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Resumo

A cooperacdo juridica internacional vinculada a propriedade
industrial é de extrema importancia no mundo de hoje, pois a cooperacao é
a base para a integracdo mundial, enquanto que a propriedade industrial €
uma das bases da economia global. Para verificar a evolugédo desse sistema,
é mister estudar a cooperacao juridica internacional, ou seja, fazer a andlise
de seus efeitos e de seu modo de proceder traduzido pelo Superior Tribunal
de Justica, com base nas caracteristicas existentes no nosso ordenamento
juridico que permitem, no caso, a homologacdo de uma sentenca
estrangeira. Tal analise é verificada em um estudo aprofundado na parte de
homologacdo e de um precedente na area de propriedade industrial, mais
especificamente de uma forma patentaria. O caso é de uma homologacéo de
uma sentenca estrangeira que anulou uma patente britanica concedida aqui
no Brasil sob um modo especifico de processamento, denominado de
pipeline. A importancia do trabalho é observar a posicdo do Superior
Tribunal de Justica quanto a um assunto nunca antes levado a homologacéo

e que, de certa forma, aborda vérios aspectos de validade de uma patente.

Palavras-chave: cooperacdo juridica internacional — propriedade
industrial — patente — direito internacional — precedente — SEC 911 — anélise
do caso — homologacéo de sentenca estrangeira — pipeline — viagra.
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Introducéo

O mundo contemporaneo é objeto de profundas modificacdes
politicas e sociais. Neste contexto € inegavel a importancia que vem sendo
conferida a cooperacao juridica internacional, a qual proporciona, por um
lado, o declinio do conceito classico de soberania dos Estados, e, por outro,
0 crescimento da interagdo e engajamento universais.

As formas de cooperacdo juridica que integram 0 nosso sistema se
perfazem através das cartas rogatorias, de auxilios diretos e de
homologacdo de sentencas estrangeiras, sendo esta Ultima forma o tema
principal de nosso trabalho.

Trataremos, entdo, de um dos assuntos que trazem inUmeras
especulacdes, que é a homologacdo da sentenca estrangeira de um caso de
uma anulagcdo de uma patente britanica, outrora concedida no Brasil por
uma via especifica de concessao, a via pipeline.

O trabalho foi divido em duas partes. Na primeira parte procurou-se
descrever a importancia da cooperacdo juridica internacional, 0 mecanismo
de homologacdo de uma sentenca estrangeira - ndo deixando de mencionar
a mudanca de competéncia dos 6rgdos superiores e 0s requisitos necessarios
para uma homologacdo se realizar -, cuidando também de abordar, em uma
Visdo panoramica, 0 que seja uma patente assim como o0 que € 0 mecanismo
especial denominado de pipeline.

Na segunda parte de nosso trabalho, foi realizada uma analise
especifica do caso da sentenca estrangeira contestada, SEC 911, que versa
sobre a patente do medicamento mais conhecido como Viagra.
Demonstraremos, pois, 0 mecanismo de homologacdo da sentenca de
anulacdo exarada no Reino Unido.

Além dos estudos baseados na doutrina nacional e estrangeira,
utilizamos valiosos exemplos jurisprudenciais, assim como dados
estatisticos fornecidos pelo Ministério da Justica e o Instituto Nacional da

Propriedade Industrial.



A importancia deste assunto € trazer a tona o primeiro caso de
homologacdo de sentenca relativa a anulacdo de uma patente estrangeira e
verificar como o Superior Tribunal de Justica fez a analise do referido

objeto.



Preliminar

A Importancia da Cooperacdo Juridica Internacional

A cooperagdo internacional é significativa nas relacfes interestatais
h& muito tempo. Esta comunicacdo vem se realizando e crescendo através
dos séculos, passando do estagio de meras cartas, enviadas pelo correio ou
pela mala diplomatica, para o da nova era tecnoldgica.

Hoje, no Brasil, esta cooperacéo juridica se perfaz atraves de alguns
atos, como o cumprimento de cartas rogatérias e homologacao de sentencas
estrangeiras.

Tal cooperacdo pode ocorrer ora de forma ativa - quando o Estado
brasileiro requisita o cumprimento de uma carta rogatéria ou uma
homologacdo de sentenca alienigena -, ou de forma passiva - quando o
Brasil recebe as solicitacGes de cooperacdo de paises estrangeiros.

As cartas rogatorias, segundo esclarece Nadia de Aradujo:

“Destinam-se ao cumprimento de diversos atos, como citacdo, notificacdo e
cientificacdo, denominados ordinatérios; de coleta de prova, chamados

instrutérios; e ainda os que contém medidas de carater restritivo, chamados

executorios”. *

O sistema de cooperacdo juridica brasileiro pode ser analisado a
partir dos dados estatisticos fornecidos pelo Ministério da Justica do més de
fevereiro de 2007%, em que foram enviadas 109 (50.5% do total) cartas
rogatérias ativas civis e recebidas 31 (14.4% do total) cartas rogatorias
passivas civis no més demonstrado (anexol). No universo de 216 processos
analisados pelo Ministério da Justica no periodo acima aventado, 47,2%

eram cartas rogatorias de carater citatorio.

! ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado. 32 ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.269.
2 Dados do relatorio processual do més de fevereiro de 2007 disponivel no site WWw.mj.gov.br
do Ministério da Justica, acesso no dia 23 de marco de 2008 as 14h00min.
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J& a homologacdo de sentenca estrangeira, conforme prescrita no
artigo 15 da Lei de Introducéo ao Cddigo Civil (LICC)® é o reconhecimento
e a possibilidade de execucdo de uma sentenga em territério diferente do
que foi proferida . Este sera o objeto do nosso estudo.

Contudo, deve ser observado que tal sistema de recepcdo de uma
sentenca alienigena ndo € empregado em todo o mundo, existindo algumas
excecdes, como, por exemplo, a Holanda 4 a qual ndo atribui valor a
qualquer sentenca que ndo seja proferida em seu territorio nacional.

Também existem outras formas de cooperacao quanto a aceitacdao de
sentenca estrangeira, por exemplo, o sistema da reciprocidade, adotada na
Europa, que dispensa quaisquer formalidades®, e o sistema probatério,
adotado nos paises de sistema juridico da common law, que é meramente
probatorio.

O Brasil adota o sistema italiano, o qual confere a mesma eficécia a
decisdo estrangeira em solo nacional, desde que passe por um previo
procedimento de juizo de delibacdo, no qual sdo observados alguns
aspectos essenciais que uma decisdo juridica deva ter para que se torne
devidamente eficaz em nosso territdrio, mas sem entrar no mérito da

deciséo estrangeira. ®

3 “Art. 15 da LICC - Sera executada no Brasil a sentenca proferida no estrangeiro, que reina 0s
seguintes requisitos: a) haver sido preferida por juiz competente; b) terem sido as partes citadas ou
haver-se legalmente verificado a Revelia; c) ter passado em julgado e estar revestida das
formalidades necessérias para a execuc¢do no lugar em que foi proferida; d) estar traduzida por
intérprete autorizado; e ter sido homologada pelo STJ. Pardgrafo Gnico: Ndo dependem de
homologacdo as sentengas meramente declaratorias de estado de pessoas”.

*“Sistema que tem a sua justificacdo no argumento de que a soberania do Estado exige apreciacéo
integral da causa, a fim de serem evitadas as iniqliidades resultantes da defeituosa aplicacdo da lei”
TENORIO, Oscar. Direito Internacional Privado. 112 ed.rev. e atual. Rio de Janeiro: Freita
Bastos, 1976. p 380.

> Segundo Luiz Fux, muito embora a Italia e o Brasil adotem o juizo de delibacéo, recentemente
empreenderam uma certa reciprocidade através do tratado relativo a Cooperacdo Judiciaria e ao
Reconhecimento e Execucdo de Sentencas em Matéria Civil, promulgado pelo Decreto n°
71.476/95, publicado no DOU, de 03 de maio de 1995. O Brasil também aprovou a Convencao
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorialidade das Sentencas e Laudos Arbitrais Estrangeiros,
Montevidéu 1979, promulgada pelo Decreto n° 2.411, publicado em 2 de dezembro de 1997.Cf.
FUX, Luiz. Homologag&o de sentenca estrangeira. In: TIBURCIO, Carmen e BARROSO, Luis
Roberto (Org.). Direito Internacional Contemporaneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.643.

6 STJ SEC 563 / RELATOR MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI SENTENCA
ESTRANGEIRA CONTESTADA. 2006/0106906-8. 03/09/2007 ALEMANHA. ADOCAO DE
PESSOAS MAIORES DE IDADE. CITACAO DO REQUERIDO NO PROCEDIMENTO NO
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Um dos requisitos para que a sentenca estrangeira seja homologada é
tratar-se de hipdtese de competéncia ser concorrente, segundo o artigo 88
do CPC.

Outra observacdo que vale ser destacada é que, o Estado brasileiro
ainda adota, de acordo com o artigo 90 do Codigo de Processo Civil, a
necessidade de homologacdo de uma sentenga estrangeira para que esta
possa ser executada no territorio patrio.

Diferente neste aspecto € o sistema adotado pela Unido Européia,
que com a Resolucdo numero 44 dispensa tal necessidade de homologacédo
de sentencas proferidas em paises pertencentes a Comunidade Européia.
Por exemplo, uma sentenca proferida na Italia, teria validade automatica na
Bélgica, sem a necessidade de se passar pelo tramite, que por menor que
seja, vem por dificultar a relacdo entre os paises.

Em um artigo do professor Antenor Madruga’, elucida que hoje
vivemos em feudos juridicos, ou seja, existem paises que se fecham de tal
maneira que ndo permitem o crescimento da fluidez das relagdes
internacionais. O que pode ser observado quanto a isso, é que no exemplo
na Unido Européia o sistema se baseia em pura confianca quanto a higidez
com que as sentencas sdo proferidas, pois se esta confianga ndo existisse
observariamos crescer o nimero de exigéncias no ato da homologacao ou

cumprimento de uma carta rogatoria.

EXTERIOR. PROVA DO TRANSITO EM JULGADO DA DECISAO. ASSINATURA DO
JUI1Z. DESNECESSIDADE.

1. Havendo previsao, na legislacdo do pais de origem, de dispensa do consentimento do pai
bioldgico para a adogdo de pessoa que ja atingiu a maioridade, resulta desnecessaria a prova da
citacdo do requerido no procedimento estrangeiro, bem como da sua intimacdo da correspondente
sentenca. 2. Evidenciado que a decisdo homologanda (a) foi expedida pelo tribunal competente;
(b) contém o carimbo do juizo, bem como a certificacdo da fidelidade da coOpia ao original, por
parte da funcionéria da justica escrivd do cartdrio; (c) é copia chancelada pelo consulado
brasileiro, resta demonstrada sua autenticidade, tornando-se desnecessaria a assinatura do juiz no
documento 3. Presentes 0s demais requisitos, bem como verificado que o teor da decisdo nédo
ofende a soberania nem a ordem publica (arts. 5° e 6° da Resolugdo STJ n° 9/2005). 4. Sentenca
estrangeira homologada.

" MADRUGA FILHO, Antenor P., “O Brasil e a jurisprudéncia do STF na ldade Média da
Cooperagdo Juridica Internacional”. In MACHADO, Maira Rocha; REFINETTI, Domingos
Fernando. (Org.). Lavagem de Dinheiro e Recuperacao de Ativos: Brasil, Nigéria, Reino Unido e
Suica. 12 ed.. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2006. p.2.
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Neste mesmo artigo, Antenor Madruga nos mostra o posicionamento
do até entdo d6rgdo responsavel pelos principais movimentos de cooperagdo
internacional, o STF, quanto a possibilidade de concessdo de medidas de
carater executorio advindas de uma carta rogatoria.

Outrora, analisamos que, no caso da existéncia de tratados
internacionais voltados para o tema de cooperacdo no sistema de carta
rogatoria executdria, o STF concede 0 exequatur. Um movimento mais
recente de abertura neste ponto de cooperagao®.

Citando Antenor Madruga:

“Nao faz sentido opor a ordem publica ou a soberania nacional a concesséo de exequatur

as chamadas cartas rogatérias “executérias”, especialmente se o Supremo Tribunal

Federal ja as admite quando previstas em tratados”. *°

® De acordo com dados estatisticos fornecidos pelo Ministério da Justica, relatério do més de
fevereiro de 2007, 4,6% dos processos tinha como objeto de pedido a quebra de sigilo bancario. O
posicionamento do STF e, até pouco tempo, o STJ, era de que contrariava o principio fundamental
do direito brasileiro em matéria de Carta Rogatéria, quando estas pleiteavam uma medida
executoria de sentenca estrangeira, sem que esta tenha sido previamente homologada pela justiga
brasileira. Conforme a CR 2963, Ministro Antonio Nader, em uma decisdo monocratica em
26/03/1979, disse: “a carta rogatoria tem por objeto a citacéo e as diligéncias que tratem de atos
instrutdrios, e ndo as medidas executdrias de quaisquer decisdes, pois estas dependem de
homologacdo pela justica do Brasil”. Em uma outra Carta Rogatéria, nimero 8647, vinda da
Suica, tendo com relator o Ministro Celso de Mello, julgada em 26/05/1999, com o pedido de
concessdo de medida de carater executorio. A resposta foi a seguinte: “A Carta Rogatoria é a
solicitacdo de autoridade judiciaria estrangeira para autoridade judiciaria brasileira, ou vice-versa,
tendo por objeto a realizacdo de um ato processual relativo a um pleito. A carta pode ter por
escopo a citacdo, intimag&o, notificacdo, inquiricdo, exames, etc... Na tradicdo do direito brasileiro,
inspirada no principio da cooperagdo judiciaria internacional, sempre se acolheu a Carta Rogatéria
com a finalidade de citacdo ou inquiri¢do. Isto j& vem do Aviso n° 1, de 1° de outubro de 1847,
contanto que fosse desprovida de carater executivo (...) Ora, a jurisprudéncia desta Corte é pacifica
em conceder exequatur & Carta Rogatoria de intimagdo, porque ela ndo requer a prética de
qualquer ato de execucdo”.

® CR 7613 / At — Argentina Carta Rogatéria Relator (a) Min CELSO DE MELLO. Torna-se
importante salientar, no entanto, que o modelo juridico brasileiro concernente as cartas rogatorias
passivas sofreu, em tema de efetivacdo de atos de carater executdrio, sensivel modificacao
introduzida pelo Protocolo de Cooperacdo e Assisténcia Jurisdicional em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa, que o Brasil subscreveu, no ambito do MERCOSUL, em
27/06/92(...) Com o Protocolo de Las Lefias - unicamente aplicével as relagdes interjurisdicionais
entre os Estados subscritores do Tratado de Assuncdo e integrantes do MERCOSUL - tornou-se
possivel, mediante simples carta rogatdria, promover a homologacdo e execucgdo, em nosso Pais,
de sentencas proferidas pelos 6rgédos judiciarios da Argentina, Paraguai e Uruguai

10" MADRUGA FILHO, Antenor P., “O Brasil e a jurisprudéncia do STF na ldade Média da
Cooperagdo Juridica Internacional”. In MACHADO, Maira Rocha; REFINETTI, Domingos
Fernando. (Org.). Lavagem de Dinheiro e Recuperagao de Ativos: Brasil, Nigéria, Reino Unido e
Suica. 1% ed.. Sao Paulo: Quartier Latin, 2006.p 22.
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Atualmente o STJ vem demonstrando certa abertura na concessédo de
exequatur em carta rogatoria referente a quebra de sigilo bancario alterando
0 seu posicionamento, a exemplo a CR 438'. Merece, pois, uma ressalva
quanto a recente decisdo no EACR 998, onde o STJ coloca certos limites a
esta homologacéo, retomando & sua antiga posicao. *2

Com a Resolucdo nimero 9 do STJ, também se passou a permitir a

concessdo de exequatur em cartas rogatorias que possuissem carater

1CR 438 - STJ - 24/09/2007. O Acérddo é do Ministro Luiz Fux, que tem por fundamento:1.
Carta Rogatéria encaminhada pelo Ministério das RelagGes Exteriores a pedido da Embaixada da
Bélgica, com o fim de verificar possivel crime de lavagem de dinheiro envolvendo empresario
brasileiro descrito nestes autos, por solicitacdo do juizo de instrugdo, do Tribunal de Primeira
Instancia de Bruxelas, Bélgica.2. E cedico que: A tramitacio da Carta Rogatéria pela via
diplomética confere autenticidade aos documentos.3. A jurisprudéncia do Supremo Tribunal
Federal pautava-se no sentido da impossibilidade de concessdo de exequatur para atos executorios
e de constricdo ndo-homologados por sentenca estrangeira.4. Com a Emenda Constitucional
45/2004, esta Corte passou a ser competente para a homologacdo de sentengas estrangeiras e a
concessao de exequatur as cartas rogatorias. 5. A Resolucéo 9/STJ, em 4 de maio de 2005, dispoe,
em seu artigo 7°, que "as cartas rogatorias podem ter por objeto atos decisériosou nao
decisodrios".6. A Lei 9.613/98 (Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro), em seu art. 8° e
pardgrafo 1°, assinala a necessidade de ampla cooperagdo com as autoridades estrangeiras,
expressamente permite a apreensdo ou sequestro de bens, direitos ou valores oriundos de crimes
antecedentes de lavagem de dinheiro, cometidos no estrangeiro.7. Destarte, a Lei Complementar
105/2001, por sua vez, em seu art.1°, paragrafo 4°, dispde que as instituicdes financeiras
conservarao sigilo em suas operacdes ativas e passivas e servicos prestados,sendo que a quebra de
sigilo poderé ser decretada, quando necessaria para apuracdo de ocorréncia de qualquer ilicito, em
qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: (...) VIII
— lavagem de dinheiro ou ocultacdo de bens, direitos e valores; IX — praticado por organizacdo
criminosa.8. Deveras, a Convencdo das Na¢des Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
(Decreto 5.015/2004) também inclui a cooperacdo judiciaria para "efetuar buscas, apreensdes e
embargos”, "fornecer informacdes, elementos de prova e pareceres de peritos”, "fornecer originais
ou cOpias certificadas de documentos e processos pertinentes, incluindo documentos
administrativos, bancarios, financeiros ou comerciais e documentos de empresas", "identificar ou
localizar os produtos do crime, bens, instrumentos ou outros elementos para fins probatérios”,
"prestar qualquer outro tipo de assisténcia compativel com o direito interno do Estado Parte
requerido” (art. 18, paragrafo 3, letras a até i). Paragrafo 8 do art. 18 da Convencéo ressalta que:
"Os Estados Partes ndo poderdo invocar o sigilo bancario para recusar a cooperacdo judiciaria
prevista no presente Artigo". 9. In casu, A célula de tratamento das informacdes financeiras
(CETIF) denunciou no dia 16 de Julho 2002 ao Escritdrio do Procurador Geral em Bruxelas a
existéncia de indices sérios de branqueamento de capitais (...) entre as pessoas envolvidas no
presente processo. 10. Principio da efetividade do Poder Jurisdicional no novo cenario de
cooperacdo internacional no combate ao crime organizado transnacional. 11. Concessdo integral
do exequatur a carta rogatoria.

12 EACR 998 / EX EMBARGOS DE DECLARACAO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
CARTA ROGATORIA. 2005/0114782-0. DJ. 25.02.2008. Ministro Relator: HUMBERTO
GOMES DE BARROS -. COOPERACAO INTERNACIONAL. ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS PARA FINS DE ACLARAMENTO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

- Para ser exeqlivel no Brasil, a quebra de sigilo bancéario deve resultar de decisdo judicial
emanada de 6rgdo jurisdicional brasileiro ou de sentenga estrangeira homologada pelo Brasil.
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executorio™. O que veio por ajudar o pais quanto a uma colaboragdo
internacional mais efetiva.

O que pode ser observado facilmente em dias atuais, € que esta
cooperacdo vem se concretizando com mais frequéncia entre entes
administrativos, o que caracteriza um novo tipo de cooperagéo, baseada na
assisténcia direta ou auxilio direito.

Tal mecanismo ndo se confunde com as formas de cooperacdo ja
mencionadas, pois apresentam um sistema mais celere, ndo precisando
passar pelo crivo do STJ, o que facilita a interacdo internacional.

Para exemplificar este sistema podemos citar as autoridades centrais,
definidas de acordo com a Conferéncia de Haia, no caso de sequestro de
menores, e também com a Convencgéo de Nova York, no caso de prestagdo
de alimentos.

Importante, portanto, para um Estado, € observar a questdo da
reciprocidade quanto a aceitacdo de uma decisdo estrangeira, pois o fato de
ndo cooperar implica possibilidade do outro estado ndo aceitar as decisdes
deste pais em seu territério.

Para citar novamente o autor Antenor Madruga:

“A cooperacdo juridica Internacional ndo mais se justifica apenas pelo interesse
das partes ou por cortesia entre Estados. A eficacia interna de decisfes judiciais
estrangeiras, antes vista como potencial ameaca a soberania e, portanto, mantida
sob rigidos controles de exequatur, se apresenta hoje ainda mais essencial a
efetividade das funcdes soberanas”(g.n)**

A cooperacdo apesar de ainda estar dando seus primeiros passos €
um significativo fator juridico e politico, cada dia mais importante para a

integracdo da sociedade internacional.

3 Artigo 72 da Resolug&o niimero 9 de 2005.

“MADRUGA FILHO, Antenor P., “O Brasil e a jurisprudéncia do STF na Idade Média da
Cooperagdo Juridica Internacional”. In MACHADO, Maira Rocha; REFINETTI, Domingos
Fernando. (Org.). Lavagem de Dinheiro e Recuperagéo de Ativos: Brasil, Nigéria, Reino Unido e
Suica. 12 ed.. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 18.



Parte |

Patente e Homologacéo de Sentenca Estrangeira.

1- Patente

Para este estudo, é util tratar de um conceito preliminar do que seria
uma patente, quais os instrumentos que a regulam, qual a sua finalidade,
onde e como a registramos e quais sao 0s requisitos de admissibilidade
analisados na hora da concesséo.

Segundo Francisco Teixeira, “a patente é o direito de explorar
comercialmente uma invengdo, com exclusividade, por tempo
determinado”. *

Este sistema funciona como uma espécie de acordo entre a sociedade
e 0 inventor, ou seja, este se compromete a pesquisar, desenvolver o seu
invento e torna-lo puablico proporcionando um ganho tecnolégico a
sociedade e aquela permite que este inventor tenha um tempo determinado
de uso e fruicdo de seu invento, assim o colocaremos como um monopdélio.

Os instrumentos tanto nacionais quanto internacionais que regulam a
propriedade industrial sdo, no plano nacional, a Constitui¢cdo Federal e a Lei
da Propriedade Industrial n® 9279/96 (LPI).

