral da Uniio, tendo em vista o disposto no art.
103, § 3°, da Constituicdo da Repiblica, bem como na Lei n® 9.868/99,
vem, respeitosamente, manifestar-se sobre a presente acgdo direta de

inconstitucionalidade.
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I-DA ACAO DIRETA

Trata-se de acio direta de inconstitucionalidade, com pedido de
medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da Repiblica, tendo por
objeto os arts. 230 ¢ 231 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Eis o teor

dos dispositivos impugnados:

“Art. 230. Podera ser depositado pedido de patente relativo as
substdncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou
processos quimicos e as substdncias, matérias, misturas ou
produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos
de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de
obtengdo ou modificagdo, por quem tenha protegcdo garantida
em tratado ou convengdo em vigor no Brasil, ficando
assegurada a data do primeiro deposito no exterior, desde que
seu objeto ndo tenha sido colocado em qualquer mercado, por
iniciativa direta do titwlar 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 depdsito devera ser feito dentro do prazo de I (um) ano
contado da publicacdo desta Lei, e deverd indicar a data do
primeiro depdsito no exterior.

§ 27 O pedido de patente depositado com base neste artigo serd
automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer
interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias,
quanto ao atendimento do disposto no caput deste arfigo.

$ 3° Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas
as condi¢des estabelecidas neste artigo e 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.

§ 4° Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo
o0 prazo remanescente de protegdo no pais onde foi depositado o
primeire pedido, contado da data do depésite no Brasil e
limitado ao prazo previsto no art. 40, ndo se aplicando o
disposto no seu pardgrafo unico.

§ 5° O depositante que tiver pedido de patente em andamento,
relativo as substdncias, matérias ou produtos obtidos por meios
ou processos quimicos e as substdncias, matérias, misturas ou
produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos
de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de
obtencdo ou modificagdo, poderd apresentar novo pedido, no
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prazo e condigdes estabelecidos neste artigo, Jjuntando provane

desisténcia do pedido em andamento.

§ 6° Aplicam-se as disposigbes desta Lei, no que couber, ao
pedido depositado e a patente concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderd ser depositado pedido de patente relativo as
matérias de que trata o artigo anierior, por nacional ou pessod
domiciliada no Pais, ficando assegurada a data de divulgacdo
do invento, desde que seu objeto ndo tenha sido colocado em
qualquer mercado, por iniclativa 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.

§ 1° O depdsita deverd ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano
contado da publicagdo desta Lei.

§ 2° 0 pedido de patente depositado com hase neste artigo serd
processado nos termos desta Lei.

§ 3° Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo
o prazo remanescente de protegdo de 20 (vinte) anos contado da
data da divulgacdo do invento, a partir do depdsito no Brasil.

§ 4° O depositante que tiver pedido de patente em andamento,
relativo as matérias de que trata o artigo anteriot, poderd
apresentar novo pedido, no prazo e condicoes estabelecidos
neste artigo, juntando prova de desisténcia do pedido em
andamento.”

O requerente sustenta que os dispositivos impugnados, ao
instituirem as denominadas patentes “pipeline”, violariam os arts. 3°
incisos I a III; 5°, incisos XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXXII e XXXVI; 6%
170, incisos II, III e IV; 196; e 200, incisos 1 € V, todos da Constituigao
Federal, uma vez que permitiriam a concessdo de patentes em relacdo a
objetos que ji pertenceriam ao dominio piblico. Nesses termos, restaria
violado o principio da novidade, considerado pelo requerente como um dos

pilares da protegdo da propriedade industrial no Brasil.
O ajuizamento da agdo direta € resultado de representagao
apresentada a Procuradoria-Geral da Repiiblica pela Federagao Nacional

dos Farmacéuticos — FENAFAR, em 29 de novembro de 2007, cujos
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argumentos baseiam-se, principalmente, em artigo doutrindrio de autoria de

Denis Borges Barbosa'.

