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Se 2022 foi 0 ano de ajuizamento de diversas acdes judiciais denominadas de
Patent Term Adjustment - PTA - ajuste de prazo de validade de patente - em
resposta a decisao do STF, que julgou a ADI 5529 em maio de 2021,
extinguindo o prazo minimo de 10 anos e 7 anos para patentes de invencao e
de modelo de utilidade, respetivamente, 2023 foi o ano de enfrentar os
principais desdobramentos desses processos.

Embora as chamadas PTA's e Certificados Suplementares de Protecao - CCPs
nao estejam regulamentadas no Brasil, ou seja, sem previsao legal formal, os
titulares de patentes que se dizem prejudicados com esse novo cenario tém
iIngressado com ag¢odes judiciais, no Brasil, requerendo os ajustes de prazo de
vigéncia de patentes com base na demora injustificada do INPI na analise
do(s) pedido(s) de patente(s), em uma analise caso a caso.
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Atualmente, existem mais de 40 acodes judiciais pleiteando o ajuste do prazo
de validade de patentes perante a Justica Federal de Brasilia, e a maioria
delas estd fundamentada nos mesmos argumentos: trecho da decisao do
ministro Dias Toffoli (do STF), citando a expressao PTA como um instituto de
outros paises, o que, em tese, permitiria a extensao do prazo de validade da
patente também no Brasil.

A maior parte das decisdes ja proferidas diz respeito a pedidos de liminares
gue nao tém o objetivo de efetivamente estender o prazo de vigéncia da
patente de forma definitiva, mas apenas suspender a data de expiracao da
patente provisoriamente, até que seja tomada uma decisao sobre o mérito
da questao. Grande parte desses pedidos de liminar tem sido negada por
ambas as instancias, mas alguns poucos tém sido deferidos, mantendo a
patente valida até que seja proferida decisao de mérito.

Enquanto varias acdes ainda estao pendentes de julgamento, outras ja
tiveram seu mérito analisado pelo Juizo de primeira instancia.
Recentemente, algumas das acdes foram julgadas improcedentes pelo Juizo
de primeiro grau, e agora as discussdes estao em fase de recurso no Tribunal
Federal da 1° regiao.

Numa das acdes judiciais citadas, a sentenca foi proferida nos seguintes
termos:

"ndo [seria] possivel inferir do acorddo do STF, nem dos votos
individuais dos ministros que participaram do julgamento, que
houvesse espaco para modulacdo do prazo de vigéncia da patente
com base na demora da administracdo publica em analisar os
pedidos de patente. Ao contrdrio, a decisGo se baseou no principio da
seguranca juridica, da temporalidade da patente, buscando trazer
previsibilidade qos prazos patentdrios e alterar o prazo de validade
de uma patente com base na demora de sua andlise ofende esse
principio, na medida em que altera o prazo previsto em lei com base
em fundamentos ndo mais previstos em lei desde o julgamento da

AD]| 5529."

No entanto, € importante ressaltar que a 1° turma do STF ja teve a
oportunidade de analisar duas reclamacdes constitucionais (56.378 e 53.181)
relacionadas as acdes do PTA ajuizadas em Brasilia e decidiu que o pedido de
ajuste de prazo de patente nao esta de acordo com o que foil decidido na
acao ADI5529. Assim, € bem possivel que as liminares atualmente em vigor



sejam revogadas pelo Tribunal Regional da 1° regiao, uma vez que o STF ja se
posicionou sobre tema nas citadas reclamacdes constitucionais.

ii) O crescimento do numero de ac¢des judiciais envolvendo questoes de
Propriedade Intelectual e as metas do Judicidrio para 2024

Segundo o CNJ, em 2022 foram ajuizadas mais de 31 milhdes de novas acdes
no Brasil, nas diversas areas do Direito - numero marcante na histdria do
Poder Judiciario brasileiro, totalizando 81,4 milhdes de processos pendentes

de decisdo final de mérito?

Embora a pesquisa publica com os resultados de 2023 sobre o Poder
Judiciario ainda nao tenha sido disponibilizada, a experiéncia deste ano
mostra que os casos de litigio de Propriedade Intelectual certamente
continuam a ser uma tendéncia, aumentando constantemente desde a
pandemia.

Na Justica Federal, o ano de 2023 trouxe a incorporacao da 12th Camara da
Justica Federal do Rio de Janeiro como mais uma vara especializada em
questdes de Propriedade Intelectual, ao lado das outras quatro varas
especializadas ja existentes também nessa matéria.

