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1. INTRODUCAO

As consequéncias da pandemia da COVID-19 no Brasil ndo ficaram limitadas
aos campos da economia e saude publica. A propriedade intelectual,
especialmente as patentes, também foi afetada. Levando em consideracédo o direito
a saude como consequéncia da promocao da dignidade humana, o Supremo
Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional o paragrafo Unico do artigo 40 da
Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei n°® 9.279/96), impedindo, deste modo, a
extensao dos prazos previstos no referido artigo (VENTURINI, 2021).

Entre os anos de 2008 e 2014, observou-se que a quase totalidade dos
produtos farmacéuticos teve as patentes estendidas por um prazo superior a 20
anos, com uma media de vigéncia de 23 anos, podendo algumas atingir 29 anos
(TCU, 2020). Assim, o backlog no processamento administrativo de concesséao de
patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), acarretaria em
indefinicdo no prazo da titularidade, gerando incertezas e repercussoées juridicas
significativas (ABRANTES, 2012 e BARBOSA, 2013)

Nesse contexto, pautando-se nos principios constitucionais que orientam a
ordem privada, objetiva-se com esse trabalho efetuar uma analise acerca da
jurisprudéncia da corte suprema quanto a aplicagdo do paragrafo Gnico do artigo
40 da Lei de Propriedade Intelectual e os desdobramentos no direito de extenséo
de patentes no Brasil.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho pauta-se no método hipotético-dedutivo e como métodos
auxiliares da pesquisa a abordagem qualitativa, de natureza aplicada e, quanto ao
procedimento tedrico, utiliza-se pesquisas bibliograficas a doutrina especializada
por meio de artigos cientificos, dissertacdes e teses disponiveis e relacionadas ao
tema. Quanto a técnica adota-se, ainda, a pesquisa documental por meio da
consulta de  precedentes judiciais junto ao portal do @ STF
https://jurisprudencia.stf.jus.br/, por tratar-se de pesquisa de natureza prescritiva e
descritiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

O prazo de vigéncia de patentes esta disciplinado no caput do art. 40 da LPI
e destaca que “a patente de invencao vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de


mailto:francisco.junior22417@alunos.ufersa.edu.br
https://jurisprudencia.stf.jus.br/

7* SEMANA y
INTEGRADA V CIT — CONGRESSO DE INOVACAO TECNOLOGICA

UFPEL 2021

modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de deposito”.
Porém, o paragrafo unico do mesmo artigo afirma que o prazo de vigéncia das
patentes de invencao e de modelo de utilidade ndo pode ser inferior a dez e a sete
anos, respectivamente, "a contar da data de concesséao, ressalvada a hipotese de
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estar impedido de proceder ao
exame de mérito do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de
forca maior" (BRASIL, 1996).

A discussao sobre esse tema cresceu exponencialmente, desde o aumento
consideravel dos pedidos de patentes no Brasil, fato diretamente ligado ao backlog.
Por isso, na pratica, o direito de extensdo contido no paragrafo tnico deixou de ser
interpretado como excec¢ao e comecgou a ser considerado regra de aplicagéo geral
nas concessbes das respectivas patentes (PARANHOS, MERCADANTE e
HASENCLEVER, 2020).

Recentemente, o STF julgou a Acdo Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n°.
5529/DF contra o art. 40, paragrafo unico, da LPI, protocolada por dependéncia a
ADI n° 5061/DF, de autoria da Associacdo Brasileira das Industrias de Quimica
Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA), em 2016. A acéao foi ajuizada
pelo Procurador-Geral da Republica (PGR), que argumentou, em sintese, a
violacdo do disposto objeto da agéo ao artigo 5° da CRFB/88, caput, e seus incisos
XXIX, XXXII, LXXVIII, além dos artigos 170, 1V, e V e artigo 37, caput e § 6°, da
CRFB/88. Além disso, requereu a concessao de tutela provisoria de urgéncia, com
0 objetivo de suspender imediatamente os efeitos do artigo, alegando que, em
razdo da pandemia da Covid-19, a medida se fazia urgente para propiciar a
producado de genéricos de medicamentos que ja teriam a sua patente expirada no
Brasil, mas ndo o foram em razdo da extensdo concedida pelo paragrafo tnico do
artigo 40 (STF, 2021).

Em 07 de abril, o Ministro Relator Dias Toffoli, em decisdo monocratica, deferiu
parcialmente o pedido de tutela provisoéria de urgéncia, ad referendum do Plenério,
determinando a suspensdo da eficacia do paragrafo unico do art. 40 da LPI,
unicamente no tocante as patentes relativas a produtos e processos farmacéuticos
e a equipamentos e/ou materiais de uso em saude, com efeito imediato, respeitado
0 prazo de vigéncia da patente estabelecido no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996.
(STF, 2021). A suspensao da aplicacao do direito de extensao as referidas patentes
entrou em vigor no dia 09 de abril de 2021, data da publicacdo da decisdo néao
podendo retroagir os seus efeitos.

