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EMENTA

APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSARIA — MANDADO DE SEGURANCA -
DIREITO PROCESSUAL CIVIL — NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — INDEFERIMENTO
DE PATENTE — ALEGAGAO DE VIOLACAO AOS PRINCIiPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL - REMESSA NAO CONHECIDA E RECURSO DESPROVIDO.

| — De acordo com as provas acostadas aos autos pela impetrante e as informacdes
prestadas pela autoridade coatora, durante o transcurso do procedimento administrativo
referente a patente de invencao Pl 9905820-0, foi dado a impetrante o direito de se manifestar
sobre os pareceres técnicos e decisdes da Autarquia Patentaria, em observancia ao disposto no
art. 36, da Lei n°® 9.279/96;

Il — A manutencao da decisdo que indeferiu a patente da impetrante se deu com base
em exame técnico colegiado da Diretoria de Patentes do INPI, no qual restou concluido, de
forma justificada, que a Pl 9905820-0 ndo é dotada de atividade inventiva, n&o
consubstanciando tal ato, portanto, cerceamento de defesa, ou violagdo aos principios
constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal;

Il — Remessa necessaria que ndo se conhece, uma vez que nao houve sucumbéncia
da Autarquia Federal,

IV — Recurso de apelagao desprovido.

ra ~

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que sao partes as acima indicadas, decide
a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 22 Regido, por unanimidade,
nao conhecer da remessa necessaria e negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.

ANTONIO IVAN ATHIE
Desembargador Federal - Relator
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RELATORIO

Trata-se de remessa necessaria e de apelacao civel interposta por
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A., contra sentenca proferida nos autos do
mandado de seguranga impetrado pela ora apelante, em face do Presidente do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, objetivando a nulidade do ato “que encerrou
prematuramente a instancia administrativa relativa ao Pedido de Patente P19905820-0
(“Composigéo de heparina de peso molecular muito baixo”)”.

A sentenca, de fls. 319/322, denegou a seguranga, julgando improcedente o pedido
de nulidade do ato administrativo em questdo, com fulcro no art. 269, |, do Cddigo de Processo
Civil. O Juizo recorreu de oficio.

Em suas razdes recursais, as fls. 333/340, a apelante sustenta, em resumo, que a
sentencga denegou a segurancga partindo de premissa equivocada; que o writ busca, na verdade,
€ o respeito do seu direito a ampla defesa e ao contraditorio; e que restou demonstrado o
cerceamento de defesa durante o processo administrativo do pedido da patente PI9905820-0,
em face do ndo cumprimento do disposto no art. 36, da LPI.

Com contrarrazdes do INPI, as fls. 345/346, foram os autos direcionados para este
Tribunal, onde a Procuradoria Regional da Republica, oficiando a fl. 352, ndo vislumbrou a
presenca de interesse para sua intervencéo na lide.

E o relatério. Peco dia.

Rio de Janeiro, 30 de margo de 2016.

ANTONIO IVAN ATHIE
Desembargador Federal — Relator
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Conhego do recurso de apelagao, uma vez que presentes seus pressupostos legais.
Todavia, ndo conheg¢o da remessa necessaria, uma vez que nao houve sucumbéncia da
Autarquia Federal.

Insurge-se a recorrente contra a sentenga que denegou a seguranga, requerida para
anular ato que teria encerrado prematuramente a instancia administrativa, relativa ao pedido da
patente de invencao Pl 9905820-0.

A sentenca deve ser prestigiada por seus juridicos fundamentos, valendo dela
transcrever o seguinte trecho (fls. 321/322);

“Ademais, entendo que a alegacao de cerceamento de defesa ndo merece prosperar. O préprio
Impetrante, na exordial, afirma que: “em sede recursal a autoridade coatora trouxe documento que
considerou relevante e, frente a esse documento, proferiu decisdo argumentando falta de atividade
inventiva e auséncia de suporte no relatério descritivo” (fl. 03), aduzindo que apds essa decisao: “o
Impetrante apresentou nova manifestagéo, através da qual modificou o quadro reivindicatério de seu
pedido de patente. Ndo obstante essa modificagdo do quadro reivindicatorio ter sido deferida, a patente
foi definitivamente indeferida, conforme despacho publicado na RPI 2188, de 11/12/2012 (fl. 03).

