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Gabriela Neves Salerno1

Após uma longa discus-
são envolvendo um extenso 
e detalhado voto do Ministro 

-
mo Tribunal Federal (STF) 

decidiu que o parágrafo único 
do Artigo 40 da Lei de Pro-
priedade Industrial (LPI) é 
inconstitucional durante a úl-
tima sessão, realizada no dia 
6 de maio. Esse dispositivo 
legal permitia um prazo mí-

nimo de validade de 10 anos 
para patentes de invenção e 
7 anos para patentes de mo-
delos de utilidade, contados 
a partir da data de conces-
são. Após essa decisão, to-
das as patentes concedidas 
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terão validade de 20 anos 
contados a partir da data de 
depósito, independentemen-
te do tempo despendido pelo 
INPI no exame dos pedidos 
de patente. Além disso, a 
decisão se aplica retroativa-
mente a patentes já concedi-
das relacionadas a produtos 
e processos farmacêuticos, 
bem como a equipamentos 
e materiais para uso na área 
de saúde. O efeito ex tunc da 
decisão também abrange as 
patentes que foram objeto de 
ações judiciais questionando 
o parágrafo único do Artigo 
40, ajuizadas até o dia 07 de 
abril de 2021, independente 
do campo tecnológico.

Na verdade, a regra prin-

patentes de invenção com vi-
gência de 20 anos contados 
a partir da data de depósito, 
assim como na maioria dos 
países do mundo, mas o dis-
positivo legal do parágrafo 
único do artigo 40 foi esta-
belecido como uma exceção 
para garantir um prazo míni-
mo de 10 anos nos casos em 
que o INPI demorasse muito 
tempo para emitir uma deci-

tem enfrentado um enorme 
atraso no exame de pedidos 
de patentes ao longo dos 
anos, o que fez desse dis-
positivo legal a regra princi-

modo, muitas patentes foram 
concedidas com validade de 
10 anos contados a partir da 
data de concessão, princi-
palmente nas áreas técnicas 
em que há demora excessiva 

mostra a quantidade de pedi-
dos pendentes com base na 

Por outro lado, embora o 
prazo atual para emitir uma 
decisão acerca do mérito de 
uma invenção ainda este-
ja longe de ser razoável, de 
acordo com dados fornecidos 
pelo INPI, o plano de com-

lançado em agosto de 2019 
-

tre os cerca de 150.000 pedi-
dos pendentes de exame em 
2019, 89.000 pedidos foram 
examinados em um período 
de quase dois anos, redu-
zindo o atraso em cerca de 
60%. Além disso, de acordo 
com a última atualização do 
INPI, dentre os pedidos de 
patentes pendentes, 33% já 
estão em análise (vide grá-

que, mantendo esse ritmo, 
o INPI provavelmente seria 
capaz de resolver a questão 

e, portanto, a vigência míni-
ma de 10 anos para patentes 
de invenção, considerada in-
constitucional pelo STF, seria 
de fato uma exceção para 
compensar os titulares das 
patentes nos casos em que 

ainda houvesse uma demora 
excessiva no exame.

No entanto, a questão de 
saúde pública levantada pela 
maioria dos Ministros do STF 
prevaleceu em relação à ex-
pectativa de sucesso do pla-

agora os titulares de patentes 

as consequências dessa im-
portante decisão, conforme 
discutido nos tópicos a se-
guir.

1. O impacto imediato so-
bre patentes relacionadas a 
produtos e processos farma-
cêuticos, bem como equipa-
mentos e materiais para uso 
em saúde.
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A decisão do STF não for-
neceu qualquer informação 
sobre como determinar se 
uma patente se refere ou não 

como “produtos e processos 
farmacêuticos, equipamentos 
médicos e materiais para uso 
em saúde”. Portanto, essa 

-
lizada pelo INPI, que publicou 
um comunicado poucos dias 
após a referida decisão para 
prestar alguns esclarecimen-
tos aos titulares de patentes.

Inicialmente, o INPI escla-
receu que as patentes con-
cedidas afetadas pelo efeito 
retroativo da decisão serão 
reemitidas com o prazo de vi-
gência ajustado na RPI (Re-
vista da Propriedade Indus-
trial). No caso de patentes 
cujo prazo de vigência de 20 
anos contados da data do de-
pósito já tenha transcorrido, a 
extinção da patente será sub-
sequentemente publicada.

Além disso, o INPI infor-
mou que as patentes serão 
selecionadas com base nos 

(a). Patentes encaminha-
das à Agência Nacional de 

(b). Patentes com as se-

A61G, A61H, A61J, A61L, 
-

gias associadas à medicina 

(c). Patentes com as se-

A61K / 6, C12Q / 1, G01N / 

(d). Patentes com uma de-
cisão judicial publicada (códi-

concedidos.

Com base no acima expos-
to, o INPI passou a republicar 
as patentes afetadas pelo 
efeito retroativo da decisão 
do STF no dia 24 de maio. 
Mais de 3.000 patentes já 
tiveram seu prazo reduzido 
até o momento e mais paten-
tes serão republicadas com a 
vigência ajustada nas próxi-
mas semanas.

2. A vigência de patentes 
que abrangem matéria incluí-
da e não incluída nos critérios 
(a) - (e) acima.

Um aspecto relevante 
questionado por alguns de-
tentores de patentes refere-

-se às patentes que prote-
gem matéria incluída e não 
incluída no efeito retroativo 
da decisão. Como o STF não 
abordou esta situação em 
particular em sua decisão, os 
titulares desconhecem se é 
possível considerar que a vi-
gência reduzida de algumas 
patentes afetará apenas o 
escopo de proteção que se 
enquadra no efeito ex tunc 
da decisão, ou seja, o esco-
po abrangido pelos critérios 

disso, a forma como essa vi-
gência parcial de um aspecto 
da invenção em relação ao 
outro funcionaria na prática 
também é obscura. É pro-
vável que o INPI não decida 
essa questão e, portanto, os 
titulares teriam que pleitear a 
vigência parcial na esfera ju-
dicial.