Ja no plano internacional, a Convencdo da Unido de Paris para
Protecdo da Propriedade Industrial (ainda em vigor sob sua Ultima
atualizacdo realizada em Estocolmo)™® e o acordo ADPICs ( Acordo sobre

0s Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao

> TEIXEIRA, Francisco. Tudo o que vocé queria saber sobre patentes, mas tinha vergonha de
perguntar. Sdo Paulo. 2006. p 43.

1e A Convengdo da Unifo de Paris, a CUP, realizada em 1883, deu origem ao sistema internacional
da propriedade industrial. Foi a primeira tentativa de harmonizagéo internacional no que concerne
a propriedade industrial. Conta com atualmente 136 paises signatarios. Traz em sua convengao a
estipulacdo dos principios de tratamento nacional, prioridade unionista, independéncia dos direitos
e territorialidade da propriedade imaterial.
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Comércio), ou, como internacionalmente conhecido, TRIPS ( Trade Related
Aspects of the Intellectual Property Rights).

A finalidade de se ter uma patente é a protecdo que ela ira auferir aos
investimentos que o inventor teve com a pesquisa cientifica e 0os ganhos que
tera na sua propagacao na sociedade.

A patente vira, portanto, uma espécie de propriedade resoluvel, pois,
¢ uma propriedade que Ihe profere lucros, mas que passado o tempo de
determinado monopolio, este invento vem por cair em dominio publico.

A nossa Constituicdo Federal, em seu artigo 5°, XX1X, diz que:

“Art. 5° - Todos sdo iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a
propriedade, nos termos seguintes:

XXIX — a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio

temporario para sua utilizagdo, bem como protecdo as criagBes industriais, a

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,

tendo em vista o interesse social e 0 desenvolvimento tecnoldgico e econdmico

do pais. ”(g.n)

O privilégio de monopodlio de exploragdo patentaria €
constitucionalmente garantido, contudo, é temporario. O tempo de duracao
de um registro patentario é de 20 anos'’, de acordo com o artigo 40 da Lei

de Propriedade Industrial (LPI):

“Art.40 — A patente de invencdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de
modelo de utilidade pelo prazo de 15(quinze) anos contados da data do
depésito.”(g.n.)

Resta, portanto, bastante claro que este monopdlio patentario, apesar
de constitucionalmente garantido, é temporario, ndo podendo ultrapassar o

prazo de 20 anos de protecéo.

7 Esta contagem de prazo € hoje adotada por uma grande parte dos paises do mundo, dado o teor
do artigo 33 do Acordo ADPICs ( Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comeércio), ou, como internacionalmente conhecido, TRIPs ( Trade
Related Aspects of the Intellectual Property Rights), que determina que a vigéncias da patente ndo
sera inferior a um prazo de vinte anos, contados da data do depdsito.
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Ademais, é necessario ter em mente, que outras empresas também se
preparam para a exploracdo desta patente, adotaram medidas, engendraram
esforcos, desenvolveram técnicas, promoveram aperfeicoamentos, enfim,
prepararam-se para concorrer com o patente em questdo, ja sem 0 amparo
do monopolio de exclusividade que detinham, assim que findar o prazo de
protecéo.

Quanto ao que podera ser patenteado, o artigo 8° da Lei de
Propriedade Industrial deixa bem claro quais serdo os requisitos necessarios
para tanto: “E patentedvel a invencdo que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial”.

O primeiro requisito que a lei aponta € o da novidade, o que vem por
significar que a invencédo deve se apresentar como algo nunca antes visto ou
estudado, ou seja, que deva ser uma adicdo a todo um conhecimento
preexistente.

Sobre tal requisito, o autor, Denis Borges Barbosa faz algumas

consideracoes:

“Segundo os principios em vigor, a novidade tem de ser simultaneamente: a)
certa - quanto a existéncia e a data; b) suficiente - um homem do oficio deve ser
capaz de produzir o invento com base nos dados ja tornados publicos; c) total - a
anterioridade deve conter todo o invento, sendo que, em alguns casos, a
articulagdo de varias anterioridades para efeito novo constitui invencgdo
autdbnoma; d) pablica - a anterioridade deve ser suscetivel de ser conhecida do
publico. O conhecimento da invencdo por um terceiro, e até mesmo sua
exploracdo, ndo destréi a novidade, se este conhecimento ou esta exploracdo

” 18
permaneceu secreta.

Vale ser destacado e como bem abordado anteriormente pelo autor,
que se uma patente ja for de conhecimento geral, ou seja, a invencdo esteja
no seu estado da técnica, ja de conhecimento do publico, o0 seu inventor néo

poder4 patentear a mesma®®.

8 BARBOSA, Denis Borges. Patentes e Problemas: cinco questdes de Direito Patentario. Revista
de Direito Mercantil, Rio de Janeiro, p 32, dezembro de 1989.

YSAPELACAO CIVEL - 269975 Processo: 2001.02.01.032488-4 UF : RJ Orgdo Julgador:
PRIMEIRA TURMA Data Decisdo: 21/10/2002 Documento: TRF200089454 Fonte DJU
DATA:16/12/2002 PAGINA: 193 Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INPI.
ANULACAO DE PATENTE. PUBLICACAO ANTERIOR DE CATALOGO DA PROPRIA
TITULAR DAS PATENTES. CONHECIMENTO PUBLICO. OBJETO DAS PATENTES
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“Art. 11 da LPI - A invencdo e o modelo de utilidade s&o considerados novos
guando ndo compreendidos no estado da técnica. Paragrafo 1o. - O estado da
técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao pablico antes da data de
depésito do pedido de patente, por descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer
outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12,16 e 17”.

O segundo requisito é o da atividade inventiva, qual seja a presenca
de criatividade e originalidade, ndo podendo ser uma invencdo obvia ou
evidente®.

Segundo Denis Borges Barbosa, tal requisito ¢ também definido, a

partir da expresséo inglesa correspondente, como "nao-obviedade".

"The determination of non-obviousness is a mixed question of fact and law. The
legal conclusion of obviousness or non-obviousness of a claimed invention is
based on four factual inquiries: 1) scope and content of prior art; 2) differences
between the prior art and claimed invention; 3) the level of skill in the art to

COMPREENDIDO NO "ESTADO DA TECNICA". RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO
INPI. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE PRESTACAO JURISDICIONAL E DE OFENSA
AO PRINCIPIO DO CONTRADITORIO. ONUS DA PROVA. ART. 333, Il, DO CPC.
SENTENGA CONFIRMADA O INPI reconheceu o pedido, porque verificou que as matérias das
patentes em questdo, nas datas de seus respectivos depositos, ja eram de conhecimento publico. A
prépria titular das patentes havia publicado catalogo, em 1980, onde os objetos das patentes
constavam fotografados, ilustrados e/ou descritos com idéntica construcdo. 3 - O autor, ao juntar o
catilogo datado de 1980, fez prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, de anulagdo das
patentes, visto que compreendidas no "estado de técnica".

0 Data Decisdo: 18/01/2006 Documento: TRF200150768 Fonte DJU DATA: 09/02/2006
PAGINA: 201 Ementa Administrativo. Propriedade Industrial. Privilégio de invencdo depositado
em 09/1992. Pedido de nulidade acolhido. Anterioridades impeditivas. Patente britnica de 1954
prevendo oito furos no cubo para fixacdo da roda a diferentes marcas de veiculos. Catalogo
italiano de anéis de centralizacdo para rodas, de abril//1992. Mera reunido de dois conceitos no
estado da técnica. Auséncia de novidade e atividade inventiva, necessarios para patenteabilidade
(artigos 11 e 13, da LPI). Remessa desprovida. - Sentenca que acolhe pedido de nulidade do
privilégio de invencdo n°® Pl 9203685-6, depositado em 15/09/1992, relativo a um
"aperfeicoamento em roda de liga leve para veiculos diversos". - Primeira anterioridade
impeditiva: Patente Britanica n°® GB 794345, depositada em 27/10/1954 e publicada em
30/04/1958, tratando-se de roda construida em material plastico e dotada de pneu macico,
dispondo de oito furos no cubo, para fixacdo da roda a diferentes marcas de veiculo. - Segunda
anterioridade impeditiva: Catélogo de Anéis de Centralizacdo para Rodas, da empresa italiana A.
Benzoni & C., em abril/1992, comprovando que a aplicagdo da roda a veiculos com diferentes
diametros de eixo ja era no dominio puablico. - Inovagdo na Patente da Ré reduzida a reunir os dois
conceitos, ja compreendidos no estado da técnica. - Auséncia de novidade e atividade inventiva,
retirando a Patenteabilidade do suposto invento da Ré (artigos 11 e 13, da LPI). Remessa oficial a
que se nega provimento, confirmando a sentenca. Relator JUIZA MARCIA HELENA NUNES
Decisdo A Turma, por unanimidade, negou provimento a remessa necessaria, nos termos do voto
do(a) Relator(a).
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which the inventions pertains; and 4) evidence of secondary considerations such

as commercial success, unexpected results or long term needs"*.

A conseqliéncia préatica deste requisito é evitar a copia disfargada, ou
seja, aquela em que uma pessoa poderd fazer pequenas alteracdes e
adaptac®es e requerer a protecdo de uma patente ja no estado da técnica®.

O ultimo requisito exigido pela legislacao é a aplicacao industrial, no
que consta que a invencdo tera que ser revestida de possibilidade de
reproducéo industrial. Sdo exemplos de falta de utilidade industrial o0 moto
continuo ou outros inventos contrarios a lei da fisica, métodos de tingir
cabelo, etc.

Segundo Denis Borges Barbosa, mais requisitos sao necessarios para

a observancia da validade de uma patente de invencéo, sdo eles:

“Acdo humana - que haja invengéo, acdo humana sobre a natureza, e ndo somente
descoberta de leis ou fenémenos naturais. Possibilidade de reproducdo - sdo dois
0s requisitos’ que a natureza da tecnologia sobre a qual recai o invento permita a
reproducdo do bem ou servigo tal como descrito (reprodutibilidade) e que a
descricdo permita que o técnico da arte possa repetir o invento
(repetibilidade)

Seguindo os artigos da LPI, nos deparamos com o artigo 10 que
versa sobre 0 que nao é considerado como uma invencdo nem modelo de
utilidade®*. Também observamos que na mesma legislacdo, em seu artigo

18, vem tratando sobre o que ndo podera ser patenteado®.

2L WISEMAN, T.G. (1989) Biotechnology Patent Aplication Examination. In: Trends in
Biotechnology and Chemical Patent Practice. New York, PLI. Apud BARBOSA, Denis Borges.
Patentes e Problemas: cinco questdes de Direito Patentario. Revista de Direito Mercantil, Rio de
Janeiro, p 30, dezembro de 1989.

22 BARBOSA, Gustavo José Ferreira. A introduc&o no nosso ordenamento juridico do requisito da
atividade inventiva como condicdo legal para a concessdo de uma patente de invencdo. Revista
Forense, Rio de Janeiro, p. 103, jul/agost/set de 1997.

> BARBOSA, Denis Borges. Patentes e Problemas: cinco questées de Direito Patentario. Revista
de Direito Mercantil, Rio de Janeiro, p 30, dezembro de 1989.

2 «Art, 10 da LPI - N&o se considera invengdo nem modelo de utilidade: | - descobertas, teorias
cientificas e  métodos matematicos; Il -  concepgbes puramente  abstratas;
Il - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos,
publicitarios, de sorteio e de fiscalizacdo; IV - as obras literarias, arquitetonicas, artisticas e
cientificas ou qualquer criagdo estética; V - programas de computador em si; VI - apresentacdo de
informacdes; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatérios, bem como métodos
terapéuticos ou de diagnostico, para aplicacdo no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte
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O 6rgdo responsavel para que se dé entrada em um pedido de patente
é o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) Autarquia Federal
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Inddstria e Comércio
Exterior.

Tal 6rgdo é responsavel, ndo sO pela concessdo de patentes, como
também conceder registro de marcas, averbacdo de contratos de
transferéncia de tecnologia e de franquia empresarial e por registros de
programas de computador, desenho industrial e indicacbes geograficas, de
acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei n.°.279/96).

Qualquer pessoa podera dar entrada com um pedido de patente®®, e
esta serd concedida desde que presentes 0s requisitos anteriormente
mencionados e ndo sejam invencdes vedadas de serem patenteadas.

De acordo com a LPI, o pedido de patente devera conter os seguintes
itens: Requerimento; um relatério descritivo; desenhos (e se for o caso,
resumo da patente almejada) e o comprovante de pagamento relativo ao

deposito. ¥’

de seres vivos naturais e materiais biol6gicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados,
inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biol6gicos
naturais”.

5 “Art. 18 da LPI - Ndo sdo patenteaveis: | - o que for contrario & moral, aos bons costumes e &
seguranga, a ordem e & saude publicas; Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou
produtos de qualquer espécie, bem como a modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas e 0s
respectivos processos de obtencdo ou modificagdo, quando resultantes de transformacéo do ndcleo
atdbmico; e Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgénicos que
atendam aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicacdo
industrial - previstos no art. 80.e que ndo sejam mera descoberta. Paragrafo Unico - Para os fins
desta lei, microorganismos transgénicos sdo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de
animais, que expressem, mediante intervengdo humana direta em sua composicdo genética, uma
caracteristica normalmente ndo alcancavel pela espécie em condigdes naturais”.

% «Art. 6° da LPI. - Ao autor de invencdo ou modelo de utilidade seré assegurado o direito de
obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condi¢des estabelecidas nesta lei. Paragrafo
lo.- Salvo prova em contrario, presume-se o0 requerente legitimado a obter a patente. Paragrafo
20.- A patente poderé ser requerida em nome préprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo
cessionario ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestacdo de servigos
determinar que pertenga a titularidade. Paragrafo 3o0.- Quando se tratar de invengdo ou de
modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente podera ser
requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeacéo e qualificagdo das demais, para ressalva
dos respectivos direitos.”

2T «Art. 19 da LPI - O pedido de patente, nas condicBes estabelecidas pelo INPI, contera: | -
requerimento; Il - relatorio descritivo; Il - reivindicagdes; IV — desenhos, se for o caso; V -
resumo; e VI - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao deposito”.
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Assim que o pedido é apresentado, este serd submetido a um exame
formal para que o 6rgao responsavel possa averiguar se todos o0s requisitos
foram atendidos. Caso ainda faltar algum requisito, o INPI podera conceder
um prazo de 30 dias para que seja sanado o problema. %

Atualmente os pedidos de patentes, ressalvados os 18 meses que este
deva ficar em sigilo®®, serdo publicados da Revista da Propriedade
Industrial (RPI). O que se publica sdo apenas dados identificadores do
pedido da patente, enquanto que as demais informacdes sO serdo acessiveis
aos funcionarios do INPI, mais especificamente na Diretoria de Patentes
(DIRPA).

ento - CGPO

PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS

Tipos de Patentes e

Origem do Depositants 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Total 19.443 18.919 20.883 20.605 20.679 19.541 21.299 22.866 23.242 10.750
residentes 5678 5.292 6.108 6.222 6.705 6.832 7.230 74398 7.087 6.861
ndo-residentes 13.565 13.627 14777 14.383 13.074 12.709 14.069 15.368 16.155 3.889
Privilégio de Invengdo 7.582 6.061 6.582 6.677 6.575 5.802 5.834 6.289 6.316 6.017
residentes 2741 2455 279N 3.061 3.308 3345 3.664 3929 3.892 3785
néo-residentes 4241 3.606 379 3616 3267 2457 2170 2360 2424 2232
Modelo de Utilidade 3473 2.815 3.302 3153 3.389 3416 3.476 3.477 3120 T
residentes 3092 2739 3228 3073 3.304 3.369 3429 3430 3.070 2.966
nao-residentes 81 76 74 80 85 47 47 47 50 51
Certificado de Adigdo 35 67 72 76 86 103 19 n"r 17 110
residentes 30 62 62 69 78 98 112 110 112 103
néo-residentes 5 5 10 7 8 5 7 7 5 7
PCT 8.653 9.976 10.927 10.699 10.629 10.220 11.870 12.983 13.689 1606**
residentes 15 36 25 19 18 20 25 29 13 7
ndo-residentes 8.638 9.940 10.902 10.680 10.614 10.200 11.845 12.954 13.676 1.509

Fonte: Banco o Dados INF

PCT = "Patent Cooperation Treaty” (Tratado de Cooperagdo de Patentes)
** Entrada na fase nacional dos Depdsitos via tratado de cooperaco de patentes (pct), computados pelo ano de de depésitos internacional, ndc-consolidados

8 «“Art, 20 da LPI - Apresentado o pedido, sera ele submetido a exame formal preliminar e, se
devidamente instruido, serd protocolizado, considerada a data de dep6sito a da sua apresentagdo.
Art. 21 da LPI - O pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver
dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, podera ser entregue, mediante recibo
datado, ao INPI, que estabelecera as exigéncias a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de devolucdo ou arquivamento da documentacdo. Paragrafo Unico - Cumpridas as
exigéncias, o deposito serd considerado como efetuado na data do recibo”.

2 “Art. 30 da LPI - O pedido de patente serd mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses
contados da data de deposito ou da prioridade mais antiga, quando houver, ap6s o que sera
publicado, & exce¢do do caso previsto no art. 75”.
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De acordo com dados da tabela acima®, no ano de 2006, podemos
observar que o total de registros foi de 10.750, sendo que pela primeira vez
0 numero de depdsitos realizados por residentes superou o de ndo-
residentes (anexo 2).

Isso pode ser traduzido pelo trabalho de conscientizagédo e maior
informacdo acerca da grande importancia do registro patentario para o

desenvolvimento econémico do pais.
1.1 — Patente Pipeline

A protegdo patentaria usualmente denominada pipeline é uma
protecdo extravagante, condicionada as regras e critérios de processamento
préprios, que visa proteger matéeria que, pelos requisitos usuais de protecéo,
como a novidade, ndo mais seria passivel de patenteamento.

Pipeline seria, portanto, um sistema de revalidagdo de patentes
obtidas no exterior regulada no artigo 230 da Lei de Propriedade Industrial
(LPI).

“Art. 230 — Podera ser depositado pedido de patente relativo as substancias,
matérias ou produtos obtidos por meios ou processos quimicos e as substancias,
matérias, misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e
medicamentos de qualquer espécie, bem como 0s respectivos processos de
obtencdo ou modificagdo, por quem tenha protecdo garantida em tratado ou
convencdo em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro dep6sito no
exterior, desde que seu objeto ndo tenha sido colocado 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”.

“8§ 1° - O depdsito deverd ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da
publicacdo desta Lei, e devera indicar a data do primeiro depésito no exterior”.

“8 3° - Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condigdes
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”.

% Fonte: Site do Instituto nacional da Propriedade Industrial www.inpi.gov.br , acessado em 08 de
maio de 2008, as 21h43min.
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“8 4° - Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo o prazo
remanescente de prote¢do no pais onde foi depositado o primeiro pedido, contado
da data do depo6sito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, ndo se
aplicando o disposto no seu paragrafo Gnico”.

“8 6° - Aplicam-se as disposicdes desta Lei, no que couber, ao pedido depositado
e & patente concedida com base neste artigo”.

A revalidagdo ocorre no sentido de que produtos em
desenvolvimento e que ndo teriam sido langados em nenhum mercado do
mundo poderdo ser lancados e registrados a partir do momento que um pais
alterar sua legislacdo e passar a aceitar tais patentes, como € 0 que ocorreu
no Brasil.

O nosso pais, em 1945, deixou de reconhecer as patentes de produtos
nas areas quimicas, farmacéuticas e alimenticias e apds 24 anos estendeu
esta proibicdo aos processos farmacéuticos e alimenticios.

Em 1971, com o advento do Codigo da Propriedade Industrial (CPI),
sancionou-se tal posicionamento, o qual permaneceu vigente até 14 de maio
de 1997, quando entéo, entrava em vigor a Lei de Propriedade Industrial n°
9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI)*".

Com essa nova lei, passou-se a permitir o patenteamento de produtos
e processos farmacéuticos, quimicos e alimenticios. Contudo, no periodo de
transicdo entre o CPI e a LPI é que foi aplicado o chamado pipeline, pois,
em maio 14 de maio de 1997 este perdeu sua eficacia. *

De acordo com o artigo 230, § 1°, acima mencionado, o deposito dos
pedidos de patente relativos ao pipeline tinham um prazo de 1 (um) ano
para que fossem depositadas. Prazo este iniciado com a publicacdo da lei

em 15 de maio de 1996 e que terminou em 15 de maio de 1997.

31 O Brasil, como novo membro da OMC, teve que ratificar os acordos ali j& existentes, tendo que
a aderir aos TRIPS — promulgado no Brasil através do Decreto n° 1.355/94 — que permitia o
registro de patentes de farmaco. Posteriormente regulamentado pela lei n® 9.279 de 1996.

%2 Mais detalhes, ver DI BLASI, Gabriel. A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas,
patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n°9279, de 14 de maio de 1996. Rio de
Janeiro: Forense,1997. p 159.
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Vale ser ressaltado que a este sistema sé se aplicaria a produtos
novos que, no momento da publicacdo no Diario Oficial, estivessem ainda
em fase de desenvolvimento e néo tivessem sido langados em nenhum pais.

Segundo a prépria legislacdo, além de tais desenvolvimentos e que
0s produtos ndo pudessem ter sido comercializados em nenhum mercado
por iniciativa do préprio titular, ou terceiros com o seu consentimento,
também ndo poderia haver sérios e efetivos preparativos, por terceiros no
pais para a exploracdo do objeto.

Mais objetivamente, 0s requisitos necessarios para que esta

concessdo fosse possivel sdo:

1- “que se trate de pedido de patente relativo as substancias, matérias ou
produtos obtidos por meios ou processos quimicos e as substancias, matérias,
misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de
qualquer espécie, bem como o0s respectivos processos de obtencdo ou
modificacdo (caput);

2- que o solicitante tenha protecdo garantida em tratado ou convengdo em vigor
no Brasil(caput);

3- que seu objeto esteja efetivamente protegido por patente concedida no
exterior, ainda valida (8§ 3°);

4- que seu objeto ndo tenha sido comercializado no Brasil ou no exterior
(caput);

5- que ndo tenham sido realizados sérios e efetivos esforgos de producdo de seu
objeto no Brasil(caput);

6- que o deposito do pedido seja solicitado no prazo de um ano de promulgacéo
da lei, com a indicacdo da data do primeiro dep6sito no exterior (81°) e

7- que %tsejam observadas as restri¢cGes previstas nos artigos 10 e 18 da LPI (8
3°).”