Assim, como bem asseverou a Autarquia-ré, verifica-se que durante todo o processo administrativo
do pedido de patente P1 9905820-0, inclusive em fase de recurso, foi dada ao Impetrante a oportunidade
de amplo direito de defesa e do contraditério.

O Impetrante alega, ainda, que a argumentagao da Autoridade Coatora para indeferir o pedido
baseou-se no quadro reivindicatério anterior, ndo havendo qualquer justificativa para o indeferimento do
novo quadro reivindicatorio apresentado, a ndo ser a simples afirmac¢ao de suposta falta de atividade
inventiva.

Nesse ponto, a Diretoria de Patentes do INPI teceu os seguintes esclarecimentos:

“Resta claro que o novo quadro reivindicatério apresentado por meio da peticdo 020110099664, de
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26/09/2011, foi analisado pelo Colegiado, o qual concluiu que a matéria reivindicada neste novo quadro
também nédo apresenta o requisito de atividade inventiva, conforme definido no art. 13 da LPI,
contrariando o art. 8° da LPI. Assim, ndo cabe o entendimento apresentado pelo Impetrante de que teria
havido o cerceamento de seu direito de defesa pelo INPI, pois foi dado ao Impetrante o direito do
contraditério e ampla defesa. Entretanto, este novo quadro apresentado pelo Impetrante igualmente
reivindica matéria isenta de atividade inventiva e, portanto, ndo é capaz de suportar os questionamentos
levantados a cerca da atividade inventiva. Portanto, o Colegiado de Recurso concluiu pela manutengao
do indeferimento do pedido de patente PI9905820-0 por falta de atividade inventiva.

O Impetrante alega que estranhou o fato de o novo quadro reivindicatério (petigdo 020110099664, de
26/09/2011) ter sido inicialmente aceito pelo INPI, mas posteriormente ter sido indeferido definitivamente,
no que reclama o presumido direito de manifestagcdo para eventual cumprimento de exigéncia, nos
termos do art. 36 da LPI. No entanto, é importante notar que o aceite, a que se refere o Impetrante, ndo
corresponde a uma opinido do Colegiado de Recurso acerca da patenteabilidade da matéria reivindicada
por meio do novo quadro apresentado, porém somente uma analise formal quanto a aceitabilidade das
modificagbes apresentadas, tendo por base o disposto no art. 32 da LP/I’ (fl. 301).

Dessa forma, ndo se vislumbra ilegalidade ou pratica de ato coator por parte da Autoridade
Impetrada, lesiva a direito liquido e certo do Impetrante.

Promovido, até entdo, procedimento administrativo com observancia ao principio do devido
processo legal, € indcua, no caso, a ordem mandamental, pois a autoridade encontra-se cumprindo
corretamente a lei. Assim, inadequada a via eleita pelo Impetrante, diante da auséncia de comprovacao
inconteste da existéncia de um fato que possa razoavelmente vir a ser tutelado pelo direito.”

Com efeito, também n&o vislumbro qualquer irregularidade ou ilegalidade que decorra
da atuacao da Autarquia Federal no presente caso.

De acordo com as provas acostadas aos autos pela impetrante e as informacdes
prestadas pela autoridade coatora (fls. 297/303), durante o transcurso do procedimento
administrativo referente a patente de invencao Pl 9905820-0, foi dado a impetrante o direito de
se manifestar sobre os pareceres técnicos e decisdes da Autarquia Patentaria, em observancia
ao disposto no art. 36, da Lei n® 9.279/96.

Por outro lado, a manutencao da decisao que indeferiu a patente da impetrante se
deu com base em exame técnico colegiado da Diretoria de Patentes do INPI, no qual restou
concluido, de forma justificada, que a Pl 9905820-0 n&do é dotada de atividade inventiva (fls.
264/267), nao consubstanciando tal ato, portanto, cerceamento de defesa, ou violagdo aos
principios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Ante o exposto, nao conhe¢o da remessa necessaria e nego provimento ao
recurso, mantendo na integra a r. sentenga recorrida.

E como voto.
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