3. Os efeitos da redução/
expiração do prazo de paten-
tes nos contratos de licencia-
mento.

Conforme mencionado an-
teriormente, o INPI está ree-
mitindo diversas patentes 
em caráter de urgência para 
cumprir a decisão do STF. No 

-
tivo de patentes irá automati-
camente expirar após o ajus-
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te de vigência feito pelo INPI. 
Essa expiração imprevista le-
vantou uma discussão sobre 
incerteza jurídica, visto que 
os titulares das patentes pos-
suíam uma certa expectativa 
de vigência para seu portfólio 
de patentes, a qual foi repen-
tinamente extinta por essa 
decisão. Um impacto imedia-
to é enfrentado pelos titulares 
que possuíam a expectativa 
de licenciar suas tecnologias. 
Embora a decisão declare 
que os contratos já existentes 
não seriam afetados pela re-
dução ou expiração da vigên-
cia das patentes, isso não é 
verdade para contratos futu-
ros ou mesmo para contratos 
em andamento. Em termos 
práticos, como muitas paten-
tes terão vigência menor a 
partir dessa decisão, o lucro 
obtido pelos titulares de pa-
tentes com seus ativos pode 
ser drasticamente reduzido.

4. As patentes mais afeta-

universidades e centros de 
pesquisa.

Não é incomum ouvir que 
o sistema de patentes bene-

-
nais, principalmente durante 
a pandemia, mas não é isso 

que as estatísticas mostram. 
Ao declarar o parágrafo único 
do artigo 40 da LPI inconsti-
tucional, universidades e cen-
tros de pesquisa brasileiros, 
tais como UNICAMP, UFRJ, 
USP, Embrapa e FAPESP, ti-
veram 182 patentes com sua 
vigência reduzida e 03 paten-

que as tecnologias protegi-
das por essas patentes estão 
disponíveis para serem ex-

-
sil. A Universidade de São 
Paulo (USP) é uma das mais 
conceituadas universidades 
brasileiras e enfrenta as con-
sequências da expiração de 
uma patente relacionada ao 
produto Vonau Flash - um 

no tratamento de náuseas e 
-

dos com este medicamento 
corresponderam a 90% da 
receita total de Propriedade 
Intelectual da universidade 
em 2019. Além disso, a USP 
possui um notável portfólio 
com mais de 1.300 patentes 
e a receita total com a comer-
cialização desses ativos foi 
de R$ 3,44 milhões em 2018.

5. A situação das ações 
judiciais que questionam a 
decisão de indeferimento do 

INPI nos Tribunais.

depositante não concordar 

INPI sobre o indeferimen-
to de um pedido de patente, 
é possível entrar com uma 
ação judicial na Justiça Fede-
ral para contestar essa deci-
são. No entanto, como essas 
ações envolvem a discussão 
de matéria técnica e os juízes 
brasileiros não são especiali-
zados nas áreas tecnológicas 
em discussão, é necessária 
a presença de um perito no-
meado pelo Juiz, que anali-
sará os aspectos técnicos da 
invenção à luz da LPI e emiti-
rá um parecer sobre o mérito 
da invenção. Consequente-
mente, essas ações judiciais 
podem levar muitos anos 

desse cenário, os requeren-
tes que atualmente possuem 
ações judiciais pendentes de 
decisão com esse escopo 
estão preocupados com os 
casos em que a decisão de 

-
nalmente revertida na esfera 
judicial, mas a patente será 
concedida com uma vigên-
cia muito curta ou até mesmo 
expirada. A decisão do STF 
é omissa em relação a esses 
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casos e é possível que algu-
mas ações sejam abandona-
das por perda de objeto.

Com base na decisão do 
STF acima comentada, espe-
ra-se que outras consequên-
cias sejam experimentadas 
pelos titulares de patentes 
a curto e médio prazo. Na 
maioria das situações descri-
tas acima, os titulares preci-
sarão recorrer aos tribunais 
na tentativa de preservarem 
seus direitos. O INPI também 
foi impactado por essa deci-
são, uma vez que a pressão 
sobre o Instituto tende a au-
mentar sem a compensação 
proporcionada pela regra dos 
10 anos mínimos de vigência 
das patentes. Portanto, os 

titulares podem optar por in-
gressar com ações judiciais 
solicitando o exame prioritá-
rio de seus pedidos de paten-

a proferir uma decisão sobre 
os pedidos pendentes há um 
tempo considerado não ra-
zoável.

Embora ainda existam al-
gumas áreas nebulosas que 
devem ser tratadas pelo INPI 
ou mesmo pelos Tribunais, é 
inegável que uma das prin-
cipais consequências da 

do governo em proporcionar 
condições de trabalho ade-
quadas e justas ao INPI resul-
tou em impactos aos titulares 
de patentes. Consequente-
mente, a comunidade de PI 

está analisando as opções 
para minimizar os danos aos 
titulares de patentes e uma 
corrente que solicita a auto-

ganhando força. Além disso, 
existem alguns remédios que 
podem ser utilizados nesses 
casos, tais como as ações 
judiciais acima mencionadas 
para agilizar o exame de pe-
didos pendentes e até mes-
mo a apresentação de uma 
solicitação de reconsidera-
ção ao INPI, no caso de o re-
querente entender que uma 
ou mais patentes não devam 
ser afetadas pela decisão por 
não se referirem a produtos 
e processos farmacêuticos, 
nem a equipamentos e mate-
riais para uso em saúde.


