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STF julga nesta quarta acéo que pede fim de extenséao de patentes

O Plenario do Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta quarta-feira (7/4) se o prazo de patentes no
Brasil pode ser prorrogado automaticamente caso o tramite de aprovacao delas demore muito tempo.

Dorivan Marinho/SCO/STF
s

DORIVAN MARINHO/SCO/STF
Julgamento do Supremo pode ter impacto no combate a epidemia de Covid-19

A andlise do processo estava prevista para ocorrer na sesséo do dia 26 de maio, mas o relator do
processo, ministro Dias Toffoli, solicitou a Presidéncia do STF que o julgamento fosse antecipado.
Segundo o ministro, isso seria necessario em razéo de um pedido de medida cautelar apresentado pelo
procurador-geral da Republica, Augusto Aras.

Em peticdo apresentada nos autos do processo, o procurador-geral argumentou que, embora ndo tenha
sido formulado na acdo pedido de liminar, "a atual conjuntura sanitaria, decorrente da epidemia de
Covid-19, constitui fato superveniente que reclama e justifica aimediata concessao da tutela provisoria
de urgéncia para o fim de serem suspensos os efeitos da norma impugnada’.

Argumentos da PGR

Na Acéo Direta de Inconstitucionalidade 5.529, a Procuradoria-Geral da Republica questiona o
parégrafo Unico do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). O dispositivo estabelece
gue De acordo com o prazo de vigéncia da patente de invencéo ndo pode ser inferior adez anos, e o da
patente de model o de utilidade ndo pode ser inferior a sete anos, a contar da data de concessao,
ressalvada a hipotese de o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estar impedido de
proceder ao exame de mérito do pedido, por pendénciajudicial comprovada ou por motivo de forca
maior.

A PGR argumenta que o paragrafo unico do artigo 40 viola o principio da temporariedade da protecéo
patentaria, previsto no inciso XXX do artigo 5° da Constitui¢cdo. Essa regra constitucional assegura aos
autores de inventos industriais privilégio temporério para sua utilizacdo, bem como protecéo as criactes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em
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vista o interesse social e o desenvolvimento tecnol dgico e econémico do pais.

Paraa PGR, ao deixar indeterminado o prazo da patente, o dispositivo questionado gera"forte leséo a
direitos sociais e a ordem econdmica’ por ndo permitir aos demais interessados na exploracéo da criacéo
industrial prever e programar o inicio de suas atividades. Ainda segundo a PGR, o dispositivo torna o
consumidor "refém de precos e produtos definidos pelo detentor do monopadlio, sem perspectiva de
guando tera acesso a hovas possibilidades’. Assim, sustenta que a medida afronta a livre concorréncia, a
seguranca juridica, a defesa do consumidor, o principio da eficiéncia, bem como a duracéo razoavel do
Processo.

| mpacto em remédios

Um dos principais setores afetados € o farmacéutico, o que atinge diretamente o Sistema Unico de Salde
(SUS), responsavel por adquirir medicamentos para distribuir em sua rede de atendimento. Segundo
estudos, a Unido poderia economizar bilhdes caso patentes que foram prorrogadas ja tivessem expirado,
permitindo a producéo de genéricos para atender arede SUS. Por e, os genéricos tém que ser 35% mais
baratos que as versdes originais.

Conforme dados do INPI, 96% das patentes de medicamentos concedidas no Brasil entre 2000 e 2016
tiveram incidéncia do paragrafo unico do artigo 40. Hoje ha no pais cerca de 60 medicamentos com
patentes estendidas em razdo do dispositivo. A maior parte desses remédios sdo biof armacos.

O debate, que envolve varios setores da economia, pode reduzir os gastos do SUS e os precos de
medicamentos, inclusive dagueles que auxiliam no tratamento das sequelas da Covid em um dos
momentos mais criticos da pandemia no pais.

Estudo da GO Associados calcula que 0 SUS economizaria R$ 3 bilhdes se ndo liberasse a expansdo do
prazo das patentes de remédios por mais de 20 anos. O valor seria suficiente para pagar 14,3 mil
respiradores e 1,3 milhdo de diarias de leitos de UTI.