Distribuido o feito, os autos foram conclusos 3 Ministra
Relatora, que determinou a adogao do rito do art. 12 da Lei 9.868/99 (fls.
304/305), solicitando, no prazo de 10 (dez) dias, informagbes ao Congresso

Nacional.

A Cimara dos Deputados apresentou informagoes, as fls.

330/343, procedendo da mesma maneira o Senado Federal, as fls. 619/626.

Em complementacgio ao despacho anterior, a Ministra Relatora
determinou fossem requisitadas informacGes ao Presidente da Repiblica
(fl. 774), que apresentou manifestagao composta por argumentos favordveis
e contrarios a declaracio de inconstitucionalidade dos artigos questionados
(fls. 788/805), posicionando-se, ao final, no sentido de que “ndo seria de
fodo desarrazoado afirmar-se que a instituigdo do sistema de patentes
pipeline estabelecidos pelos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96 teria
produzido um resvalo e uma arranhadura na inteligéncia do preceito

constitucional estabelecido no art. 5° inciso XXXV1.” (fl. 804).

Os autos vieram, assim, para manifestagdo do Advogado-Geral

da Unido, no prazo de 5 (cinco) dias.

II - DA PLENA COMPATIBILIDADE DOS ARTS. 230 E 231 DA LEI N° 9.279/96

COM A CONSTITUICAO FEDERAL

! Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revisia da ABPI — Associagdo Brasileira da Propriedade
Industrial n. 83. Jul/Ago 2006. p. 3-39.
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II.L1) DA AUSENCIA DE VIOLAGAO AOS PRINCIPIOS QUE REGEM A
PROTECAO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INSERTOS NO ART. 3°, XXIX, DA

CONSTITUICAO FEDERAL

O Cédigo de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/96) teve
entre seus principais objetivos adequar a ordem juridica nacional aos
termos do Acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights), internalizado através do Decreto n® 1.355/94. Esse Acordo foi
assinado pelo Brasil com o escopo de reforgar a protecdo da propriedade
intelectual no contexto da liberalizagdo do comércio mundial provocada

pelo movimento de globalizacao.

O sistema “pipeline”, por sua vez, permite que patentes
conferidas no exterior, relativas a objetos que nido eram patentedveis sob a
égide do antigo Cddigo de Propriedade Industrial (Lei n® 5.772/71)
revogado pela Lei n® 9.279/96, sejam revalidadas no Brasil, de forma a
estender ao ordenamento juridico patrio a protecdo patentaria assegurada

no pais de origem.

Com efeito, os artigos 230 e 231 do diploma n® 9.279/96
admitem o monopélio de exploracao a respeito de substancias, matérias e
produtos que, na data da edicdo do referido diploma, ja haviam sido objeto

de pedido de patente depositado no exterior.

Referem-se tais dispositivos as “substdncias, matérias ou
produtos obtidos por meios ou processos quimicos e as substdncias,
matérias, misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e

medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de
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obtengdo ou modificagdo”, 0s quais nido eram patenteaveis sob a égi
Lei n° 5.772/71 (Codigo de Propriedade Industrial revogado pela Lei n®
9.279/96, ora vigente).

Afirma o requerente que os dispositivos legais questionados
permitem a concessio de patentes relativas a conhecimentos que ja
integram o dominio piublico, em detrimento do requisito da novidade,

previsto no artigo 5°, XXIX, da Constituicao.

Sustenta o autor, nessa linha, que se tais substancias, matérias
e produtos j4 constituiram objeto de divulgagao no exterior (uma vez que
os artigos hostilizados pressupdem a preexisténcia de depdsito de pedido
no pais de origem) e se ndo eram privilegidveis a vista da legislacao
brasileira entdo vigente, os conhecimentos que lhes sdo pertinentes faziam
parte do estado da técnica quando da superveniéncia da Lei n® 9.279/96,

nao existindo, em tal momento, novidade a respeito.

