0,

.
i

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAOQ

Apelagéo Civel/Reexame Necessario - Turma Espec. | - Penal, Previdenciério e Propriedade
Industrial

N° CNJ : 0805772-24.2009.4.02.5101 (2009.51.01.805772-0)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRE FONTES
APELANTE - INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.,
ADVOGADO : PATRICIA FALCAO CORREA E OUTROS
ORIGEM : 312 Vara Federal do Rio de Janeiro (08057722420094025101)
EMENTA
REMESSA NECESSARIA E APELACAO. PROCESSO CONCESSORIO DE PATENTE DE
INVENCADO. EXIGENCIA FORMULADA PELO INPI DE FORMA CONFUSA, Q UE NAO

POSSIBILITOU O SEU ATENDIMENTO DE FORMA SATISFATORIA. ANULACAO DA DECISAO.
REMESSA NECESSARIA E APELACAO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I — A apelada efetuou junto ao INPI depdsito de pedido de patente, o qual foi processado sob o
numero P19507758-8 (“fragdo de copolimero-1; e composi¢do para o tratamento de esclerose multipla™).
Apos uma série de exigéncias, o INPI acabou por indeferir o aludido pedido de patente.

IT - Uma andlise detida dos documentos acostados aos autos, em especial do laudo elaborado pelo
perito do juizo (fls. 319/333), revela que efetivamente houve falha na apresentagao da exigéncia pelo INPI,
que acabou fazendo com que a apelada incidisse em erro e ndo cumprisse adequadamente a exigéncia
formulada.

IIT - Uma vez constatada irregularidade no procedimento administrativo para concessdo de patente,
correta ¢ a decisdo que julgou procedente o pedido subsidiario da ora apelada e anulou a “decisdo que

’

indeferiu o quadro reivindicatorio apresentado em sede de recurso administrativo”, bem como
determinou que “o INPI formule novo parecer sobre o quadro reivindicatorio apresentado pela parte
autora”, ora apelada.

IV — Remessa necessdria e apelacdo a que se nega provimento.

ACORDAO

Vistos e relatados estes autos, em que sdo partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma
Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2* Regido, por maioria, NEGAR PROVIMENTO a
remessa necessaria e a apelagdo, nos termos do voto da Desembargadora Federal Simone Schreiber.
Vencido o Relator.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
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Trata-se de a¢do ajuizada por YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD. em
face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL com o objetivo de
invalidar o ato administrativo que confirmou o indeferimento do requerimento de patente de invenc¢ao n° PI
9507758-8. Nesse sentido, requer: “(i) que seja aceito o quadro reivindicatorio conforme apresentado no
cumprimento de exigéncia em grau de recurso, conforme comentado no item 5.1. do Parecer da Assistente
Técnica; ou (ii) que o Instituto Réu seja condenado a promover a anulagdo do ato administrativo que
importou no indeferimento do pedido de patente Pl 9507758-8, pelas razoes de fato e de direito expostas
ao longo desta exordial, com o consequente prosseguimento do exame de mérito contendo exigéncias
quanto ao quadro reivindicatorio a ser concedido - com base no quadro apresentado no Recurso contra o
indeferimento, para posterior concessdo da patente, com prazo de 10 (dez) anos a contar da data de sua
concessdo, em consondancia com o paragrafo unico do art. 40 da LPI”.

Em sentenca proferida as fls. 392-399, o juizo de primeiro grau houve por bem julgar
procedente “o pedido subsidiario, para declarar a nulidade do ato administrativo que negou provimento
ao recurso administrativo no pedido de patente PI 9507758-8”, sendo determinado, ainda, que “O INPI
deve emitir novo parecer, a partir da apresentagdo pela autora de quadro reivindicatorio revisto, no
prazo previsto em lei para recurso administrativo, a contar da intimag¢do do transito em julgado desta
sentenc¢a. Fica livre a autarquia para aprecia-lo, dando ou ndo provimento ao recurso e deferindo ou
indeferindo o pedido de expedi¢do de patente”. A sentenca tomou por fundamento as seguintes premissas:
1) “A controvérsia estabelecida entre as partes refere-se, de inicio, a validade do ato administrativo da
autarquia que indeferiu o pedido de patente Pl 9507758-8, em razdo de descumprimento de exigéncia
formulada em fase de recurso. De acordo com a autora, o cumprimento insatisfatorio da exigéncia deveu-
se ao fato de o INPI té-la induzido a erro ao formular a exigéncia com base em uma peti¢do que a propria
autarquia teria considerado intempestiva”; 2) “No entendimento da autarquia, a parte autora teria
desperdicado a oportunidade de reformular o quadro reivindicatorio a fim de atender aos requisitos
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legais de patenteabilidade. [...] Desse modo, o INPI conclui que a exigéncia formulada em grau de
recurso pela autarquia fora clara e objetiva e a falta de seu adequado atendimento acabou por impedir
que a autarquia prosseguisse na andlise dos pressupostos materiais de patenteabilidade da invengdo”; 3)
“Verifica-se que, por ocasido da pericia, o representante técnico do INPI concordou em examinar uma
reformulagdo do quadro reivindicatorio da inven¢do que se enquadrasse nas exigéncias da autarquia,
conforme consta as fls. 382-383. Diante disso, a parte autora apresentou em sede judicial novo quadro
reivindicatorio diverso daquele apresentado em grau de recurso no procedimento administrativo ora
impugnado, tendo a pericia se baseado, assim, nesse novo quadro reivindicatorio”; 4) “Como resultado da
pericia, foi concluido a partir de novos elementos faticos que as reivindica¢oes independentes do pedido
da patente atenderiam as exigéncias do INPI e que algumas das reivindicagoes dependentes deveriam ser
excluidas™; 5) Ao se manifestar sobre a conclusdo do laudo pericial produzido em juizo, a autarquia federal
juntou parecer técnico da sua Divisao de Patente, no qual ficou consignado que “O INPI concorda com a
conclusdo da pericia judicial c aceita o quadro reivindicatorio tal como proposto pela pericia ja que
atende as exigéncias efetuadas durante a fase administrativa de recurso ao indeferimento”; 6)
“Visualizando a possibilidade de acordo, foi proferida decisdo, a fl. 387, intimando as partes para
apresentarem proposta de conciliagdo por escrito, firmada por seus respectivos representantes legais”; no
entanto, a parte autora ndo apresentou qualquer manifestacdo quanto a possibilidade de acordo; 7) “O
INPI, por sua vez, se manifestou, as fls. 390-391, no sentido de que ndo teria interesse em celebrar
acordo. Contrariando a posig¢do adotada por seu representante técnico na fase da pericia, a autarquia
alegou que ndo seria possivel que a autora apresentasse um novo quadro reivindicatorio em juizo, ainda
que mais restritivo ou ainda que esse quadro resulte no cumprimento das exigéncias formuladas e ndo
cumpridas administrativamente. Afirma que a demandante somente poderia questionar judicialmente o ato
administrativo de indeferimento de seu pedido de patente com base no quadro reivindicatorio apresentado
no processo administrativo”; 8) “Apds a andlise do parecer técnico contendo as exigéncias formuladas
pelo INPI (fls. 114-116), convengco-me de que o parecer administrativo, de fato, ndo foi claro e pode ter
induzido a parte autora a erro em seu cumprimento, ao mencionar a intempestividade da peti¢do de
aditamento. Soma-se a isso o fato de que o proprio INPI admitiu, por ocasido da pericia judicial, analisar
o novo quadro reformulado. Tal conduta da autarquia, além de tumultuar o presente processo, reflete
incoeréncia e inconsisténcia na condugdo da andlise do caso”; 9) “assiste razdo a parte autora quanto a
irregularidade do ato administrativo de indeferimento do recurso. Assim, deve ser reconhecida a
procedéncia do pedido subsididario, para anular a decisdo que indeferiu o quadro reivindicatorio
apresentado em sede de recurso administrativo e determinar que o INPI formule novo parecer sobre o
quadro reivindicatorio a ser apresentado pela parte autora”.