Desde dessa incorporacao no 2° semestre de 2023, um terco do volume de
processos atinentes ao assunto de Propriedade Intelectual foi redistribuido
para a 12° vara federal para acelerar o desfecho dessas acdes - diminuindo o
numero de casos que ja estavam a cargo das demais varas federais e,
consequentemente, ajudando o backlog de disputas relacionadas a PI.

O presidente do TRF-2 destacou os principais objetivos dessa iniciativa
estratégica: (i) avancar no projeto de especializacao do Tribunal, alinhando-o
as suas areas de atuacao; (ii) buscar a justa distribuicdo da carga de
processos entre os juizes federais, promovendo o equilibrio das demandas
processuais; (iii) aumentar a eficiéncia da prestacao jurisdicional, elevando a
qualidade e a previsibilidade das decisdes; e (iv) garantir a consecucao dos
objetivos do Tribunal, com foco fundamental na defesa do principio

constitucional da celeridade processual®.

A afirmacao acima parece estar bem alinhada com as metas do CNJ
estabelecidas para 2024. Entre as 11 metas fixadas pelo presidente do CNJ e
do STF, ministro Luis Roberto Barroso, destacam-se as que se referem aos
litigios de propriedade intelectual, que, em tese, aumentam a eficiéncia do
Poder Judiciario e diminuem o acervo da Justica:



e Objetivo nacional 1 - julgar mais processos do que os que dao entrada
por ano;

e Objetivo nacional 2 - julgar os processos mais antigos para reduzir os
atrasos;

e Objetivo Nacional 3 - incentivar a conciliacdao entre as partes, evitando
processos judiciais dentro da capacidade de negociacao.

Destaques no cenario de patentes em 2023 no Brasil
1. Plano de acao da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual - ENPI

Em outubro de 2023, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual -
GIPI publicou o Plano de Acao 2023-2025 da ENPI, cujo objetivo € promover
um sistema de propriedade intelectual que garanta maior competitividade e
o desenvolvimento econdmico-social do Brasil. O plano compreende 63
acoes e 161 entregas em sete eixos de atuacao. Entre elas, medidas de
promocao da eficiéncia administrativa que permitiram o estabelecimento de
uma nova meta de tempo de decisao sobre pedidos de patentes, que
passara de 6,9 anos (referéncia de dezembro de 2022) para 3 anos até julho
de 2025. Ja para pedidos de registro de desenhos industriais, € pretendida
uma reducao de 3,7 meses para 3,5 meses.

Outras metas desafiadoras do plano compreendem elevar a posi¢cao do Brasil
da 6° para a 3° posicao no ranking de paises em numero de registros de
marcas; e da 12° a 117 posicao entre os paises em numero de depdsitos de
desenhos industriais.

As iniciativas previstas no Plano de Acao envolvem, por exemplo, a realizacao
de matchmaking em tecnologias verdes, visando a utilizacdao da Pl como
ferramenta de desenvolvimento sustentavel. Outro tipo de acao a ser
implementada envolve o aumento da diversidade dos usuarios do sistema
de Pl através de programas de capacitacao de mulheres empreendedoras,
dentre outros. Ha ainda a previsao de acdes no ambito educacional, com a
finalidade de disseminar a cultura de Pl em escolas e universidades.

Também sera criado um nucleo de inteligéncia em Pl para identificar
tendéncias tecnoldgicas em diversas areas do conhecimento. Outra frente
relevante que esta sendo intensificada no plano da ENPI sao os critérios
relacionados a Pl nos editais de fomento a projetos de pesquisa que utilizam
recursos publicos os quais resultem em inovacodes.

2. Plano Estratégico do INPI 2023-2026



O ano de 2023 foi marcado por um aumento na quantidade de depdsitos de
pedidos de patente, se comparado ao ano anterior. No total, foram
depositados 27.918 pedidos de patente em 2023, um acréscimo de 2,9% em
relacao a 2022. Os cinco paises que mais depositaram patentes, os quais sao
responsaveis por quase 70% do total de depdsitos, foram os seguintes:
Estados Unidos (30%), Brasil (20%), China (7%), Alemanha (6%) e Suica (5%).

Dentre outros objetivos, o INPI pretende aumentar o numero de depodsitos
de pedidos de patente nos proximos anos, bem como reduzir o tempo de
concessao. Para alcancgar essas metas, foi lancado o plano estratégico 2023-
2026, o qual é baseado em nove pilares: (1) qualidade e agilidade na
concessao de patentes; (2) promocao da cultura de PI; (3) consolidacao do
Brasil como protagonista no cenario internacional de PI; (4) reconhecimento
do valor do INPI para a sociedade; (5) transformacao digital para melhorar o
atendimento aos usuarios; (6) modernizacao e expansao da capacidade de
prestacao de servicos; (7) retencao da forca de trabalho para manter o alto
desempenho dos servicos prestados; (8) suporte de logistica e infraestrutura
econdmico, eficiente e sustentavel;, e (9) aperfeicoamento das praticas de
governanca e gestao, e de relacionamento institucional.