Note-se, no entanto, que, diversamente do quanto sustentado
pelo autor, a concessdo de referida espécie de patente ndo afronta o art. 5°,
XXIX, da Carta Republicana, haja vista que ali nao ha qualquer referéncia

ao requisito da novidade. De fato, segundo dispoe esse dispositivo:

“XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais
privilégio tempordrio para sua utilizacdo, bem como prote¢do
as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, fendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdomico
do Pais;” (Grifou-se).

Como se percebe, o referido artigo garante, apenas, privilégio

temporario aos “autores de inventos industriais”, remetendo a lel a
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definicio da forma e do momento em que se dara tal protecao da
propriedade industrial. Trata-se de norma de eficacia limitada, ou seja,
regra em que nao existem todos os elementos minimos para a producao de

efeitos positivos, sendo necessario, para tanto, lei regulamentadora.

Com efeito, o legislador constituinte brasileiro atribuiu ao
legislador constituido a defini¢ao dos requisitos de patenteabilidade — entre
eles, o da novidade —, permitido, assim, uma margem de conformacgao
positiva nessa matéria. Verifica-se, portanto, que se cuida de norma
constitucional aberta cuja concretizagdo dar-se-d nos termos da lei

ordinaria.

Disso se conclui que a novidade a que se refere o autor ¢
requisito exigido e definido pela legislacao infraconstitucional (Cédigo de
Propriedade Industrial). No mesmo sentido € a opinido do autor 1.J. Gomes
Canotilho, para quem “o requisitc da novidade ndo se enconira

expressamente previsto na Constitui¢éo Brasileira de 1988”.°

Assim sendo, remanesce, quando muito, suspeita de ofensa
reflexa 3 Constituicio, a qual também merece ser refutada, conforme s¢

demonstrara a seguir.

O art. 8 da Lei n° 9.279/96° estabelece os requisitos de
patenteabilidade. Nos termos desse dispositivo, ¢ patentedvel a invencao
que atenda aos requisitos de i) novidade; ii) atividade inventiva; e iii)

aplicacao industrial.

2 CANOTILHO, J. J. Gomes. A gquestdo da constitucionalidade das patentes “pipeline” & luz da
Constituicdo Federal brasileira de 1988, Coimbra: Ldigoes Almedina, 2008, p. 99.

3 “dr 8° K patentedvel a invengdo que alenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicacdo industrial.”
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A novidade, por sua vez, é definida pelo art. 11 do referido
diploma de forma negativa, verbis: “4 inven¢do e o modelo de utilidade

sdio considerados novos quando ndo compreendidos no estado da técnica.”

O estado da técnica compreende tudo aquilo que € acessivel ao
piiblico antes da data do depésito do pedido de patente, ou anteriormente a
data da prioridade, quando reivindicada, por intermédio de descrigao escrita
ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (art. 11, §

1°, da Lei n° 9.279/96).

Nesses termos, é importante ressaltar que o regime juridico, no
caso especifico das patentes “pipeline”, orienta-se por um requisito de
novidade técnica relativa ao tempo, na medida em que as informacoes
divulgadas antes do depdsito do pedido no pais estrangeiro, nao poderiam,

em principio, ser aceitas®.

Destarte, verifica-se que, ao instituirem esse tipo de patente, 0s
arts. 230 e 231 observaram o principio da novidade comercial absoluta,
tanto no espago, quanto no tempo, afinal determinam que as substincias,
materiais ou produtos a serem objeto dessa protegao nao podem ter sido
“colocado(s) em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por
terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros,
no pais, sérios e efetivos preparativos para a exploracdo do objeto do

pedido ou da patente”.

4 CANOTILHO, J. J. Gomes. A questdo da constitucionalidade das patentes “pipeline” & luz da
Constituicdo Federal brasileira de 1988. Coimbra: Edicoes Almedina, 2008, p. 131.