As 403-408, o INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL apela
da sentenca sustentando o seguinte: 1) a autora ndo cumpriu de forma deliberada as exigéncias feitas na
esfera administrativa, contrariando ao disposto nos artigos 25, 212 e 214 da Lei n® 9.279-96; 2) “como bem
fundamentado na manifesta¢do técnica da Diretoria de Patentes do INPI - DIRPA em anexo, a qual pode
ser tomada como parte integrante indissociavel do presente recurso no parecer técnico de 6 de abril de
2005 foi observado que a peticdo de aditamento ao recurso fora apresentada fora do prazo recursal (60
sessenta dias). Entretanto, foi ainda observado no parecer- técnico que o quadro reivindicatorio anexado a
mencionada peticdo de aditamento deveria ser reapresentado com o cumprimento das exigéncias
apresentadas no parecer’”; 3) “perfeitamente claro que deveria a autora reapresentar tal quadro
reivindicatorio com as exigéncias cumpridas, sendo que ndo o fez, ocasionando, assim, o indeferimento do
pedido de patente”; 4) E inviavel a alteragdo do quadro reivindicatorio em esfera judicial, pois deve ser
analisado, no presente caso, o ato de indeferimento do INPI com base no que foi arguido e apresentado na
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seara administrativa; 5) “Ndo obtendo éxito na esfera administrativa tenta a autora mudar o foco do
exame técnico em sede judicial, influenciando a pericia do Juizo e a propria drea técnica da autarquia,
que, logicamente, ndo possui conhecimento especifico acerca de questoes judiciais”; 6) “ao alterar o
quadro reivindicatorio, a argumentacdo e, consequentemente, o foco da andlise técnica apresentados na
seara administrativa, a autora esta claramente pretendendo utilizar a via judicial como um segundo
recurso administrativo, ou seja, ndo obtendo éxito na linha adotada no dmbito da autarquia. parte para
outra estratégia em juizo, fazendo com que o INPI tenha de realizar uma nova andlise técnica, com base
em novos elementos, agora em sede judicial”; 7) “so poderia a autora questionar judicialmente o ato
administrativo de indeferimento de seu pedido de patente com base naquilo que foi apresentado e arguido
no processo administrativo, mas nunca apresentando um novo quadro reivindicatorio em Juizo, ainda que
mais restrito ou ainda que tal quadro resulte no cumprimento das exigéncias formuladas e ndo cumpridas
administrativamente”; 8) “mesmo que a drea técnica da autarquia tenha, em tese, concordado com o
‘novo quadro reivindicatorio’ ora apresentado tal solugcdo ndo é possivel pela via judicial, pois, como
demonstrado pelo INPI, seu ato foi absolutamente correto e ajustado a LPI. Caso a autora tenha interesse
em apresentar o ‘novo quadro’ ao INPI de forma administrativa, devera verificar se tal ainda é possivel
nos termos e prazos da LPI”.

Contrarrazdes da autora YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD. as fls. 416-
427, pugnando pelo desprovimento da apelacao e sustentando o seguinte: 1) “ao dar por concluido o seu
invento, passou a ter o direito objetivo publico de obter do Estado o reconhecimento de sua atividade
intelectual mediante a concessdo da patente. Direito este dependente de apenas duas condigoes (a) o
deposito e (b) o enquadramento nas condi¢oes de patenteabilidade quando do exame do pedido™; 2)
“tendo em vista que a Autarquia Apelante reconheceu em seu Parecer em grau de recurso o mérito do
pedido de patente em tela, ou seja, a sua atividade inventiva anteriormente questionada, é um direito da
Apelada ter a chance de ver o seu quadro reivindicatorio devidamente reexaminado de forma clara e
objetiva, com vistas a enquadra-lo e consequentemente obter a concessao da respectiva patente”; 3) “a
decisdo final da Autarquia Apelante noticiada na Revista da Propriedade Industrial n. 1813 foi motivada
pelo indevido cumprimento da exigéncia de 03 de Maio de 2005, erroneamente formulada, pois fora
baseada em um quadro reivindicatorio apresentado em uma peticdo de aditamento submetida em 15 de
abril de 2004, expressamente ndo conhecida pela Apelante, por se encontrar fora do prazo legal”; 4)
“considerando o reconhecimento da atividade inventiva do pedido de patente em comento e o direito da
Empresa Apelada de ter sua invengdo protegida por meio de Patente, a Empresa Apelada foi duramente
punida ante a impossibilidade de ter seu quadro reivindicatorio devidamente reexaminado pela Autarquia
Apelante, na esfera administrativa”; 5) “a propria conduta da Autarquia Apelante, na condugdo do
processo administrativo correlato e, posteriormente no ambito da presente medida judicial - leia-se, ao
concordar com a suspensdo do feito para a tentativa de celebragdo de acordo - denota, sim, o seu pleno
conhecimento no que se refere ao equivoco cometido”; 6) “a Exigéncia de 03 de maio de 2005 ndo
determinou de forma clara e precisa a Apelada, a apresenta¢cdo de qualquer reivindica¢do especifica.
Dessa forma, ndo procedem as alegagoes da Autarquia Apelante no sentido de que ‘perfeitamente claro
que deveria a autora reapresentar tal quadro reivindicatorio (...) ”’; 7) “o teor da Exigéncia em questdo ndo
se revelou suficientemente claro no sentido de indicar a Apelada as especificas reivindicagoes a serem
reapresentadas. Ao contrario, a Exigéncia tdo somente indicou a Apelada considerar o quadro
reivindicatorio constante na peti¢do suplementar, apresentada fora do prazo e, por tdo razdo, ndo aceita
pela Apelante”; 8) “por meio de uma manifestacao flagrantemente confusa, a Apelante deixou de formular
exigéncia na forma do artigo 214, da Lei de Propriedade Industrial. Destaque-se que o confuso teor,
ainda, induziu a Apelada a erro, como apontado na peticao inicial da demanda em apreco. Até mesmo o i.
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Magistrado a quo, nos termos da irretocavel sentenga proferida, reconheceu a falta de clareza do teor da
Exigéncia formulada pela Autarquia Apelante e que, tal cendrio, pode ter induzido a Autora/Apelante a
erro sobre o seu cumprimento, ao mencionar a intempestividade da peti¢do de aditamento”.