Portanto, nos resta observar, que ndo eram exigidos 0s requisitos
normais de patentiabilidade, previstos no artigo 8° da LPI, pois nédo se
tratava de uma concesséo de uma nova patente, e sim de uma revalidacao.

Um fato que aconteceu na época, e que merece destaque, foi no
sentido de que depositantes nacionais ou estrangeiros, que ja tinham
depositado sua patente por via de processamento comum, para depositar via

pipeline, tinham de desistir de seu pedido anterior. Assim figurava o

%3 Ver mais detalhes na TIBURCIO, Carmen. Breves Consideracdes Sobre as Patentes Pipeline.
Revista de Direito do Estado. Rio de Janeiro, n. 8, p. 341 - 342, out/dez. 2006.
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posicionamento assumido pelo INPI na época e que foi motivo de varias
acOes contra a Autarquia.

O processamento via pipeline € realizado de uma forma muito
simples: sendo o pedido ou a patente estrangeiros, bastava a comprovacéo
da concessdo da patente no pais de origem e as outras observagdes acima
indicadas, que a mesma seria automaticamente concedida, assim como no
pais de origem. O prazo de vigéncia limitar-se-ia a0 maximo em 20 anos,
expirando juntamente quando terminasse sua vigéncia no pais de origem.

Segundo alguns autores, este prazo de revalidacdo deve ser calculado
de acordo com o direito estrangeiro, ou seja, de maneira que em ambos 0s
paises 0 prazo de protecdo se encerre concomitantemente. Dessa forma,
qualquer modificagdo ocorrida na patente no exterior, alteracdo de tanto

diminuicdo quanto majoracdo do prazo deveria ser refletida aqui. **

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ASSISTENCIA. INTERESSE JURIDICO.
PATENTE PIPELINE. PRIMEIRO DEPOSITO. ABANDONO.
CANCELAMENTO. EFEITOS. (...) 2. As patentes pipeline possibilitaram aos
titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiros relativos a invencgdes cuja
patenteabilidade era proibida pela legislacdo brasileira anterior (produtos
quimicos, produtos e processos quimico-farmacéuticos e alimenticios), o direito
de ainda obter protecdo no Brasil, ainda que tais matérias ja tivessem sido
divulgadas, ndo mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade. 3. Quando o
§ 4° assegura a patente concedida com base no art. 230 da LPI o prazo
remanescente de protecdo no pais onde foi depositado o primeiro pedido,
contado da data do depésito no Brasil e limitado ao prazo de vinte anos
fixado no art. 40, excepcionando, ainda, a aplicacdo do paragrafo Gnico deste
altimo, deve ser essa regra entendida como a que combina o § 3° com o § 4°,
isto &, se 0 depositante tem que comprovar a concessdo da patente no pais
onde foi depositado o primeiro pedido, o dies a quo da patente brasileira s6
pode ser o do primeiro pedido depositado e concedido., € ndo o de primeiro
pedido depositado e, por algum motivo, abandonado, ndo se transformando
em patente. Entender o contrario equivaleria a conferir status de ato juridico
perfeito a ato que nem chegou a completar totalmente seu ciclo de formacéo, a

fim de tornar-se perfeito. (...)”.

% O posicionamento majoritario nos tribunais é no sentido de que a contagem de prazo de validade
de uma patente pipeline devera ser tomado por base a data que a patente foi validamente expedida
no pais do primeiro depdsito, e ndo o primeiro depdsito de patente que outrora fora abandonado.

% Origem: TRF-2 Classe: AC - APELAGCAO CIVEL - 374831 Processo: 2005.51.01.500344-5
UF: Orgdo Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA Data Decisdo: 28/11/2006
Documento: TRF-200159401Relator Desembargadora Federal LILIANE RORIZ.
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Mas de acordo com outra corrente, o prazo de validade da patente
pipeline depositada aqui no Brasil é o prazo que restar da patente
depositada no exterior e se valeria da data do primeiro depdsito no exterior
para delimitar este marco, ndo aceitando posteriores modificagdes de novos

pedidos. Esse posicionamento é o adotado pelo INP1.%

“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TERMO A QUO DA
VIGENCIA DA PATENTE ESTRANGEIRA REVALIDADA NO BRASIL
(PATENTE) NOS TERMOS DO § 4.° DO ARTIGO 240 DA LEI N.° 9.279-96.
CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DEPOSITO NO PAIS DE ORIGEM
E NAO DO DEPOSITO NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI, COM A VIGENCIA DA EXCLUSIVIDADE NO
BRASIL PELO PERIODO REMANESCENTE DA PATENTE DEFERIDA NO
EXTERIOR, LIMITADO AO PRAZO DE VINTE ANOS (ARTIGO 40 DA LEI
N.° 9.279-96). | — Uma interpretacdo sob o prisma do sistema juridico em que se
insere 0 8 4.° do art. 230 da Lei n.° 9.279-96 leva a concluséo de que o prazo da
protecdo da patente estrangeira revalidada no Brasil terd como termo a quo
a data do primeiro depdésito no pais de origem, independente do fato de ter
havido abandono ou desisténcia, e ndo do seu depdsito no Instituto Nacional

de Propriedade Industrial — INPI, exegese essa que é confirmada pela
obrigatoriedade da indicacdo da data do primeiro depdsito do exterior, prevista no
8§ 1.° do mesmo dispositivo. Il — A orientacdo de que é a partir desse primeiro

depdsito que se computara o periodo restante da exclusividade deferida no
exterior, limitada ao prazo de vinte anos (artigo 40 da Lei n.° 9.279-96), se
coaduna com a razéo da protecdo da patente, pois é naquele momento que se da
a modificacdo do estado da técnica com a revelacdo ao mundo da solucéo
tecnoldgica antes desconhecida (requisito da novidade). Ill — Entender de
forma diversa seria endossar uma posi¢do anti-isonémica daquele que requer
revalidacdo de patente estrangeira em relacdo as patentes pleiteadas no Brasil,
tendo em vista que estas Ultimas, conforme comando legal expresso (art. 40 da
Lei n.° 9.276-96), vigoram a partir da data do depdsito. IV — Em consonancia
com o principio da qualificacdo que informa o Direito Internacional Privado, a
idéia conceitual do instituto da patente acolhida pela legislacdo brasileira,
indissociavel das nogdes de estado da técnica e da novidade, deve se impor ao
que é disposto na lei estrangeira, de modo a afastar uma obrigatoria
correspondéncia biunivoca com o direito alienigena e se distanciar erroneamente
do regime juridico adotado no Brasil para o instituto antes mencionado. V —
Provimento da remessa necessaria e do recurso do INPI. (g.n.)” ¥

% Pposicionamento assumido pelo INPI é de assegurar o prazo remanescente de protecdo no pais
onde foi depositado o primeiro pedido, com a limitacdo imposta pelo artigo 40 da LPI, que,
estabelece em vinte anos a vigéncia das patentes de invencdo contados da data do depdsito do
pedido. Valendo dizer que, para a Autarquia, a regra seria que se a duragdo da patente no pais de
origem fosse inferior ao da lei brasileira, prevaleceria aquele prazo; se, contudo, fosse superior ao
que dispde o artigo 40 da LPI, haveria este Gltimo, que prevalecer.

% Origem: TRF-2 Classe: AMS - APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA - 57986
Processo: 2003.51.01.540754-7 UF :Orgdo Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA
Data Decisdo: 26/09/2006 Documento: TRF-200162452 Relator Desembargador Federal
MESSOD AZULAY NETO Relator Acorddo Desembargador Federal ANDRE FONTES.
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Segundo anélise de dados fornecidos pelo INPI.*, os anos de maior
deferimento de patentes via pipeline foram entre 1999 e 2000. Observamos
também, que o ano que se obteve um maior indeferimento foi em 2003, mas
0 que nos chama mais atencdo € que até 2007, ano passado, patentes
pipeline ainda eram deferidas, arquivadas ou mesmo indeferidas (anexo 3).

A conclusdo que podemos de imediato chegar é que, por barreiras
politicas, por falta de infra-estrutura da Autarquia ou por impericia do
depositante, estas patentes ditas especiais demoraram e estdo demorando a

serem analisadas.

nstituto Nacional da Propriedade Industrial - IN

Geral de Plangjamento e Orgamento - CGPO

Arquiva- Deferi- Indeferi- Expedigoes A
Anos Mulidades | Recursos Cartas Total

mentos mentos mentos (%)

Patentes

1998 - a7 5] - - 19 82
1993 1 217 6 = 3 304 531 548
2000 15 273 13 - - 287 588 11
2001 7 T 7 2 8 32 63 -89
2002 6 13 ] - 3 49 a0 27
2003 a1 19 60 - 25 39 184 130
2004 40 62 22 - 22 61 207 13
2005 3] 16 1 1 2 25 L | -5
2008 1 18 28 1 10 16 74 45
2007 5 10 & - 3 8 28 -52

Fonte: Banco de Dados do INPI

PI-MU-C

2 —Homologacéao de Sentenca Estrangeira

O sistema de homologacdo de sentenca estrangeira € um dos
fendmenos, que por conta da cooperacao juridica internacional, se perfaz de
uma forma bem interessante, pois, segundo diz o Ministro Luiz Fux,
“implica determinado juiz recepcionar a decisdo proferida noutro sistema,

quica completamente diverso daquele em que vai efetivar a decisdo.”

% Fonte: Site do Instituto nacional da Propriedade Industrial www.inpi.gov.br acessado no dia 13

de marco de 2008, as 00h12min.
% FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 2% ed.. Rio de janeiro: Forense, 2004.p.1230.
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A homologacdo de sentenca estrangeira é, portanto, uma verificagdo
de validade de uma sentenca alienigena, validade esta que serd analisada
tanto de acordo com o nosso ordenamento juridico, quanto aos Nnossos
principios vigentes.

Um dos requisitos para que a sentenca estrangeira seja homologada é
tratar-se de hip6tese da competéncia ser concorrente, segundo o artigo 88*
do CPC, pois nos casos do artigo 89*', ndo vai ocorrer a possibilidade de
homologacao.

Conforme consta no artigo 483 do nosso Caodigo de Processo Civil:

“Art. 483 — A sentenca proferida por tribunal estrangeiro ndo tera eficacia no
Brasil sendo depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal”.

“Paragrafo Unico — A homologacdo obedecera ao que dispuser o Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal.”

No que concerne ao artigo mencionado, a sentenca sé tera valor no
territorio brasileiro se for devidamente homologada, segundo também
ditames do artigo 90** do CPC, e para tanto também n&o podera apresentar
ofensa a nossa soberania nacional, a ordem publica e aos bons costumes, de
acordo com o que diz o artigo 17 da Lei de Introducéo ao Cédigo Civil*.

Quanto ao processo homologatorio no Brasil se verifica com a
transformacao da sentenca estrangeira em nacional. Contudo, quando esta
for denegada ndo podera causar nenhum efeito negatorio da sentenca no seu

pais proveniente.

%0 “Art, 88 do CPC — E competente a autoridade judiciaria quando: | — o réu, qualquer que seja a
sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; 1l — no Brasil tiver de ser cumprida a obrigacéo;
Il — a acdo se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Pardgrafo Gnico — Para fim
do disposto no n° 1, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa juridica estrangeira que aqui tiver
agéncia, filial ou sucursal”.

- «Art, 89 do CPC — Competente a autoridade judiciéria brasileira, com exclusdo de qualquer
outra: | — conhecer de a¢des, relativas a imoveis situados no Brasil; 1l — proceder a inventério e
partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herancga seja estrangeiro e tenha residido
fora do territério nacional”.

2 «Art, 90 do CPC — A acéo intentada perante tribunal estrangeiro n&o induz litispendéncia, nem
obsta a que a autoridade judiciaria brasileira conheca da mesma causa e das que Ihe sdo conexas”.
#«Art, 17 da LICC — As leis, atos e sentencas de outro pais, bem como quaisquer declaracdes de
vontade, ndo terdo eficcia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem publica e
0s bons costumes”.
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O processo de homologacdo tem, portanto, uma natureza
jurisdicional, o que requer que seja proposta perante o STJ através de uma
acdo homologatoria e nessa acdo o Superior Tribunal de Justica pode até
homologar de uma forma parcial. *

De acordo com o autor Oscar Tendrio, as espécies de sentencas que
podem ser homologadas pelo 6rgdo competente sdo “as sentencas civeis
como também, de acordo com o artigo 423 do Cédigo de Bustamante, as
contencioso-administrativas”. *°

Contudo, outros autores estendem essas espécies, a exemplo de
Florisbal de Souza Del’Olmo, que esclarece que sdo passiveis de
homologacdo no ordenamento juridico nacional “os acérdaos, as sentencas
civeis, comerciais, penais e trabalhistas, assim como tambeém decisdes de
6rgaos judicantes de outros poderes”.*

Quanto a natureza da decisdo que acolhe o pedido de homologacéo, a
maioria doutrinaria entende que ird se tratar de uma sentenca constitutiva,
por que: “nédo so6 reconhece a validade do julgado, como Ihe acrescenta um
quid novis, uma eficacia diferente da original e que consiste em produzir
efeitos além dos limites territoriais da jurisdicdo do prolator.”*’

O sistema adotado pelo Brasil é o sistema de delibacdo®®, que
representa que ao ser analisada por érgdo competente, desta sentenca ndo
podera haver a revisdo de meérito, ou seja, a analise realizada serd na
verificagdo da existéncia de requisitos formais.

O sistema que foi utilizado como modelo pelo Brasil foi o italiano,
sistema no qual ndo havia o questionamento do mérito da decisdo
alienigena, apenas verificava os requisitos formais, assim como se haveria a

ofensa a ordem publica, a soberania nacional e aos bons costumes. Segundo

* Mais detalhes na obra JO, Hee Moon. Moderno Direito Internacional privado. Sdo Paulo: LTr,
2001. p 356.

** TENORIO, Oscar. Direito Internacional Privado. 112 ed. Rio de Janeiro: Freita Bastos, 1976. p
381.

* DEL’OLMO, Florishal de Souza. Direito Internacional privado: abordagens fundamentais,
legislacdo, jurisprudéncia. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p 72.

*" THEODORO, Humberto. Curso de direito processual Civil, Teoria geral do direito processual
civil e processo de conhecimento. Vol. | 432 ed..Rio de Janeiro: Forence, 2005. p 712.
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Néadia de Araujo, “com este sistema de delibagdo ha o estabelecimento da

contenciosidade limitada.™®

2.1 — Mudanca do 6rgdo competente para homologacdo de sentenca

estrangeira.

Tradicionalmente, a homologacdo de sentenca estrangeira era
realizada pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo com o consubstanciado

na Constituigdo Federal de 1988 em seu artigo 102:

“Art. 102 — Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituicdo, cabendo-lhe”:
“l — Processar e julgar, originariamente: (...) h) a homologagdo das sentencas

estrangeiras e a concessdo do exequatur as cartas rogatorias, que podem ser

conferidas pelo regimento interno a seu Presidente;”*

A carta de 1988 manteve os padrdes trazidos pela Carta de 1934, em
que atribuia ao STF a competéncia homologatéria de sentencas
estrangeiras, assim como demonstra a posicdo do STF na PET 11, proferida
em 1997:

“Pet 11 / MG - MINAS GERAIS PETICAO Presidente Min. CELSO DE
MELLO Partes REQUERENTE: UALAM DE LIMA NEUHAUSER OU
UALAM DE LIMA FERREIRA : A Lei Fundamental promulgada em
1988 - observando uma tradigdo de nosso constitucionalismo republicano,
que foi inaugurada pela Constituicdo de 1934 (art. 76, I, g), e mantida
pelos ordenamentos constitucionais subsequentes - atribui ao Supremo
Tribunal Federal competéncia originaria, para, em instancia de mera
delibacdo, homologar a sentenca estrangeira que nao se revele ofensiva a

“8 palavra que vem do latim e que significa tocar de leve.

#9«Nao cabendo o STJ analisar o mérito da questdo” ARAUJO, Nédia de. Direito Internacional
Privado. 3% ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.295.

JURISPRUDENCIA: CR 7.870. Relator Ministro CELSO DE MELLO. DJ 27/11/98. Despacho:
Carta rogatéria passiva. Impugnacao. Sistema de contenciosidade limitada. Impossibilidade de
discussdo do mérito da causa perante o STF. A questdo da competéncia internacional concorrente
da justica brasileira. Efetivagdo, no Brasil, da citacdo de pessoa aqui domiciliada. Exequatur
concedido. (g.n.)

%0 Redac#o do texto constitucional anterior ao advento da Emenda Constitucional n°45/04.
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soberania nacional, a ordem publica e aos bons costumes (CF, art. 102, I,
h; RISTF, art. 216)”

Desta forma, todo o tramite de homologacdo por que passava uma
sentenca estrangeira era realizado no STF. ®* Isso perdurou até que com a
Emenda 45/04 ocorreram algumas mudancas de atribui¢cdes do STF.

A emenda constitucional n°. 45, de oito de dezembro de 2004,
alterou a competéncia do STF para o STJ acerca de homologacdo de
sentenca estrangeira e concessdo de exequatur as cartas rogatorias.

Portanto, com a emenda 45 alterou-se parte do texto constitucional e
modificou a competéncia originaria do STF para o STJ. Observamos que
atualmente o artigo 105, I, i da CF*? elucida essa competéncia originaria do
Superior Tribunal de Justica.

Segundo o autor Pedro Loula:

“A atitude do legislador constituinte derivado de retirar da apreciagdo do
Supremo Tribunal Federal a homologacdo de sentencas estrangeiras e a
concessdo de exequatur de cartas rogatérias é bastante elogidvel. Entretanto, tal
competéncia jamais deveria ter sido deslocada para o Superior Tribunal de
Justica, que deveria ter sua atribuicdo restrita a questdes relacionadas a
uniformizagdo do entendimento e aplicagéo da legislacio federal do pais.”™*

Para este autor, a emenda Constitucional n°. 45 deveria ter sido um

pouco mais ousada e concedido a competéncia para julgar as homologacdes

51 pet 11 / MG - MINAS GERAIS PETICAO Presidente Min. CELSO DE MELLO Partes
REQUERENTE: UALAM DE LIMA NEUHAUSER OU UALAM DE LIMA FERREIRA “(...) O
processo de homologacao, desse modo, desempenha, perante 0 Supremo Tribunal Federal - que é
o Tribunal do foro -, uma funcdo essencial na outorga de eficacia a sentenca emanada de érgao
publico competente segundo as leis do Estado que a proferiu. (...)".

52 «Art. 105 da CF - Compete ao Superior Tribunal de Justiga: | — Processar e julgar

originariamente: i) a homologacgdo de sentencas estrangeiras e a concessdo de exequatur as cartas
rogatorias.”

¥ LOULA, Pedro. Breves Reflexdes sobre a repercussdo da Reforma do Judiciario ( Emenda
Constitucional n° 45/04) no Direito Internacional brasileiro. In: TIBURCIO, Carmen e
BARROSO, Luis Roberto (Org.). Direito Internacional Contemporéneo. Rio de Janeiro: Renovar,
2006. p 795.
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de sentencas estrangeira e a concessdo de exequatur a cartas rogatdrias aos
juizes Federais de primeira instancia.””>

A regulamentacdo desta competéncia foi aprovada e publicada em 5
de maio de 2005, Resolu¢do nimero 9, que veio por substituir o Regimento
interno do STF.

As alteracOes que chamaram mais atencdo com a Res. n.°9 foram: o
deferimento de tutela antecipada quando estiver em curso um pedido de
homologacao estrangeira, art. 4°, § 3°; a possibilidade de analise do pedido
como auxilio de direito, sem a necessidade de intervencdo direta do
Ministério publico, art. 7°, § dnico; a possibilidade de concesséo de

exequatur em carater executoério, art. 7° da Res. 9.

2.2 — Requisitos necessarios para a homologacéo de uma sentenca

estrangeira.

Para a concessdo da homologacéo das sentengas estrangeiras no STJ,
deverdo estar presentes 0s requisitos formais dispostos nos artigo 15> da
LICC e 5° e 6° da Resolugdo numero 9, de 4 de maio de 2005, do STJ que

veio por substituir o Regimento Interno do STF.

“Art. 5° Constituem requisitos indispensaveis a homologa¢do de sentenca
estrangeira: | - haver sido proferida por autoridade competente; Il - terem sido as

partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; Il - ter transitado em
julgado e V - estar autenticada pelo consul brasileiro e acompanhada de traducéo
por tradutor oficial ou juramentado no Brasil”.

"Art. 6° Nao serd homologada sentenca estrangeira ou concedido exequatur a
carta rogatoria que ofendam a soberania ou a ordem publica.”

% Ver mais detalhes em LOULA, Pedro. Breves Reflexdes sobre a repercussdo da Reforma do
Judiciério ( Emenda Constitucional n° 45/04) no Direito Internacional brasileiro. In: TIBURCIO,
Carmen e BARROSO, Luis Roberto (Org.). Direito Internacional Contemporaneo. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006. p 795.

> “Art. 15 da LICC — Sera executada no Brasil a sentenca proferida no estrangeiro, que redina os
seguintes requisitos: a) haver sido proferida por juiz competente; b) terem sido as partes citadas ou
haver-se legalmente verificado a revelia; c) ter passado em julgado e estar revestida das
formalidades necessarias para a execucao no lugar em que foi proferida; d) estar traduzida por
intérprete autorizado; e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Paragrafo Gnico:
Né&o dependem de homologacéo as sentencas meramente declaratérias do estado das pessoas.”
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Na decisdo de sentenca estrangeira contestada, proveniente dos
Estados Unidos, o entdo érgdo competente, STF, salientou a importancia da
presenca dos requisitos para que a homologagéo fosse concedida. *°

O primeiro requisito que vamos nos ater é da sentenca estrangeira ter
sido proferida por autoridade competente. O STJ hoje mantém o mesmo
mecanismo de verificagio do STF, ou seja, apenas determina a
“competéncia geral do juiz prolator” °".