No que diz respeito a patentes e desenhos industriais, sdo propostas acdes
para automatizar os fluxos do processamento destes com a substituicao das
ferramentas atualmente utilizadas e a implementacao de novas ferramentas,
bem como a simplificacao de fluxos de trabalho.

A otimizacao de buscas para patentes também € prevista através de sua
terceirizacao para outros setores da sociedade como, por exemplo,
instituicdes universitarias. A utilizagcao de ferramentas baseadas em
inteligéncia artificial € igualmente apontada como um recurso para auxiliar a
realizacao de buscas.

Adicionalmente, sdao apresentadas acdes para otimizar a base de dados de
patentes por meio da digitalizacao do acervo de documentos com a
correcao de eventuais erros e inconsisténcias, além da atualizacao de
informacdes de acordo com os padrdées da Organizagcao Mundial da
Propriedade Intelectual - OMPI. Ainda nesse quesito, € proposta uma nova
solucao de busca de informacdes.

Em linha com o aprimoramento da qualidade, o Plano Estratégico propde o
desenvolvimento de um sistema automatizado para revisao da qualidade e
conformidade do exame de pedidos de patente e de registro de desenho
industrial, bem como um projeto de pesquisa de percepcao da qualidade do



exame voltado para usuarios externos. O aperfeicoamento dos
procedimentos de segunda instancia também ¢é incluido no Plano
Estratégico, de maneira a aperfeicoar a qualidade de recursos e processos
administrativos de nulidade, além de garantir a previsibilidade e a seguranca
juridica destes.

3. Resultados positivos do Plano de Combate ao Backlog

O Plano de Combate ao Backlog, lancado em 2019 pelo INPI para liquidar os
quase 150.000 pedidos de patente pendentes de exame a época, foi
certamente o projeto de maior sucesso do Instituto nos ultimos 5 anos. O
INPI conseguiu alcancar a marca de 96% de pedidos examinados em agosto
de 2023, conforme pode ser observado a partir do grafico a seguir:

Date: Date:
Sept. 06, 2019 August 24, 2023
Data Backlog
6/9/2019 100634 147,743 Data Backlog
24/8/2023 5,926

- #3143

12432

11043
1562 — F
653
B Decided B Awaiting Examination
B Definitely Shelved ®  Under Formal B Decided B pwaiting Examination
O Shelved Examination B Definitely Shelved B {nder Formal
@  Under Examination 0 Shelved Examination
8 Undes Examination Examinatio

A area em vermelho em ambos os graficos mostra os pedidos de patente
pendentes de exame técnico, enquanto a area em verde representa o
numero de pedidos decididos ou arquivados. A evolucao proporcionada pelo
Plano de Combate ao Backlog € notodria e confere uma maior credibilidade
ao orgao, outrora conhecido como um dos escritérios mais lentos para
conceder patentes no mundo.

4. Exame prioritario

Outro projeto de bastante sucesso do INPI diz respeito a implementacao de
diversas modalidades de exame prioritario ao longo dos ultimos anos. No
total, o Instituto atualmente conta com 17 tipos de priorizacao do exame
técnico de patentes, conforme as categorias a seguir:

(@) Em razao da cooperacao



e Acordos de PPH (Patent Prosecution Highway) com o0s seguintes

escritorios de patentes: PROSUL, JPO, USPTO, EPO, DKPTO, INPI-FR,
UKIPO, CNIPA, APO, OEPM, PRV, KIPO, INPI-PT, CIPO, PRH e IPOS;

Pedidos de patente de familias de patente cuja protecao foi
inicialmente requerida no Brasil.

(b) Em razao da tecnologia

Pedidos de patente que pleiteiam a protecao de uma tecnologia verde;

Pedidos de patente cujo objeto abrange tecnologia direcionada ao
diagnéstico, profilaxia e/ou tratamento de AIDS, cancer ou doencas raras
ou negligenciadas (doenca de Chagas, Dengue, Dengue hemorragica,
Chikungunya, Zika, Esquistossomose, Hansenose, Leishmaniose, Malaria,
Tuberculose, Buruli ulcera, Neurocisticercose, EQuinocococose, Boubas,
Fascioliase, Paragonimiase, Filariose, Raiva, Helmintiase e manifestacdes
decorrentes de intoxicacdo ou envenenamento por animais
peconhentos ou peconhentos);

Pedidos de patente cujo objeto abrange uma tecnologia direcionada ao
tratamento da covid.