As fls. 434-435, 0 Ministério Publico abstém-se de opinar por ndo verificar interesse ptblico
que justifique a intervencao do 6rgao ministerial no feito.

Em manifestagdo protocolizada em 14.12.2015 (fls. 443-454), a ABIFINA - ASSOCIACAO
BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE QUIMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS
ESPECIALIDADES requer "a sua admissdo na qualidade de amicus curiae e, subsidiariamente como
assistente simples. E se manifesta pelo desprovimento da presente demanda, em vista da infrag¢do a
procedimento vinculante, mandatorio e assecuratorio, inclusive, do interesse publico pertinente a
questdo".

E o relatorio.
Sem revisdo, nos termos regimentais.

Em 15-12-2015.
ANDRE  FONTES
Relator
Desembargador do TRF da 2% Regiao.
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VOTO

1 — A admissibilidade do amicus curiae justifica-se pela mera
constatacdo da relevdancia econémica e social da matéria
debatida, a transcender a esfera patrimonial dos litigantes,
razdo porque ndo se pode exigir que a sua admissdo no processo
se dé restritivamente nas hipoteses previstas nosso ordenamento
Jjuridico, tendo em vista que o principal objetivo da sua presenga
no processo é o de informar ao Tribunal as conseqiiéncias, no
mundo dos fatos, da solu¢do que sera dada a causa e ndo a de
realizar intervengdo ad coadjuvandum.

1I - O objeto da presente ag¢do cinge-se a aferir a validade do ato
administrativo do INPI que confirmou o anterior indeferimento
do requerimento de registro de patente realizado pela autora,
sob o fundamento do descumprimento de exigéncias feitas pela
autarquia federal apos a interposi¢do de recurso administrativo
pela requerente.

11 - O argumento principal da autora baseia-se na premissa de
que o cumprimento insatisfatorio das exigéncias deveu-se ao fato
de o INPI té-la induzido a erro ao formular as exigéncias com
base no aditamento que a propria autarquia teria entendido
como intempestivo.

1V - Diversamente do que sustenta a autora, o parecer do INPI,
embora constate que o aditamento apresentado pela requerente
da patente tenha sido protocolizado fora do prazo para
interposi¢cdo do recurso administrativo, em nenhum momento
expressou que o quadro reivindicatorio apresentado por ocasido
do aditamento seria ignorado. Muito pelo contradrio. Foi
ressaltado expressamente pela autarquia que seria levado em
conta para a formulagdo de novas exigéncias o conjunto de
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reivindicagoes apresentado no aditamento.

V - O parecer em questdo ndo induziu a erro a requerente, pois,
ainda que tenha ressaltado a extemporaneidade do aditamento
feito pela requerente, foi claro em consignar que iria considerar
o quadro reivindicatorio nela anexado para formular as
exigéncias adicionais para o deferimento do privilégio, fato que
é corroborado quando se atenta para o proprio teor das
exigéncias que fazem expressa remissdo a redag¢do das
reivindicagoes presentes nesse quadro reivindicatorio (anexado
ao aditamento) e ndo a redagdo das reivindicagdes presentes no
quadro reivindicatorio antes apresentado com as razdes do
recurso administrativo.

VI - O equivoco cometido no cumprimento das exigéncias feitas
pelo INPI se deve unica e exclusivamente a desidia da
requerente da patente que sequer fez uma leitura atenta do teor
das mencionadas exigéncias, as quais evidentemente diziam
respeito ao novo quadro reivindicatorio apresentado juntamente
com o aditamento as razoes do recurso.

VII — Igualmente, ndo socorre a autora, o fato de ter
apresentado em dmbito judicial, novo quadro reivindicatorio,
diverso do apresentado em sede administrativo, que contou com
manifestacdo favoravel do expert judicial e do setor técnico do
INPI.

VIII — Mesmo diante desse novo quadro reivindicatorio
apresentado em sede judicial, o contexto delineado na causa ndo
permite a retomada da aprecia¢do administrativa do
requerimento de registro da patente, sob pena de franca
viola¢do ao procedimento instituido nos artigos 212 a 215 da
Lei n°9.279-96.

VIII - A retomada da aprecia¢do do requerimento do registro da
patente apenas poderia encontrar fundamento no caso de
invalidag¢do do referido ato administrativo do INPI que
confirmou o indeferimento do registro da patente, mas como ja
salientado, o referido ato administrativo ndo incorreu em
nenhuma ilegalidade, pois o descumprimento das exigéncias
feitas pela autarquia federal se deu por exclusiva desidia da
requerente, que ndo atentou para o teor das determinagoes feitas
pelo INPI, que diziam respeito ao quadro reivindicatorio
apresentado juntamente com o aditamento protocolizado pela
requerente do registro (autora da presente ag¢do), ndo se
referindo, como erroneamente sustenta a demandante, ao
quadro reivindicatorio apresentado em momento anterior, por
ocasido da interposi¢do do recurso administrativo.

IX — A pretensdo da autora viola o artigo 2° da Constitui¢do da
Republica, pois objetiva que o Poder Judiciario exerca
atribui¢do privativa do INPI quanto a aprecia¢do da
regularidade do quadro reivindicatorio.

X — E de interesse de toda coletividade que ndo subsista a
exclusividade sobre a exploragdo de determinado invento que
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esteja eivada de ilegalidade, mormente se, como é no presente
caso, se trata de patente relativa a medicamento, devendo
prevalecer, assim, o interesse social inerente as criagoes
industriais (inciso XXIX do artigo 5.° da Constitui¢do da
Republica), cuja proteg¢do, como se sabe, ¢ excegcdo a regra de
que permanecam em dominio publico, pois tal privilégio é
sempre deferido por prazo limitado e se submete a observdncia
de diversos requisitos.

XI — Em sede preliminar, (1) admitido pronunciamento da
ABIFINA — ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE
QUIMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS
ESPECIALIDADES no presente feito como amicus curiae, (ii)
conhecida a remessa necessaria nos termos do artigo 475, 1, do
Codigo do Processo Civil.

XII — No mérito, provimento da remessa necessaria e da
apelagdo do INPI, para julgar improcedente o pedido.

Preliminarmente, impde-se a apreciagao do requerimento (fls. 443-454) de admissdo como
amicus curiae da ABIFINA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE QUIMICA FINA,
BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES.