Em atendimento a ADI, o STF, por maioria, declarou a inconstitucionalidade
do paragrafo Unico do art. 40 da LPI por entender que a prorrogagdo do prazo, a
extensdo nos moldes proposto pelo legislador resultaria em privilégio ao interesse
particular em detrimento da coletividade, gerando desequilibrio e injustica,
acatando a tese argumentativa da PGR que a excec¢ao prevista no disposito legal
em discussao resultava em prazo de protecdo patentaria indefinido. Isso porque o
prazo das patentes sempre estara condicionado a uma varidvel absolutamente
aleatéria, consistente no tempo de tramitacdo do processo no INPI (STF, 2021).

No dia 12 de maio de 2021, o plenario do STF finalizou o julgamento definitivo
do pleito objeto da ac&o, aplicando a modulacdo dos efeitos da decisdo de
inconstitucionalidade, que passaram a viger apenas a partir da publicacdo da ata
do julgamento. Todavia, para as (i) patentes que tratam de produtos e processos
farmacéuticos, equipamentos e/ou materiais em uso de saude; e (ii) patentes
discutidas em ac0Oes judiciais, propostas até 07 de abril 2021, cujo objeto € a
inconstitucionalidade do art. 40, paragrafo Unico, aplica-se o efeito retroativo, ou
seja, ocorrerda a perda das extensfes de prazo concedidas com base no paragrafo
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Unico do artigo 40 da LPI, resguardados eventuais efeitos concretos ja produzidos
em decorréncia da extensao de prazo das referidas patentes.

Na prética, do total de 30.648 patentes em vigéncia com a extensdo de prazo
decorrente do paragrafo unico do art. 40 da LPI (INPI, 2021) aproximadamente
3.435 (11,21%) dos pedidos de patentes de produtos e processos farmacéuticos e
equipamentos e/ou materiais em uso de saude perderam o periodo adicional que
decorreria do paragrafo unico do art. 40 da LPI, ficando resguardados eventuais
efeitos concretos ja produzidos em decorréncia da vigéncia de patentes com prazo
estendido. Quanto as demais patentes ja concedidas com a aplicacao do paragrafo
anico do art. 40 da LPI, aproximadamente 27.213 (88,79%) permaneceram com O
prazo estendido decorrente da aplicacdo do paragrafo unico do art. 40 da LPI, em
decorréncia da modulacédo. Em relacédo aos pedidos de patentes ja depositados e
ainda em tramitacdo no INPI, igualmente, quanto aos novos pedidos de patentes
depositados apoés a declaracéo de inconstitucionalidade, aplica-se o efeito imediato
da decisao, independentemente do tempo de tramitacdo do processo. Logo, ndo
mais poderao usufruir, no futuro, da extensao da vigéncia decorrente do paragrafo
Unico do art. 40. A patente vigera pelos prazos previstos no caput do art. 40,
resguardadas as extensdes de prazos deferidas antes da declaracdo de
inconstitucionalidade, em relacdo aos pedidos ja protocolados no INPI (STF, 2021).

Portanto, o julgado reafirma o entendimento da doutrina majoritaria no ambito
do direito patentério brasileiro quanto a exclusividade da sua exploracdo, que
sustentava a inconstitucionalidade do direito de extensdo previsto no paragrafo
unico do art. 40. Isso porque, o prazo adicional nos termos do referido dispositivo
trata-se de norma do tipo TRIPS-Plus, por demasiadamente superar 0 prazo de
protecdo exigido pelo Acordo TRIPS, que se limita a estabelecer o prazo minimo
de 20 anos para a vigéncia da patente, contados a partir do depésito. Outrossim,
0s prazos contidos nos art. 40, caput aliado ao disposto no art. 44 da LPI,
conformam-se perfeitamente ao Acordo TRIPS, por garantir a vigéncia da patente
por 20 anos a partir do depdsito, com a possibilidade de indenizacao retroativa por
exploracdo indevida no periodo anterior a concessao do privilégio, resultanto em
seguranca juridica (BASSO, 2005; BARBOSA, 2013; BARBOSA, 2015).

E bem verdade que a decisdo em anélise pode ser considerada como marco
histérico do STF na retomada de julgamento de casos envolvendo direitos de
propriedade intelectual, reafirmando a sua relevancia econémica e social para o
desenvolvimento nacional, por ter afetado as patentes em todos 0s campos
técnicos. Entretanto, o fato de esse julgamento ter acontecido ap6s 5 anos de
pendéncia, evidencia a significativa influéncia da situagédo de emergéncia causada
pela pandemia de COVID-19 no construto decisorio (MEDEIROS, 2021).

4. CONCLUSOES

Com o trabalho evidencia-se que o STF, em julgamento histérico em 12 de
maio de 2021, filiou-se a interpretacdo contida no Acordo TRIPS em consonancia
com o texto constitucional quanto a inaplicagdo do direito de extenséo do prazo de
vigéncia de patentes, visto que ao declarar a sua inconstitucionalidade e modular
0s seus efeitos, adota apenas a regra do caput do artigo 40 da LPI fixando a data
do depdsito da patente junto ao INPI enquanto marco temporal inicial.
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