(c) Em razao do depositante

Pedidos de patente pertencentes a pessoa fisica com idade igual ou
superior a 60 anos;

Pedidos de patente pertencentes a pessoa fisica com deficiéncia fisica
ou mental;

Pedidos de patente pertencentes a pessoa fisica portadora de doenca
grave;

Pedidos de patente pertencentes a microempresas e/fou empresas de
pequeno porte;

Pedidos de patente pertencentes a Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas
e de Inovacao;

Pedidos de patente pertencentes a Startups.

(d) Em razao da situacao

Pedidos de patente cuja concessao € condi¢cdao para obter recursos
financeiros;



e Pedidos de patente cujo objeto é reproduzido por terceiros sem a
autorizacao;

e Pedidos de patente em que terceiros estao sendo acusados de
contrafacao;

e Pedidos de patente que ha usuarios anteriores da tecnologia;
e Pedidos de patente de tecnologia resultante de financiamento publico;
e Pedidos de patente de tecnologia disponivel no mercado.

Dentre as modalidades acima, os acordos de PPH e o programa de patentes
verdes sao as mais utilizadas pelos usuarios estrangeiros do sistema de
patentes no Brasil. De acordo com dados disponibilizados pelo INPI, foram
807 pedidos de exame prioritario baseados em acordos de PPH e 143
pedidos de priorizacao relacionados a tecnologias verdes. A média de tempo
entre o requerimento do pedido de aceleracao do exame até a decisao foi de
216 dias para os pedidos de PPH e de 231 dias para as tecnologias verdes.

Com base nos dados de 2023, espera-se que os programas de priorizacao do
exame sejam cada vez mais utilizados pelos depositantes que desejam
acelerar o tramite de seus pedidos de patente no Brasil, tendo em vista a
agilidade do INPI na analise desses casos.

Destaques no cenario de Marcas em 2023 no Brasil
i) Marcas de posicao

As marcas de posicao foram implementadas pelo nosso pais em 2021, e em
novembro de 2022, os devidos processo e exame finalmente comecaram no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Com efeito, havia uma enorme expectativa de que, em 2023, o INPI passasse
a emitir deferimentos e indeferimentos envolvendo pedidos de Marca de
Posicao, consolidando este sinal nao tradicional em nosso sistema.

No entanto, em termos praticos, a analise das marcas de posi¢cao tem sido
mais rigorosa do que outros tipos de marcas, e os humeros falam por si so:
em janeiro de 2024, havia 310 pedidos de marcas de posicao na base de
dados do INPI, 50 deles foram objeto de exigéncia de mérito e 60 foram
rejeitadas pelo Instituto, os demais permanecem pendentes de exame.



Pedidos de Marcas de Posicao a partir de janeiro de 2024

wiotal de pedidos wObjeto de Exigéncia de MéntosRejeitados © Pendente de Exame

Porém, apenas um registro de marca foi concedido pelo INPIl apds 13 anos da
data do depdsito, conforme segue:
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A boa noticia é que 0s pareceres técnicos relativos as exigéncias e decisdes
desfavoraveis emitidas pelos examinadores sao extremamente detalhados e
consistentes, o que nos da um melhor entendimento dos documentos e
informacdes exigidos pelo INPI para obter o registro de uma marca de
POSICA0 em NOosso pais.

ii) Acoes de Caducidade

A nova edicao das Diretrizes de Exame do Instituto Nacional de Propriedade
Industria, publicada em 17/1/23, trouxe um novo entendimento sobre o prazo
para apresentacao de comprovacao de uso de marca, quando objeto de acao
de caducidade.

Até o momento, o entendimento comum era de que o titular do registro
contestado deveria apresentar provas compreendendo cinco anos a partir da



data de apresentacao da acao de caducidade, ainda que esse periodo
compreendesse, de alguma forma, os primeiros cinco anos do registro.

Veja o0 quadro abaixo para melhor entendimento.

Data de Registro

Vulneravel a
caducidade em

Data de protocolo
da caducidade

Periodo de Prova

10 de janeiro de
2015

2 de janeiro de
2020

2 de janeiro de
2023

2 de janeiro de
2018

2 de janeiro de
2023

A nova interpretacao diz que se nao € obrigatério o uso do registro nos
primeiros cinco anos, entdao estes nao devem ser incluidos no periodo.
Portanto, se analisarmos o mesmo exemplo, a evidéncia devera entao
compreender o seguinte periodo de tempo:

Vulneravel 3 Periodo de Prova
caducidade em
2 de janeiro de

2020

Data de protocolo
da caducidade

2 de janeiro de

2023

Data de Registro

2 de janeiro de
2020
2 de janeiro de
2023

10 de janeiro de
2015

Essa nova compreensao basicamente assegura ao titular do registro cinco
anos garantidos para o inicio do uso da marca no territorio brasileiro.