Pelalegislacdo internacional, daqual o Brasil € signatario, o prazo de duracdo de patentes considerado
razoavel é de 20 anos, mas ho Brasil esse mecanismo de extensdo tem levado patentes a perdurarem por
até 30 anos. Paraa PGR, essa prorrogacéo automética, que ndo tem paralelo em nenhum outro pais do
mundo, fere direitos essenciais como o de livre-concorréncia, os direitos do consumidor e até a
isonomia, umavez gque garante um beneficio excessivo aos detentores de patente.

O Tribunal de Contas da Uni&o, em julgamento no ano passado, também reconheceu gque a prorrogacao
autométi ca das patentes ndo tem paralelo em nenhum pais do mundo e que poderia trazer impactos
mal éficos para a aquisi¢céo de medicamentos do SUS e recomendou ao governo federal que revegjaa

legidlacdo.

Opinides de advogados
Advogados divergem sobre a constitucionalidade do artigo 40, paragrafo unico, daLe de Propriedade
Industrial.

O advogado Jodo Carlos Banhos Velloso, sdcio da Advocacia Velloso, concorda com 0s argumentos da
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procuradoria. Paraele, o dispositivo deve ser declarado inconstitucional porque fere, sobretudo, o
principio da proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, o especialista alerta sobre como o
dispositivo afeta na producdo de insumos no combate a epidemia.

“Com tempo extra garantido pelo parégrafo Unico a patente, fica adiado o ingresso de diversos fa&rmacos
relacionados a Covid-19 em dominio publico”, alerta Velloso. O advogado explica que a norma
brasileira estende o prazo de vigéncia da protecdo patentéria para além do prazo padréo mundial.

“Ostitulares de patentes afirmam que o prazo extra serviria para compensar o tempo de espera para a
concessdo das patentes pelo INPI. No entanto, o ordenamento juridico brasileiro garante, a partir do
depdsito do pedido, o direito de ceder o pedido aterceiros, firmar contratos de licencas e obter
indenizacdo generosa pela exploracdo indevida de seus inventos’, afirma o especialista, que explica que
o dispositivo questionado, entéo, ndo possui genuino cardter compensatorio, “mas sim de privilégio
adicional sem qualquer fundamento.”

“Espera-se que o Supremo Tribunal Federal reconhega ainvalidade do paragrafo Unico e elimine
inclusive o prazo adicional ja concedido as patentes’, ressalta.

O advogado Marcus Vinicius Vita, socio de Wald, Antunes, Vita e Blattner Advogados e representante
do grupo FarmaBrasil, amicus curiae no processo, faz coro aos argumentos. "A normabrasileira ndo
encontra paralelo em nenhuma outra jurisdi¢do no mundo. A imprevisibilidade do tempo de duracdo da
patente fere o principio datemporariedade, do artigo 5°, XXI1X, e por isso € inconstitucional. O
constituinte brasileiro buscou restringir a patente, por se tratar de monopdlio, e ndo aargé-la, como feito
pelo parégrafo unico do artigo 40."

Japara o advogado L uciano Andrade Pinheiro, especialista em propriedade intelectual e socio do
Corréada Veiga Advogados, o dispositivo é legal porque respeita um prazo determinado de vigéncia da
patente. Para ele, o tema deveria ser discutido pelos parlamentares, e ndo pelos ministros do STF.

“O Congresso Nacional é o foro adequado para a discussdo desse tema que envolve interesses de
diversos setores, inclusive mecanismos internacionais de protecéo patentéria. O Supremo, a meu ver,
deveriadeixar discusséo para o Congresso”, afirma.

Pinheiro ainda ressalta que o investimento em desenvolvimento tecnoldgico é alto, e a patente € uma
protecdo minima dos riscos inerentes. “ A declaracdo de inconstitucionalidade deste dispositivo trara
efeitos deletérios atodas as areas de pesquisa e inovagdo, inclusive a de farmacos’, destaca.

Para o professor de Direito Comercial da USP Calixto Saloméao Filho, alegislacéo brasileira criauma
situacdo sui generis e que beneficia empresas que manobram para postergar a analise das patentes no
INPI.