Sabe-se que, como salientou o Eminente Ministro do Superior Tribunal de Justi¢ca, Milton
Luiz Pereira, em seu artigo “Amicus Curiae — Intervencgdo de Terceiros” (In Revista CEJ — Numero 18 —
Setembro de 2002 — p. 83) essa figura processual tem inspiracao no direito estadunidense e tem por
objetivo permitir o ingresso de pessoa no processo “para ajudar a Corte em obter informagdo de que
necessite para proferir uma decisdo apropriada ou para impelir um resultado particular no interesse
publico ou um interesse privado de terceiros (de partes terceiras) que seria afetado pela decisdo (solugdo
ou resolugdo) da disputa’.

O nosso ordenamento juridico ja prevé, no momento atual, uma série de situacdes em que €
permitido o ingresso do “amigo da corte” na relagdo processual, a saber: a) nas agdes em que a decisdo de
mérito possa ter reflexos, ainda que indiretos e meramente econdmicos, sobre a esfera patrimonial das
pessoas juridicas de direito publico no ambito federal, lhes ¢ autorizado “intervir, independentemente da
demonstragdo de interesse juridico, para esclarecer questoes de fato e de direito, podendo juntar
documentos e memoriais reputados uteis ao exame da matéria” (paragrafo inico do artigo 5.° da Lei n.°
9.469-97); b) no “pedido de uniformizagdo de interpretagdo de lei federal” requerido perante a uma das
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais (segunda parte do § 7.° do artigo 14 da Lei n.° 10.259-
2001); ¢) na argiiicdo de inconstitucionalidade feita perante a 6érgdo fracionario de Tribunal, que sera
decidida pelo respectivo Plenario ou Orgdo Especial (§ 3.° do artigo 482 do Codigo de Processo Civil); d)
nos procedimentos da argiiicdo de descumprimento de preceito fundamental (§ 1.° do artigo 6.° da Lei n.°
9.882-99) e da agao direta de inconstitucionalidade (§ 2.° do artigo 7.° da Lei n.° 9.868-99). E, diante do
tratamento dado a essa modalidade de intervengdo excepcional pelos diplomas que a autorizam
expressamente, tem-se entendido que a admissdo do amicus curiae na relagao processual se submete a dois
requisitos: relevancia da matéria versada na acdo e representatividade do requerente (§ 3.° do artigo 482 do



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAOQ

Cddigo de Processo Civil e § 2.° do artigo 7.° da Lei n.° 9.868-99). Sem prejuizo desse contexto normativo
atual, convém registrar que o Novo Cddigo de Processo Civil (Lei n® 13.105-2015), que entrard em vigor
em 2016, prevé expressamente que a admissdo do amicus curiae ("Art. 138. O juiz ou o relator,
considerando a relevancia da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussdao
social da controvérsia, podera, por decisdo irrecorrivel, de oficio ou a requerimento das partes ou de
quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participagdo de pessoa natural ou juridica, orgdo ou
entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua
intimagdo").

Contudo, diante da relevancia dessa figura no direito moderno, entendo que nao devem
haver rigorosas restricoes ao ingresso do amicus curiae em ac¢oes cuja decisdo de mérito irradiara
seus efeitos por toda sociedade, como ¢é o caso dos autos. O ja citado Ministro do Superior Tribunal de
Justica, Milton Luiz Pereira, teceu observagdes a respeito da questdo que reputo corretas e as quais me
perfilho: “No entanto, a trato de instituto de maior abrangéncia e com homenagens a efetividade e a
economia processual, a intervengdo do amicus curiae ganha permissado, sobretudo quando se projetar a
conveniéncia de o direito disputado ter alargadas as suas fronteiras, maxime do interesse publico,
facultando a composicdo judicial com o conhecimento de todas as suas implicagoes ou repercussoes. Sem
esse objetivo, o distanciamento das questoes advindas de situagoes sociais em confronto com a realidade
juridica resultarda em indesejavel conseqiiéncia psicossocial. Sim, a sociedade (interesse publico ou
coletivo) tem pré-compreensdo subjetiva dos aspectos e reflexos na defini¢do dos direitos fundamentais.
Quando ndo é ouvida, esta constituida verdadeira revolta contra os fatos. Essas realidades imantam a
necessidade de ampliado acesso ao Judiciario, por si, abrindo o portico ao terceiro (cidaddo ou ente
publico), também interessado na solugdo da controvérsia. A rigor, dir-se-a que lhe falta o interesse
subjetivo individualizado para a agdo. No entanto, em casos tais, o litigio prende-se a solu¢do apropriada,
permitindo fluir o “interesse subjetivo publico”, legitimador da sua participagdo processual, desde que a
pretensdo deduzida seja juridicamente defensavel. Para o necessario equilibrio no processo, como
participante extraordindrio, 0 amicus curiae pode ser legitimado, contribuindo para a derribada de
controvérsias em torno de multiplas reivindicacoes. Essa participagdo ganhard mais relevo quando, nos
litigios entre pessoas diversas (privadas ou publicas), o thema decidendum da agdo, insista-se, tenha
tipicas razoes de interesse publico, ou seja, quando transcenda a motivagdao dos litigantes, algemando-
se a sociedade como um todo, ou ao proprio Estado. Destaca-se: é o direito subjetivo publico, com efeitos
proprios, exigindo solu¢do cativa ao interesse publico (definido ou heterogéneo). Por essas espias, a
relagdo processual ndo pode ficar submissa ao tecnicismo exacerbado ou retilinio. Deve mover-se na
direc¢do de constru¢do que, sem ofensa aos principios gerais, alcance o dinamismo social reinante,
incorporado a extensdo economica, cultural, politica e social instalada pela “globalizag¢do”. O direito
ndo pode dormitar no “outrora’. Ndo pode ser desajustado aos dominantes efeitos da organiza¢do” (Ob.
Cit. P. 83-84 — grifos aditados).

Assim, sem embargo dos entendimentos doutrindrios e jurisprudenciais contrarios, penso
que a admissiao da figura em comento ja encontra justificativa suficiente se é verificada a relevancia
economica e social da matéria debatida, a transcender a esfera patrimonial dos litigantes. E, no caso
dos autos, nao se pode olvidar a prevaléncia do interesse social inerente as criagdes industriais (inciso
XXIX do artigo 5.° da Constituicdo da Republica), cuja protecdo, como se sabe, € excecdo a regra de que
permanecam em dominio publico, pois tal privilégio ¢ sempre deferido por prazo limitado e se submete a
observéncia de diversos requisitos. E de interesse de toda coletividade que nio subsista a exclusividade
sobre a exploragdao de determinado invento que esteja eivada de ilegalidade, mormente se, como ¢ no
presente caso, se trata de patente relativa a medicamento, motivo porque nao se pode impedir que a
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associacdo em questdo, mesmo sendo representante de industrias atuantes no ramo farmacéutico, seja
admitida como amicus curiae.