N
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Assim, percebe-se que tais dispositivos cumprem também
requisito da novidade industrial absoluta, bem como asseguram os direitos
legitimamente incorporados ao patrimdénio de terceiros que jd tinham
investido recursos em preparativos para a exploragao do objeto do pedido

ou da patente.

I1.2Z) DA AUSENCIA DE VIOLACAO AOS PRINCIiPIOS DA ISONOMIA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL DISPOSTOS, RESPECTIVAMENTE, NO ART. 5°,

CAPUTE LIV, DA CONSTITUICAO FEDERAL

Por outro lado, cabe frisar que ndo ha no texto do mencionado
artigo 230 da Lei n° 9.279/1996 qualquer referéncia a dispensa da

observancia da novidade.

O normativo em questao dispde que “poderd ser depositado
pedido de patente relativo as substdncias, matérias ou produtos obtidos
por meios ou processos quimicos e as substdncias, matérias, misturas ou
produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualguer
espécie, bem como os respectivos processos de obtengdo ou modificagdo,
por quem tenha prote¢do garantida em tratado ou conveng¢do em vigor no
Brasil, ficando assegurada a data do primeiro deposito no exterior (...)”

(grifou-se).

Assim, a Lei de Propriedade Industrial brasileira, ao optar pelo
sistema “pipeline”, decidiu reconhecer atos praticados no exterior sob o
regime da lei estrangeira, assegurando-lhes efeitos proprios. Desse modo,
um ato juridico regularmente celebrado no exterior serd reconhecido no
Brasil, desde que observados alguns requisitos formais, bem como néio

sejam violados determinados principios e regras que formam a ordem
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piiblica brasileira, notadamente as normas previstas nos arts. 10 e 18 da Lei

n° 9.279/96°. Nas palavras de Carmen Tiburcio®:

“4 regra, portanto, é transplantar para o Brasil a patente tal
qual concedida com base na legislagdo do pais em que
efetuado o primeiro depdsito, cuja incidéncia é assegurada
pelo caput do dispositivo. Essa constatagdo, alids, afasta
qualquer critica quanto & suposta inobservincia do requisito
de novidade, exigido pela legislacdo brasileira, na concessio
das patentes pipeline. Aqui ndo é mesmo necessdrio o exame
dos requisitos previstos no art. 8° da Lei n. 9.279/96, jd& que
ndo se trata propriamente de concessio de uma nova patente,
mas do reconhecimento e revalidacdo de patente ji concedida
no exterior. (Destacou-se).”

Percebe-se, portanto, que, para os pedidos depositados com
base no art. 230 do Cédigo de Propriedade Industrial, a concessio da
patente “pipeline” segue o exame substantivo exigido pelo pais de origem

do depdsito.

3 % Art. 10. Néio se considera invenc@o nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias cientificas € métodos matematicos;

Il - concepgdes puramente abstratas;

il - esquemas, planos, principios ou mélodos comerciais, contdbeis, JSinanceiros, educatives,
publicitdrios, de sorteio e de fiscalizagdo;

1V - as obras literdrias, arquiteténicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagdo estética;

V - programas de computador em i,

VI - apresentagdo de informagoes;

VII - regras de jogo;

VHI - técnicas e métodos operatérios ou cirirgicos, bem como métodos terapéuticas ou de diagnostico,
para aplicagdo no corpo humano ou animal, e

IX - 0 todo ou parte de seres vivas naturais e materials biologicos encontrados na ratureza, ou ainda
gue dela isolados. inclusive o genoma ou germoplasma de qualguer ser vivo natural e 0s processos
biologicos naturais.

(..)
Art. 18 Ndo sdo patentedveis:

I - 0 que for contrdrio & moral, aos bons costumes e G seguranga, d ordem e a savide publicas;

Il - uas substéncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a
modificagdo de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de obtengdo ou
modificacdo, guando resuitantes de transformacdo do niicleo atomico, €

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

Pardgrafo inico. Para os fins desta Lei, microorganismos iransgénicos sdo organismaos, exceto o todo
ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervencdo humana direta em sua
composicdo genética, wma caracteristica normalmente ndo alcancdvel pela espécie em condigdes
naturais.”