Cabe ao STJ também analisar se ndo foi invadida a competéncia
exclusiva brasileira, de acordo com os ditames do artigo 89 do Cddigo de
Processo Civil e, segundo o Ministro Luiz Fux, é obesrvado pelo STJ a

sentenca estrangeira “se ndo foi produzido por tribunal de excecdo®®,

% “SEC5093/EU - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA SENTENCA ESTRANGEIRA
CONTESTADA Relator (a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 08/02/1996 Orgéo
Julgador: TRIBUNAL PLENO - E M E N T A: SENTENCA ESTRANGEIRA - DIVORCIO -
HOMOLOGACAO - IMPUGNACAO FUNDADA NA AUSENCIA DE PROCURACAO
VALIDAMENTE OUTORGADA PELA REQUERENTE AO SEU ADVOGADO -
HOMOLOGAGCAO DEFERIDA. A HOMOLOGAGCAO PELO S.T.F. CONSTITUI
PRESSUPOSTO DE EFICACIA DAS SENTENCAS PROFERIDAS POR TRIBUNAIS
ESTRANGEIROS. - As sentencas proferidas por tribunais estrangeiros somente teréo eficacia no
Brasil depois de homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. O processo de homologacéao
desempenha, perante o Supremo Tribunal Federal - que é o Tribunal do foro -, uma funcédo
essencial na outorga de eficacia as sentencas emanadas de Estados estrangeiros. Esse processo
homologatério - que se reveste de carater constitutivo - faz instaurar, perante o Supremo Tribunal
Federal, uma situacdo de contenciosidade limitada. Destina-se a ensejar a verificacdo de
determinados requisitos fixados pelo ordenamento positivo nacional, propiciando, desse modo, o
reconhecimento, pelo Estado brasileiro, de sentencas estrangeiras, com o objetivo de viabilizar a
producdo dos efeitos juridicos que Ihes sdo inerentes. HOMOLOGAGCAO DE SENTENCA
ESTRANGEIRA E A CONSTITUICAO DE 1988. - A Lei Fundamental promulgada em 1988 -
preservando uma tradicdo do constitucionalismo republicano brasileiro - atribui ao Supremo
Tribunal Federal competéncia originaria, para, em instancia de mera delibacdo, homologar a
sentenga estrangeira que ndo se revele ofensiva a soberania nacional, a ordem publica e aos bons
costumes. S&o pressupostos de homologabilidade da sentenca estrangeira: (a) a sua prolacéo por
juiz competente; (b) a citacdo do réu ou a configuracao legal de sua revelia; (c) o transito em
julgado do ato sentencial homologando, bem assim o cumprimento das formalidades necessarias
a sua execucdo no lugar em que foi proferido; e (d) a autenticagdo, pelo Consulado brasileiro, da
sentenca homologanda e a tradugdo oficial dos documentos. MANDATO JUDICIAL -
CLAUSULA AD JUDICIA - OUTORGA DE PODERES BASTANTES - DESNECESSIDADE
DE PODERES ESPECIAIS. A procuracdo com poderes ad judicia qualifica o Advogado a praticar
todos os atos do processo, com a Unica ressalva daqueles atos, taxativamente indicados no art. 38,
segunda parte, do CPC, cuja pratica reclama a outorga expressa de poderes especiais”.(g.n.).

5 ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado. 3? ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
p.302.
8 Art. 5°, XXXVII, CF.
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prevalecendo, em qualquer hipotese, a negativa de homologacgdo frente a
mais ténue ofensa aos principios de nossa Carta Magna™®

O segundo requisito a ser analisado é o da existéncia de citacdo da
parte ré, diz Nadia de Araujo, “A auséncia de citacdo valida, promovida na
forma da lei brasileira, tem sido um dos maiores obstaculos a aceitacdo de
sentencas estrangeiras”®

Segundo recente decisdo do STJ quanto a homologacdo de uma
sentenca estrangeira proveniente da Argentina, foi negada a homologacéo
devido a falta de cumprimento da devida citacdo, faltando-lhe o requisito do
Art. 5°, 11 da Resolugdo n°.9. ®

Ademais, cabe observar que 0 mencionado requisito veio por
resguardar um principio constitucional, o principio do contraditorio (Art.
5° LV, CF).

O terceiro requisito € o de a sentenca estrangeira ter sido transitada
em julgado, fator essencial para que haja uma homologacdo. Contudo, 0
verdadeiro desafio é saber quando had o trénsito em julgado, pois este
requisito se perfaz de maneiras diferentes de acordo com o poder judiciario

de cada pais, sendo muitas vezes a dificil verificacdo de sua ocorréncia®.

SFUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 22 ed.. Rio de janeiro: Forense, 2004. p 1233.

% ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado. 3* ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
0.304.

61 SEC 969 / EX SENTENCA ESTRANGEIRA CONTESTADA 2005/0053952-6 Relator(a)
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128) Orgéo Julgador CE - CORTE ESPECIAL Data do
Julgamento 19/09/2007 Data da Publicacdo/Fonte DJ 08.11.2007 p. 155 Ementa
HOMOLOGAGCAO DE SENTENCA ESTRANGEIRA. JUSTICA ARGENTINA. ACAO DE
COBRANCA DE HONORARIOS CONTRA EMPRESA BRASILEIRA. CITACAO DA RE
NAO COMPROVADA. REQUISITOS PARA A HOMOLOGACAO DESATENDIDOS.
PRECEDENTE DESTA CORTE. HOMOLOGACAO INDEFERIDA. 1. Inexiste prova efetiva
de que a requerida fora citada para responder os termos da acdo no Juizo estrangeiro. 2.
Desatendido, assim, requisito indispensavel a homologacédo, nos termos do art. 5°, I, da Resolucéo
9/05, desta Corte. 3. Pedido de homologacdo indeferido.

%2 No que consta em nosso caso que serd outrora analisado, a outra parte aduzia a auséncia de
prova idénea do transito em julgado da decisdo a ser homologada, contudo, o STJ decidiu por
homologar a sentenca, ndo aceitando tal argumento, e dizendo: SEC 911““A prova do transito em
julgado é matéria processual, que varia em cada pais, ndo se podendo exigir a mesma forma do
direito brasileiro”.
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A antiga posi¢do do STF, a ainda adotada pelo STJ, é no sentido de
que a prova pode ser deduzida dos proprios autos. Portanto, uma boa
preparacdo da acdo homologatoria € extremamente necessaria. Segundo
Hee Moon Jo: “a melhor prova seria juntar aos autos um certificado
fornecido pelo juiz da sentenca final no qual consta a declaragdo do
esgotamento dos recursos nacionais do férum.” ®

O quarto requisito é o de estar autenticada pelo consul brasileiro e
acompanhada de tradugdo por tradutor oficial ou juramentado no Brasil.
Para que o STJ possa fazer a analise da homologabilidade de tal sentenca,
estes documentos apresentados devem estar autenticados, ou seja,
retratarem validamente a sentenca estrangeira.

A autoridade competente para validar os documentos ¢ o Consul
brasileiro, “O consul brasileiro no exterior possui funcdes notariais,
cabendo-lhe dar ao documento que se quer importar o valor probante
necessario no territério nacional.” *

Tais documentos, além de autenticados devem ser traduzidos por um
tradutor juramentado, pois este possuira fé pablica. Alguns autores criticam

tal necessidade, assim como explica Hee Moon Jo:

“O Brasil mantém o sistema da traducédo por tradutor juramentado e registrado na

junta comercial, o que é fonte de criticas pela cartelizacdo e pelo alto valor

cobrado pelo servico, sendo que somente esses tradutores juramentados e

registrados podem satisfazer a exigéncia da lei”®

Um requisito final, presente nos artigos 6° da resolucdo n°.9 e 17 da
LICC, é referente a ordem publica brasileira, onde ai se abarcaria a
soberania nacional e aos bons costumes.

Segundo alguns autores, a exemplo Nadia de Aradjo, estes principios

funcionariam como véalvula de escape, ou seja, “quando é preciso impedir a

%3 JO, Hee Moon. Moderno Direito Internacional Privado. S&o Paulo: LTr, 2001. p 369.

8 ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado. 3* ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
p.309.

65 JO, Hee Moon. Moderno Direito Internacional Privado. S&o Paulo: LTr, 2001. p 371.
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aplicagdo da norma estrangeira competente, sendo de carater indeterminado
e mutante”®
Em recente caso decidido pelo STJ, este indeferiu a homologacao de
sentenca que se tratava de guarda de menores visto que a corte se negava a
ratificar um “Acordo sobre a jurisdigdo do Tribunal”, no qual colocava
como foro competente o Superior Tribunal de Quebec, comarca judiciaria
de Montreal, a qual fazia rendncia da jurisdicdo brasileira para apreciar
litigios futuros relativos a guarda. Mostrando-se como uma flagrante ofensa
a soberania nacional e & ordem publica.
Em outro caso de homologagdo, o STJ negou provimento visto que
ocorreu ofensa a ordem publica, uma vez que o reconhecimento da
competéncia do juizo arbitral depende da existéncia de convencdo de

arbitragem, de acordo com lei especifica. ®

2.3 — Procedimento realizado pelo STJ para homologacédo de

sentenca estrangeira.

ARAUJO, Nédia de. Direito Internacional Privado. 32 ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.311.

o7 “AgRg nos EDcl na SE 1554 / EX AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARACAO NA SENTENCA ESTRANGEIRA 2005/0203076-0 Relator(a) Ministro
BARROS MONTEIRO (1089) Orgdo Julgador CE - CORTE ESPECIAL Data do Julgamento
19/09/2007 Data da Publicagdo/Fonte DJ 22.10.2007 p. 174 Ementa AGRAVO REGIMENTAL.
SENTENCA ESTRANGEIRA. HOMOLOGACAO. INDEFERIMENTO. — Inequivoca rendncia a
jurisdicdo brasileira para dirimir eventuais litigios relativos & guarda de menores. — Flagrante
ofensa a soberania nacional e a ordem publica. Agravo improvido”.

68 «sEC 866 / EX SENTENCA ESTRANGEIRA CONTESTADA 2005/0034926-5 Relator(a)
Ministro FELIX FISCHER (1109) Orgéo Julgador CE - CORTE ESPECIAL Data do Julgamento
17/05/2006 Data da Publicagdo/Fonte DJ 16.10.2006 p. 273 Ementa SENTENCA ARBITRAL
ESTRANGEIRA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIACAO DO
MERITO. INEXISTENCIA DE CLAUSULA COMPROMISSORIA. INCOMPETENCIA DO
JUIZO ARBITRAL. OFENSA A ORDEM PUBLICA NACIONAL. | - O controle judicial da
sentenca arbitral estrangeira esta limitado a aspectos de ordem formal, ndo podendo ser apreciado
0 mérito do arbitramento. Il - Ndo h& nos autos elementos seguros que comprovem a aceitacdo de
clausula compromissoria por parte da requerida. 11l - A decisdo homologanda ofende a ordem
publica nacional, uma vez que o reconhecimento da competéncia do juizo arbitral depende da
existéncia de convencéo de arbitragem (art. 37, I, c/c art. 39, 1I, da Lei n° 9.307/96). Precedente
do c. Supremo Tribunal Federal. IV - In casu, a requerida apresentou defesa no juizo arbitral
alegando, preliminarmente, a incompeténcia daquela instituicdo, de modo que ndo se pode ter
como aceita a convencdo de arbitragem, ainda que tacitamente. Homologacéo indeferida”.
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Com todos os requisitos devidamente atendidos, ja verificados pelo
presidente da corte®® a homologacdo de sentenca estrangeira obedeceré a
um tramite processual dentro do STJ. Primeiramente, serd determinada a
citacdo do réu para que possa contestar a acdo no prazo de 15 dias (Art. 8°
da Resolucgéo n°. 9). ©

A contestacdo apresentada pela parte ré deverd versar apenas sobre a
autenticidade dos documentos, a inteligéncia da sentenca e a observancia
dos requisitos legais da homologacdo, segundo elucida o artigo 9° da
Resolucdo n°. 9’ “A parte ré ndo pode pretender discutir a justica ou
injustica da sentenca estrangeira” "

Segundo artigo 9°, paragrafo 3° da Resolucdo n° 9, sendo a parte
revel ou incapaz, lhe ser4 dado curador & lide”, pois ndo incidira, no caso
de homologacdo, a presuncao de veracidade.

“O presidente do STJ pode homologar a decisdo estrangeira por
decisdo monocratica, sujeita ao recurso de agravo regimental”’. Contudo,
com a contestagdo devidamente apresentada’, cessara a competéncia do
presidente e a acdo deverd ser distribuida para o julgamento pela Corte

Especial.

8 “Ao presidente cabe examinar a inicial e verificar se todos os requisitos foram preenchidos,
podendo dar prazo ao requerente para emendar ou aditar o pedido, sob pena de indeferimento”.
ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado. 32 ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.297.

0 “Art. 8° da Resolugdo n° 9 - A parte interessada seré citada para, no prazo de 15 (quinze) dias,
contestar o pedido de homologacdo de sentenga estrangeira ou intimada para impugnar a carta
rogatoria. Paragrafo Unico. A medida solicitada por carta rogatéria podera ser realizada sem ouvir
a parte interessada quando sua intimacdo prévia puder resultar na ineficcia da cooperagdo
internacional.”

™ «Art, 9° da Resolucdo n° 9 - Na homologacdo de sentenca estrangeira e na carta rogatoria, a
defesa somente podera versar sobre autenticidade dos documentos, inteligéncia da decisdo e
observancia dos requisitos desta Resolugdo”.

2 ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado. 32 ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.298.

3 “Art. 9°, § 3° da Resolugdo n° 9 - Revel ou incapaz o requerido, dar-se-lhe-4 curador especial
que sera pessoalmente notificado.”

™ Néadia de Arajo, direito internacional privado, 3 adico, editora renovar, 2006, Rio de janeiro,
p.298. “Art. 11 da Resolucdo n° 9 - Das decisdes do Presidente na homologacdo de sentenca
estrangeira e nas cartas rogatérias cabe agravo regimental.”

> «Art, 9°, § 1° da Resolugdo n° 9 - Havendo contestacéo & homologacao de sentenca estrangeira,
0 processo serd distribuido para julgamento pela Corte Especial, cabendo ao Relator os demais
atos relativos ao andamento e a instru¢éo do processo.”



38

O Ministério Publico ird opinar no processo (atuard como custus
legis), havendo ou n3o defesa®. A decisio da Corte ndo estara
obrigatoriamente vinculada & opini&o do procurador-geral.

Apo6s ser concedido o exequatur na homologacdo da sentenca
estrangeira, sera executada esta por carta de sentenca no juizo federal
competente (Art. 12 da Res. n°9).

S«Art. 10 da Resolugdo n° 9 - O Ministério Publico tera vista dos autos nas cartas rogatorias e
homologacgdes de sentencas estrangeiras, pelo prazo de dez dias, podendo impugna-las.”



Parte Il

Estudo do Caso: SEC 911

O nosso caso em estudo versa sobre uma homologacédo de sentenca
estrangeira de uma anulacdo da patente Britanica do Viagra, concedida aqui
no Brasil via pipeline.

A requerente no caso em analise é a sociedade comercial, LILLY
ICOS LLC, constituida sob as leis norte-americanas, sediada nos Estados
Unidos da América. A requerida é a sociedade comercial, PFIZER
LIMITED, constituida sob as leis do Reino Unido, com sede em Kent,
Inglaterra.

Entre fevereiro de 1999 e maio de 2002, a requerente litigou como
autora, contra a requerida, perante os tribunais ingleses, a respeito da
validade da patente EPO (UK) 0702555, medicamento mais conhecido
como Viagra.

O julgamento que ocorreu em cinco de dezembro de 2000, na High
Court of Justice (patents Court), que declarou invalida e revogou a patente,
com o fundamento na falta de atividade inventiva’’. A requerida apelou de
tal decisdo, mas em 24 de janeiro de 2002, a Court of Appeal desproveu tal
apelo, mantendo integralmente a deciséo de primeiro grau.

O fim do litigio foi marcado em 30 de maio de 2002, quando depois
que a Court of Appeal rejeitara-lhe permissdo para recorrer a House of
Lords, instancia judiciaria maxima do Reino Unido, esta ultima, por meio
de seu Appeal Committee, ndo conheceu do recurso, recusando
definitivamente a PFIZER permisséo para discutir da deciséo.

A LILLY traz, portanto para homologagdo no Brasil, a decisdo que

anulou a patente inglesa EP (UK)0702555, referente ao medicamento

" Foi anulada a patente mais ampla a qual previa a exclusividade na producdo de inibidores da
PDES5, pois, com a exclusividade para produzir remédios que inibam a enzima PDES5, todos 0s
outros laboratérios ndo poderiam produzir e comercializar medicamentos para disfuncéo erétil.
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“pirazolopiridiminonas para o tratamento de impoténcia”, com indicagéo
para terapia de disfuncdo erétil masculina, comercializada pelo nome de
Viagra.

Em peticdo de homologacdo a requerente demonstrou 0s requisitos
necessarios a sua pretensdo de acordo com os ditames do artigo 15 da Lei
de Introducdo ao Cddigo Civil, e os artigos 216" e 217" do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal.

Vale salientar que tal pretenséo teve o inicio em 11 de abril de 2003,
data que ainda a competéncia para a homologacdo de sentenca estrangeira
recaia-se para o STF e obedecia aos ditames de seu Regimento Interno.

Foi demonstrada a observancia de todos os requisitos necessarios a
homologacdo de sentenga estrangeira, porém, devem ser observados mais
atentamente 0s requisitos que ensejaram um questionamento posterior pela
outra parte, quais sejam o de transito em julgado e o da possivel ofensa a
ordem publica e a soberania nacional.

Em relacdo ao transito em julgado da sentenca, a parte demonstrou,
por meio de cOpia da certiddo da sentenca que anulou a patente obedecendo
ao artigo 409 do Codigo de Bustamante®, ou seja, assinada por dois
advogados do pais em cuja tal decisdo foi proferida, juntamente com a
certiddo do Escritorio de Patentes britanico. Sendo que posteriormente
juntou ao processo a decisdo original obtida junto a House of Lords,
devidamente legalizada pelo Consulado Geral do Brasil.

Quanto a ofensa a ordem publica e a soberania nacional, a LILLY

alegou que nédo haveria tal afronta por se tratar de patente anulada fora do

8 «Art, 216 do RISTF - Nao sera homologada sentenca que ofenda a soberania nacional, a ordem
publica e os bons costumes”.

" «Art. 217 do RISTF - Constituem requisitos indispensaveis a homologagdo da sentenca
estrangeira: | — haver sido proferida por juiz competente; Il — terem sido as partes citadas ou haver-
se legalmente verificado a revelia; 111 — ter passado em julgado e estar revestida das formalidades
necessarias a execucdo no lugar em que foi proferida; IV — estar autenticada pelo consul brasileiro
e acompanhada de traducao oficial”.

80 «“Art. 409 do Cédigo de Bustamante - A parte que invoque a aplicacdo do direito de qualquer
Estado contratante em um dos outros, ou esteja em desacordo com ela, podera justificar o seu



41

territorio brasileiro, que no ato de homologacdo de sentenca anulatéria de
patente inglesa, representaria, justamente, o respeito a soberania do Reino
Unido na Pratica do ato.

Na contestacdo apresentada pela PFIZER, procurou deduzir
alegagdes que buscavam demonstrar a inviabilidade da homologagéo ora
pretendida, baseando-se em algumas afirmacoes.

Sustentou que a requerente seria uma infratora da patente briténica
registrada aqui no Brasil via pipeline, sob o n° Pl 1100088-0, e que, seria
de seu interesse pleitear a nulidade de tal patente.

Alega que a deciséo estaria afrontando a ordem publica e a soberania
nacional, no momento em que diz que tal pretensdo estaria contra 0s
ditames da legislacdo brasileira, qual seja contra seus principais principios
patentarios; o da territorialidade e o principio da independéncia das
patentes.

Em relacéo aos requisitos de homologabilidade, a requerida, sustenta
que ndo estariam estes presentes entre os demais documentos, visto que
apenas certidoes com assinaturas de advogados ndo seriam aptos a
demonstrarem os efeitos e a veracidade da sentenca anulatoria.

Ademais afirma que quando o Cddigo de Bustamante diz acerca da
necessidade de confirmacdo por advogados, esta confirmacgdo seria no caso
de provas no estrangeiro e ndo de sentenca estrangeira.

O pedido da requerente seria impossivel, visto que pretende
homologar uma decisao que teria anulado uma patente européia, quando o
que apresenta € uma decisdo que apenas invalida seus efeitos no Reino
Unido.

Afirma também que a LILLY ndo demonstrou em nenhum momento
a verdadeira razdo de se pretender a homologar em territdrio brasileiro uma

sentenca britanica, cuja outra parte é norte americana.

texto, vigéncia e sentido, mediante certiddo devidamente legalizada, de dois advogados em
exercicio no pais de cuja legislacéo se trate”.
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Finalmente alega que a patente européia estaria valida, sendo,
portanto, valida a patente brasileira fruto de revalidacdo da patente
europeéia.

A titulo de esclarecimento, retomemos a explicacdo que
anteriormente fizemos na parte | de nosso estudo que avaliamos o
mecanismo de concesséo de uma patente pipeline.

A patente pipeline € uma patente denominada de patente de
revalidacdo, ou seja, em um determinado periodo aqui no Brasil (de 15 de
maio de 1995 a 15 de maio de 1996) foi dada a possibilidade de patentes de
farmaco, ja depositadas no exterior, fossem revalidadas aqui no Brasil. Em
tal procedimento o INPI nédo verificaria os requisitos de patentiabilidade,
quais sejam a novidade, atividade inventiva e a aplicacdo industrial.

No caso em questdo, a patente que serviu de base para a concessdo
da pipeline foi a mesma que serviu de base para a concessdo de patentes
européias via Escritério Europeu de patentes®, qual seja, a patente GB
9311920-4.

Detalhe que deve ser ressaltado é que a patente processada no
Escritério Europeu, com base na patente inglesa de numeracdo GB
9311920-4, foi concedida no mesmo pais (por ter sido este indicado pela
parte®) sob o niimero EP (UK) 0702555% em 1998.

Resta saber que por se tratarem de mesma patente, apenas com
numeracOes distintas, a requerida teve que abandonar o pedido de patente
GB 9311920-4, designado, inicialmente, como prioridade no pedido PCT e
ficou entdo com a mesma patente sob numero diferente (EP (UK) 0702555)

no pais onde ocorrera o nascedouro da invencao.

8 Organismo, que ndo faz parte da Uni&o Européia, foi criado pela Convencéo de Munique, tendo
a finalidade de processar pedido de patente para certos paises europeus, membro da Convenc¢éo. O
interessante é observar, que havendo distingdo entre legislacfes dos paises indicados pela parte, a
EPO concedera patentes distintas, fundamentadas cada qual na legislacéo correspondente.

82 Assim como foram os seguintes paises: Austria, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha,
Franga, Grécia, Holanda, Irlanda, Italia, Liechstenstein, Luxemburgo, Portugal, Suécia e Suica.

8 “Art. 2°, §2° da Convencdo de Munique que disciplina o sistema de obtencdo da “patente
européia” —“Em cada um dos Estados contratantes para os quais € concedida, a patente européia
tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse
Estado, a ndo ser que a presente convencdo disponha de outra forma”.
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Segundo demonstram documentos do INPI, a revalidacdo, via
pipeline, consta como primeiro depésito a patente sob o numero GB
9311920-4, ou seja, a revalidagdo ora realizada no INPI foi baseada na
patente inicial britanica.