Dessa feita, o requerimento da ABIFINA nao representa violagao ao artigo 7°, § 2°, da Lei
9.868-99; 0 § 2° artigo 5° da Lei 9.882-99 e o0 § 7°, artigo 14 da Lei n® 10.259-2001, nem se mostra inviavel
se enquadrado nas tradicionais figuras de intervengao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil;
tendo em vista que a admissao dessa associacao na relagao processual, como ja dito, encontra fundamento
unico na relevancia economica e social da matéria debatida nos autos, bem como na prevaléncia do
interesse social inerente as criagdes industriais (inciso XXIX do artigo 5.° da Constituicao da Republica).

De igual modo, ¢ irrelevante ao deslinde da questao incidental em aprego a verificagao da
existéncia de interesse econOmico subjacente a esfera juridica dos associados da ABIFINA, pois,
consoante ja ressaltado no presente pronunciamento, a admissdo da requerente como amicus curiae tem
por base prevalente a possibilidade dessa entidade contribuir com subsidios técnicos e faticos para a
decisdo dessa Corte Regional sobre o mérito da lide.

Por outro lado, convém frisar que ndo se exige imparcialidade do amicus curiae, ja que o
objetivo de sua admissdo no processo ¢ fornecer ao julgador elementos informativos sobre a questdo de
grande repercussao social que ¢ discutida nos autos, dados esses que, ¢ evidente, podem favorecer a uma
das partes. Muito menos ¢ indispensavel o assentimento dos litigantes para que se admita essa intervengao
extraordindria. Nesse particular, valho-me das observacdes do Juiz do Tribunal Regional Federal da 1 *
Regido, Carlos Fernando Mathias de Souza: “Interessante, de plano, observar que o amicus curiae que se
implanta no ordenamento brasileiro traz consigo algumas poucas peculiaridades, em cotejo com a figura
de sua matriz norte-americana. Assim, enquanto nos Estados Unidos (se bem que no direito norte-
americano nem sempre as regras sio bem delineadas posto que variam de estado para estado ou de
tribunal para tribunal, por exemplo), ao menos com rela¢do a admissdo do amicus curiae perante a
Suprema Corte, é imprescindivel o consentimento das partes. Com efeito, pela Regra n° 37 (Rule 37) do
Regimento Interno da Suprema Corte dos Estados Unidos, o amicus curiae tem o dever, para sua
admissdo, de apresentar a Corte o consentimento das partes envolvidas no litigio, consoante os casos
especificados no proprio regimento. Caso ndo haja a anuéncia em destaque, deve o amicus curiae juntar
ao seu pedido de admissdo as razoes da negativa das partes. Observe-se que a obrigagdo de juntar o
consentimento formal das partes estende-se também ao pedido do amicus curiae para tdo-so fazer
sustentagdo oral no caso em litigio. E bem verdade que a Suprema Corte pode admitir, a luz do exame
pedido e das razoes de recusa, o amicus curiae. Mas o importante é frisar que se impoe a audiéncia prévia
das partes. Na sistematica que se introduz no ordenamento positivo brasileiro, extrai-se, com clareza, que
a admissdo do amicus curiae (orgdos ou entidades) é matéria da exclusiva competéncia do relator, que
deverd na sua decisdo (que, de passagem, registra-se, é irrecorrivel) levar em considera¢do tdo-so a
relevdancia da matéria e a representatividade do postulante” (In “O amicus curiae no ordenamento
positivo brasileiro”, disponivel no endere¢o eletrdonico
http://www.unb.br/fd/colunas_Prof/carlos mathias/anterior 00.htm — grifos aditados).

Necessario ressaltar também que o presente caso nao ¢ de ingresso no feito como assistente
do réu Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI. Se, como ja externado, ¢ justificada a
admissibilidade da associacdo como amicus curiae pela mera verificagdo da relevancia econdmica e social
da matéria debatida no feito, ndo ¢ razoavel perquirir o ingresso da mesma entidade como assistente de
uma das partes, cujos requisitos sdo, em regra, mais restritivos.

Além disso, mesmo que se tratasse de admissdo da ABIFINA como assistente, em causas
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que versem a respeito de privilégio sobre patente, tenho adotado uma orientacdo menos rigorosa, no
sentido de que deve ser deferida a admissdo de qualquer pessoa como assistente do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial — INPI j& que deve prevalecer, nesses casos, o interesse social inerente as criagdes
industriais (inciso XXIX do artigo 5.° da Constitui¢do da Republica). Impde-se repisar, contudo, que, na
causa em aprego, o ingresso da ABIFINA somente pode ocorrer na condi¢cdo de amicus curiae, tendo em
vista que o principal objetivo sua presenga no processo ¢ o de informar ao Tribunal os efeitos econdmicos
e sociais da solu¢do que serd dada a causa, e ndo intervir no feito em favor do autor.

Diante de todo exposto, em sede preliminar, admito o pronunciamento da ABIFINA —
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE QUIMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E
SUAS ESPECIALIDADES no presente feito como amicus curiae, por entender que ¢ entidade apta a
cumprir com o principal objetivo da presencga dessa figura no processo que ¢ o de informar ao Tribunal os
efeitos econdmicos e sociais da solucao que sera dada a causa.

Ainda em sede preliminar, muito embora ndo tenha sido ressaltado pelo juizo de primeiro
grau em sua decisdo monocratica, saliento que, sem prejuizo da apelacao do INPI, trata-se de sentenca
submetida ao duplo grau de jurisdigdo obrigatorio (artigo 475, 1, do Coédigo de Processo Civil), razao por
que também conheco a remessa necessaria.

Ultrapassada essas questdes preliminares, passemos ao mérito.

Como ja frisado no relatorio, o objeto da presente acdo cinge-se a aferir a validade do ato
administrativo do INPI que confirmou o anterior indeferimento do requerimento de registro de patente
realizado pela autora, sob o fundamento do descumprimento de exigéncias feitas pela autarquia federal
apos a interposicao de recurso administrativo pela requerente.

Segundo se depreende dos autos, a autora depositou, em 25.11.1996, requerimento de
registro de patente PI 9507758-8, relativo a invencao intitulada “fra¢do de copolimero - 1; e composigdo
para o tratamento de esclerose multipla”, originalmente com 19 reivindicacdes. Posteriormente, em
21.11.1997, apresentou voluntariamente ao INPI novo quadro reivindicatorio, o que ocasionou o
indeferimento, em 12.08.2003, do requerimento de registro, sob o fundamento de que tal quadro
reivindicatoério se encontraria em desacordo com os artigos 8°, 11, 13 e 25 da Lei n° 9.796-96. Em
20.02.2004, a autora interpds recurso administrativo, incluindo novo quadro reivindicatério com novo
relatorio descritivo. Em 15.04.2004, em aditamento ao recurso anterior, apresentou novos argumentos e
novo quadro reivindicatorio. Sobreveio, entdo, em 03.05.2005, parecer emitido pelo INPI, formulando
novas exigéncias em sede de recurso administrativo, a fim de permitir que a autora ajustasse o quadro
reivindicatério para viabilizar o deferimento do registro da patente. Nesse parecer foi ressaltado que o
aditamento ao recurso administrativo foi apresentado fora do prazo recursal. Em 30.06.2005, a autora
protocolizou no INPI o cumprimento das exigéncias, apresentando novo quadro reivindicatério com 10
reivindicagdes e novo relatério descritivo. Em 04.10.2005, o INPI manteve a decisdo de indeferimento do
requerimento de registro da patente, por entender que nao teria sido cumprido satisfatoriamente as
exigéncias formuladas pela autarquia.