¢ TIBURCIO, Carmen. Breves consideragdes sobre as patentes pipeline. Revista de Direito do Estado.
Ano 2, n. 8, Out/Dez 2007, p. 339-344. (p. 342).
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Sendo assim, constata-se a inocorréncia de afronta ao principio
da isonomia, previsto pelo artigo 5°, caput, da Constitui¢ao Federal, cujo

teor € transcrito a seguir:

“drt. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de
qualquer naturezad, garantindo-se  aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a
vida, a liberdade, & igualdade, & seguranga e a propriedade,
nos termos seguintes: {...).”

A suposta violagdo ao principio da igualdade gerada pelos
dispositivos impugnados derivaria, segundo afirma o autor, do tratamento
diferenciado que, injustificadamente, conferem, de um lado, ao nacional ¢ a
pessoa domiciliada no Brasil e, de outro lado, ao estrangeiro nao
domiciliado no Brasil, por estabelecerem requisitos de patenteabilidade

diversos para os componentes de cada um de tais grupos.

Nessa linha, sustenta o requerente que o artigo 231 da Lei n°
9.279/96 — que possibilita o depdsito de pedido de patente “pipeline” por
nacional ou pessoa domiciliada no Pais —, estabelece, em seu § 2° que o
pedido depositado por tais pessoas seja processado nos termos da Lei n°
9.279/96. Assim, a concessdo da patente “pipeline” a nacional ou a pessoa
domiciliada no Pafs estd sujeita ao atendimento dos mesmos requisitos
necessarios 4 concessdo de patente que ndo se caracterize como “pipeline”,
tais como os critérios de novidade, atividade inventiva e aplicacdo

industriais previstos pelo artigo 8° da Lei n® 9.279/96.

Em contrapartida, para a concessdo da patente “pipeline” aos
estrangeiros nao domiciliados no Pais, dos quais cuida o artigo 230 do
Cédigo de Propriedade Industrial, seria desnecessaria, na visao do autor, a
satisfacio da maioria dos requisitos impostos por referido diploma,

bastando, tio somente, o atendimento aos artigos 10 e 18 da Lei n°
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9.279/96, bem como a comprovagio da concessao da patente no pais de

origem.

Ora, como visto, para os pedidos depositados com base no art.
230 do mencionado diploma, a patente “pipeline” ¢ concedida de acordo

com o procedimento adotado no pais de origem do deposito.

A Lei n° 9.279/96 nao dispensa, nesse caso, a exigéncia do
exame substantivo dos mesmos requisitos da novidade, atividade inventiva
e aplicagdo industrial a que estdo sujeitos o nacional ¢ a pessoa domiciliada
no Brasil. Ao contrario, o Codigo de Propriedade Industrial admite,
excepcionalmente, que esse exame substantivo seja realizado em um
determinado pais estrangeiro, independentemente, releve-se, do fato de o
pedido de depésito da patente ter sido feito pelo nacional ou por brasileiro

interessado em obter a protego de seu invento naquele pais.

Nessa esteira, nao seria demais afirmar que o grau de rigor, ao
qual foram submetidos a maioria das patentes “pipeline” revalidadas no
Brasil, tenha sido igual ou até mesmo superior aquele exigido pela

legislagao de origem.

Verifica-se, nesse passo, que houve sim a observincia de um
devido processo legal substantivo no pais estrangeiro em que foi feito o

deposito da patente.

Logo, ndo se verifica, no caso em espécie, qualquer
discriminacio entre o nacional ou a pessoa domiciliada no Brasil e 0
estrangeiro, de forma a caracterizar a Suposta ofensa ao principio

constitucional da isonomia.