Patente®
N°. do Pedido: P11100088 0
Data do Deposito: 03/12/1996
Prioridade Unionista:

(31) Pais: (32) NUmero: (33) Data:

REINO UNIDO 9311920.4 09/06/1993

Titulo: PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA O TRATAMENTO DE
IMPOTENCIA

Nome do Titular: Pfizer Limited (GB)

A requerida alega que, primeiramente, ndo haveria possibilidade de
se ter uma anulacdo de sua patente baseando-se apenas em um pais, pois
para se ter uma anulacgdo total desta patente precisaria ter uma certiddo do
Escritorio Europeu de patentes e ndo apenas de um pais onde uma patente
existe.

Como assim afirma em sua contestacdo a requerente:
“A afirmacdo é clara: A requerente obteve nas Cortes inglesas a declaracdo de
invalidade da patente EP (UK) 0702555. Isto é, da parte nacionalizada inglesa da
patente originada da “patente européia”. E nem poderia ser diferente, haja vista
que a “patente européia” - EP (UK) 0702555 permanece valida e somente poderia
ser declarada invalida em procedimento interposto perante o Escritério Europeu
de Patentes”.

Outro problema é que a Requerida aponta como patente sob a qual
recaiu a revalidacdo realizada pelo INPI a patente proveniente do Escritorio

Europeu de Patentes.

8 Dados fornecidos através do site do INP1: WwWw.inpi.gov.br, acessado no dia 27 de maio de
2008, as 18h20min.
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“A patente brasileira Pl 1100088-0, foi concedida pelo INPI nos termos do artigo
230 da Lei n° 9.279/96, sem qualquer oposi¢do, por quem quer gque seja, com
base na patente européia EP 0702555.”

Voltando ao deslinde processual, abriu-se prazo para réplica da
requerente com base no artigo 221, § 2° do RISTF® e, com a apresentago
da peca processual, a requerente volta a salientar que o feito visava
homologar a sentenca estrangeira que anulou a patente inglesa EP
(UK)0702555, a qual deu origem a patente brasileira em que o INPI haveria

se baseado para a concessao da pipeline.

“O objetivo final da requerente é invalidar a patente brasileira pipeline Pl
1100088-0 a homologagdo da sentenga inglesa constitui uma etapa inicial e
necessaria para atacar a validade da patente brasileira”.

Combateu o argumento no qual a requerida diz que os principios
basilares da relacdo patentaria sdo os principios da independéncia e da
territorialidade.

De fato existem, como ressalta Maristela Basso, que 0s principios de
independéncia das patentes e territorialidade de seus efeitos *“séo
assegurados tanto nos tratados internacionais de protecdo da propriedade

intelectual quanto no direito brasileiro” %

. Contudo, ndo produzem efeitos
em relacdo ao mecanismo extravagante denominado pipeline, no qual ha
uma dependéncia marcante entre a patente que serviu como base para a
patente que foi revalidada.

Devemos salientar que se uma patente de primeiro depoésito for
anulada por vicio em sua esséncia, a patente revalidada nos moldes desta
primeira estaria portando viciada em sua fonte, merecendo anulagéo pelo

orgdo competente brasileiro.

8 «Art, 221 § 2° do RISTF - Apresentada a contestagéo, sera admitida réplica em cinco dias”.

8 BASSO, Maristela. Direito Internacional Privado e lei aplicavel ao regime juridico dos direitos
patentarios. In: TIBURCIO, Carmen e BARROSO, Luis Roberto (Org.). Direito Internacional
Contemporaneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p 701.
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A LILLY demonstrou a sentenca inglesa transitada em julgado
revestida de devidas formalidades e que detinha um caréater definitivo e
irrecorrivel.

Assim restou demonstrado também a possibilidade juridica do
pedido, de seu interesse de agir e que ndo ha que se falar em litispendéncia
com acao que estaria ocorrendo no Brasil, pois as partes e a causa de pedir
eram inteiramente diferentes.

Além disso, seu pleito ndo iria infringir de forma alguma a soberania
nacional e a ordem publica, pois a sentenca homologanda é plenamente
“compativel com a soberania brasileira e os principios basilares do direito
patentario nacional, que incluem a protecdo do verdadeiro inventor e o
combate aos abusos do direito de exclusividade”.

Finalmente, a LILLY aborda que a requerida ndo se ateve em
apresentar sua contestacdo dentro dos limites impostos no artigo 221 do
RISTF?.

Apos a apresentacdo da réplica, a parte requerida apresentou uma
tréplica, pois se justificava na existéncia de novos documentos apresentados
pela LILLY em sua réplica alterando substancialmente seu discurso em
relagcdo ao apresentado em peticéo inicial.

Contudo foi indeferida a juntada da tréplica aos autos, como assim

demonstra a decisdo publicada em 13 de novembro de 2003:

“Referente a peti¢do de n°. 136.225. Com a regular apresentacdo da contestagdo e
réplica, nos termos do artigo 483, par. Unico do CPC c/c aos artigos 220 e 221,
par. 2° e 3° do RISTF mostra-se extravagante ao procedimento legal da
homologacdo de sentenca estrangeira o recebimento de novas consideracdes e
documentos por parte da empresa requerida. Por esta razéo, indefiro a juntada da
presente manifestacdo aos autos. Junte-se por linha.”

87 «aArt. 221 do RISTF - A contestagdo somente podera versar sobre a autenticidade dos
documentos, a inteligéncia da sentenca e a observancia dos requisitos indicados nos arts. 217 e
218",
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A acima mencionada tréplica ndo foi, portanto, levada em
consideracdo quando foi apresentado aos autos o parecer do Ministério
Publico Federal, o qual opinou pela homologacéo da sentenca estrangeira.

A PFIZER ingressou com um agravo regimental, para que fosse
regularmente juntada aos autos a tréplica apresentada anteriormente,
submetendo a apreciacao ao recurso ao Plenario.

Baseou seu pleito nos artigo 5°, LV da Constituicdo Federal e
especificamente no artigo 398 do Cédigo de Processo Civil®® além de
aludir-se ao principio da igualdade processual.

Em razdo da superveniéncia da EC 45, de oito de dezembro de 2004,
- que transfere a competéncia do STF ao STJ, para processar em julgar os
pedido de homologacdo estrangeira, - o referido agravo regimental foi
analisado pelo STJ e este proveu por unanimidade, para que determinasse a
juntada aos autos da peticao de tréplica.

Depois de juntada a peti¢do, os autos foram remetidos mais uma vez
ao Ministério Publico Federal que ndo alterou em nada a sua posicao
anterior, posicdo esta que entendeu pela procedéncia do feito da
homologacao.

Os autos, portanto, foram encaminhados ao STJ, que por maioria
homologou a sentenca estrangeira, assim como resta demonstrado na

Ementa do caso:

“SENTENCA ESTRANGEIRA CONTESTADA - DECLARACAO DE INVALIDADE
DE PATENTE INGLESA — COMPETENCIA DA JUSTICA INGLESA — VALIDADE
DE PATENTE BRASILEIRA DE REVALIDACAO OU CONFIRMACAO DA
PATENTE INGLESA - TEMA QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO PEDIDO DE
HOMOLOGACAO - TRANSITO EM JULGADO - EXISTENCIA DE PROVA
INEQUIVOCA - LITISPENDENCIA - INEXISTENCIA - OBSERVANCIA DAS
EXIGENCIAS CONTIDAS NA RESOLUCAO N° 09, DE 04 DE MAIO DE 2005 C/C
EC N° 45/2004 - DEFERIMENTO.

- Compete a justica inglesa revogar qualquer patente concedida no Reino Unido, ainda
que seja revalidacdo ou confirmacéo de patente européia.

- A validade de patente brasileira de revalidagdo ou confirmacdo de patente inglesa, pelo
regime de pipeline, declarada nula por decisdo da justica Inglesa transitada em julgado, é
questdo que transborda dos limites do pedido de homologacéo de sentenca estrangeira.

8 «Art. 398 do CPC — Sempre que uma das partes requerer a juntada de documentos aos autos, o
juiz ouvira, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias”.
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- A prova do transito em julgado é matéria processual, que varia em cada pais, ndo se
podendo exigir a mesma forma do direito brasileiro.

- N&o ha que se falar em litispendéncia entre a sentenca da Gré- Bretanha e a agdo em
curso na justica brasileira entre a requerida e outra empresa do ramo versando sobre
medicamento diverso.

- Presentes os pressupostos legais indispensaveis (art. 5°, itens | a IV da Resolugéo n° 09,
de 04.05.2005 do Superior Tribunal de Justica) impde-se o deferimento da homologagéo
requerida, condenado-se a requerida ao pagamento das custas e honorarios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa.

- Sentenga estrangeira homologada.”

No Voto do Relator, o Ministro Francisco Pecanha Martins, foram
apresentados 0s argumentos de que os requisitos de homologabilidade do
artigo 5°, itens | a IV da Resolucdo n°. 9 de quatro de maio de 2005
estavam presentes na peticao.

Quais sejam ter sido a sentenca homologanda proferida por juiz
competente; terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado
a revelia; ter passado em julgado e estar revestidas das formalidades
necessarias para a execucdo no lugar em que foi proferida; estar autenticada
pelo Consul brasileiro e acompanhada de traducdo oficial e ndo ofender a
soberania nacional, a ordem publica e aos bons costumes.

O Ministro acatou como fundamentacdo também o parecer do
Procurador-Geral, que descreveu sobre o histérico de registro e a condicdo
em que se encontrava a patente inglesa pelo fato desta ter sido a utilizada no
caso da revalidacdo da patente aqui no Brasil via pipeline.

Mas o STJ se limitou em analisar 0s requisitos da sentenca
estrangeira, dizendo o Relator, que n&o adentraria na questdo da
possibilidade de anulacdo da patente de revalidacdo aqui no Brasil, pois
assim extrapolaria a sua competéncia.

Ndo acompanhou o voto do Relator o Ministro José Delgado,
demonstrando suas razbes em seu Voto de Vista, baseando-se nos
argumentos que a seguir exporemos.

Primeiramente, coloca como um empecilho para a homologacéo ao
fato de inexistir, na relagcdo juridico-processual, qualquer pessoa fisica ou

juridica de nacionalidade brasileira para integrar a lide de forma passiva.
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De acordo também com o Ministro a homologacdo é uma medida
judicial que se impde para que a sentenca estrangeira possa produzir efeitos

no territdrio nacional, isto é, possa ser executada.

“N&o ha, pelas razBes acima elencadas, nenhum interesse juridico da requerente
em homologar a sentenga estrangeira em exame, haja vista que nenhum efeito
declarat6rio, constitutivo ou executorio pode produzir no Brasil”.

N&o haveria como também invocar 0 mecanismo da pipeline para se
atender ao pedido de homologacéo, pois, a sentenca estrangeira nao cuidou
de tal assunto e porque o referido mecanismo de depésito de patente
estrangeira tem caracteristicas especificas adotadas pela nossa Lei de
Propriedade Industrial.

A desconstituicdo do depdsito da referida patente s6 poderad ser
realizado por meio do poder judiciario brasileiro, visto que se trata de ato
administrativo praticado pelo INPI, indeferindo, portanto, o pedido de
homologacéo da sentenca.

Os demais Ministros votaram com o Relator, baseando-se nos
argumentos de que a decisdo prolatada no Reino Unido teria uma
inequivoca eficacia no territorio brasileiro, que para tanto necessitava ser

homologada, assim como argumenta o Ministro Luiz Fux:

“A homologacgéo da sentenca estrangeira que deslegitima patente estrangeira da
qual derivou o ato de propriedade industrial nacional revela a necessidade de
nacionalizagdo da sentenca alienigena a ser utilizada ad futurum, na forma dos
artigos 469, 111 e 470 do CPC, verificados os requisitos formais exigiveis.”

De acordo com o Ministro Teori Albino Zavascki a sentenga deveria
ser homologada, ndo faltando interesse nesta, “até pelo efeito declaratorio
que ela pode produzir”.

Sendo entdo homologada por maioria no STJ a sentenca confirmada
pela Court Of Appel, do Reino Unido da Gré-Bretanha e da Irlanda do
Norte. Condenando a PFIZER ao pagamento das custas e honorarios

advocaticios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa.



Conclusao

Estudando mais profundamente o tema, percebemos que existe um
laco de complementaridade entre o direito internacional com a matéria de
propriedade industrial.

O direito internacional é a base de fomentagdo na cooperacdo
juridica internacional e o direito da propriedade industrial € hoje uma das
maiores bases econémicas no mundo. Essa relagdo entre os dois pontos
mostra-se essencial para o crescimento econdmico globalizado.

O mecanismo da cooperacdo juridica internacional, como bem foi
observado, em pelo menos um de seus aspectos, vem se desenvolvendo de
uma forma peculiar, ou seja, receptivos em alguns pontos e conservadores
em outros.

Em comparacdo ao sistema europeu de integracdo internacional,
estamos atrasados, pois ainda ndo temos uma maior e efetiva celeridade na
questéo de resolucdo de processos internacionais, estamos engatinhando em
direcdo a uma maior integracéo.

Contudo, a passagem de competéncia do STF para o STJ veio por
proporcionar algumas mudangas na questdo da abertura a cooperagéao
juridica internacional, efetivando-se através da resolugéo n° 9.

No caso analisado, o STJ veio por flexibilizar a sua analise quanto
aos requisitos de homologabilidade, mostrando-se mais aberto e mais
receptivo até mesmo na questao da prova do transito em julgado.

Foi observada a necessidade de homologacéo da sentenca que anulou
a patente para que esta pudesse trazer seus efeitos no Brasil, mesmo que
declaratérios, como ressalta um dos ministros, porque traz a possibilidade
da anulacdo da patente pipeline britanica existente aqui.

O que deve ser destacado neste trabalho também, é quanto a
importancia que o estudo da matéria de propriedade industrial possui, sendo
que o seu papel vem crescendo e contribuindo para a prosperidade

econdmica e o comeércio internacional no mundo.



50

Até porque, um dos maiores bens das grandes empresas hoje é o
imaterial, a exemplo, podemos citar a marca da Google, GE, Microsoft e
Coca-Cola, que compdem mais da metade do ativo dessas empresas.

Assim como as patentes farmacéuticas que assumiram uma grande
importancia mundial, ndo s6 pelo capital que gira no mercado privado, mas
pela importancia do acesso aos medicamentos, que passa da esfera privada
e toma um carater mais publico.

Acima de tudo, € importante observar a precedéncia do caso de
propriedade industrial dentro do STJ, ou seja, a forma com que 0s ministros
discutiram a quest@o e a forma como as partes colocaram seus argumentos
embasados por varios especialistas na area.

Conclui-se que dentro do prisma da matéria de propriedade industrial
a discussao foi rica e merece ser o precedente de outras novas questdes que

tratem do mesmo tema no caso de homologacao no STJ.
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Anexo 1

Graficos de Cooperacdo Juridica Internaciona
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% Dados do relatério processual do més de fevereiro de 2007 disponivel no site do Ministério da

Justica, acesso no dia 23/03/2008 as 14h00minh.



Anexo 2

Graficos de Patentes®
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Anexo 3

Patente Pipeline

Pipelines em 2007
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SENTENCA ESTRANGEIRA CONTESTADA N° 911 - GB (2005/0040853-1)

RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO
REQUERIDO
ADVOGADO

Documento: 64

: MINISTRO FRANCISCO PECANHA MARTINS

: LILLY ICOS LLC

: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)

: PFIZER LIMITED

: JOSE ROBERTO D'AFFONSECA GUSMAO E OUTRO(S)
EMENTA

SENTENCA ESTRANGEIRA CONTESTADA - DECLARACAO DE
INVALIDADE DE PATENTE INGLESA — COMPETENCIA DA JUSTICA
INGLESA - VALIDADE DE PATENTE BRASILEIRA DE
REVALIDACAQ OU CONFIRMACAO DA PATENTE INGLESA -
TEMA QUE . TRANSBORDA OS LIMITES DO PEDIDO DE
HOMOLOGACAO — TRANSITO EM JULGADO — EXISTENCIA DE
PROVA INEQUIVOCA - LITISPENDENCIA — INEXISTENCIA -
OBSERVANCIA DAS EXIGENCIAS CONTIDAS NA RESOLUCAO N°
09, DE 04 DE MAIO DE 2005 C/C EC N® 45/2004 - DEFERIMENTO.

- Compete a justica inglesa revogar qualquer patente concedida no Reino
Unido, ainda que seja revalidacdo ou confirmacdo de patente européia.

- A validade de patente brasileira de revalidacdo ou confirmacdo de patente
inglesa, pelo regime de pipeline. declarada nula por decisdo da justica Inglesa
transitada em julgado, é questio que transborda dos limites do pedido de
homologacdo de sentenga estrangeira.

- A prova do transito em julgado é matéria processual. que varia em cada
pais, nao se podendo exigir a mesma forma do direito brasileiro.

- Nio héa que se falar em litispendéncia entre a sentenca da Gra-Bretanha e a
acdo em curso na justica brasileira entre a requerida e outra empresa do ramo
versando sobre medicamento diverso.

- Presentes os pressupostos legais indispensaveis (art. 5°, itens I a IV da
Resolugdo n° 09. de 04.05.2005 do Superior Tribunal de Justica) impde-se o
deferimento da homologacio requerida, condenado-se a requerida ao
pagamento das custas e honorérios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado
da causa.

- Sentenca estrangeira homologada.

ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Corte Especial
do Superior Tribunal de Justica, na conformidade dos votos e das notas taquigraficas a seguir. por
maioria, deferir o pedido de homologacdo.. Votaram com o Relator os Srs. Ministros Humberto
Gomes de Barros, Ari Pargendler, Fernando Gongalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Felix
Fischer. Gilson Dipp. Hamilton Carvalhido. Paulo Gallotti, Laurita Vaz. Luiz Fux e Teori Albino
Zavascki. Vencido o Sr. Ministro José Delgado. Néo participaram do julgamento o Sr. Ministro

AN
FANFAa

Wy PN T

- Inteiro Teor do Acordao - Site certificado - DJ: 13/08/2007
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César Asfor Rocha e a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Impedido o Sr. Ministro Aldir Passarinho

Junior. Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Nilson Naves e. ocasionalmente, os Srs.

Ministros Anténio de Padua Ribeiro, Humberto Gomes de Barros, Eliana Calmon, Francisco

Falcdo e Jodo Otavio de Noronha. Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Ministro Barros Monteiro.
Brasilia (DF). 16 de maio de 2007(Data do Julgamento).

MINISTRO BARROS MONTEIRO
Presidente

MINISTRO FRANCISCO PECANHA MARTINS
Relator
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SENTENCA ESTRANGEIRA CONTESTADA N° 911 - GB (2005/0040853-1)

RELATORIO
EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO PECANHA MARTINS:

LILLY ICOS LLC, sociedade comercial constituida sob as leis
norte-americanas, sediada nos Estados Unidos da América, requer contra PFIZER
LIMITED, sociedade comercial constituida sob as leis do Reino Unido, com sede em Kent,
Inglaterra, a homologagdo de decisdo da High Court Of Justice (Patents Court),
confirmada em sede de apelagdo pela Court Of Appel, do Reino Unido da Gra-Bretanha e
da Irlanda do Norte, que declarou invalida e revogou a patente inglesa EP (UK) 0702555,
em nome da requerida, referente ao medicamento pirazolopirimidinonas, com indicagao
para terapia de disfuncdo erétil masculina, comercializada pelo nome de Viagra, a qual
veio a ser depositada no Instituto Europeu de Patentes e gerou a patente brasileira Pl
1100088-0.

Regularmente citada, a requerida ofereceu contestacdo alegando a
inviabilidade da homologacao pretendida.

Sustenta a validade da patente brasileira Pl 1100088-0, afirmando que
esta tem origem em patente européia plenamente valida. Alega, ainda, que a decisédo
afronta a soberania nacional e a ordem publica. Por fim, aduz a auséncia de prova id6nea

do transito em julgado da decisdo a ser homologada.

Aberta vista para a réplica, a requerente sustentou a improcedéncia das
alegagdes. Aduziu, em sintese, a impossibilidade da parte contraria discutir questdes que
extrapolam os limites do art. 221 do RISTF. Afirma a irrecorribilidade da sentenca
estrangeira; a indiscutivel presenca das condicbes da agdo; a inexisténcia de violagdo da
soberania nacional e a ordem publica.

Remetidos os autos ao Ministério Publico Federal, que ofereceu parecer
as fls. 1908/1914, opinando pelo deferimento da pretensao.

As fls. 1958/1996, em razdo de decisdo exarada por esta eg. Corte
Especial, em sede de agravo regimental, em Sessdo de 18.5.2005, foi juntada tréplica

oferecida pela requerente, na qual insiste nas mesmas teses defendidas na contestacao.
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Determinei o encaminhamento dos autos ac MPF,
pronunciamento de fls. 1908/1914.

Retornaram-me conclusos os autos.

E o relatério.
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SENTENCA ESTRANGEIRA CONTESTADA N° 911 - GB (2005/0040853-1)
EMENTA

SENTENCA ESTRANGEIRA CONTESTADA - DECLARACAO DE
INVALIDADE DE PATENTE INGLESA - COMPETENCIA DA JUSTICA
INGLESA - VALIDADE DE PATENTE BRASILEIRA DE REVALIDACAO
OU CONFIRMACAO DA PATENTE INGLESA - TEMA QUE
TRANSBORDA OS LIMITES DO PEDIDO DE HOMOLOGACAO -
TRANSITO EM JULGADO - EXISTENCIA DE PROVA INEQUIVOCA -
LITISPENDENCIA — INEXISTENCIA - OBSERVANCIA DAS EXIGENCIAS
CONTIDAS NA RESOLUCAO N° 09, DE 04 DE MAIO DE 2005 C/C EC N°
45/2004 - DEFERIMENTO.

- Compete a justica inglesa revogar qualquer patente concedida no
Reino-Unido, ainda que seja revalidacdo ou confirma¢do de patente
européia.

- A validade de patente brasileira de revalidacdo ou confirmacdo de
patente inglesa, pelo regime de pipeling, declarada nula por decisdo da
justica Inglesa transitada em julgado, & questdo que transbhorda dos limites
do pedido de homologacao de sentenca estrangeira.

- A prova do transito em julgado é matéria processual, que varia em
cada pais, ndo se podendo exigir a mesma forma do direito brasileiro.

- Ndo ha que se falar em litispendéncia entre a sentenca da
Gra-Bretanha e a acdc em curso na justica brasileira entre a requerida e
outra empresa do ramo versando sobre medicamento diverso.