Por fim, somos da opinidao de que essa modificacao ndao afeta quando a falta
de uso da marca for justificada pelo titular do registro devido a razdes
legitimas, conforme estipulado no art. 143, paragrafo |, da lei de propriedade
industrial (9279/96).

iii) Indicacbes geograficas

Com a concessao de novas indicagcdes geograficas, o Brasil atingiu a marca
de 109 IGs registradas, representando um aumento de 60% em relacao a
2019.

Atualizagoes sobre avanc¢os no INPl em 2023
Concurso Publico do INPI

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI esta contratando novos
examinadores.



O tao aguardado concurso publico para contratar 120 novos examinadores
para o INPI, o érgao responsavel por conceder patentes no pais, esta em
andamento. Ha 120 vagas para cargos de analistas de planejamento, gestao e
infraestrutura em propriedade industrial; pesquisadores em propriedade
industrial; e tecnologistas em propriedade industrial.

As provas foram realizadas em janeiro de 2024. A contratacao de novos
examinadores para o INPI representa um passo importante para impulsionar
a agilidade necessaria para o bom funcionamento do sistema de
Propriedade Industrial no pais. Segundo o Ministro do Desenvolvimento,
Industria, Comeércio e Servicos, Geraldo Alckmin, os novos examinadores
contratados apoiarao o projeto para acelerar a analise de pedidos de
patentes e marcas.

Espera-se que, apds 0 exame, 0s novos examinadores do INPI comecem
efetivamente a trabalhar entre um e trés anos a partir de agora. Isso ocorre
porque, apds a aprovagcao no processo de selecao, os candidatos passarao
por um programa de treinamento de um ano. Durante este periodo, 0s
candidatos bem-sucedidos ja comecarao a trabalhar no INPI sob a
supervisao de um Técnico Sénior.

Com novos examinadores, espera-se que a questao do backlog de patentes
(um grande volume de pedidos de patentes nao examinados ou em analise
pendente) que persiste em algumas areas tecnoldgicas seja resolvido. O
backlog de patentes pode ter consequéncias negativas, como atrasos na
obtencao de patentes, incerteza para inventores e titulares de patentes, além
de atrasos no desenvolvimento de produtos e inovacao.

Se o0 pais conseguir reduzir o processo de exame técnico e consequente
concessao de patentes para dois anos, havera mais celeridade, o que
iImpulsionara toda a industria tecnoldgica no Brasil. Isso tornara o pais mais
competitivo em comparagao com outros no mundo todo, ja que um sistema
de patentes mais rapido significa maiores incentivos tanto para industrias
nacionais quanto internacionais, atraindo a perspectiva de retornos mais
rapidos para investidores.

Além disso, € um atrativo para investidores estrangeiros e especialmente
para investidores locais, posicionando o Brasil em uma posicao mais
competitiva em comparacao com paises que tém um sistema de concessao
de patentes mais agil, como os EUA e a Europa.

Acao Civil Publica da ABPI



Em 12 de abril de 2022, o 31° TF/RJ acatou os pedidos da Associacdo Brasileira
da Propriedade Intelectual - ABPI em uma acao civil publica, que tem como
objetivo garantir recursos para o INPlI cumprir adequadamente suas
atividades de exame e concessao de direitos de patentes e marcas.

A acao esta suspensa no Tribunal Federal de Apelacao, passando por um
processo de mediacao entre as partes, sem uma resolucao final alcancada
até o momento.

1 Juiz Leonardo Tavares Saraiva. Processo n° 1064209-43.2021.4.01.3400. 10 de marco de
2023.

2 A justica nos numeros. 2023. Conselho Nacional de Justica do Brasil. Disponivel em:

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/justica-em-numeros-2023.pdf.

3 A Justica Federal do Rio de Janeiro tem ampliado sua especializacdao em casos de
Propriedade Intelectual. Disponivel em:
https://tozzinifreire.com.br/site/conteudo/uploads/boletim-propriedade-intelectual-
edicao-12-64e7a5dacdflc.pdf.
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Luiz Edgard Montaury Pimenta
Presidente da ABPI - Associac¢ao Brasileira da Propriedade Intelectual.
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