ADI n° 4.234 — Rel. Min. Cdrmen Liicia 1

o



Destarte, em que pese o fato de o exame substantivo das
patentes “pipeline” ndo ser feito nos exatos termos da legislacdo patria,
percebe-se, no caso em tela, que houve a observincia de um devido
processo legal no pais em que foi feito o primeiro depésito, a afastar a tese

de inconstitucionalidade aventada pelo requerente.

I1.3) DA AUSENCIA DE VIOLACAO AO SUPOSTO DIREITO ADQUIRIDO DA

COLETIVIDADE, INSERTO NO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUICAO FEDERAL

Afirma-se, ademais, que as patentes “pipeline” transgrediriam
o direito adquirido coletivo, porquanto permitiriam o estabelecimento de
monopdlio de comercializagao sobre substincias, matérias ou produtos,
cujos conhecimentos ja haviam integrado o dominio piblico, a época em

que foram instituidas pela Lei n°® 9.279/96.

Nesse ponto, a assertiva do requerente também ndo merece

prosperar.

Valendo-se dos ensinamentos de J.J. Gomes Canotilho, nao se
mostra possivel fazer referéncia & dominio publico no que tange a direito
que nunca pdde ser exercido. Isso porque, antes do advento da Lei n°
9.279/96, nio se admitia a protegao patentaria das substancias, matérias ou

produtos objeto do sistema “pipeline”. 7

Percebe-se, assim, que o mencionado diploma derivou de uma

profunda alteracdo das circunstincias juridicas nacionais e internacionais,

7 CANOTILHO, J. J. Gomes. A questdo da constitucionalidade das patentes “pipeline” & luz da
Constituicdo Federal brasileira de 1988. Coimbra: Edigdes Almedina, 2008. p. 104-105.
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modificacdo essa que teve como fim resolver problemas pré-existentes de

insuficiente protecao da propriedade industrial no Brasil.

Nessa linha, ndo se pode considerar uma espécie de direito
adquirido a expectativa social — néo juridicamente individualizada, nem
fatidicamente fundamentdvel — de ganhos futuros a custa da transgressao

dos direitos de propriedade intelectual de outrem. 8

Nao é demais recordar que a patente “pipeline” estd inserida
em um sistema no qual a exclusividade sobre um bem intangivel estd
pautada i) no incentivo a pesquisa e investimento; ii) na divulgacdo do
conhecimento; e iii) na transformagio do conhecimento tecnolégico em

objeto suscetivel de troca.

Com efeito, as vultosas despesas com o desenvolvimento de
pesquisa e os demais investimentos que envolvem a obtencdo de novos
conhecimentos tecnolégicos revelam-se atrativos se houver algum
beneficio ou retorno assegurado. O monopdlio (empordrio de
comercializacio estabelecido pela lei tem o claro objetivo de incentivar
novas pesquisas, de modo a estabelecer um desenvolvimento sustentado
pela atividade econdmica nesse campo. A propdsito, confira-se o preciso

ensinamento do jurista italiano Vanzetti: ?

“(..} a tutela das patentes é dirigida a compensar ndo jd um
flash of genious, uma intuicdo feliz, mas a investigacdo, a
grande investigagdo, entendida como um custoso e paciente
trabalho de experimentagdo de grande équipes de investigagdo,
e por isso, incentiva e, no fundo, torna possivel os grandes

8 CANOTILHO, J. ). Gomes. A questdo da constitucionalidade das patentes “pipeline” a luz da
Constituig@io Federal brasileira de 1988. Coimbra: Edigdes Almedina, 2008. p. 114-115.

® In CANOTILHO, J. J. Gomes. A guestdo da constitucionalidade das patentes “pipeline” a luz da
Constitui¢do Federal brasileira de 1988. Coimbra: EdigGes Almedina, 2008. p. 11.
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investimentos que uma tal investigacdo reclama, ¢ que sem o
retorno assegurado da patente ninguém faria.”