- Presentes os pressupostos legais indispensaveis (art. 5°, itens|a IV
da Resolugéo n® 09, de 04.05.2005 do Superior Tribunal de Justica)
impde-se o deferimento da homologacdo requerida, condenado-se a
requerida ao pagamento das custas e honorarios, que fixo em 10% sobre
o valor atualizado da causa.

- Sentenca estrangeira homologada.



63

- z%c:?/'fk :_/.’f//r’/ii(r’ﬁé Seidliper

VOTO
EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO PECANHA MARTINS(Relator):

Trata-se de pedido de homologacdo de sentenca do Reino Unido que
anulou e revogou a patente EP (UK) n® 0702555, intitulada "pirazolopirimidinonas para o
tratamento de impoténcia”.

A homologabilidade da sentenga estrangeira é condicionada a
ocorréncia de cinco requisitos a saber (art. 5° itens | a IV da Resolugdo n® 9 de 4.5.2005
do STJ:

a) haver sido proferida por juiz competente;

b) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a
revelia;

c) ter passado em julgado e estar revestidas das formalidades

necessarias para a execugao no lugar em que foi proferida;

d) estar autenticada pelo Consul brasileiro e acompanhada de tradugdo
oficial; e

e) ndo ofender a soberania nacional, & ordem publica e aos bons
costumes.

No caso, tenho por satisfeitas as exigéncias legais.

Como razdes de decidir, adoto o parecer do douto Ministério Publico, de
fls. 1908/1914, complementado pelo de fls. 2039/2043, que bem analisou as questdes
suscitadas pelas partes e que transcrevo:

"0 ponto fundamental da demanda consiste em verificar se & possivel,
sem ofensa a soberania nacional e a ordem juridica, ser homologada no
Brasil a sentenc¢a do Reino Unido que revogou a patente inglesa EP (UK)
0.702.555, referente ao medicamento pirazolopirimidinonas, indicado para
terapia da disfungdo erétil masculina e comercializado sob o nome de
Viagra. A patente inglesa decorreria de patente européia, depositada no
Instituto Europeu de Patentes, gerou a patente brasileira Pl 1100088-0.

A resposta & positiva. Os paises da Unido Européia firmaram em
Munique, em 5.10.73, uma convencdo sobre concessdo de patentes
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européias, visando a estabelecer um direito comum em matéria de
concessdo de patentes (texto a fls. 1344/1387). A Convencéo instituiu a
Organizacdo Européia de Patente, com a fun¢do de conceder patentes
européias através de um 6rgdo executor, Instituto Europeu de Patentes. O
deposito do pedido de patentes no Instituto estabelece prioridade em
todos os Estados contratantes; concedida a patente européia, seu
detentor pode obter a patente nacional nos Estados contratantes que
tenha previamente designado, sem necessidade de qualquer processo de
verifica¢do de patenteabilidade. E o regime conhecido por pipeline como
se fosse um duto por onde " "flui" a patente para os Estados contratantes
- e que é adotado, também, pela Convengdo da Unido de Paris para
protecdo da propriedade industrial, da qual é signatario o Brasil. A patente
estrangeira, portanto, gera patentes nacionais de revalidacdo ou
confirmacéo.

No presente caso, o Instituto Europeu de Patentes concedeu a
Requerida a patente EP = 0.702.555 para assegurar-lhe a protecdo da
propriedade industrial da pirazolopirimidinonas (doc. 5, fl. 1326). A
Requerida depositou aquela patente no Escritério de Patentes da
Inglaterra e Pais de Gales, em 9.6.93, sob o n® 9311920, que ali recebeu o
mesmo numero europeu, como € a regra, acrescido da sigla do pais - EP
(UK) 0.702.555 (fls. 1469/1472, trad., fls. 1482/1486).

Prosseguindo no pipeline, a Requerida depositou a patente inglesa no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial e obteve, sob n° Pl
11000088-0, a patente brasileira de revalidagao ou confirmacao (doc. 08.
fls. 1395, onde se vé referéncia expressa ao depdsito de 9.6.93 - GB
9311920), que resultou da patente inglesa).

Como a Requerente iniciou pesquisas para produzir seu préprio
medicamento _para terapia da impoténcia e temia que a protecdo
assegurada ao Viagra pudesse impedir o seu intento, demandou perante o
Tribunal de Patentes da Alta Corte de Justica do Reino Unido a revogacao
da patente da Requerida, obtendo sentenga favoravel: fundando-se em
analises técnicas e pareceres de expertos, o Tribunal declarou invalida a
patente pela ocorréncia de obviedade (doc. 4 fls. 87/258 - traducdo,
reapresentados as fls. 1740 do vol. 7 a 1899 do vol. 8). A decisdo foi
confirmada em grau de recurso pela Corte de Apelacdo (fls. 442/446). Um
derradeiro apelo foi apresentado na dltima instancia, "House of Lords",
mas, nao foi admitido (fls. 493 - vol. 2 e 1531 do vol. 7 - tradugdo). Em
conseqiléncia, a decisdo de primeira instancia tornou-se definitiva e foi
regularmente executada, com a revogacéo da patente no Escritério de
Patentes, como se vé do respectivo cadastro (fls. 499 - vol. 2) e da
declara¢do de que ela ndo mais esta em vigor no Reino Unido (doc. 8 fls.
447 a 457 - vol. 2).

Como a patente brasileira do Viagra & patente de revalidacdo ou
confirmacdo da patente inglesa, pelo regime de pipeline, a Requerente
tem interesse em ver homologada a sentenca que obteve nas cortes
inglesas, para que gere efeitos em nosso Pais.

A isso se opde a Requerente, argumentando que a Justica inglesa ndo
poderia revogar uma patente européia. Todavia, dispde o art. 138° da
Convencdo de Munique sobre Patentes Européias:
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". Sob reserva das disposices do art. 139° a
patente européia s6 pode ser declarada nula, em
conseqliéncia da legislagdo de um Estado Contratante, com
efeito sobre o territério desse Estado:

a) se o objecto da patente européia nado for
patenteavel nos termos dos arts. 52° a 57°." (fi. 1377).

Assim, é competente a Justica inglesa para revogar qualquer patente
concedida no Reino Unido, ainda que seja revalidagdo ou confirmagéo de
patente européia. E a homologagcdo, ora pretendida, ndo atenta,
evidentemente, contra o principio da territorialidade nem ofende a
soberania nacional ou a ordem publica, pois ndo esta em discusséo, aqui
e agora, a validade da patente brasileira, tema a ser apreciado no
processo e momento proprios.

QOutro ponto levantado na contestacédo diz respeito a prova de que a
sentenca homologanda tenha transitado em julgado.

Realmente, como bem sustentou a Reguerente em sua réplica, essa
prova & matéria processual, que varia em cada pais. Ndo se pode exigir a
mesma forma de nosso direito; o que importa ¢ ficar inquestionavelmente
demonstrado que a decisdo homologanda tornou-se definitiva, com o
esgotamento. de todos os recursos, sendo, assim, dotada de
executoriedade. Isto se encontra satisfatoriamente provado com a
certiddo da House of Lords - que € a instancia excepcional de recurso -
de haver sido liminarmente rejeitado o apelo derradeiro da Requerida,
tornando definitiva a sentenca de primeiro grau (fls. 736/911); e com a
certiddo do Escritério de Patentes de haver revogado a patente, em
cumprimento @ mesma decisao (fls. 499). As declara¢des de advogados
ingleses (fls. 414/415), obtidas em atencdo ao art. 409 do Cddigo
Bustamante, provam a legislacio inglesa sobre a matéria, confirmando
gue a House of Lords & o grau extremo de apelo judicial. Se ela rejeita um
recurso, a decisdo das instancias ordinarias torna-se definitiva, isto &,
"transita em julgado”, na expresséo juridica brasileira.

A prépria Requerida reconhece na contestacdo que a patente EP
0702555 nd3o estd mais em vigor no Reino Unido, transcrevendo a
certiddo do Escritorio de Patentes (fls. 1144, primeiro paragrafo). E,
invocando parecer de renomado profissional inglés, especialista em
patentes, afirma, contra sua prépria argumentagdo, que "a decisdo
proferida pelos Tribunais ingleses apenas revogou a parte inglesa da
patente européia, permanecendo valida para os demais paises
designados..." (fls. 1144, segundo pag.). Ora, paises designados s&o
apenas os contratantes e paises posteriores, que aderiram a Convengéo
sobre a concessdo de Patentes Européias e podem ser alcancados pela
concessdo da patente européia, mediante designacdo no ato do depdsito,
de acordo com o art. 3° da mesma Convencgdo. E a patente brasileira &
revalidacdo, justamente, da "parte inglesa da patente européia”. Corrobora
sua afirmagdo com a juntada de declaracdo de renomado advogado
alem&o, integrante de um escritério de Munique e habilitado para atuar
perante a O.L.P. (trad. as fls. 1487/1491), original as fls. 1392/03.

Merece exame, finalmente, a alegacdo da Requerida quanto a
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existéncia de acdo em andamento na Justica brasileira, versando sobre a
mesma matéria da sentenga homologanda. Constata-se, todavia, que ndo
ha identidade de partes e outros requisitos que possam induzir
litispendéncia ou presumir a possibilidade de decisdo conflitante: a
demanda é entre a Requerida e a Bayer, versando sobre outro
medicamente, por esta produzido e comercializado, embora destinado ao
mesmo tratamento”. (fls. 1910/1913)

As fls. 2039/2043, apreciando a tréplica da requerida, aduziu com acerto,

o douto representante ministerial:

"Acusa a requerida a existéncia de equivocos na manifestacdo
ministerial, que nao teriam ocorrido se tivéssemos apreciado, antes,
aquela tréplica.

Esta, todavia, nada mais & do que a reiteracdo, por outra forma e
outros argumentos, dos mesmos fundamentos da contestacéo, os quais
voltam ‘a repisar em novo pronunciamento, as fls. 2031/2034,
sintetizando-os em sete itens, a que denomina imperativos categoéricos e
que passamaos a analisar, um a um:

"a) a patente brasileira Pl 1100088-0 foi
concedida com base na pafente européia EP O 702 355,
tendo sido abandonado, pela Requerida o pedido de patente
GB 9311920-4, o qual foi por ela utilizado, simplesmente, como
priotidade”.

A verificacBo |desta circunstancia ndo tem pertinéncia com a
homologacao pretendida. Ainda assim, esse ponto foi amplamente
examinado em nosso parecer, do segundo ao quarto paragrafos das fls. 3
e 4 (fls. 1910 nos autos).

'b) ainda que admitida a inusitada tese
desenvolvida pela Requerente no sentido de que as patentes
pipeline sdo dependentes das que lhe serviram de fundamento,
a patente brasileira s6 poderia ser anulada com base na
anulagdo da patente européia e ndo na anulagdo da patente
inglesa."

A requerida esta equivocada pois ndo se trata aqui de anulacdo de
patente brasileira, matéria que n#o foi objeto da sentenca estrangeira,
submetida @ homologacdo e que preenche todos os requisitos
necessarios a deliberacao.

Se a execugdo da sentenca estrangeira possa servir de fundamento a
anulagdo de patente brasileira, é questdo a ser discutida e examinada
pela Justica brasileira, a Unica competente para o caso.

‘) a sentenca que a Requerente pretende
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homologar jamais decretou a nulidade da patente européia EP
0702555, mas sim a parte nacionalizada inglesa EP (UK)
0702555 da patente européia EP 0702555.

d) invalidade declarada pelo Tribunal inglés
produz efsitos Unica e exclusivamente no Reino Unido, néo
contaminando a patente européia, razdo pela qual ndo se
vislumbra, no presente caso, uma das condicées da agdo,
qual seja, o necessario interesse processual.”

Como ja ficou demonstrado, a discussdo de patente européia é
estranha a presente acdo, ja que nosso Pais nao faz parte da
Organizacao Européia de Patentes. Mesmo assim, ndo € demais lembrar
que o objetivo da patente européia é receber em depédsito as patentes
concedidas nos paises contratantes da Convencdo Européia de Patentes
e conferir-lhes efeito e abrangéncia na sua area.

"e) para desconstituir  patente  brasileira,
regularmente concedida e em pleno vigor, a presenc¢a do INP/
& obrigatdria e devem ser observados os feitos previstos,
taxativamente, pela Lei 9279/96, sob pena de afronfa a
soberania nacional e a ordem pablica.”

Como ja dissemos, a requerida, sim, é que se vem equivocando ao
insistir na discussdo de situagdes juridicas futuras, que possam vir a
ocorrer na execucdo da senten¢a estrangeira. Nao & ocioso repetir que a
presente acdo ndo visa a desconstituir patente brasileira, questdo que
podera vir a ser _objeto de posterior procedimento administrativo ou
judicial.

Como ficou pacifico na jurisprudéncia do eg. Supremo Tribunal Federal,
0 processo homologatorio € de carater constitutivo e faz instaurar uma
situacdo de contenciosidade limitada (SEC 5093-EUA, re. Min. Celso de
Melo, DJ 13.12.96).

E o art. 9° da Resolugdo n® 9, de 4 de maio de 2005 desse Col.
Superior Tribunal de Justica, estabelece que, "na homologagdo de
sentenca estrangeira e na carta rogatdria, a defesa somente podera
versar sobre a autenticidade dos documentos, inteligéncia da decisdo e
observancia dos requisitos desta Resolugdo” (v. art.5° do mesmo ato). As
volumosas pecas apresentadas pela requerida e sua farta e insistente
argumentacdo ndo lograram demonstrar a violagdo dos requisitos
regimentais: antes, extrapolaram os limites da discussdoc admitida no
presente processo.

"f) a leitura atenta do art. 230 da Lei 9279/96, de
per se, evidencia que, ao contrario do quanto alegado pela
Requerente, a patente concedida pelo sistema do pipeline néo
esta e nunca esteve ligada & patente do pais de origem.

g) quando se estd diante de uma regra
inexoravelmente excepcional, como no presente caso, fodas
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as licbes basilares de hermenéutica séo claras a respeito de
sua interpretagéo restritiva".

Ora, o art. 230 da nossa Lei de Propriedade Industrial admite o depdsito
de pedido de patente por quem tenha protegdo garantida em tratado ou
convencao em vigor no Brasil.

Assim e sem ddvida alguma, sé podia ser depositada no Brasil a
patente inglesa, de acordo com a Convencgao da Unido de Paris, nao a
européia, que é decorrente de uma convencdo vigente apenas na Unido
Européia e destinada & confirmagdo ou revalidagdo apenas nos paises
contratantes da Convencéao Européia de Patentes.

Diante do exposto, ndo havendo fato novo que exija a revisdo de sua
manifestacdo anterior, o Ministério Publico reafirma seu parecer pelo
deferimento da homologacdo, por estarem atendidos os requisitos
indispensaveis & delibacdo e por ndo incidir em ofensa & soberania
nacional ou a ordem publica brasileiras (arts. 5° e 6° da Resolugdo STJ n°
9/05". (fls. 2039/2043)

Ante o exposto, homelogo a sentenca confirmada pela Court Of Appel, do
Reino Unido da Gra-Bretanha e da Irlanda do Norte. Condeno a requerida ao pagamento
das custas e honorarios advocaticios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
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CERTIDAO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Numero Registro: 2005/0040853-1 SEC 911 /EX

Numeros Onigem: 200500372424 7921 98478

PAUTA: 16/08/2006 JULGADO: 16/08/2006
Relator

Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO PECANHA MARTINS

Ministro Impedido

Exmo. Sr. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR

Presidente da Sessido

Exmo. Sr. Ministro BARROS MONTEIRO

Subprocurador-Geral da Reptiblica
Exmo. Sr. Dr. EDINALDO DE HOLANDA BORGES

Secretaria
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUACAO
REQUERENTE o LILLY ICOS LLC
ADVOGADO : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS
REQUERIDO - PFIZER LIMITED
ADVOGADO - JOSE ROBERTO D'AFFONSECA GUSMAO E OUTROS

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Patente
SUSTENTACAO ORAL

Sustentou oralmente, pela requerente, o Dr. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira.

CERTIDAO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECTAL, ao apreciar o processo em epigrafe na sessdo
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisdo:

Apds o voto do Sr. Ministro Relator, deferindo o pedido de homologacdo, no que foi
acompanhado pelos votos dos Srs. Ministros Humberto Gomes de Barros e Ari Pargendler, pediu
vista o Sr. Ministro José Delgado.

Aguardam os Srs. Ministros Fernando Gongalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Felix
Fischer, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Jorge Scartezzini, Eliana Calmon, Paulo Gallotti,
Laurita Vaz, Luiz Fux, Jodo Otivio de Noronha, Teori Albino Zavascki e Nilson Naves.

Impedido o Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha e Francisco Falcéo e,
ocasionalmente, o Sr. Ministro Anténio de Padua Ribeiro.
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Brasilia, 16 de agosto de 2006

VANIA MARIA SOARES ROCHA
Secretaria

70



71

(_/—/' a7 7
. ///a.?/(’/ e,/’//(é/??((/(é ridlbzer

SENTENCA ESTRANGEIRA CONTESTADA N° 911 - GB (2005/0040853-1)

VOTO-VISTA

O SR. MINISTRO JOSE DELGADO: Lilly Icos LLC., empresa norte-americana,
sediada nos Estados Unidos da América, pretende homologar. no Brasil, sentenca proferida por

Tribunal Inglés, em desfavor de PFIZER Limited, sociedade inglesa, sediada em Kent. Inglaterra.

Alega a requerente que, em 30.05.2002, a House of Lords, instincia maxima do Reino
Unido, declarou invalida e revogou, em seu favor, a validade da PATENTE EPO (UK) n° 0702555.

intitulada "pirazolopirimidinonas para o tratamento de impoténcia", tudo transitado em julgado.

Afirma a requerente que tenciona a eficacia da referida sentenca estrangeira no Brasil e

que todas as exigéneias formais para o deferimento do pedido foram obedecidas.

A citacdo para oferecer contestagdo foi efetuada, primeiramente, aos dirigentes da
DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, sociedade civil, agente de
propriedade industrial. A referida sociedade, contudo, comunicou, logo apoés ser citada, que ndo mais

tinha poderes para receber o ato citatério, argumentando (fls. 1095/1096):

"3, Muito embora temha recebido o mandado de intimacdo e citacdo
Juntamente com a contra-fé, compulsando seus arquivos, a ora requerente
verificou que ndo mais possui poderes para rveceber citacdo em nome da 716,
especificamente  com relagdo a Patente PI 110088-0, que visa proteger o
medicamento  pirazolopirimidinonas para o fratamento da impoténcia, mais
conhecido como “VIAGRA", de titularidade da PFIZER LIMITED.

4. Isso porque, atendendo a wma solicitacdo PFIZER LIMITED, a ora
requerente substabeleceu, sem reservas, os poderes que a referida empresa lhe
havia outorgado para o processamento da Patente PI 110088-0 (doc. 03), em
favor de GUSMAO & LABRUNIE S/C LTDA. sociedade civil agente de
propriedade industrial, inscrita no CNPJ sob o n® 58.623.430/0001-40, com sede
na Av. Brigadeiro Faria Lima, n® 1485, 12° andar, Sdo Paulo/SP.

5. E importante ressaltar que o objeto da sentenca estrangeira que a LILLY
ICOS LLC. pretende homologar, é a decisdo que cancelou a Patente n®(0.702.555,
para o medicamento “VIAGRA”, concedida wno Reino Unido. Convém esclarecer,
que esta Patente, serviu como uma espécie de base para a Patente PI 1100085-0,
concedida no Brasil via PIPELINE, em conformidade com o artigo 230, da Lei de
Propriedade Industrial n® 9279/96 (LPI).

6. Portanto, resta demonstrado que a ora requerente ndo estd autorizada a
receber citagdo supramencionada em nome da ré, PFIZER LIMITED, na pessoa de
seu representante legal, haja viste que a ac¢do aforada pela LILLY ICOS LLC.,



C‘/‘ s 7
. ///ﬁ(.:?/(’r e_/'//({/ﬁa//(é /re3l00ce

esta, diretamente ligada a Patente PI 1100088-0, cujo os poderes de
processainento, a pedido da propria 1é, foram substabelecidos em favor de
GUSMAQ & LABRUNIE S/C LTDA."

Em conseqiiéncia do acima exposto, determinou-se nova citagdo a representacdo da

recorrida. tendo sido consumado e resultando na contestagdo de fls. 1.130/1.157.
A requerida, em sua peca de defesa, alega:

a) ndo ter a requerente revelado, em momento algum, quais seriam os efeitos legais que
pretende emprestar, no Brasil, com referéncia a sentencga estrangeira submetida ao procedimento
homologatério:

b) a sentenca homologanda ndo esta apta a produzir nenhum efeito no Brasil, pelo que a
pretensdio da requerente forna-se manifestamente impossivel de ser acolhida. por afrontar.
tlagrantemente. a soberania nacional e a ordem publica:

c) o pedide & impossivel por pretender o "reconhecimento de decis@o que teria anulado
wma patente européia, quando o que apresenta é uma decisdo que apenas invalida seus
efeitos no territério do Reino Unido™;

d) ha de se considerar caracterizada a "afronta a soberania nacional e a ordem
puiblica, posto que a pretensdo ofende, de um 56 golpe, o principio da territorialidade, o
principio da independéncia das patentes e o devido processo legal, pois pretende que a
declaragdo de nulidade pronunciada em tribunal inglés substitua a apreciacdo da mesma
sitwagdo por autoridade judicante nacional;

e} "a possibilidade de apreciagdo da validade de wma patente de mvengdo
concedida, no Brasil, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, encontra previsdo
expressa no texto da Lei n° 9.279/96, aris. 56 ¢ 57"

f) mmpossivel acolher o pedido de homologacdo por pretender a requerente que sentenca
estrangeira entre nio-nacionais produza efeitos no Brasil, atingindo nacionais, quando neste ha rito
proprio estabelecido para discutir a validade de patente nacional;

g) "mdo bastasse este fato, suficiente para demonstrar a total impossibilidade
Juridica do pedido da requerente, a requerida esclarece que, em 14 de abril de 2003, a
empresa Baver S.4., ajuizou, perante a 12° Vara da Justica Federal da Segdo Judicidria de

Sao Paulo (processo n° 2003.61.00.010308-3), A¢do Ordmdria visando justamente a
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declaracdo de nulidade da patente brasileira PI 1100088-0, de titularidade da Pfizer
Limited";

h) inexiste prova do transito em julgado da sentenca homologanda, com certiddo expedida
pelo proprio orgdo jurisdicional inglés:

1) "o pedido para que a decisdo inglesa produza os seus efeitos legais no Brasil é
por completo, insubsistente, tanto a luz do direito internacional de protecdo de patentes
(Sistema PET) quanto do direito regional europeu (patente européia), e até mesmo do direito
brasileiro de protecdio patentdria, ja que aqui pretende a requerente ver reconhecido seu
pedido”, isto em face de ser "indiscutivel que a invalidade declarada pelo Iribunal inglés
produz efeitos 1mica e exclusivamente mo Reino Unido, e ndo afeta, em hipdtese alguma, a
patente européia EP 0702555 nos demais paises europeus designados no momento do seu
depdsito”;

1) "a patente brasileira PI 1100088-0 foi concedida pelo INPI nos termos do artigo
230 da Lei n°9.279/96, sem qualguer oposigéo, por quem quer que seja, com base na patente

européia EPO 702555".