O argumento principal da autora baseia-se na premissa de que o cumprimento insatisfatorio
das exigéncias deveu-se ao fato de o INPI té-la induzido a erro ao formular as exigéncias com base no
aditamento que a propria autarquia teria entendido como intempestiva.

O parecer emitido pelo INPI em 03.05.2005, nos autos do procedimento administrativo em
questdo, ressaltou o seguinte quanto ao recurso administrativo da autora e quanto ao aditamento
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posteriormente protocolizado pelo requerente:

[-]

No entanto, no parecer técnico de folhas 176 a 177, cujo despacho foi
publicado na RPI 1720, de 23 de dezembro de 2003, o pedido foi indeferido com base
nos artigos 8, 11, 13 e 37 da referida Lei acima e artigo 229-A da Lei 10196, de 14 de
fevereiro de 2001.

Entretanto, na peti¢do 009784, de 20 de fevereiro de 2004, a requerente, com
base no artigo 212 da lei da propriedade industrial, apresentou recurso contra o
referido indeferimento, publicado na RPI 1747, de 29 de Junho de 2004.

Na peti¢do de recurso a recorrente apresentou modifica¢ées no relatorio
descritivo, onde anexa novas folhas 1, 5 e 8 do relatorio descritivo e do resumo e novo
quadro reivindicatorio, além de suas razoes relativas ao mérito da inveng¢do. De
acordo com a recorrente, nas novas folhas apresentadas, o titulo da inveng¢do foi
devidamente harmonizado com as novas reivindicagdes propostas.

No entanto, na peti¢do 020726, de 15 de abril de 2004, a recorrente apresenta
em aditamento a peti¢do 009784, de 20 de fevereiro de 2004, modifica¢des nas
reivindicagdes e novas razoes demonstrativas do mérito do pleito. Entretanto, a peti¢io
aditada estd fora do prazo recursal de acordo com o artigo 212 da lei da propriedade
industrial. Sendo assim, para que o pedido possa atender: aos requisitos de
privilegiabilidade exigidos pela referida Lei, considerando o conjunto de
reivindicacoes apresentado na peticdo aditada, necessdrio que a recorrente
reapresente as reivindica¢des cumprindo determinadas exigéncias em fung¢do do
reexame.

[-]

Como se vé do seguinte excerto e diversamente do que sustenta a autora, o parecer do INPI,
embora constate que o aditamento apresentado pela requerente da patente tenha sido protocolizado fora do
prazo para interposicao do recurso administrativo (“Art. 212. Salvo expressa disposi¢do em contrario, das
decisoes de que trata esta Lei cabe recurso, que sera interposto no prazo de sessenta dias”), em nenhum
momento expressou que o quadro reivindicatorio apresentado por ocasido do aditamento seria ignorado.
Muito pelo contrario. Foi ressaltado expressamente pela autarquia que seria levado em conta para a
formulacdo de novas exigéncias o conjunto de reivindicagdes apresentado no aditamento (“/...J para que o
pedido possa atender- aos requisitos de privilegiabilidade exigidos pela referida Lei, considerando o
conjunto de reivindicagoes apresentado na peticdo aditada [...]”).

Tal conclusao ¢ confirmada quando se atenta ao proprio teor das exigéncias formuladas pelo
INPI no referido parecer, mormente a referente a reivindicagdo 3 e 11 do novo quadro apresentado pela
requerente (“Ao harmonizar o quadro reivindicatorio, a recorrente deverd rever a formulagio da
reivindicagcdo 11 ja que a faixa de peso molecular médio apresentada na reivindicagdo (de 5 a 9
quilodaltons) é mais abrangente que a faixa de peso molecular médio apresentada na reivindicagio 3
(de 4 a 8,6 quilodaltons).” — fl. 116). Comparando-se a redagao dada as reivindicagdes 3 ¢ 11 do quadro
reivindicatorio anexado as razodes do recurso administrativo (fls. 101 e 103: “3. Fragdo de copolimero-
1, de acordo com a reivindicagdo 1, CARACTERIZADA pelo fato de que o referido copolimero-1 tem um
peso molecular médio de 6,25 a 8,4 quilodaltons™, e “11. Composi¢do, de acordo com a reivindicag¢do 10,
CARACTERIZADA pelo fato de que a mistura tem uma peso molecular médio de 6,25 a 8,4 quilodaltons™)



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAOQ

com a redagdo dada as mesmas reivindicagdes 3 e 11 do quadro reivindicatorio anexado ao aditamento
apresentado posteriormente pela requerente do registro da patente (fls. 111 e 112: “3 . Composi¢do para o
tratamento de esclerose multipla CARACTERIZADA pelo fato de que compreende uma quantidade eficaz
de um copolimero 1, em que menos que 5% de espécies de copolimero-1 tém um peso molecular acima de
40 quilodaltons e 75% de espécies de copolimero-1 esta dentro de uma faixa de peso molecular de 2 a 20
quilodaltons, e em que o copolimero I tem um peso molecular médio de 4 a 8,6 quilodaltons”, e “11.
Composigdo, de acordo com a reivindica¢do 6, CARACTERIZADA pelo fato de que a mistura tem um peso
molecular médio de 5 a 9 quilodaltons™), verifica-se claramente que as exigéncias feitas pelo INPI no
parecer em questdo dizem respeito ao ultimo quadro reivindicatdrio apresentado a época pela requerente,
qual seja, o anexado ao aditamento protocolizado em 15.04.2004. Ocorre que, por um erro crasso cometido
pela requerente e que, frise-se, ndo guarda qualquer relagdo quanto ao teor claro do parecer emitido pelo
INPI em 03.05.2005, as exigéncias feitas nesse documento ndo foram cumpridas pela ora autora da
presente agdo, o que ocasionou na correta confirmagdo da decisdo que indeferiu o requerimento do registro
da patente.

A meu sentir, o parecer em questao nao induziu a erro a requerente, pois, ainda que tenha
ressaltado a extemporaneidade do aditamento feito pela requerente, foi claro em consignar que iria
considerar o quadro reivindicatorio nele anexado para formular as exigéncias adicionais para o deferimento
do privilégio, fato que ¢ corroborado quando se atenta para o préprio teor das exigéncias que fazem
expressa remissao a redacdo das reivindicagdes presentes nesse quadro reivindicatério (anexado ao
aditamento) e ndo a redagao das reivindicagdes presentes no quadro reivindicatorio antes apresentado com
as razodes do recurso administrativo. Tal fato revela que o equivoco cometido no cumprimento das
exigéncias feitas pelo INPI se deve tnica e exclusivamente a desidia da requerente da patente que sequer
fez uma leitura atenta do teor das mencionadas exigéncias, as quais evidentemente diziam respeito ao novo
quadro reivindicatério apresentado juntamente com o aditamento as razdes do recurso.