Nessa linha, entende-se que a instituicdo desse tipo de patente
de revalidagdo constitui uma medida transitéria adequada, pois procurou
minimizar os danos presentes de uma violagao inconstitucional dos direitos
de propriedade intelectual dos inventores de substancias, matérias ou

produtos, cuja protegao patentaria fora deferida no passado.

A adocio do regime da “pipeline” visou, ademais, ao interesse
social e ao desenvolvimento tecnolégico e econdmico do pais, na medida
em que antecipou determinados efeitos benéficos na imediata
disponibilizacio de uma gama de matérias, produtos e substancias, entre

eles, varios medicamentos.

Frise-se que o Acordo TRIPS, cujas normas foram adequadas
ao ordenamento brasileiro pela Lei n® 9.279/96, autoriza, em seu art. 19,
que os paises signatirios estabelecam protegao mais ampla do que aquela
nele prevista, podendo determinar livremente a forma apropriada de
implementar as disposiges do acordo, no &mbito de seus respectivos

sistemas juridicos.

Verifica-se, portanto, que, embora o Acordo TRIPS nao
obrigasse o Brasil a instituir o sistema de patentes “pipeline”, representou
uma solugdo transitéria e excepcional, introduzida pelo legislador brasileiro

com o objetivo de adequar, de forma justa e razodvel, o novo regime de

War 5 Membros colocardo em vigor o disposto neste Acorde. Os Membros poderdo, mas néo
estardo obrigados a prover, em sua legislacdo, protegdo mais ampla que a exigida neste Acordo, desde
que tal protecdo niio contrarie as disposicdes deste Acordo. Os Membros determinardo livremente a
forma apropriada de implementar as disposigOes deste Acordo no émbito de seus respectivos sistema e
pratica juridicos.”
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protecio da propriedade intelectual a situagio juridica e econ6mi

concretamente existente a época.

Diante de tais consideraghes, resta demonstrada a plena
compatibilidade dos artigos impugnados com a ordem constitucional

brasileira.

III — DA NECESSIDADE DA MODULACAO DOS EFEITOS DE EVENTUAL
DECISAO QUE DECLARE A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 230 E 231
DA LEIN°® 9.279/96

Diante dos diversos argumentos de ordem juridica, politica e,
principalmente, econdmica apresentados, revela-se necessaria, caso
declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, que essa

Suprema Corte proceda a modulagio dos efeitos de sua decisao.

Isso porque, se houver a declaracao de inconstitucionalidade
das normas impugnadas, com atribui¢do de efeitos ex func a decisao,
descortinardo sérias dificuldades préticas de implementacao do decisum ¢ 0
Brasil se verd na condicio de inadimplente de obrigagio internacional, na
medida em que o artigo 230 do C6digo de Propriedade Industrial concretiza
um dever brasileiro, perante os artigos 70.8 ¢ 70.9 do Acordo TRIPS, de
acolher pedidos "mailbox" e conceder DECs para solicitantes nao-

residentes. !

O art. 65.4 do TRIPS estipulou prazo de transicdo adicional a paises em desenvolvimento para as

obrigagdes de protegio patentdria de produtos para setores tecnologicos néo protegidos até a entrada em
vigor do Acordo para esse pais por mais cinco anos, ou seja, até 1° de janeiro de 2005. Veja-se:

“Artigo 65
Disposic8es Transitorias
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Releve-se que mais de 1.000 pedidos de patente fora
depositados no Brasil com base no mencionado artigo 230, sendo que
alguns deles poderiam se enquadrar no caso do artigo 70.8 do Acordo
TRIPS, atendendo possivelmente o requisito da novidade. Portanto, decisao

ex tunc poderia acarretar inadimplemento do Brasil no plano internacional.

Por outro lado, se o Supremo Tribunal Federal conferir efeitos
ex nunc A eventual decisio declaratéria de inconstitucionalidade, apesar de
constituir situacdio menos gravosa, ainda embute riscos no plano

internacional.