Em conclusio. a requerida afirma (fls. 1.155/1.156):

"a) A Requerente requer homeloga¢do de sentenca estrangeira em peti¢do
propositalmente superficial e sem qo menos requerer-seu “‘exequatur” no Brasil ou
referir a que serve ou a que se destina tal pedido de homologacdo;

b} A Reguerente ndo vevela, em momento algum, quais efeitos legais a
sentenca proferida por Tribunal inglés ird produzir em territério nacional;

¢) “Infere-se” que a inten¢do da Regqueremte é a de tentar, por via
transversa, afetar a validade da patente da Requerida para protecio de
medicamento destinado da terapia de disfungdo eréiil no Brasil;

d) A sentenca homologanda ndo preenche os requisitos do art. 15 da LICC e
dos arts. 217 e 218 do RISTF;

e) A Requerente obteve nas Cortes inglesas a declaragdo de invalidade da
parte nacionalizada inglesa da Patente Européia EP 0 702 555,

) A Patente Européia EP 0 702 555 permanece vdlida e eficaz;

g) A Patente brasileira da Requerida, para protecdo de medicamento
destinado a terapia de disfuncdo erétil tem base na Patente Européia e ndo na
inglesa declarada invdlida;

I As patentes sdo territoriais e independentes;

i) 4 pretensdo da Requerente viola o art. 17 da LICC e é inaceitivel a
sensibilidade e mentalidade da jurisdi¢do brasileira, por ferir preceitos de direito
interno de ordem publica, a ordem piblica internacional e a soberamia nacional."”
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A requerente, pronunciando-se sobre a contestacdo, afirma, em sintese, que (fls.

1.526/1.527):

"4 LILLY ICOS apresentou, para fins de homologacdo, sentenca inglesa
transitada em julgado e revestida das formalidades necessdrias a sua execuc¢do no
pais de origem; demonstrou a possibilidade juridica do pedido e seu interesse de
agir; e, finalmente, provou que o pleito ndo viela a soberania nacional, nem
afronta a ordem piblica.

Foram satisfeitos pela requerente todos os requisitos formais da
homologagdo,  especialmente, a comprova¢do do transito  em julgado.
Demonstrou-se a saciedade a possibilidade juridica do pedido, bem assim o
interesse de agir, pessoal, direto e atual da LILLY ICOS.

Finalmente, restou provade ndo existir afronta a soberania nacional, nem
qualquer violagdo ~da ordem miblica, eis que a sentenca homologanda é
plenamente compativel com a soberania brasileira e os principios basilares do
direito patenidrio nacional, que incluem a protecdo do verdadeiro inventor e o
combate aos abusos do direito de exclusividade.

Assim, no confronto entre as alegacdes, rtem-se que a requerente satisfer
tedos os requisitos da homologagdo , encontrando sélido apeio na doutrina e na
Jurisprudéncia, emguanto a requerida ndo apresemfou  nenhum argumento
convincente contra a prerensdo.

PEDIDO

Replicados os termos da contestagdo, a requerente pede a juntada desta aos
autos, confiando na rejeicdo dos argumentos lancados pela requerida e na
procedéncia-de pedido formulado na inicial.

Requer, outrossim, @ juntada da copia da decisdo de primeira instdncia que
anulow a patente EP(UK) 0 702 535 (devidamente legalizada junto ao Consulado
Geral do Brasil em Londres, com sua traducdo juramentada), obtida junto a High
Court of Justice (doc. 09), cuja cdpia apresentada juntamente com a peticdo
inicial havia sido extraida da publicacio Fleet Street Resports (fls. 26 a 259)."

O Ministério Puablico, em Parecer oferecido, opina pela homologacdo da sentenca
estrangeira, posicionamento que foi acolhido pelo eminente Ministro Pecanha Martins, relator, e

demais Ministros que lhe sucederam até o meu pedido de vista.

Em face do exame que fiz dos autos, assumo, dafa vénia, posicio divergente.

A primeira razdo que invoco para indeferir o pedido de homologacdo da sentenca
estrangeira em apreco € o fato de inexistir, na relagéo juridico-processual desenvolvida na Justica da
Inglaterra, o chamamento de qualquer pessoa fisica ou juridica, de nacionalidade brasileira, para

integrar a lide como litisconsorte passiva.
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Na verdade, os autos refletem litigio entre uma empresa norte-americana e uma empresa
inglesa. Somente. Nio ha nenhuma outra parte na demanda. nem se fez. durante o curso do
processo, referéncia alguma a producdo de efeitos da decisdo em paises que ndo onde ela for

prolatada.

Tenha-se em consideracdo, como primeira linha de argumentagdo, que a lide entre as
partes estrangeiras, os dois laboratérios identificados nos autos, um norte-americano, outro inglés,
ndo cuida de negdcios juridicos bilaterais de natureza contratual, onde hé possibilidade de reflexos
patrimoniais em paises que ndo o competente para impor solucdo ao litigio. Exemplifico com o caso
da sentenga estrangeira que concede divércio a pessoas nio-brasileiras. porém. ha bens do casal no

Brasil.

Na egpécie examinada, a pretensdo da empresa norte-americana é a de revogar ato
administrativo praticado pelo Poder Executivo da Inglaterra, consubstanciado no deferimento do

deposito da patente inglesa EP (VR)0.702555.

Ha, portanto, delimitacio do pretendido pela autora da acdo ajuizada na Inglaterra:
unicamente revogar o ato administrativo que walidou o depdsite da patente inglesa EP
(VR)0.702555. Nada mais foi pedido na mnicial do pleito, nem, também, foi concedido pela sentenca
homologanda. Esta limitou-se a revogar a patente inglesa ja identificada, sem expandir os seus
efeitos a qualquer situagdo juridica existente ou ndo além da Inglaterra que expresse vinculag¢do com

o fato analisado e decidido.

A necessidade de homologar sentenca estrangeira, em nosso sistema juridico, é o de

produzir-lhe eficdcia executéria, conforme anuncia José Carlos Barbosa Moreira:

"Em matéria de eficdcia das sentencas e laudos arbitrais esmangeiros mno
Brasil, o principio geral pode ser enunciado nos seguintes termos: aquelas e estas
56 produzem efeitos no territério brasileiro depois de homologadas pelo Supremo
Tribunal Federal”, hoje, Superior Tribunal de Justica.”

A homologacdo, conseqiientemente, é medida judicial que se impde para que a sentenca

estrangeira possa produzir efeitos no territdrio nacional, isto €, possa ser executada.
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Na espécie examinada, a sentenca produz efeitos, unicamente, entre as partes estrangeiras
que integraram a relacdo juridico-processual que agasalhou o litigio solucionado pelo Poder Judiciario

inglés.

As partes. no pedido de homologaciio em exame. sdo residentes e domiciliadas no
estrangeiro (EE.UU e Inglaterra). Nenhum interessado brasileiro integron a relacdo
juridico-processual, nem hd mencdo alguma feita pela requerente de que os efeitos da sentenca

estrangeira alcan¢am qualquer empresa brasileira.

A sentenca esfrangeira, para producir efeitos no Brasil, necessita que tenha, em um dos
seus palos, quer o ativo, quer o passivo, primeiramente, uma parte brasileira, ou que, embora o litigio

envolva s6 interesses de estrangeiros, tenha reflexos no Brasil entre os litigantes.

Nio é este o panorama refletido no presente pedido de homologacdo de sentenca

estrangeira.

A peticAo inicial da requerente, empresa americana. quer ver deferida homologacio
solicitada para produzir efeitos contra empresa inglesa, as duas sem atnacdo no Brasil e sediadas,

conforme j afirmado, no exterior.

Evidencia-se, a meu pensar, que a Justi¢a brasileira ndo tem competéncia para fazer
executar, no Brasil, sentenca estrangeira envolvendo duas empresas ndo-nacionais e sobre fatos

ndo-ocorridos em seu territorio.

A sentenca estrangeira ndo faz referéncia a ato administrativo praticado por autoridade

brasileira, € mesmo que o fizesse, efeito algum poderia produzir.
Nao hd, pelas razdes acima elencadas, nenhum interesse juridico da requerente em
homologar a sentenga estrangeira em exame, haja vista que nenhum efeito declaratério. constitutivo

ou executério pode produzir no Brasil.

Contra quem, no Brasil, a requerente pretende executar a sentenca estrangeira? Nio ha,
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nos autos, nenhum registro.

O efeito pretendido € s6 declaratorio? Se for essa a pretensdo, contra quem, no Brasil, a

sentenca produzird efeito declaratério? Néo se sabe.

A homologacdo de sentenca estrangeira gera o efeito de transforma-la em titulo executivo
judicial (art. 475-n. VI, CPC), pelo que pode ser cumprida no Brasil. O cumprimento da sentenca, no
atual regime juridico-processual brasileiro, passou a ser uma fase do processo de conhecimento. Em
conseqiiéncia, so pode ser chamado para atender a ordem judicial quem fo1 vencido no litigio.

A parte vencida na lide que deu origem a sentenca que pretende homologar nio esta

submetida a jurisdicao brasileira.

Afirma-se, no curso do presente pedido de homologacio, que a sentenca estrangeira
produzira efeitos concretos, considerando-se que a patente anulada pela Justica da Inglaterra esta
depositada. no Brasil, pelo mecanismo denominado "pipeline’, que entrou em vigor, em nosso

sistema, em 15.05.1996, por forca da Lein® 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

Nédo me impressiona essa argumentacio. Tenho, em relevo, que a sentenca estrangeira
que se tenciona homologar, em nenhum momento, tratou desse tema, isto €, de haver depésito de

pedido da patente anulada no Brasil.

Por outro angulo, lembro existir discussdo doutrinaria, no Brasil, a respeito da sobrevivéncia

do mecanismo "pipeline", como previsto desde a sua origem.

Ana Paula Silva Jardim, em artigo intitulado "Brasil - Extensdo do Prazo de Patente

Pipeline", publicado no "Informative Dannemann Siemsen", n° 004, marco de 2004, afirma:

"Os dispositives relativos ao ‘pipeline’ entraram em vigor em 15 de maio de
1996 e vigoraram aré 15 de maio de 1997. Durante este periodo, cerca de 1.200
pedidos de patente 'pipeline’, cobrindo produtos e processos extremamente
importantes, foram depositados wno Brasil. Inimeras patentes 'pipeline' jda foram
concedidas. De acordo com os dispositivos legais ( 45 art. 230), o prazo de
protecdo de uma patente 'pipeline' é o prazo remanescente de prote¢do no pars
onde foi depositade o primeiro pedido, contado da data do depésito no Brasil.
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Entretanto, o INFI interpreta o prazo da patente 'pipeline’, definido em tal artigo,
como sendo de 20 anos a partir da data de depdsito do primeiro pedido efetivado
no pais de origem. Como resultadoe, na maioria dos casos, hd wma discrepdncia
entre o prazo efetivamente concedido no Brasil e aquele da patente no pais de
origem, usada como base para o pedido 'pipeline' brasileiro.”

De tudo quanto foi exposto, a conclusio firmada, no voto que apresento, € a seguinte:

a) impossivel, por ferir flagrantemente o ordenamento juridico brasileiro, deferir pedido de
homologacdo de sentenca estrangeira que decidiu litigio anulando ato administrative entre partes
ndo-nacionais e nio-residentes no Brasil;

b) a anulacdo de patente originariamente depositada na Inglaterra, decisdo da Justica
inglesa, so produz efeito entre as partes presentes no processo e nos limites do territdrio onde foi
proclamada;

c) € incompetente, de modo absoluto, a Justica brasileira para apreciar efeitos a serem
produzidos por sentenca estrangeira em relacdo a parte vencida, ndo-nacional, na lide principal;

d) ndo ha como se deferir pedido de homologacdo de sentenca estrangeira quando nenhum
efeito (quer declaratorio, quer constitutivo) podera produzir no Brasil:

e) nio hd que se invocar o mecanismo '"pipeline” para se atender ao pedido de
homologacdo, primeiramente, porque a sentenca estrangeira nio cuidou desse assunto, e, em
segundo lugar, porque o referido mecanismo de deposito de patente estrangeira tem caracteristicas
especificas adotadas pela nossa Lei de Patentes e por regulamentacéo do INPI:

f) a desconstituicio de depdsito de sentenca estrangeira no Brasil, por firma brasileira ou
estrangeira com filial no Brasil, sé pode ser feita pelo Poder Judiciario brasileiro, haja vista tratar-se

de ato administrativo praticado por autarquia federal, portanto, no exercicio da soberania nacional.

Tenho que assiste razéio a parte requerida ao afirmar (fls. 1.152/1.155):

"Nédo ha qualquer divida, assim, de que o pedido de homologagdo da
sentenca inglesa, no Brasil, fere o principio da independéncia das patentes,
assegurade tanto nos tratados internacionais de protecdo da propriedade
intelectual quanto no direito brasileiro, e também o principio da territorialidade
dos efeitos das patentes. Tais principios mntegram a base fundamental tanto do
sistema juridico interno, quanto da ordem juridica internacional.

Negar esta realidade implica grave violagdo da ordem publica interna e
internacional e caracteriza afronta @ soberania nacional.

Nas acdes de homologacdo de sentenca estrangeira, ainda que submetidas a
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processo de delibacdo, o controle da ordem piublica é imperioso e fundamental
para que ndo se subtraia do Poder Judicidrio o controle dos principios
indispensaveis a organizagdo do Estado e ndo se fira a soberania nacional.

A4 ordem publica implica, portanto, o conjunto de leis e principios
Jundamentais que, por ndo serem supletivos ou dispositives, se dirigem a todos os
cidaddos — nacionais ou estrangeiros, que ndo podem subtrair-se aos seus
comandos.

No caso presente o cardter imperativo e absoluto da ordem piblica fica
evidenciado porque aqui a Requerente pretende reconhecer sentenca estrangeira,
proferida em circunstancias especificas e acerca de questdo que ndo se presta a
execucdo em outro territério que ndo naquele onde foi prolatada.

Ndao estamos, assim, diante de um tradicional pedido de homologacdo de
sentenca. E sim de um pedido desacompanhado de “exequator”, mas cujo
reconhecimento — se howver — ferird os mais elementares principios da ampla
defesa, assim como-os-fundamentos do direito patentdrio: « mdependéncia das
patentes-e a territorialidades dos seus efeitos.

E por essas razdes, para salvaguardar-a ordem publica e manter integra a
soberania nacional, que o direito internacional privado e o reconhecimento dos
direitos adquiridos em outra ordem juridica se assentam no artigo 17 da LICC.

Como pondera Jacob Dolinger, em tese lapidar, “o principio da ordem
publica deve ser considerado como wm anteparo armado pelo Direito
Internacional Privado contra suas proprias regras, a fim de evitar que, no desejo
de respeitar e fortalecer a comunidade juridica entre nagdes, de comstituir a
harmonia  juridica internacional, através de um sistema que garanta a
continuidade do comércio internacional, a seguranca nas relacdes juridicas
internacionais, se criem situacdes andmalas em que principios cardinais do direito
interno de cada pais sejam desvespeitados, que normas bdsicas da moral de um
povo sejam profanadas ou que interesses econdmicos essenciais de um Estado
sejam prefudicados™. (grifos nossos)

Recorrendo @ origem das discussées acerca do contelido e sentido do
principio de ordem publica (interna e internacional) como lmmitador da eficdcia
internacional dos direitos adquiridos, encontramos as licdes de Mancini que
merecem ser relembradas: “o poder soberano de cada Estado estrangeiro pode
em nome do principio da independéncia politica do Estado, proibir, nos limites de
seu territorio, toda infragdo ae seu direito piublico e a ordem piblica do pais tal
como ela foi constituida pela vontade nacional.”

Até mesmo Savigny, o idealizador da ‘‘comunidade de direito entre os
Estados independentes”, advertia para a necessidade de se buscar wuma restrigdo
a “comunidade juridica internacional”, e, para tanto, fixou o principio da ordem
publica:  “em presenca de certas circunstdncias, o juiz deve aplicar
exclusivamente o direito nacional, mesmo quando se deveria aplicar o direito
estrangeiro. Disto decorre wuma série de excegdes muito importantes cuja
determinacdo rigorosa é, muitas vezes, a parte mais dificil do problema que nos
temos a resolver”.

As licdes de Mancini e Savignv logo penetraram no Direito Internacional
Privado Brasileiro.

Clovis Bevilaqua desde logo deixou clare que “leis de ordem piiblica sdo
agquelas que, em um Estado, estabelecem os principios, cuja manutencdo se
considera indispensdvel a organizag¢do da vida social, segundo os preceitos do
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direito, ou, segundo uma decisdo célebre da Corte de Veneza: 'sdo as que
concernem, diretamente, a protegdo da organizagdo do Estado, considerado sob o
ponto de vista politico, econémico e moral'.

Da mesma forma, Pontes de Miranda sustentava que “poderd ser barrada
no foro e ser substituida pela 'lex fori', a lei estrangeira que contiver algo de
maceitdavel a sensibilidade da jurisdi¢do competente".

E em observincia a lex fori que nédo pode ser homologada no Brasil
sentenga estrangeira que vai de encontro aos principios da independéncia e
territorialidade das patentes, e que pode, potencialmente, solapar o principio da
ampla defesa.

Inafastévers sdo, portanto, os principios de ordem piiblica e o respeito a
soberania nacional, razdo pela qual a pretensdo da Requeremte ndo merece
acolhida frente a sua insustentabilidade material.”

Isso posto, indefiro o pedido de homologacdo da sentenca estrangeira ora examinada. Fixo

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa os honorarios advocaticios.

E como voto.
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CERTIDAO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Numero Registro: 2005/0040853-1 SEC 911/GE

Numeros Ongem: 200500372424 7921 98478

PAUTA: 16/08/2006 JULGADOQ: 07/03/2007
Relator

Exmo. Sr. Ministto FRANCISCO PECANHA MARTINS

Ministro Impedido

Exmo. Sr. Ministro : ALDIR PASSARINHO JUNIOR

Presidente da Sessao

Exmo. Sr. Ministro BARROS MONTEIRO

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. EDINALDO DE HOLANDA BORGES

Secretaria
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUACAO
REQUERENTE o LILLY ICOS LLC
ADVOGADO : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS
REQUERIDO © PFIZER LIMITED
ADVOGADO - JOSE ROBERTO D'AFFONSECA GUSMAO E OUTROS

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Patente

CERTIDAO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epigrafe na sessdo
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisio:

Prosseguindo no julgamento, apds o voto-vista do Sr. Ministro José Delgado indeferindo
o pedido de homologacdo da sentenca e os votos dos Srs. Mimistros Ministros Fernando
Gongalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Felix Fischer, Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon,
Paulo Gallotti e Laurita Vaz acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, pediu vista o Sr.
Ministro Luiz Fux.

Aguardam os Srs. Ministros Jodo Otdvio de Noronha, Teori Albino Zavascki, Nilson
Naves e Gilson Dipp.

Naéo participaram do julgamento os Srs. Ministros Anténio de Padua Ribeiro. Cesar Asfor
Rocha e Francisco Falcdo.

Impedido o Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp.
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Brasilia, 07 de marco de 2007

VANIA MARIA SOARES ROCHA
Secretaria
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SENTENCA ESTRANGEIRA CONTESTADA N° 911 - GB (2005/0040853-1)

VOTO-VISTA

PROCESSUAL CIVIL. SENTENCA ESTRANGEIRA
CONTESTADA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE.
HOMOLOGACAO DEFERIDA.

1. A sentenca estrangeira deve ser homologada quando no Brasil tiver
que produzir eficacia ou ser executavel.

2. A eficdcia prejudicial da sentenca estrangeira em litigio a ser travado
no Brasil depende de sua homologacao.

3. E que decidida questio prejudicial alhures, a mesma para ser
considerada no Brasil como premissa inafastavel de outra causa, reclama
prévia homologacdo.

4. O Direito Brasileiro nio se limita a admitir sentenca estrangeira
passiveis de homologacdo sendo atos decisdrios que reclamam produgio
de eficdcia no nosso territorio.

5. A homologacdo da sentenca que deslegitima patente estrangeira da
qual derivou o ato de propriedade industrial nacional revela a necessidade
de nacionalizacio da sentenca alienigena a ser utilizada ad futurum , na
forma do artigos 469, IIT e 470 do CPC, verificados os requisitos formais
exigiveis.

6. Homologacéo deferida nos termos do voto do E. Relator.

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX: A controvérsia restou assim exposta
pelo E. Relator:

LILLY ICOS LLC. sociedade comercial constituida sob as les
norte-americanas, sediada nos Estados Unidos da América, requer contra PFIZER
LIMITED, sociedade comercial constituida sab as leis do Reino Unido. com sede em

Kent, Inglaterra, a homologacio de decisdo da High Court Of Justice (Patents
Court). confirmada em sede de apelagdo pela Court Of Appel. do Reino Unido da
Gri-Bretanha e da Irlanda do Norte, que declarou invalida e revogou a patente
inglesa EP (UK) 07025355, em nome da requerida, referente ao medicamento
pirazolopirimidinonas, com indicacdo para terapia de disfuncdo erétil masculina,
comercializada pelo nome de Viagra, a qual veio a ser depositada no Instituto
Europeu de Patentes e gerou a patente brasileira PI 1100088-0.

Regularmente citada, a requerida ofereceu contestagdo alegando a
inviabilidade da homologagéo pretendida.

Sustenta a validade da patente brasileira PI 1100088-0, afirmando que esta
tem origem em patente européia plenamente valida. Alega. ainda. que a decisdo
afronta a soberania nacional ¢ a ordem publica. Por fim. aduz a auséncia de prova
idénea do transito em julgado da decisdo a ser homologada.

Aberta vista para a réplica. a requerente sustentou a improcedéncia das
alegacdes. Aduziu, em sintese. a impossibilidade da parte contraria discutir
questdes que extrapolam os limites do art. 221 do RISTF. Afirma a irrecorribilidade
da sentenca estrangeira: a indiscutivel presen¢a das condicdes da aclo: a
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inexisténeia de violagdo da soberania nacional e a ordem publica.