Desse modo, contrariamente ao que sustenta a autora e foi fundamentado pelo MM. Juizo a
quo, nao verifico qualquer ilegalidade no ato administrativo que confirmou o indeferimento do registro,
pois consentdneo com o disposto nos artigos 214 e 215 da Lei n® 9.279-96, a dispor que, findo o prazo para
cumprimento das exigéncias, o recurso sera apreciado em decisao irrecorrivel (“Art. 214. Para fins de
complementagdo das razoes oferecidas a titulo de recurso, o INPI podera formular exigéncias, que
deverdo ser cumpridas no prazo de sessenta dias. Paragrafo unico. Decorrido o prazo do caput, serd
decidido o recurso. Art. 215. A decisdo do recurso é final e irrecorrivel na esfera administrativa™).

Fixada essa premissa quanto a legalidade do ato administrativo impugnado originalmente na
presente agdo, incumbe-me apreciar também o fato superveniente ocorrido na tramitagdo neste processo,
que também fundamentou a sentenca de procedéncia do pedido.

Como ja salientado no relatorio, por ocasido da realizagdo da pericia nos presentes autos, o
assistente do INPI concordou em examinar uma reformulacdo do quadro reivindicatério da invencao que
se enquadrasse nas exigéncias da autarquia, conforme consta as fls. 382-383. Diante disso, a parte autora
apresentou no ambito judicial novo quadro reivindicatorio diverso daquele apresentado em sede de recurso
no procedimento administrativo ora impugnado, tendo a pericia se baseado, assim, nesse novo quadro
reivindicatorio e concluido que “O INPI reconheceu que o pedido de patente da Autora atende ao
requisito de atividade inventiva e decidiu, por ocasido da diligéncia, conceder a Autora uma oportunidade
adicional de apresentar um Quadro Reivindicatorio que atenda as exigéncias expressas no parecer a
peticdo cm grau de recurso. [...] Pela andlise do Quadro Reivindicatorio do ANEXO III, constata-se que a
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reivindicagoes independentes atendem as exigéncias do INPI e que das reivindicagoes dependentes as
reivindicagoes 5, 6 e 7 devem ser excluidas e as demais renumeradas”. De igual modo, ao se manifestar
sobre a conclusdo do expert do juizo, a Diretoria de Patentes do INPI exarou parecer técnico no sentido de
que “concorda com a conclusdo da pericia judicial e aceita o quadro reivindicatorio tal como proposto
pela pericia ja que atende as exigéncias efetuadas durante a fase administrativa de recurso ao
indeferimento”.

Em suas razdes de apelacdo, o INPI sustenta ser inviavel a alteracdo do quadro na esfera
judicial, pois, no seu entender, o que deve analisado nos autos da presente agcdo ¢ o ato de indeferimento do
registro da patente com base no que foi arguido e apresentado no respectivo procedimento administrativo.

E certo que, no caso autos, foi apresentado novo quadro reivindicatério de fls. 362-363,
distinto do que foi apresentado em sede administrativa, por ocasido da realizagdo da pericia nos presentes
autos. Esse documento foi analisado pelo respectivo setor técnico do INPI, sendo emitido, em sede
judicial, parecer favoravel a que tal quadro reivindicatorio fosse levado em conta em eventual reabertura
do procedimento administrativo com o objetivo de apreciagao do requerimento do registro da patente em
discussdo. E ver o seguinte excerto do referido parecer técnico, in verbis:

[-]

Em reunido realizada em 10/11/2011, na sede do INPI , tendo como
participantes: Dr. Hélio Goldsmid, Sr. Perito do Juiz na a¢do em epigrafe; Dr. Jodo
Marcelo Rocha Fontoura,; Dra. Geovana de Oliveira Rosales e Dra. Liane Elizabeth
Caldeira Lage, Coordenadora Geral de Patentes I, a Autarquia Ré, por meio de seu
Assistente Técnico corroborou o parecer técnico em fase administrativa e entende que
o quadro reivindicatorio aceitavel seria o que atendesse as exigéncias efetuadas
durante a fase administrativa recursal, mas concorda em examinar uma reformula¢do
do quadro reivindicatorio que se enquadre nas exigéncias deste parecer.

Em vista disto, a Dra. Geovana de Oliveira Rosales elaborou um novo quadro
reivindicatorio, visando atender as exigéncias do INPI. O referido quadro
reivindicatorio foi apresentado ao perito judicial para subsidiar a elaborag¢do do laudo
pericial.

Cabe ressaltar que foi observado que o quadro reivindicatorio apresentado
pela Assistente Técnica da Autora ao perito judicial (nomeado como Anexo 2 nos autos
do processo e como Anexo Il no laudo pericial) encontra-se nas fls. numeradas de 362
a 363 do processo e a Ata da reunido da diligéncia da pericia (nomeada nos autos do
processo como Anexo 3) encontra-se nas fls. numeradas de 364 a 365.

O perito judicial apds estudos dos autos, reunido com os assistentes técnicos
da Autora e do Réu e consulta a literatura especializada, apresentou o laudo da pericia
onde concluiu que:

(i) o INPI reconheceu que o pedido de patente da Autora atende ao requisito de
atividade inventiva e decidiu, por ocasido da diligéncia, conceder a Autora uma
oportunidade adicional de apresentar um quadro reivindicatorio que atenda as
exigéncias expressas no parecer d peticdo em grau de recurso,

(ii) pela andlise do quadro reivindicatorio apresentado pela Assistente Técnica
da Autora, constatou que as reivindica¢oes independentes atendem as exigéncias do
INPI e que, das reivindicagoes dependentes, as reivindicagoes 5, 6 e 7 devem ser
excluidas e as demais renumeradas.

O INPI concorda com a conclusdo da pericia judicial e aceita o quadro
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reivindicatorio tal como proposto pela pericia ja que atende as exigéncias efetuadas
durante a fase administrativa de recurso ao indeferimento. Logo, em data oportuna se
a instdncia administrativa for reaberta, o mesmo devera ser examinado a fim de
proporcionar ao requerente uma nova oportunidade.

[-]

Deve ser ressaltado, contudo, que o referido parecer atém-se a apreciagao técnica da
observancia pelo novo quadro reivindicatorio dos requisitos formais exigidos no respectivo procedimento
administrativo e, apesar de ndo ver Obice a apreciacdo desse documento pelo INPI, condiciona tal
apreciacao a “reabertura da instdncia administrativa” (“Logo, em data oportuna se a instincia
administrativa for reaberta, 0 mesmo devera ser examinado a fim de proporcionar ao requerente uma
nova oportunidade” — fl. 383).