Decerto, esse tipo de decisio reduziria o risco de

questionamento internacional por desrespeito ao artigo 70.9 do Acordo

4. No medida em que um Pals em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente
Acordo a estender protecdo patentdria de produtos a setores tecnoldgicos que ndo protegia em
seu territério na data geral de aplicagdo do presente Acordo, conforme estabelecido no
pardgrafo 2, ele poderd adiar « aplicagdo das disposicdes sobre patentes de produtos da Secdo
5 da Parte Il para tais setores tecnologicas por um prazo adicional de cinco ancs.”

Em contrapartida, aos direitos aos prazos de transi¢ao conferidos pelo artigo 65, os Membros da OMC
foram obrigados a estabelecer os institutos do "mailbox" (art. 70.8) ¢ dos "Direitos Exclusivos de
Comercializagio” - DECs - (art, 70.9), em favor de produtos farmacéuticos ou agrogquimicos, caso nao
fossem passiveis de protegio patentéria até a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

O "mailbox" consistia em um mecanismo de recebimento e depésito de pedidos de patentes nos setores
mencionados acima, para que fossem assegurados os direitos patentirios daquele depdsito prévio pelo
prazo restante de protegio assegurado pelo TRIPS, apos exame € eventual concessdo. O "mailbox" seria a
forma de se preservar a alegada novidade dos inventos a que se referem os depdsitos.

Adicionalmente, o artigo 70.9 estipulou a criagdo de "direitos exclusivos de comercializagio” (DECs)
referentes aqueles pedidos de patentes objeto do dispositivo “mailbox™:

“Artigo 70
Protegdo da Matéria Existente

9. Quando um produto for objeto de uma solicitagdo de patente num Membro, em conformidade
com ¢ pardgrafo 8(a), serdo concedidos direitos exclusivos de comercializagdo, ndo obstante as
disposicdes da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtengdo da
aprovagdo de comercializacdo nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patenie de
produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente 4 data de
entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitag@o de patente tenha sido
apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se fenha obtido a
aprovagdo de comercializagdo nagquele outro Membro.”
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ja4 gozaram de mais de 5 (cinco) anos de prote¢io patentdria receber

tratamento superior ao preconizado pelo dispositivo citado (DECs).

Ainda assim persistiria, no entanto, risco de descumprimento
do mencionado artigo, uma vez que os pedidos de patente formulados com
supedaneo no questionado artigo 230 e concedidos h4 menos de 5 (cinco)
anos estariam abaixo do patamar garantido pelo acordo internacional, pois

n3io gozaram de protegdo temporal equivalente ao DEC.

Acrescente-se a isso, a possibilidade de que ainda estejam
pendentes de analise, no INPI, pedidos de patentes feitos com esteio no
artigo 230, os quais, em caso de reconhecimento da inconstitucionalidade

da norma, ndio gozariam de protegdo efetiva alguma.

Logo, diante de eventual declaragdo de inconstitucionalidade
dos dispositivos impugnados, revela-se imperiosa a modulagio dos efeitos
da decisdo proferida pelo Supremo Tribunal Federal, com atribuicdo de

efeitos ex nunc, em razdo da magnitude dos possiveis danos decorrentes.

IV - CONCLUSAO

Por todo o exposto, 0 Advogado-Geral da Unido manifesta-se
pela improcedéncia do pedido, para que seja declarada a
constitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei federal n® 9.279/96.
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Sao essas, Excelentissima Senhora Relatora, as conmdqgagge%
. R

que se tem a fazer em face do art. 103, § 3°, da Constituigao Federal. & "

Brasilia, 15 de junho de 2009.

-~

GRACE MARIA F ANDES MENDONCA
Secretaria-Geral de Contencioso

RAFAELA ;gE OLI bEIRA 'ETARVALHAES

Advogada da Uniao
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