Remetidos os autos ao Mmistério Publico Federal, que ofereceu parecer as
fls. 1908/1914, opinando pelo deferimento da pretensdo

As fls. 1938/1996, em razéio de decisio exarada por esta eg. Corte Especial, em
sede de agravo regimental. em Sessdo de 1852005, fo1 juntada tréplica oferecida
pela requerente, na qual 1nsiste nas mesmas teses defendidas na contestagéio.

Determinei o encaminhamento dos autos ao MPF., que reiterou o
pronunciamento de fls. 1908/1914.

Retornaram-me conclusos os autos.

E o relatério.
Em seu voto, o E. Relator concluiu:

SENTENCA ESTRANGEIRA CONTESTADA - DECLARACAO DE
INVALIDADE DE PATENTE INGLESA - COMPETENCIA DA JUSTICA
INGLESA — VALIDADE DE PATENTE BRASILEIRA DE REVALIDACAO OU
CONFIRMACAO DA PATENTE INGLESA - TEMA QUE TRANSBORDA 08
LIMITES DO PEDIDO DE HOMOLOGAGAO — TRANSITO EM JULGADO —
EXISTENCIA DE PROVA INEQUIVOCA — LITISPENDENCIA — INEXISTENCIA
- OBSERVANCIA DAS EXIGENCIAS CONTIDAS NA RESOLUCAOQ N° 09, DE
04 DE MAIO DE 2005 C/C EC N° 45/2004 - DEFERIMENTOQ.

- Compete a justiga inglesa revogar qualquer patente concedida no Reino Unido,
ainda que seja revalidacdo ou confirmacio de patente européia.

- A validade de patente brasilewa de revalidacio ou confirmacio de patente
inglesa, pelo regime de pipeline, declarada nula por decisdo da justica Inglesa
transitada em julgado. € questdo que transborda dos liumtes do pedido de
homologagfio de sentenca estrangeira.

- A prova do transito em julgado € matéria processual, que varia em cada pais,
ndo se podendo exigir a mesma forma do direito brasilemro.

- Nio ha que se falar em litispendéncia entre a sentenca da Grd-Bretanha e a agido
em curso na justiga brasileira entre a requerida e outra empresa do ramo
versando sobre medicamento diverso.

- Presentes os pressupostos legais indispensaveis (art. 5% itens I a IV da
Resolucdo n® 09, de 04.05.2005 do Superior Tribunal de Justi¢a) impde-se o
deferimento da homologagdo requerida. condenado-se a requerida ao pagamento
das custas e honorarios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

- Sentenca estrangeira homologada.

Os autos revelam que a divergéncia instalou-se por que o eminente Ministro José

Delgado entendeu que:

A necessidade de homologar sentenca estrangeira. em nosso sistema
juridico, é o de produzir-lhe eficicia executdria, conforme anuncia José Carlos
Barbosa Moreira:

"Em matéria de eficdcia das sentengas e laudos arbitrais
estrangeiros no Brasil, o principio geral pode ser enunciado nos
seguintes termos: aquelas e estas so produzem efeitos mno territorio
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brasileiro depois de homologadas pelo Supremo Tribunal Federal”,
haje, Superior Tribunal de Justi¢a."

A homologacio, consequentemente, é medida judicial que se impde para que
a sentenca estrangeira possa produzir efeitos no territorio nacional, isto €, possa ser
executada.

Na espécie examinada. a sentenca produz efeitos, unicamente, entre as partes
estrangeiras que integraram a relagfio juridico-processual que agasalhou o litigio
solucionado pelo Poder Judiciario inglés

As partes, no pedido de homologacio em exame, sdo residentes e
domiciliadas no estrangeiro (EEUU e Inglaterra). Nenhum interessado brasileiro
integrou a relacdo juridico-processual, nem ha mencdo alguma feita pela requerente
de que os efeitos da sentenca estrangeira alcancam qualquer empresa brasileira.

A sentenca estrangeira, para produzir efeitos no Brasil necessita que tenha,
em um dos seus pélas. quer o ativo, quUer o passivo, primeiramente, uma parte
brasileira. ou que., embora o litigio envolva 86 interesses de estrangeiros. tenha
reflexos no Brasil entre os litigantes.

Nio € este o panorama refletido no presente pedido de homologacio de
sentenga estrangeira.

A peticdo inmicial da requerente, empresa americana. quer ver deferida
homologacio solicitada para produzir efeitos contra empresa inglesa, as duas sem
atuacdo no Brasil e sediadas, conforme ja afirmado. no exterior.

Evidencia-se. a meu pensar. que a Justica brasileira ndio tem competéncia para
fazer executar. no DBrasil. sentenca estrangeira envolvende duas empresas
nido-nacionais ¢ sobre fatos ndo-ocorrides em seu territorio.

A sentenca estrangeira nfio faz referéncia a ato administrativo praticado por
autoridade brasileira, e mesmo que o fizesse. efeito algum poderia produzir

Nao ha, pelas razdes acima elencadas, nenhum interesse juridico da
requerente em homologar a sentenca estrangeira em exame, haja vista que nenhum
efeito declaratorio, constitutivo ou executdrio pode produzir no Brasil.

Contra quem. no Brasil, a requerente pretende executar a sentenca
estrangeira? Nio ha. nos autos, nenhum registro.

O efeito pretendido € s6 declaratorio? Se for essa a pretensdo. contra quem.
no Brasil. a sentenca produzira efeito declaratorio? Néo se sabe.

A homologagdo de sentenca estrangeira gera o efeito de transforma-la em
titulo executivo judicial (art. 475-n, VI, CPC). pelo que pode ser cumprida no Brasil. O
cumprimento da sentenca, no atual regime juridico-processunal brasileiro, passou a
ser uma fase do processo de conhecimento. Em conseqiiéncia. s6 pode ser chamado
para atender a ordem judicial quem fo1 vencido no litigio

A parte vencida na lide que deu origem a sentenca que pretende homologar
ndo esta submetida a jurisdigdo brasileira.



86

. ///‘/a:?/(? ittt b Srtdliper

Sob esse angulo, impde-se destacar que como a patente brasileira do Viagra ¢
patente de revalidacdo ou confirmacio da patente inglesa, pelo regime de pipeline, a Requerente
tem interesse em ver homologada a sentenca que obteve nas cortes inglesas, para que gere
efeitos em nosso pais.

Ora. a hipdtese torna inequivoca a eficdcia dessa decisio no Brasil. cuja
operabilidade depende de homologacio.

E que a sentenca estrangeira deve ser homologada quando no Brasil tiver que
produzir eficicia ou ser executével.

A eficicia prejudicial da sentenca estrangeira em litigio a ser travado no Brasil
depende de sua homologacao.

E que decidida questdo prejudicial alhures, a mesma para ser considerada no
Brasil como premissa inafastavel de outra causa, reclama prévia homologacéo.

O Direito Brasileiro ndo se limita a admitir sentenca estrangeira passiveis de
homologacao sendo atos decisdrios que reclamam producdo de eficicia no nosso territorio.

A homologacio da sentencga que deslegitima patente estrangeira da qual derivou o
ato de propriedade industrial nacienal revela a necessidade de nacionalizacio da sentenca
alienigena a ser utilizada ad futurum, na forma do artigos 469, III e 470 do CPC, verificados os
requisitos formais exigiveis.

Doutrinando acerca do tema, destaca Barbosa Moreira, verbis:

52. O problema no direito brasileiro anterior - O Dec. n° 6982 50 exigia o
"cumpra-se” para tornar exegiiivel, no territorio nacional, a decisfo alienigena: o
art. 12 afastava expressis verbis a necessidade do ato formal para que ela
produzisse "perante os tribunais do Impéric os efeitos de cousa julgada".
bastando, para tanto, que preenchesse os requisitos enumerados no art. 1° e nio
contraviesse a soberania nacional as "leis rigorosamente obrigatorias, fundadas
em motivos de ordem publica”, as que regulavam "a organizacio da propriedade
territorial”, nem as da moral (art. 2%). Também o Dec. n® 7.777 apenas se referin ao
exequatur do Governo como condicio para fazer "exeqiiivel no Império”, na falta
de reciprocidade, a sentenca estrangeira (art. 1°). Nio obstante, o art. 11do Dec.
n® 6982 subordinava ao "cumpra-se' inclusive “as sentencas meramente
declaratorias, como sfo as que julgam questdes de estado das pessoas”. Era
patente a incoeréncia, porque as sentencas meramente declaratorias ndo
comportam execucio (em sentido proprio).

As leis posteriores continuaram a falar de "execucdio”, ou a empregar
vocabulos cognatos desse, ao tratarem da homologacio (Ler n® 221, de
20.11.1894, art. 12, § 4°; Codigo de Processo Civil de 1939, arts. 785, 790), embora a
Consolidagio aprovada pelo Dec. n°3.084, de 5.11.1898, houvesse recolhido, no
art. 14, letra b, da Parte V., o preceito do art. 11 do Dec. n® 6982, relativo as
"sentencas meramente declaratorias”, mas com expressio equivoca no caput
("Carecem de homologacio para serem executadas”). Na junsprudéncia, o
problema viu-se obscurecido além do limite razoavel em virtude da imprecisio dos
conceitos processuais: muitas vezes se discutiu a questio da necessidade ou
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desnecessidade de homologacio para sentencas meramente declaratérias
quando se queria assentar se a homologacio era ou nfio era necessaria, v.g.. para
sentencas de anulacdo de casamento. no entanto tipicamente constitutivas . Mas
a melhor doutrina, mesmo a luz do Codigo de 1939, orientou-se no sentido de
reclamar a homologagdo para a producio, no Brasil, de toda a eficacia sentencial,
e ndo so0 do efeito propriamente executivo . Controvérsia semelhante, alias, ja se
travara na Italia, sob o Cdodigo de 1865, cujo art. 941 falava em forza esecutiva. e o
resultado a que afinal se chegou. em consenso quase undnime, foi 0 mesmo; nio
apenas a execugdo (em sentido proprio) da sentenca estrangeira, mas a producéo.
no territorio italiano. de guaisquer efeitos sentenciais, devia subordinar-se a
delibazione .

Entre nés, porém. o advento da Lei de Introdugio ao Codigo Civil (Dec.-lei
n® 4.657, de 4.9.1942) trouxe um dado perturbador: nos termos do paragrafo inico
do art. 15, nfo dependeriam de homologacdo "as sentencas meramente
declaratorias do estade das pessoas”. Com base nesse dispositivo, e mediante
raciocinio por analogia, afirmou-se que no direito brasileiro a homologacio sera
necessaria quando o cumprimento da decisdo estrangeira impusesse "a prestacdo
de qualguer atividade as autoridades judicidanas ou administrativas brasileiras” -
quer a execucdo em sentido técnico. quer outros atos. como os de registro: ndo
porém, nos casos restantes, inclusive para permitir a invocacio da aucroritas rei
iudicatae da sentenga alienigena. Convém assinalar que em hipotese alguma se
dispensaria qualquer dos outros requisitos arrolados. a par da homologacdo. no
art. 15: a verificacdo da respectiva ocorréncia, entretanto. caberia ao proprio érgéo
perante o qual, no curso de algum feito, se mmvocasse a decisdo estrangeira
(delibacdo imcidental. a semelhanca da prevista no art. 799 do Codice di
procedura civile italiano de 1940, com efeitos em principio himitados ao processe
pendente).

Mas a verdade é que a doutrina mais autorizada recebeu muito mal o
paragrafo unico do art. 15. Lancou-se-lhe até a pecha de mconstitucionalidade,
por subtrair a Corte Suprema, em parte, o exercicio da competéncia homologatdria
que lhe outorgava a Ler Mator. Esse argumento ganhou nova forgca com o
advento da Constituicio de 1946, cujo art. 101, n° I, letra g, passou a referir-se a
"homologacio das sentencas estrangeiras”. enquanto os textos anteriores
falavam da "homologacio de senten¢as estrangerras”. A mudanca da redacio.
com efeito, resultara de emenda do entdo Deputado ADROALDO MESQUITA
DA COSTA.destinada precisamente a tomar certo que todas as sentencas
estrangeiras precisavam de homologacio para produzir efeitos no Brasil Destarte,
o paragrafo Gnico do art. 15 da Lei de Introducdo ao Codigo Civil, na melhor
hipdtese, ter-se-ia ao menos de considerar revogado por aquela Carta.

53. A soluciio do atual Cédigo de Processo Civil - No anteprojeto
BUZAID rezava o art. 525: "A sentenca, proferida por tribunal estrangeiro, nio
tera eficacia e execucdo no Brasil, senfo depois de homologada pelo Supremo
Tribunal Federal" A redacdo. por forca talvez da preocupacio com a clareza. era
redundante: o efeito executdrio nio € mais que wm dos aspectos da eficacia da
sentenca. A Comissdo Revisora sugerin que se suprimissem as palavras e
execucdio”". Ja com a supressdo passou o dispositivo ao projeto, e assim foi
aprovado pelo Congresso.

Provavelmente se recomendara, de Jege ferenda. regime menos rigoroso.
que facilite, para o interessado. a invocacio eficaz de sentenca estrangeira: é a
tendéncia predominante no mundo de hoje. reflexo do fendmeno da
"globalizacdo". que ndo se reduz ao terreno econdmico. Todavia, de Jege lata. e
sem prejuizo do que se dira no item subsegiiente (54). ndo pode haver duvida
sobre a necessidade da homologacdo para que a decisdo alienigena surta. no
territdrio  brasileiro, quaisquer efeitos senfenciais. sejam  principais  ou
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secundarios. E foda a eficacia da sentenca como ato decisorio . e ndo apenas o
efeito executivo (ao qual especificamente se refere o art. 384, n® IV). que depende
da homologacdo. Sem esta, pois, em vdo se invocard, a proposito de alguma
causa ajuizada perante orgho nacional. a autoridade de coisa julgada que a
sentenca haja assumido no Estado de origem. Excluida fica, em qualquer caso, a
admissibilidade de delibacdo incidental : o controle dos requisitos indispensaveis
ao reconhecimento ndo pode ser feito sendo em processo a tal fim especialmente
ordenado.

54. Efeitos independentes da homologacio - A eficacia a que se refere o
art. 483, e da qual se tratou no comentario anterior., € a que tem a sentenca
estrangeira como ato decisério . Quanto a essa, para que se manifeste no Brasil, é
indispensavel, sem sombra de diuvida, a homologacio. Nio quer isso dizer,
todavia, que menhum efeito se possa reconhecer, independente dela, ao julgado
alienigena, no territdrio nacional. Alias, pelo menos wm se tem de admitir que ele
produza desde logo - se presentes. é claro. todos os requisitos - o de gerar, para
quem haja de fazé-lo valer aqui. o direito a homologacio.

Mas tambem como documente , utilizavel para fins probatorios, a sentenca
estrangeira pode mostrar-se apta a surtir efeitos no territdério nacional,
independentemente do ato formal de reconhecimento. E concebivel que se tome
necessario. em processo instaurado perante a Justica brasileira, provar o préprio
fato da prolacdo de uma sentenca, pela Justica de outro Estado. sobre
determinada matéria, v.g., se esse evento fol previsto como condi¢do suspensiva
ou resolutiva em certo ato juridico. e o juiz nacional tem de verificar se ocorren o
implemento da condigdo; em tal hipétese, ndo se ha de reclamar a homologacdo
para que seja utilmente exibido em juizo. como prova do fato, o documento em
que se corporifica a sentenca estrangeira. A opinidio predominante limita essa
eficacia probatéria aos acontecimentos que tenham surgido no processo mesmo:
assim. por exemplo. além da decisdo em s1. com as caracteristicas que lhe sdo
merentes (data da prolagdo. especificacdo do orgdo que a proferiu etc), o
comparecimento de tais ou quais pessoas a audiéncia, os incidentes nela
porventura ocorridos e registrados. € outros desse género. Ndo a estende aos
acontecimentos relevantes para o julgamento da causa pelo juiz alienigena. e a
respeito dos quais tenha ele manifestado, na sentenca. a convicgdo de estarem
provados. S#o em menor niimero os autores que vio além. admitindo que a
sentenca estrangeira seja levada em conta inclusive como prova dos fatos
apurados no processo onde se proferiu, sempre com a ressalva de que o valor
probatorio sera aquele que. de acordo com sua livre conviccdo, lhe atribua o juiz
nacional. de modo nenhum wvinculado a valoracdo feita pelo érgéo julgador, no
Estado de origem.

Ha outro caso particular em que fica estreme de duvida a aptiddo do
julgado alienigena para produzir efeitos no territdrio nacional independentemente
de qualquer formalidade: é o das decisbes judiciais que "incidem diretamente
sobre a lei (sobre o direito objetive) do ordenamento em que sdo emitidas”. por
exemplo declarando inconstitucional determinada norma. e com 1sso - conforme
sucede em mais de um pais - privando-a de todo valor juridico, eliminando-a. a
bem dizer, do ius positum . E claro que, se o juiz nacional, a luz das regras do
direito internacional privado, deve aplicar, no julgamento de uma causa. o direito
estrangeiro, ha de aplica-lo tal qual é, e portanto nio podera desprezar o fato de
que ja ndo existe nele a norma fulminada pela decisdo. Seria absurdo imaginar aqui
que a eficacia desta ficasse condicionada a homologagdo por orgido brasileiro.

(in “Comentarios ao Codigo de Processo Civil, 12° Edigdo, Editora
Forense. 2005, paginas 75 a 81)
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Por fim, reitere-se o parecer do Parquet no sentido de que:

E o art. 9° da Resolugdo n® 9, de 4 de maio de 2005 desse Col. Superior Tribunal
de Justiga, estabelece que. "na homologacido de sentenca estrangeira e na carta
rogatoria. a defesa somente podera versar sobre a autenticidade dos documentos.
inteligéncia da decisdo e observdncia dos requisitos desta Resolugdo” (v. art.5° do
mesmo ato). As volumosas pegas apresentadas pela requenda e sua farta e
insistente argumentacio ndo lograram demonstrar a violacdo dos requisitos
fegimentais: antes. extrapolaram os limites da discussdo admitida no presente
processo.

"f) a leitura atenta do art. 230 da Lei 9279/00, de per se,
evidencia gue, ac contrarie do gquanto alegado pela Reguerente, a
patente concedida pelo sistema do pipeline ndo estd e nunca esteve
ligada a patente de pais de origem.

g} gquando se esta diante de wuwma regra inexoravelmente
excepcional, coma no presente caso, todas as ligGes basilares de
hermenéutica sdo claras a respeifa de sua interpretagdo restritiva'.

Ora, o art. 230 da nossa Lei de Propriedade Industrial admite o depdsito de
pedido de patente por quem tenha protecio garantida em tratado ou convengdo em
vigor no Brasil

Assim e sem duvida alguma. so podia ser depositada no Brasil a patente mglesa,
de acordo com a Convencio da Unifo de Paris, ndo a européia. que é decorrente de
uma convencio vigente apenas na Unifio Européia e destinada 4 confirmacio ou
revalidacdo apenas nos paises contratantes da Convencio Européia de Patentes.

Diante do exposte, ndo havendo fato novo que exija a revisdo de sua
manifestacio anterior, o Ministério Publico reafirma seu parecer pelo deferimento da
homologagdo, por estarem atendidos os requisitos indispensaveis a delibacdo e por
néo mcidir em ofensa a soberania nacional ou a ordem publica brasilemras (arts. 5% e
6°da Resolucio STT n® 9/05".

(fls. 2039/2043)

Ante o exposto, homologo a sentenca confirmada pela Court Of Appel, do Reino
Unido da Gra-Bretanha e da Irlanda do Norte, condenando a requerente ao pagamento das
custas e honorarios advocaticios, fixados em 10% sobre o valor atvalizado da causa.
acompanhando o E. Relator.

E como voto.
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SENTENCA ESTRANGEIRA CONTESTADA N° 911 - GB (2005/0040853-1)

RELATOR : MINISTRO FRANCISCO PECANHA MARTINS

REQUERENTE : LILLY ICOS LLC

ADVOGADO : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E QUTRO(S)

REQUERIDO . PFIZER LIMITED

ADVOGADO : JOSE ROBERTO D'AFFONSECA GUSMAO E OUTRO(S)
VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: Sr. Presidente.
acompanho o voto do Sr. Ministto Relator. Ha interesse em homologar esse
sentenca, até pelo efeito declaratorio que ela pode produzir.

Homologo a sentenca confirmada pela Corte do Reino Unido.
da Gra Bretanha e da Irlanda do Norte e condeno a requerente ao pagamentc
das custas e honorarios advocaticios que fixo em 10% (dez por cento) sobre ¢
valor atualizado da'causa.

E o voto.



f‘/‘ v 7
3 /_////arw'(? hitonal Jetdleze

CERTIDAO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Numero Registro: 2005/0040853-1 SEC 911/GB

Numeros Origem: 200500372424 7921 98478

PAUTA: 16/08/2006 JULGADO: 16/03/2007
Relator

Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO PECANHA MARTINS

Ministro Impedido

Exmo. Sr. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR

Presidente da Sessdo

Exmo. Sr. Ministro BARROS MONTEIRO

Subprocurador-Geral da Republica
Exmo. Sr. Dr. EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO

Secretaria
Bela. Vania Maria Soares Rocha

AUTUACAOQ
REQUERENTE ¢ LILLY ICOS LLC
ADVOGADO © MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
REQUERIDO © PFIZER LIMITED
ADVOGADO - JOSE ROBERTO D'AFFONSECA GUSMAO E OUTRO(S)

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Patente

CERTIDAO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epigrafe na sessio
realizada nesta data, proferiu a seguinte deciséo:

Prosseguindo no julgamento, apds o voto-vista do Sr. Ministro Luiz Fux e os votos dos
Srs. Ministros Teori Albino Zavascki e Gilson Dipp acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator,
a Corte Especial. por maioria, deferiu o pedido de homologagio, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro José Delgado.

Os Srs. Ministros Humberto Gomes de Barros, Ari Pargendler, Fernando Gongalves,
Carlos Alberto Menezes Direito, Felix Fischer, Gilson Dipp. Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon,
Paulo Gallotti, Laurita Vaz, Luiz Fux e Teori Albino Zavascki votaram com o Sr. Ministro Relator.

Nio participaram do julgamento o Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha e a Sra. Ministra
Nancy Andrighi.

Impedido o Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior.

Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Nilson Naves e, ocasionalmente. os Srs.
Ministros Antonio de Padua Ribeiro, Humberto Gomes de Barros, Eliana Calmon, Francisco Faledo
e Jodo Otavio de Noronha.
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Brasilia, 16 de maio de 2007

Vinia Maria Soares Rocha

Secretaria
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