"O que paragrafo Unico do artigo 40 faz ao dar um prazo excessivamente longo e indeterminado €
exatamente estimular o green landing, ou sgja, 0 sujeito que, ao invés de investir em outrainovagdo, fica
atrasando o processo de registro. Nenhum pais do mundo admite isso", afirmou o professor.

Dadosdo INPI
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Para subsidiar o julgamento, o ministro Dias Toffoli enviou em marco ao INPI um pedido de
informagdes, com 13 questionamentos relacionados a infraestrutura tecnol 0gica e humana da autarquia e
ao estogue de pedidos de patentes pendentes de exame técnico ou de conclusio quanto ao deferimento
ou indeferimento.

Em 22 de marco, o INPI apresentou as informagdes. De forma a contribuir com sistema de patentes
brasileiro, o escritdrio Licks Attor neys conduziu estudos técnicos independentes para apurar as
informagodes solicitadas pelo Supremo ao INPI.

A falta de técnica que chama atencdo em diversas respostas € sobre o proprio prazo de vigéncia. Os
dados comprovam que ndo hé patente de invencdo em vigor hd mais de 20 anos no Brasil entre as
120.842 patentes ja concedias pelo INPI desde que alei entrou em vigor, em 1997. A autarguia, segundo
0 escritdrio, erraao apresentar os dados sem a capacidade de considerar essa premissa basica inafastavel
daaplicacéo dalel.

Hé outras falhas e omissdes nas respostas apresentadas pelo INPI ao Supremo, segundo o Licks.
“Percebe-se que, muitas vezes, em vez de responder com as informagdes solicitadas, o INPI fez uma
projecéo para o futuro — sem informar o atual cenario, sem responder as perguntras essenciais paraa
compreensdo dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. As respostas do INPI so baseadas em fatos
gue poderdo ocorrer, ou ndo, até o dia 31 de dezembro de 2021”, diz a banca.

A autarquia informa que a reducdo consideravel no tempo de pendéncia de um pedido de patente — ou
sgja, 0 tempo levado para a decisdo de um pedido — é fruto dos esfor¢os realizados com o Plano de
Combate ao Backlog (iniciado em 2019), que determinou a diminuic¢éo do esfor¢co empregado pelos
examinadores.

Conforme o escritorio, houve uma reducéo no nimero de casos pendentes, umavez que, desde 2019,
mais de 24 mil casos tiveram seu deferimento ou indeferimento publicados. No entanto, ressalta o Licks,
amaior parte dessa reducgédo se deveu ao fato de os pedidos terem sido abandonados por seus requerentes
devido a demora em sua analise e a obsolescéncia das tecnologias reivindicadas. A firmatambém
destaca que ainda ha 53 mil pedidos depositados até 31 de dezembro de 2016 que estdo pendentes de
decisdo.

De acordo com a estatistica feita pelo Licks Attorneys, ao considerar o volume de pedidos abandonados
e aproducdo do INPI desde o inicio do plano, a autarquia so atingiria sua meta de resolucéo de 80% do
backlog em janeiro de 2025. Mesmo com uma pendéncia de mais de 53 mil casos, o INPI publicou, em
30 de marco de 2021, a Portaria 21/2021, estabel ecendo uma nova etapa do Plano: agora, os pedidos
depositados em 2017 também poder&o receber exigéncias preliminares.

Quanto ao tema da Covid-19, arespostado Licks corrobora a conclusdo do INPI de que a
constitucionalidade do paragrafo Unico do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial em nada impacta o
enfrentamento da epidemia.

“De um total de 54 substancias usadas no tratamento dos sintomas da Covid-19, somente cinco estéo sob
protecdo patentaria concedida com o prazo do parégrafo Unico (dez anos a partir da data de concesséo da
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patente). A maioria destes medicamentos € antiga, o que pode ser constatado pela data da aprovagéo do
primeiro registro pela Anvisa, e, por isso, ja possuem diversas copias aprovadas no mercado. A
invalidacdo de mais de 31 mil patentes que hoje vigoram com base no paragrafo Unico ndo contribuira
para o combate & Covid-19 e gerardinseguranca juridica, afugentando ainda mais os investidores de
novas tecnologias no Brasil”, avalia a banca.

Clique aqui paraler o estudo
ADI 5.529
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