Ocorre que, como bem salientado pelo INPI em suas razdes de apelagdo, o contexto
delineado na causa ndo permite a retomada da apreciacdo administrativa do requerimento de registro da
patente, sob pena de franca violacdo ao procedimento instituido nos artigos 212 a 215 da Lei n°® 9.279-96.
Com efeito, segundo ja ressaltado no presente pronunciamento, a requerente da patente foi dada
oportunidade, em mais de uma ocasiao, de efetuar as devidas alteragdes em seu quadro reivindicatorio a
fim de se adequar aos requisitos legais. Em sede de recurso administrativo, mesmo diante da
extemporaneidade do aditamento realizado pela requerente, a autarquia federal formulou novas exigéncias
para que o quadro reivindicatorio finalmente observasse aos ditames legais, mas o cumprimento de tais
exigéncias se deu de maneira incorreta, ocasionando a confirmacdo do indeferimento do registro da
patente.

Em verdade, a retomada da apreciagdo do requerimento do registro da patente apenas
poderia encontrar fundamento no caso de invalidagdo do referido ato administrativo do INPI que
confirmou o indeferimento do registro da patente. Todavia, como ja expresso no presente pronunciamento,
o referido ato administrativo ndo incorreu em nenhuma ilegalidade, pois o descumprimento das exigéncias
feitas pela autarquia federal se deu por exclusiva desidia da requerente, que ndo atentou para o teor das
determinagdes feitas pelo INPI, que diziam respeito ao quadro reivindicatdrio apresentado juntamente com
o aditamento protocolizado pela requerente do registro (autora da presente agdo), ndo se referindo, como
erroneamente sustenta a demandante, ao quadro reivindicatorio apresentado em momento anterior, por
ocasido da interposi¢do do recurso administrativo.

Outrossim, convém frisar que a pretensdo da autora viola o artigo 2° da Constituigdo da
Republica, pois objetiva que o Poder Judicidrio exerca atribui¢do privativa do INPI quanto a apreciagdo da
regularidade do quadro reivindicatorio.

Além disso, na esteira do que ja foi salientado outrora no presente pronunciamento, ndo se
pode olvidar que o caso em apreciacdo caso diz respeito a patente de medicamento. Assim, deve prevalecer
o interesse social inerente as criagdes industriais (inciso XXIX do artigo 5.° da Constitui¢do da Republica),
cuja protecdo € excec¢do a regra de que permanegam em dominio publico, pois tal privilégio ¢ sempre
deferido por prazo limitado e se submete a observancia de diversos requisitos. Assim, ¢ de interesse de
toda coletividade que ndo subsista a exclusividade sobre a exploracdo de determinado invento que esteja
eivada de ilegalidade, mormente se, como € no presente caso, se trata de patente relativa a medicamento.

Diante de todo exposto:

1) Em sede preliminar, admito o pronunciamento da ABIFINA — ASSOCIACAO
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BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE QUiMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E
SUAS ESPECIALIDADES no presente feito como amicus curiae, por entender que ¢
entidade apta a cumprir com o principal objetivo da presenga dessa figura no processo que €
o de informar ao Tribunal os efeitos econdmicos e sociais da solugdo que serd dada a causa.

2) Ainda em sede preliminar, conheco a remessa necessaria, nos termos do artigo 475, 1,
do Codigo de Processo Civil, por se tratar de sentenca proferida em desfavor da
Administragao.

3) No mérito, dou provimento a remessa necessaria e a apelaciao do INPI, a fim de
julgar improcedente o pedido.

Diante da inversdo da sucumbéncia, condeno a parte autora ao pagamento das custas e
honoréarios de sucumbéncia no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

ADIDRA para que retifique a autuagio fazendo constar: 1) como amicus curiae a ABIFINA
— ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE QUIMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS
ESPECIALIDADES; 2) como classe processual do presente processo a de n® 11 — Apelacao Civel &
Reexame Necessario;

E como voto.

Em 15-12-2015.
ANDRE  FONTES
Relator
Desembargador do TRF da 2.* Regido
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Apelagéo Civel/Reexame Necessario - Turma Espec. | - Penal, Previdenciério e Propriedade
Industrial

N° CNJ : 0805772-24.2009.4.02.5101 (2009.51.01.805772-0)

RELATOR : Desembargador Federal ANDRE FONTES

APELANTE - INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL

APELADO : YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.,

ADVOGADO : PATRICIA FALCAO CORREA E OUTROS

ORIGEM : 312 Vara Federal do Rio de Janeiro (08057722420094025101)
VOTO VENCEDOR

Depreende-se dos autos que a apelada (YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD.)
efetuou junto ao INPI depdsito de pedido de patente, o qual foi processado sob o nimero PI9507758-8
(“fragdo de copolimero-1,; e composig¢do para o tratamento de esclerose multipla’). Apds uma série de
exigéncias, o INPI acabou por indeferir o aludido pedido de patente.

Insatisfeita a ora apelada propos a presente demanda, aduzindo que o cumprimento da exigéncia so
nao foi satisfatério porque a autarquia patentaria teria induzido a apelada em erro, ao formular a exigéncia
com base em peticao que seria intempestiva.

Ja o INPI afirma que a apelada teria perdido a oportunidade de reformular o quadro reivindicatdrio
a fim de atender aos requisitos legais de patenteabilidade.

Contudo, uma analise detida dos documentos acostados aos autos, em especial do laudo elaborado
pelo perito do juizo (fls. 319/333), revela que efetivamente houve falha na apresentagdo da exigéncia pelo
INPI, que acabou fazendo com que a apelada incidisse em erro e nao cumprisse adequadamente a
exigéncia formulada.

Em razdo disso, irretocavel a conclusdo da sentenca, a seguir transcrita e adotada como razdes de
decidir:

27. Apos a andlise do parecer técnico contendo as exigéncias formuladas pelo
INPI (fls. 114-116), convengo-me de que o parecer administrativo, de fato, ndo foi
claro e pode ter induzido a parte autora a erro em seu cumprimento, ao mencionar
a intempestividade da peti¢do de aditamento. Soma-se a isso o fato de que o
proprio INPI admitiu, por ocasido da pericia judicial, analisar o novo quadro
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reformulado. Tal conduta da autarquia, além de tumultuar o presente processo,
reflete incoeréncia e inconsisténcia na condugdo da andlise do caso.

(1. 398).

Uma vez constatada irregularidade no procedimento administrativo para concessao de patente,
correta ¢ a decisdo que julgou procedente o pedido subsidiario da ora apelada e anulou a “decisdo que
indeferiu o quadro reivindicatorio apresentado em sede de recurso administrativo”, bem como
determinou que “o INPI formule novo parecer sobre o quadro reivindicatorio apresentado pela parte
autora”, ora apelada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a remessa necessaria e a apelagao.

E como voto.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL



