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INTERESSADO:' DIRP A·
'ASSuNTO: Alteração de 'vigênCi'a d~~ patentes submetidas .ao .mailb~x. Patentes de produtos'

" ••••• j .t.· ..• , •

. farmacêutiêos é produtos químicos';p'~â a ~gdcultura:Aplicação d~ art. 229, parágrafo único da
{.',' .' \ .LPL .' ,
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;., L, As patentes submetidas ao mailbóx foram
c~nc~didascom prazo rde vigênci~ contrário ao. ,.,. (

'i. . art. 229, pãrágrafo único, da 'LPI: ~ ..
I" ... ' ...

. . ILA,coriéessãq dé,patente em dissor,iância com a
,I " .. '- ....

L~(enseja a sua nulidade. ' .. ' . '.. ,
lII.. trata~se. de nulidade' p':ll'cial, conquant<l'ela
incide no cômputo, de duração do direito.'. I ~

IV. A ação de ziulidade.parciaJ."nos teimos âó art .
., 56 da LPI, constitui o meio id9Í1eÔpara revisão

, 'I '.....

. do\período de vigência das patentes, quándo' se
.."... , ; " . ~

alegá concessão cOntráda'à Lei. ' .
"/" ...

'\ )

, , .

'/

r"'- .... I,"

. . \. ..

Sellhór'Procurador~Ch:efe ,da PFE':INPI,
.: ..

·1 .

c ' : . .;. ..
I., CONSIDERAÇOE~INICltUS.

• 1

, .

.1. A . Diretoria, de Patentes submete' consulta à, Procuradoria a \re'speito do"
'procedimento' a ,sêr tomadô pm;a f~visãó,;cdo.período dê vigência q~ p~tentes/ submetidas ~o
mdilbox. ,.' . I : •. , I

• ,-o .~ .' \ ••••• 1 _\ - .i\' .. -- , . ,-

2. ',[ "A consúltadiz,respeitoaos pedidos d,epatentes 'depositados entre 1o'de janeiro:de
... '..... ,('" ~-.' "r ! ,- .' ' ••

1995 e ,14 de maio de 1997: No 'ano de 2013, a autarquia identificóu upl equívoco no fundamento
.. I· - I ...

, legal adotado para0 cômput~ do prazo de proteção daspatentes"submetidas'.'ao mailbox.- .,' , '. ....., .', .. , " '.

" ;. /' .' f ~~

3~ f Entre ·9s. 'anos' 'de; 2005 a 2012, as.patentes submetidas ao ~mqilbox foram
. conceqidas 9omaprorrogação ~e dez' anos a partir d_a',d~ltad~concessão. 'Isto 'é, ~dotou-seo art.

40, parágrafo únicodáLPI; no' ato concessórió dessas patentes.' -
•• I I ~)). ,

. ' I

v

( .

.-
'. '

,



\

fi.
~ . I .•.. >

4.. O períodó' cie vigência das patentes submetidas ao mailbox decorre do art: 229,
parágrafO: único, da LPI. O art: 229,parágiaf~'úniêo;' da LP!'não permite a'prorrogação,de

.proteção de dez anos a partir da-datada concessão'. o art. 229; parágrafo único, da LPI limita o
. pr~o de vigência das patentes-ao perícído deoVinteàno~a partir da datado depósito.

/' '. I

5. 'Até '0. pr~sente momento; a pioêuradorii não e~aminou qualquer. tema relativo às
1·. ; .. ' ' ~ ( y

.' ~atentes s,lfbmetidas 'ao mailbo:f:.Não há, portanto, notas técnicas '9U parecere~ do órgão sobre o
~ssunto. Resqujsoarealizada junto ao SICAl) não idei1tificou.~ções judiciais sobre a matéria em

•.• I. .' ••••• 1· ••••. apreço. " ... ~ \ .. "

" '( 11.PATENTES MAiLBOX
/.

.'

6.. À copsulta tem como ponto d~ .pàrÍida a leitura' do' parágrafo único do art. 229 da/
/.-... "." : .

LeiÍ1° 9279/96. ~ ", - .
\ .-;'

. ;

Art. 229 [...] Parágrafo único. Aos pedidos relativos .a produtos
. tarimicêuticds ~produtos q~ímicos para, ~. agricúItura, q~etenha:JI.l sid~
./depositados entre 10 de janeiro de 19~5 e'14 de maio de 1997, aplicam-se'

.. , . ~ ....
'os critér.ios de pátente8:bilidade desta Lei, na data efetiva do dépósito ..do
,pedidqno Brasil ou dai?rioridade, se houver, a~segurando-se a proteção

J " " I ;

a partir dâ dàta ,da concessão da patente,' pelo prazo .remanescente a
'.,con(ar do di~ do depósito no' Brasil; "limit~db'~o prazo previsto no,

~ • H I

. éap~t do art'. 40.· é) .'
. \

l,: 7. " l' . O 'ari.)29, 'Jar~g:afo único~ da~_Lp'I ';revê '~he losprodutps f~acêuticos ,;e
produtos qu~miCos para a' agricultura: de~osit~dos,no"péríqdo compreenclldo entre, '1o de janei~o ..
de.1995 a 14 d~ maio 'de, 1997.,.rec~her~o a proteçã0pat~ntári~ c()m os 'seguintes termos:

. :a)termo inicial (diesa quo): ,dia do ,depósito n,oBrasil; -
b) termo final (dies ~a.quein):/praZo'reman~scente (limitadà ~o praZo previsto no

. ,capuf' do art..40' da LPI). " .... , ... ~' .

l'.

'.

, ,',..

,8. Conta'::s~ Ó pr~ode vinte anos de vigência,' a partir da datado depósito. Logo,
~ .•.• \ ,. I I,.' • f' •

. nenhUm.a·'patente submetida 'ao matlbox pOderia possuir vigêriéia superior' a yinte anos, :tendo
como termo inicial o dia"do 'depósito no BrasiL Essa as~ertivaé' válida independeI1ternente d'a

'« J 1 -' , '~ __ ,. '-,' .•••- -': ,\,,". ,"

data de concessão das patentes.' ... (
1 ),.

\ " . ".

9. : .. O art. 229"parágrafo'ú~ic6;' da LPI limita'a vigência das patentes subm~tidas ao
mailbox ao prazo de 'vinte:~os a partir dó depós!~o. Ou seja, art. 40, parágrafo único, da LPI não
.' ~ •• I. I ,

. se apliéa às patentes submet~das ao nrailbox. ' ' , .. '- ..
I ~., ·1 • I

I

\

I.
. 1•

I /

I '-o
Art. 40. A patente de inv~nção vigorará'pelo'prazo de 20'{Vínte).anos e a

r .. , /: .'

..; de módelo de utilidade' pelo prazo '15 {qui!1ze).:ands contados da. data-de.
.• . '. , .- \

AdepÓsit9'· '
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10.. .o'p;ágráf<;)'lll!ico do' art. 229 d~ LPI 'te~trou e~ vigência em 15 de dezembro de
\.. l t - "", -'"

19~9'(data de publicaçãç:>'no D:O.U),quando entrou em vigora :rvIedidaProvisória n° 2.006, de
14 de dezembro :de1999, JraZend'o essa alteração à LP( Em kexQ, constam todas às Medidas

,Provisórias relativas às patentes submetida~ ao mailb()x e por fim, a í~tegra da Lei nO,1,0.196, de
14.02:~001, à qual altera de fo~a definitiva a LPI. '
, I \.

;,

'11 ;Na 'lista de, p'at~ntes "ap~sentadapel<l;' DIRPA,; co~stanÚ~ 40s autos" as, cartas
, ,patentes forám eXpedidas entre os anos de 2005'e 2012.

, I ••• ",'
, . -' .,.

12. ,:\s cartas patentes;expe~idas ~ntr~ os anos de 200,5 e 2012,nã,o observaram ~ pàrt:
'final do~: 229, parágrafo único daLPI. Houve a aplicação do art. 40, parágrafo'único, da Lei., /'

• .J

',,-,

, \

, ,

'i, "

J . " • _ ~ .

. LPI"f\rt. 40~[...] Parágrafo,único. q'prazq de vigência não será inferior a
: 10'(d~z) anos par~ a pâtente,de invenção~ea,,7(s;te) anos para a'patente'

de m9delo ·'d~).lti1id~de,,a:,contat' da dat~ de'coricçss'ãO, r~s~alvàda a ,
,', hipote'se;de o INEI éstariínpedido'de"proc,eder aó' exame de mérito ao

,p~d[do;pór,: pelldênci~ judicial tomp!ovada ou por motivo de, força
.~... '., - '"/ ~ ".. , . , ". " ..
,maIor:" ./ ' . ",

',,'

"

, I

'\
... ,.' .... ,,; I: . '. I '. "'.• " ,.r. - '.

13. ' 'A eXpressão "limitáâo ao praZo pre~isto nocaputdo ,art. 40", constantena,parté
. ,', / - • I ~ .• I~' , ' " ( ..

<final do art. 229; parágrafo único,' da LPI, significa qu~,o cômputo das patentes submetidas ao
, " ' " /. ' ' ,,' ,

I ' \mailbox segue a regra do art. 40,caput (vint~fal1os a .partir ,da datado depósito)., Essa expressão
•. "'" , •. ~,' I." "

éxclui a aplicação do art. 40, parágrafo único. " ,\" \, , '
j J ','- \ .1

I ,..."\

~ .. ' .... ' ,,:' >, .,..' .. ' , .. \:"' ~ ...
14,' ·No entanto, o INPfiiªo'ç:>osétV,op ~ expr~~são "limitado. ao'prazo'previ$tóno caput
dó' ~.' 40", ,'no; ,art: '229, , 'parágrafo, ~icó" ,da '!:'PI. isso resuitouna. Iconcéssão de

.. I ~, .' . - '. " .

,aproximadamente ,ttezentas-;patentes com,o,b3mlmto de vigência, nos ,termos 'do 'art.' 40;'
, ~.t • ~l' • f •

parágrafo único, da LPL' .' ,~ ' , ,( \
, '. I '(

i i' , " .' , .. ~, '.

15~' Nãó há como:susientar if'àpliçação do art. 40, parágrafo único, da LPI àsp~tentes ." , . "',' ,; , <'L. ' ' , ,',' ,
, submetidas ao mallbox:' .. ", " ' ,I' .' J I, . '::, . '
I' ' • \-' ' t .. 1

'l

. ' ~ . , ',' ~- \ .. --- \ -" -.
'16. ,\ / A doutrirÜi reconh(fce a' inaplicabilidáde' dq ·art. 40, parágrafo, único, da LPI às '
paten~es '~ubI11etida~.ao -"1J~ilb~f:'é~pre;tran~de~~r~ coí:ri~ntáIi~' acerGa d~ art. 229,p~ágrafo I

,únicó, d~:Lei: ' .i. "" \ ~", ',~'/\", \. > ",
J. ~.,1

.~\. ~ ··{;c·',?·"" ;~, ',.::.. \

"Quanto ao, previsto' no parágrafo'.úniêo' de~'s~~artigo,fica estabelecido, '.
'que ~(iuele~peaidos, ;~p.~tente relativos. á; 'p~odut~s fàrmacêuticos e, "
agrícolas, com datas efetivas de~dépó~iioentre 1?9.~,e 4.05.1997 serãó '
examinados em c0nformidade com a ~lei' atual ,(ou seja, seriam em
princípio patenteávéis), p~~émseu prazo;de vigênci~ estariallrúitado a~

, pra~o reguí~do pelo c~put do art. "40,'Dã~ s~ aplic~~do a ele~ o, pr~zo

I,,
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previsto no parágra,fo único desse artigo (prazo mínimo de proteção
de 10 anos dá dáta 'de concessão). Esse dispositivo trata dos p-edidos de'. \ ... '," "

patente específicos -listados no art. \ 70.8 do Acordo TRIPS, mas
discrimina estes em relação aos demais pedidos e patentes' pendentes ao
não' aplicar.,o prazo de proteção 'previsto no parágrafo único do art. 40:';)

. ,:' ,-' ""

"·1 .
•; . , , • '. I .'

17. O Acordo sobre Aspectos, dos Direitos de Propriedade Intelec~al relaciona!ios' ao'
Comércio (TRlPS) previu o màilbox' co~o.·um. mecáÍÍismo aplicãvelaos, países os quais não', . " ... ' "- ...
previam prote,çãopatentária para produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura,

, no momento'de entrada'em-vigor'dos acordos da OMCÚ?dejaneirô de '1995) ... \ '~ ... -'. - .... " . "~' .. '

18.. ./ . O mailbox 'encontra-se previstó no art. 70.8 do TRlPS" cuja transcrição é
apresentada 'à'seguir: -

\.-- .

I -

!

t.

\ .'

/.

v .,

.'

~. -. / . - -.
I .. TRIPS, Art. 70;8. Quando um Membro, na dâta de entrada em vjgor do
...d-- . j '. ' •• " , /, •

: Acordo < Constitutivo' da, OMC, não conceder proteção patentária a
; '. p~odut~s far~acêuticos nerrÍaos pr~dutosquímicos para a agricultura em

. - . /, \ .• ' .
conformidade c9m l'!,sobrigações previstas no Artigo 27, esse ~embro:,. , " (" ' ... ',\,'- ,
á) ao ()bstagte,~s disposições da Parte VI,íestabelece~á, a partir dàdata'de

.entfadaem vigor do Acordo ConstitUtivo da OMC,um meio' pelo qual os
pedidos de 'pat~tlte para, essas invenções possam ser depositados;

. 'bYaplicará à essas solicitações, .p'artir da-da.ta de aplicação deste Acordo,
o. _~ - .. ", , . I, ••.•••. , •• __ , ., " •

.. os critérios de. patenteabilidade estaoelecidos neste instrumento como se ..
" . , '::.,. "'.' .. ' . >:' ~ \ ' .. ~

tais .. critérios~stivessem .sendo aplicados nesse Membro na data do <

, depósito' dos' pedidos;' qyando uma prio,ridade ,poss~ ser obtida e seja
, reiyindicada, na dat.a qe prioridáde do pedido; ê ; .

c) estabelecerá proteção patentária, emconformidade com ~ste Acordo, a
, , pârtir, da concessão da 'patente, e d~riinte' o reto da d~raçii.o da "mesma, a

/, ... i

,contar da data de apresentação' da solicitação em conformidade com o'. - ~ . '. '~ ~ ..
\.,A~igo 33 ~este Acordo,.paraas.solicitaçães que'cl,lmpram os critérios de
,', proteção referidos na alínea (bfacinía: ' . , ':

, "'< . ,.(' ? " '.', " .. '.• ;

(

19.~- ; "" r -À norina, côntida,'rio parâgrafo~,únicO: dóart:, 229 c6nstitUi\Um comando legal
, '". -,':( ,,-.' ~\. -~ . - \ ",'" ~-.., .', .. ' .. '.

; eSp'edfico'ao~ :pe~id<?sde,pàte1ite~ depositada~'i,Í1o~período.compreendrdo elltré.~ o'de.janei!o de
,. 199,5 à '14'4e-rnai<:>'de f997.·'A:p.rinêípià; a i~obseí-vânci.à,do art.2~9;· parágrafo'único; não

~,"' .• ' \', _. "A. .• j., !

, inacula a integridade da patêrite'concedida;Íl1ªstão'somente o período de,vigência do direito ..
. i'.: . ~ \ '., . \..,', .. ~ " . !.:.. ' ..

, ~
20. ' /. , Pelo expostô, 'conc1ui",sepreliminarmente que a r.evisão em causa não decorre de•.. , \

um m'ero erro material., ' -'1 ' • ' ,\ " •. I "

'•• I • > •

.21. Tampotico\ó~equívocó decbrre dê 'um et;r0 no exame ,dª,s 'pat.~ntes,ou no processo
I administrativo." I .' '. "0 .\' .......

~ (' • f

• { " r, .' t (' -, • ./ ••. ~

'1 DANNEMÀNN, SIEMSEN, BLíGLER &-IPANEMA MOREIRA: Propriedade InteJectual no '/3râsil. Rio de
. Janeiro: PVDI Design,2000,p. '439. (sêm~grifo no original); , , , •

••• '#' ' .•.• -',

, I I J f'

"

.. \

\. .·i· '4
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22. Ocorreu um equívoco, no fu~damento legal do cálculo de proteção paten;ária.
,Equí~oco o qual'decorre de uma,leitura(~a,LPI"h~je não subsisienteno âmbito da autarquia.

,'" ... ' .
I ••••• _" '. \

23.' Aliás, não se trata:& um equívoco tão manifesto. Se assim o fosse, os interessados
I •. _ ...••• / \ .;

no decréscimo do período de vigência das patentes, sulfmetidas aomailbox!já teriam' ingressado'
com 'ações judiciais com essa pretensão.

• ' j .', ,

, -,' .' ~. ~ -4

IH. PRIMEIRA HIPÓTESE PARÁ REVISÃO DOPEIDODO DÊ VIGÊNCIA DAS
PATENTES' ,\." "I I

j ,,

,
'.•••..

I 24.' ' A partir\l.a'list~ de. p'~tentes .elaboradapela DIRPA, const~te dos autos, cogitou-
.se a distinção de dois subconjUntos":~afpatentes cujo,ato\ conçess'ório oC,orreu há maisde cinco
anos; b) patentes cujo ato concessórioôco~~u há menos óe cinco anos, . '". (

I • I•.

. "- ., ~ . l • I

2'5." . ,Essa hipótese foi deséàrtada:; I1ãomerecendo a sua defesa:pela'.Procuradori~. De.
~ ' '. I .. ' .•. -' '- •

fodo mO,do,cabe éxpô~la para fins, de d~monstrara'const!Ução do ent~ndimento sobre amãtéria.
Essa expçsição encontra~se.re~trita ao~âpítul?'III destefP~ecer; ,

I'

, '

HI. 1 Rcvisão"administrativa das pat~ntes concedidas há m~nosde, cinco 'anos . "

,,

27.
9.784/99:,

, . I . ,) .. . ' \

26. "- As patentes;.cujo"ato cón,se'ssório :ótorreu há me~os de éinco 'anos. sujêit~~se-i~ ~
'unia revisão admirtistrativa, çoinfundmiIento na pierrogativada Administração Púbiiéa de anular

I ~ '.. ' ....•. , .•

os 'seus atos, ·quando eivados ,de· ilegàlidade, em 'razão 'do seu pôder de 'autocontrole e
, iutogestã~.2":' . ! I :~. 'i '- . , ' v

J ,'- \ '
. t •... ".~

" • I. "( \ ; \" " •

A anulação ex officio do ·ato administ;ativo possui previsão' expressa na U~in°

- ,

\.

Art: 53. kAdministração deve anular seus próprios atos,.qllando eiv~dos'-- . '-, .... ".~ . , .
( d~vício de .legalidade, e'pode revogá~los pormotivo de conveniência ou

,}>portunidàde, r'espeita4o~ os direitos adquiridos'. ' '".'"r ?'

.. ,

,~

• " ., •. I .." . , "\ '•.., .. ' ~ - . I .. -

28. O praio decadeÍlcÍal para ~ulação'ex offiéio dós atos administr~tivo~·ampliativos
de direitos é;d~ c~ncq ai1o$~salvo guarido o ví~iódécoiTe. de m~-fé, de' acordo,\c~m, o art. 54 da' "
Lei n° 9.784/99.' ' . , '. " -,

, '
: .. ~." .. \. , . ,; . '

/2 SúrAula'473 do STF: "A administmção pode'an~lar'Seus próprios 'atos, quan,doeivados de ,vícios que os'tômam
,ilegais, porque 'deles não se origÍ1;1am'd~reitos;ou revogá-los, por 'n:t'otivo.de conveniência-ou, opommidadê,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,.em todos'?s casos, a,apr,eciaç~ojudici!lI."'Súmula 346· ~o$rF:. "A
Administração Públicá pode deClarara nulidade dos seus próprios atos," J ; , • ,

" .
\ '

',.

, ',
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Art. 54. O direito da Administraçã9 'de anular os atos adIl1-inistrativos de
que decorram efeitos favoráveis pa"raos destinatários decai 'em cinco anos,

". /" .. ' ... \

contados dà data e~ que foram\praticadbs,salvo comprovàda má-'fé ..
.' I . I '.', _

o"

r I" .

29. ,Nocas,? em tela, não existe má-fé da Administração e tairipouco dos ,depositantes
dos pedidos- de patente. O equív'oco no~ômputodo prazo de vigência da patente ocorreu entre os,

'. I.

anos,2005 ,a 2012 e transpassou diversas divisões na Diretoria de Patentes. O equívoco decorre
de uma leitura da Lei nO9.279/96, considerada correta, na ocasião. Afasta-se a hipótese de níá-fé~

, ,~ " "

30. _ As concessõeS ~e patentes ora em comento são' atos administrativos ampliativos
de direitos.'Por riIeio d~sses'atos administrativos, foramgarantidaspr<?priedades aos autores das
invenções, o que 'representou llma'amp'liação da esfera jurídica dos tituÍarês das patentes.3 A'

o -, •• '. ( ',jo..' I' " ..-'.\ ',.'

çoncessãode uma prop;:i.edade repres~nta um ato ampliativo d~ direitos.4 . , ' .. ,

'1

31. , Os' atos administrativos. d~, ,cón~essão dad' patentes submetid~s ao mailbox
p~ssuem lum víc~o: em. ~quívoco n'o_ç?~c~lo do períçdo dé vigência ,d~ patentes, em razão ,da

, :aplicação errônea do art. 229, parágrafo único, da LPI. ' '
.. ' .. 1

\. \ • .I

" , ,\
J " I .• '

32 .. O período de yigência dQ direito constitui um ,elemento do ato. administrativo de
.. 1>;' .. , .' 'f

concessão,_de uma patente. A figura administr~tiva' apta? corrigir_ o cômputo equivocado do '
pe'ríódo de vigência' do direito aproximà-se oa anulação. ",._,, . ,

... \ ' \'

, .
• I .' .. j. j

.33.. Trata~se' de almlação, posto que o cô~puto do período de vigência da, patente,
,oc~rreu deform!ldissonante ao disposto no art. 229, parágrafo único, da.Leimo 9.279/96 .

. I • \ ~ •, ' / .\

.. I

34. " A revisão do período 'de vigência das patentes suBmetidas 'ao mailbox poderia
• I i' "

confopnm:-se ao tratamento j:urídico coricedid~ à anulação do ato adp1inisttãtivo, embora não se
',trate -de ~ular o ~to "concessório, ,mas tãb-So,~;,nte apostilar um povo ,cômputo de proteção
patentária: no processo. " . o" '

I "

.J' , , . ,-' , \

35. , ' A posição supra d~corr~ ·do fato que o .pe~íQdo de vi~êricia da ~atente' constitui
,~lemento :essencial do din:rito'depropriédade. A revisão aventada representa uID<l:diil1inuição de
direitos.' . ',/ , ... ' I . , l' )

'>

1 •

\

__________ J_, __ '" . f ,,'
, 3 Lei 9.279/96, art 6° Ao autor,de invenção ouinodelo de utiÚdadeserá assegurado o direito de obter a patente que

lhe garànta'a propriedade, nas condiçõe~ estabelecidas'nésta Lei. ' ' " .' ,,": ,,' -
.4 Vale lembrar os concéitos'de atos,admi~istrativos ampliativose"restritos. "Atos amPliativos..,. os qúe aumentam a
esfera de 'ação jurídica do, destinatário. ' Exemplo: ' concessões em geral, permissões, autorizaçÇíes, admissões,
licenças. [...] 4tos restritiv~s, -:-'o~ que diminti'em ã esferajurídica do desti.natário OIJ lh~ impÕem novas obrigações,
deveres ou ônus. Exemplo: os que extinguem os ,atos ampliativos,as sanções administrativas eq1geral, as ordens, a~'
proibições etc." BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. CursQ de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 4.19~ . -. " ,- ,
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"[ ...] vai-se firmando o entendimento' de ,que a anulação do ato
administrativo, quando afete interesses ou direitos de;:terceiros, deve' ser
'precedida do contraditório, por força do 'artigo 5°, LV ,:da rConstituiçi!.ç." 5 ,

,"Para °p~rmi~irmelho'r avaliação 4a conduta' ad~inistrativa aser adotada,
'tetn-seexigido que se confira aos interessados o direito ao contraditório,
outorgando-se-Ihes o poder, de bferecerem,as alegáções necessáriás a
(, ' ,{, "

fundamentar seu interesse e sua, pretensão, no çaso o interesse à
manutenção do ato." 6 , ,~

.-r i

"[: ..] a revisão e ato administrativo que implique modificação de um
direito' ql.!e:já se integrou ao patrimônio do particular sÓ poderá ocorrer '\

, :,após a pré~ia. rh~nif~stàçãÔ da:p<i!te interessada;" 7., ' " ' '. ,
, \

, I

'37,. ,~i ,Q"SupremoTriQ~al Federal 'reconh~ceu a existê~cia de' repercussão" geral' da
questão 'constitlicioria1' relativa à imprescinêlibilidade do 'contraditório na anulação, dos' atos
admin trativos. Cumpre reprôd~ir 'a'ementa do Recurso Extraordi~ár~o, no qual foi reconhecida .
a repercussão geral: " •.. ' I ' '

) , "
,. ,

, ,

EMENTA DIREITO' ADMINISTRAT:ryO. A~AÇÃO DE, ATO
ADMINÍSTRATÍVO CUJA FORMALIZAÇÃO TENHA

./ . \- ..
REPERCUTIDO, NO CAMPO, DE INTERESSÉS" INI;)IVIDUAIS .

• ' ~ J ••

PODER,DE''''-t\PTOTPlELA DA, ADMINISTRAÇÃO) PÚBpCA.
(NECESSIDADE ;'DE' " INSTAURAÇÃO \ DE PROCEDIMENTO....... " . ' ,.'. \

ADMINISTRA TIVO SOB O RITO DO DEVIDO PR08ESSo. LEGAL '
-" .,' - ,.

o E COM OBEDIENCIA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITORIO E'
DA AMPLA DEFESA.\EXISTÊNClA DE REPERC'USSÃO GERAL. 8

38: J ',C~~ 'idênti!cacomp~eyns~~,a itç;ath.fa j:~ispruélênci~ doSTF 'tem se prbnun~i~do \
sobre a observânciá dos prinéípios:do' cohtraditório e'd~ ampla defesa 'ria anulação~ex o./Jicto do',

l . '. ',. :). i - .i t '," \. '. "

ato aqrpinistrativo .. ») ", - ", • , I /~'-- " < " ,I \" . ' '. ,

I,'

, (, :1 •.

DEVIDO,: 'PROCESSO LEGAé ;-:- ÁNULAÇÃO DE- ATO .. ,. ~. ,
ADMINISTRATIVO .:..:.,DIREITO' DE, DEFESA. A anulação, ae ato"

\~ " "' .. \ .. '

, "..

J

5 DI PIETRO, MariaSylvia. Direito Administrativo. 22 ed.São 'paulo: Atlas, 2"009,p. 236.
6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 19 ,ed.,Rio,de janeiro:iLúmen)úris,
200S. p. 146.. , .. " , : ' ,,'" " ' I . .'. o

7 MENDES, 'Femandó M~rcelo. O dever:de Deéidir e a Motivação, dos ,Atos Administr~tivos (arts. 4S' a 50). In:
Comentários\à LeiF~deral de Processo Administrativo: Lei n~)).7S4/99'. FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Org; 2. ed. '
Fórum: BeJo'Horizonte, ~gos, p.211. ,'I, . ' , '. ',! .',' ,,"
8 STF, RE594296 RG, Relator(a): .Min,'MENEZES DIREITO, J~lgado,em13/l-!/200S, DJe-030 DIVl!LG .12-02-
2009 PUBLIC 13-02-2009EMENT,VOL-0234S-06 PP7P 1OS7. ' , "', " . o) • ,

,~ .,.
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administra~ivo, que repercuta no', ~ampo' dos interesses 'individuais;
somente pode ocorrer oportunizand9~se o direito de defesa, ou seja,
'instau.randó-se processo administratiw.9

EMENTA: ( AGRAVá REGIMENTAL.' ÓRA TIFICAÇÃO DE
'PRODUÇÃO SU~LEMENTÃR - GPS: CÁLCT)LO. ALTERAÇÃO:

REDtJÇÃO' ',DA REMUNERAÇÃO.' IMPOSSffiILIDADE.
INOBSERV Â1;iÓA DO' CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

",'EXISTÊNCIA pE .'REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTAÇÃO
RE1\FIRMADAPELO PLENO DO $TF .. RE 594.296. O 'acórdão
recorrido está '~m conf~rrnidade com' a orient~ção' firmada nest~ Corte,

.• ' I ' , "

no sentido, d~ que 'éil'egal a a?ulação ' de' ato administrat~ve>' cuja
, formalização repercuta' no campo dos interesses .individuais sem a. ' .. r~"' .' ",... "..... - ..... (

, observância dó sontr~ditório e da' ampla defesa.'Agravo regimental. a que
" . " .. ' '10' , ' '

se nega rro;inien~o.:! '\ (' '

40.

I,

, I

I ' •• ;' .• ' "-

39 .. "', ' Desse:-mod~:>a ievis~d'âoperfodode'~igênci~ das1patentes cujo ato conc~ssófio,
ocorrel}hã ~e~bs deCinc~anos 'serif ~dinissível.~a êsfera aci~inistr~tiva: .desde_que houves,se

. obseFVância dos prinçíp'ios d6 ÚmtÚloitório e da ampla defesa.

;UI. 2 Inviável a revisão.davi~êIicia dãs patent~s na esfera. ad~inistrativà'- ",' (', " , " ", " , '

" _' .•.• '.~: o' .• _ '~,'" r:: , h", .". ' .• ' -;' ... ".

, ,O quadro abaixO .iticÚca'algrun,asp~te~tes cujo~ato concessório ocorreu há mais de
cinéàanos .. "..

"

, \- N~mero da patente
PI9507313

. PI9507227 ;.. ...••. . , '

..
Dãta(do depósito

, 27.03.1995
31.03.1995 -,'i

,Data ~a,cçm,?essãó
02.08.2005
21.06.2005

Nome
Atrix Laboratories, Mc
B~ovitrUI~~B '

( I. '-

PI9507752'
PI9507135, I

~) ",

PI9500017

<.

04~01.1995 "

/, 21.0'6.2005'
:' , ,,30.08.2005, ,

15.02.200'5'
• ,. I

.'" r ,

Bracco S.P.A.
Cib~ Specialty Chemicãls,Hblding Inc. -
Ciba Spe.zialitãt~Í1chemie, Holding AG -'
CIba Spéçialités Chimiques Holding SA, ,

, EIi~LiIIyand Company' ' ,

, "
, "41.-- A. revisão das patentes cujo ato concessório ocorreu há;mais:de cinco 'anos não'

" '" depençle unicamente da observância dos prindpios do, contradi!órioe da,amplad~fesa. A revisão
, des~as,pa~(mtes;p.á' esfera administratiya; 'encontÍ-a óbice no lim:ite:te~porar contido noart:'S4 da

,'Lein° 9.279/9~ para::anuláção do,ato adtpinistrativo. "
• ; ••••• o _ ~'\..: • J". \ .' ,- , . :... :'

'~ ••• c • ( ••••

9 STF, AI 857812 AgR, Relator(a):,Min. MÁRCo. -AURÉLIO; Primeira Turma, .julgado. em 09/04/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO,DJe-Ü76DIVULG'Z3-04-ZDI3PUBLíc'Z4-04-Z013. ,-' ,: , " , , '
10 S:rF,' ~I 712316 .AgR, Rel'ator(a): ,Min,' JO~QUIN!;BARBOSA, Segunda Turma,,'julgado em 08!Q5dol~,
ACORDA0 ELETRONICO'DJe-099 DIVULG ZI-05-Z01ZPUBLIGZZ~05-Z01Z.· - " , ', ,," l '

"
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42. 'O limite temporal de cin.c~ anos par,i.'revisão exo.fficio do atQ'ad~inistrativo' é
.• 1 ' •• ~ .'

particularmente importante quando este amplia a.esfera de dir~~tos do adininistrado.
I \' .' " .. {.'

43,' . '. I. OS a~órdãos abaixo indicam a vioJação ao art:,54 da Lei nO,9;784/99, quàndoa
Administ~ação rev~sà atos adn:1Ínistràtivos~-ap<?s:otrans~Úrsó ,de cinco' anos de sua edição, ainda

I '''. r' :'" . '.-

que eivados d~ ilegali~a~e •

"

','

I'

/

.(

.. , . .L. I: t-.. •..

MANDANDO DE SEGURANÇA:, ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
. "" l .. _ I. -, . 4... ,

, 'PUBLICO. SUPRESSAO' DE PARCELAS:- REMUNERA TORIAS... ~.' .". '.• " '.
,qvfPOSSIBILIDADE.' 1. Ao. efetuar,'a' supres~ão' de" 'parcelas

,,' , .~ • , ....• 1· ..- •.

remuneratórias desconsiderando reajustes que já haviam sido realizados
\ há pra::o superior, a cinco ~~s, .li ,Administração revisou, atos

, administrativos tolhidos pela decadência '(arL 54 da Lei nO9.784/99} e
,/ .' 'incorreu: e'm ;nítida' ~iolação ao' princípio.da seguranç~ jurídica,

, .' .' notàda~enteeni 'sua vertente de proteç~o_dacó~fian~á. [...]11

.•. ( ..
JtGRAVO. JSERVIDOR ,PÚBLICO:: 'ATO· ADMINISTRATIVO.

'AVERBAÇÃO DE TEMP6 DE? SERViço. :REVISÃO .. iRizo .
\l . \ > ••• \ •• ""\ ••

DECAQENCIAL: 'Hil'yendQ'o transcurso' de prazo superior a cinco anos -
entre o ato.asI~inisVativo\· originário' e. aquele' que determinõú a sua

•. '..•• ,1

.revisão;' operou-se l!~'decadência da prerrogativá' da Administração,
\Públi~ade ;evisaro ato, ~os termos'doart. 54âa Lei n° 9.784/99. [...]li':

, . \ - .. "l .•• ·" . ~ •

••.• "J

_ i: ", \ ~ • "'.~ •• ~. \ ,'. ' , ".. " •• ' ••• ~ •••

46. Afirma-se, portantq, que as pàtentes cemcedidas há :maisde cinco anos não são
, ", .. ( .. ,' , ' .. -.;

_suscêÚveis de ~évi~ãd,adminis~ratiyà e~ officio 'pm;a'1in~ de ~orreção' do período de Ivigência. A
,,:revisão do perío~o' de'vigênCi,~ -d~ssas patentes, ~aesfe~a admiriis,trativa; ~are(;e de· segurança

.•....jurídica: por;fo~ça·do.cirt. 54 da Lêi'n ° 9.784/99. :..r~,.· .'
! J .~ \. \ ••• r \, ;; . I •

J "j

,.1

~..

44':;:' .. Ó 'cas? conc~etó não diz respeito à anul,!ção do ato concessório,-de patente, mas
cllida-sede revisar. o perí~dó'de vigêh'éia''(ia patente .. !

. \" . ',,~ \ . ," " -
, :- t~ '. \'

l' ... ' . >-! "/ •••

~. 45. -' 'No entanto,.oregill1~' das nulÍdades dos:atos administr~tivo pode co~ferir.,m·~io~
, .segurança j~rídica aÓ'~topretendidopelaautârquià (revisão do período de vigênciá'do direito). ,

_ I ....~. - ; •. 1 _' . " : ~ •

. Isso i~plicaria' ObserVar.:também 'o prazo 'decàdencial de 'chico anos .para alterar, ex o.fficio 9 .. ,~ \. - '. - ... )

período de próteção concedido às patentes submetidas ao maflbox.- , ' ; .. " >, '., ... \ .' ..;

:47. : .. " '..Se ,nãó é' possívél Irevisar na esfera admini~trat~va o 'p~fíodo "de vigência das
patentes concedidas há mais de ,cinco anos, 'cabe'~investigai' a possibilidade de coirigir o ato,.

. I ,-'
\ '.

, . , ,

I

I '. 11 . " '" .. ,,' ,r . " .

. TRF 4, APELREEX,5003247-06:2011A04.7101, Terceira Turma, Relatora p/ AcóraãoVânia Hack de Almeida,
D.E.21/06/2013.' <, ~ "'~- ""." \ ,,'. .. ' . ':, .. ' .' , ,",'
12 TRF4;:5000648~57.iÓI2.404.7102;· Terêe'ir~7'TUrIl'I:a;'Relatora pl Acórdão' Maria LúCia '.Luz Leiria,D.E.
17/04/2013. ' . ,,' " - ".' ",

.'

\ -, \
·1

; .,
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" l .
administr~tivo pela ~via, juqici~l, particularri1ente em razãô, da prescrição qüinqüenal' para a

\' Administração rever os seus atps na esfera judi~ia1.. I .' . _

. , .', ('

48. A pr'escrição qtiinqüenal' paraare~isão judicial dos atos administrativos tem por
fundamento o ait. lOdo Decreto nO2Ô.910; de 6 de janeiro de ·1932., .

'," "À.,. .'

\
.(

, / ...
Decreto ,n° 20.910/32, art: 1° As dívidas passivas da União, dos Estados e
dos Municípios, 6em

k

assim todo e ,qualquer-direito ou ação contra a '
, Fazenda federal, estadualtoú muriicipal,'.sejfi quaÍfor a sua: natureza,

- T"' ". ~ , -,

prescrevem em cinco anos contados da data do ato"ou fato· do qual se'
, , .' •.. ' • I .' •

originarem. I. )

,"-,,
49. O Decreto nO)0.910/32 não estabelece expressamente a prescrição qüinqüenal

,\. ~ •. I

para as ações judiciaiS' movidas' pela Administração -,em face de seus atos administrativos. No
•. " .. I I •~ .-

~ntanto, existe entendimento doutrinário e-jurisprudencial no sei1tid~ qu~ a prescrição qüinqüenal
constitui um limite, de atJ,laçãojudieia1do,administrado em~face da Administração Pública, ,e da'

I.: . l . ',' ~' , ., • _ . { .'

Administrãção Pública em relação.ao'administrado. ' 'j ,: "

\ ,.; • y ',' •• '/ .•••

'I • '
"I: .- Y ,>

, 50. Esse entendimento :;-decorre da aplicação do'princípiot.da simetria. O prazo
, \ .. , ' , ,'" " ,",' \

'prescricional que !imita,a pretensão,d,o admi~istrado'em ~ace da Administração;e adotaqo quan~o '.
á Administração/pretende judieia1mente:,rever'0 seu ato administrativo que repercute na 'esfera de
direitos do admini'strado.', ,. '.' -,' '

'i

"[ ...] 1. IA.jurisprudência desta Corte; ainda que ~mpreste i~terpretação
restritiva/às r'e~as de 'prescrição, tem analisado a matéria à luz do. (,' ,

,d~sposto,no firt. 1.0 do Decreto 20.910/32, optando por reconhecer que se
. , ' ...• I

'deve çonside~àr qüinqüenal o prazo para ;cobrança:de multa de natureza
'ádministrativa, s~b pe~a de r~star violado o princí~o da simetria. L·].';I3. ",' " '-'

<. I' ., ..

51. .Vale transcrevera pensamentôde Celso AntÔnio Bandeira de Mello sobre ,a
, • f " ,- - "

,apÍicabilidade do praZo prescricional de ci~co anos às açõe,s jucUciais êontra o ádministrado, por
, . ' ." .. " \!

forçá de aus'ênciade,regraespecífica': .

;

/

I'

" I

. J _

~'[.,,]'faltandoregia específica que disponha de modo diverso, ressalvadá
~ ._ .• 'r F. or. I .. ' .. , •

·ahipóte.se d~ comprovadilmá-fé em uma, ol.Jtrà ou em amb~ as 'partes
de, relação jurídica, que 'envolva :atos'" ampliativos. de direito dos

- • ,I '-. l" .'

administrados, o prazo, para a ,Administração proceder judicialmente
. - ,\ .

contraelesé •..como regra, de CirICOanos, quer se trate déatos ni11os,quer
,. '( . ' ~ '. .....;/., . \, '

,se trate. de'atãs anuláveis." 14

I.

"
•• \. I

, 13 STJ, AgRg no REsp'1087687/R~, Re~. Ministrô'MAURO.CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgadoem 06(05i2010,DJe 27/05/2010: \' "

\.I~ ~A~DElRA DE MELLO, Celso ~ntônio, 20,09!p. 1048.. I

1
\ .

';
(
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52.. Do pensamento acima t~an:scrito; depreende-:se dois aspecto~: a) a Adnlinisfração
possui o limite de cinco anos para rever judicialmente os seus atos administrativos; b) a'
prescrição quinqüenal aplica-se aos atos nulos e anuláveis.

53. ", P~evalece o entendimento' j~risprud~ncial aI respeit~ da aplicação da prescrição
qÜinqi1ena~aos atos nulos.15

\

.. I' .• '.

. 54. Sobr~ a aplicação da prescrição qüinqüenal aos atos nulos, a AGU pronunciou-se
....•. - •. -"", ' -.
mediante o Pf,\.~CER N° AGU/LS-04/93, elaborado pelp Gonsultor da União L. A. Páranhos .

, . Sampaio.1 Ú referido .parecer foi ~provado :pelo Advogado-Geral da União d~raldô Magela da
Cruz Quintã?, por meio do PARE'CER IN° GQ-10, ,firmado em O~ de outubro de 1993. O
PARECERN°GQ - 10 foi aprovado pelo SenhorPresidente da República, em 25.10.93, com

... ' •. _"0 I .

publicação na Ínte~ra no DO de !.11.93, p.16~50. ,
" '1

55. " O ·PARECER N°,AGU/LS-P4/93 não' ,trata e~pecificamente da pretensão da'
.. Administração de 'rever judicialniente.o'seu ato adrriirustrativd. O Parecerdedica-se:'à incidência

• ,- •. o'". I '-I' ' .

'da,prescrição qüinqminaisobre atos nulos: ,;",' .' . .' ,,' . " ,"
. ~.

"

I

"

'1
• '. '. ~ "- .' I

"Não se p,ode relegar. ao' Óblívio ,a certeza' inêo'ntest~vel' de, que toda
pretensão pos.tulada perante a Administração PÚblica com o fito de rever
ato com vício de' nulidade acha-se sujeita' à prescrição' qüinqüenal

,. '
consagrada no Decreto nO20.9ÍO/32; que não pode, sob p~etexto ~lguin,

.! . - .

ser relevada,"

"

, ...

56. A prescrição para ~ãrevisão judicial dos atos administrativos é de cinco anos, no
entendimento de Celso Antônio Bàndei!a de Mello; Tod~via, ess~ .posição, embor~
predominante, não é uníssona. Hely Lopes Meirelles entsmde aplicável.aprescrição decenal;'no
. j. '. " ,

caso, em raz.ãod? que disp<;íeo ~. ~05 do Código Civil.' .
/'. ,....

/

/.

. '

'~A 'prescrição das açÕes reais. contra, a la~enda- Pública' tem sid~
considerada gelos tribuha~~/como sendo a cqtTlUrrl,de dez ou quinze anos
n<?~~gime do Código Civil anterior, .hoje dez' anos (CC 'de 2002, art,
205k e ~não~ qü~nqüenal. do Dec. 20.910/32: e sobejam r~ões para essa'
ofienlaçã~ jurisprudêncial umà vez que.não se poc!e admitir pretendesse'

:or, .0 legislàdóraIterar o instituto da proprieda~e, 'ao abreviara .prescrição
) .' -,.. , " " " '

, . (emfavor.éIa Fazenda Pública. Na verdade, como 'acentuam os julgados
.", ,). , ..

de todasasinstânc~lls que' perfilham essa interpretação] 'admitir-se' a
, .presc~ição qüinqüenal nas ações ~ea!s equivaleria"~' estabélecer um

usu,capião"de cinco anos em favor. da União, dosEstados-membros e dos
J ' :

/..

-.
15 «4. A regra prescricional não se·aIterase o ato de ~xclusão for considerado nulo..[...]" "STJ, AgRg ~o 'AgRg no
REsp 129658400, ReI: Ministra ELIANA CALMON~ SEGUNDA TURMA, jtiÍgado em 20/06/2013, Dk
01/07/2013: . ,

11
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Municípios; o que seria um novo meio de adquirir, nãõ ,admitido por
lei. ,,16

't,
" . ' .. -,

57. _ A'p0siSiãodoútrinária do Hely Lopes Meireles a~ercà da aplicabilidade/do prazo
prescriçional do Código Civil' p~a a revisão' j~dicial dos atos. 'ad,ministrativos nã0, é
predominante, no Poder Judiciário.' \Prevalece ~'tese da prescriç~à qüinqüenal para, a :ev,isão
judicial dos atos administrativos .. "

, '58 .• Em que pese'o entendimento, da pre~érição"qüinqüenal' para revisão judicial dos
atos administrativo's, parece viável' a alegação pêlo INPI'da seguinte tese: o prazo prescricional

, 'qüinqüenal,não é aplicável quandoo'interes~e público dem~da a, revisão do ,ato admini~trativo.
A pohder~çãó entre os princípios do intenisse pÓl;>licõeda segurança JUDdica há de:serfeita para

. ~,,--, . '\ • , I

taf~rir a possibilidade da Administração' rever judicialmente o seu ato, quando dissonante ao que' .
" I' . I ,.,' .'

dispõe a lei. ' , " , '.

59. 'No caso em análise, a revisão do 'período dé vigência corresponde ao interes$e da
.. " ,I ,.• ,

, sociedade de não ver estendida a proteção patehtária por um período superior ao previsto pela
lei. Em situaçÕes Icomo"esta, não pàre~e" razÇ>ável sustentar' a presçrição qüinqüenal,'o que

\ . ' ..

impediri'a rever a concessãO da pa,tente. ,
'" -"" .

\ ' ",
- r

"in. 3 Concltisão prelimi.,.ar .. . - - ,

• 1"\

.,
mediante o

:-'(

, "

•

. ,

60. ' 'Neste capítulo UI, foi analisada \a -reyisão do pe~íodo de vi'gência das p~tenÚ:~~'
mediant.e a'ado~ãode, doisproce,gimentos distintos: As patentes cujo ato concessório ()correu há
menos de ci~coanos ~eri~ submetidas à revisão administrativa, com observância dos princípios
do contr<;1ditório'e.darn:npladefesa. A 'revisão de vigência -das'patente concedidas há mais de
Cinco anbs'seria'objéto de ~ção judicial. '. " '

" ,- fI • , .- ". :' ,
61. Essa hipótese Jói descartada pelaPtÕcu.radoriá por diversos motivos.' o primeiro

, , ~ •. - J I; -' ... ' .

deles é o da'-s~gurança'jurídica. Uma' decisão' judicial determinando "á revisãodoperíàdo de'
vigênciá das patentes cqrifere hiáior s~gurahça jurídi~a 'do que:~a decisão admi:ni~trativacom o

J '. ' " ,", ' ' ,

mesmo teor. \, .', '
, ' ,

,62. : A revisão do' ,período de vigência das patentes há de ocorrer
. _ ~•. ' __ - \ : i 1 '

" mecanismo que garanta maior'segurança jurídica ,ao'adn}inisíra:do' e terceiros.' \
I ,. '. 'I, ,. '. :.. ~ ,.. ~.

, .' I f , " ,," •

63. Os tifulare;"'dosdireitos buscarão 'a. tutela judicial para pr~servar o'períodode
, . )'. \' '.' ,,' .'

,~yi~ência d~s patentes concedidas há m'enos de cinco anoS. OUI'seja, ainda que <? ~PÍ não leve
, essas patentes a apre,ciação do Poder Judiçiárip, elas serã~.objeto de ações-judiciais.

" '

... ' . \,

16 MElRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro,. 35 ed, São-Paulo: Malheiros, 2009, p. 139, 740.
'. ' ' .• ' . ' • f "" • I _ ".

" ' .
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/

'.~~, '~Às.;:lL~~ "
'~ri

'J ,\. ~. ~ ",

64" ' Provavelm~nté, . serão iÍnpetradós" mandados.' de'seguranç~ pelos titul~es, ,das
pátentes,para,'preservar o períbqo de 'vigência'das patentes ~oncedid,as há menos de cinco apos.
Consider~ndo a hipÓte~ê d~ssas pate~tesseremjudiciàlizadas pelos ·titulares do' direito, não.. ' ~, .. ,\ ."
parece haver sentido em promover' á revisão ad,ministrativa e sim a submissão de' todas as

•• ,<, ' .... - .•..•. :.

patentes, não i~port~ a data do ato concessório, à apreciação judicial. ,
\ ::

65. Um segundo êniotivopara rejeitar 'o enteridimento exposto no capítulo Iir do
• ,.r ', •• -

parecer "refere-se 'à\ ~oerência de argument9s., O)capítulo ~lI admite a prescrição qüinqüe~aJ,
prevista n9ap:~5~ da.Lei 'no 9:279í~9.) ,paÍ'a·disti!lg~ir as patentes em .dois:subconjvnto~ [(a)
pat~ntes ~ujo atôconcessório_'?cprreu:~á mais de cinco 3)1os; (b) patentes 'cujo ato 'concessório '
ocorreu há menos d~ cinco,anos]/No ent,anto, o capítulo III blJsca,·afastar a'prescrição qüinqüenal'

, . Ir-'

prevista no, art. 1°.do Decreto nO20.910/32 .. ,' I ' .'

/ / .
1.1 ~',,' :J ... / ' " .-

66. ' , A prescr:ição qüin,qüe~al, funda111egtada no. art. I? do D+ecretonO20.910/32, para
impedir ações júdiciais propostas em' faée dos atos admirustrativos constitui úlnargume,ntõ de
,defesa da autro:'quia. Umargwni:mto ,defendido', p~lo INPI- quando, administrados, pretenderam
estender:o 'período' de vigêriciá,daspàtentês pipelin;. ,O 'aIgÚmento}oi"recon:hecid~ pelo Poder

., . -, I ' . '. \ .~

Judkiário e será lítil em futuras dep1~das ehI·face dos atos adnlinistrativosda autarquia .
• '. ' .. ' 1" " - .. ' .•.

. . . .
" ~;' .' . .'. - . - •.... - ..... -~ ; .. , , " .. ./ .

, 67 .. ~ . ,A 'inaplicabiliôadedaprescrição qüinqüena}, fundamentada no art. 1o,do' Decryto ,
n° 20.910/32: tem"co~o fundamehto ààrt:S6'(ia Lei .i/·9.27~/96, o qual pÚmite 'a 'ação de
nulidad~de patente em qualquer tempo, des~e que\rigente o direito~ Esse di~pdsitivo respalda o '
'ajuizamento de ações judiciais'com, a '-finalidllde dê rever.'todas.as patel1tes concedidas em

, '. ''i.. ' ' .. , .. ( ,

desconformidadeco,m o art.:229, p<;rrágrafoúnic,9 da,DPI. É esse b objeto dopróximo'capítulo
do 'Pareêer.' I. ,', .' " '.' - I - ; : " , -, -

.' ,"" ,-',
\. ,

.68 ..' - ·,A. níedida/.ju~i~ia1.pr6post~, à segúir mantém' a· coer~nqiâ de' argutbeníos dã
autarquia, ~em c?mo, búsca ia~segurar ~ maior segúr~çajurídica possív,el à rev~são dos p~ríodos'
dê vigêncià das patentes .. " I' '.

"
I. ~ ..

69. ' I Assim, a hipótese aventada no .yapítulb III não s!lbsiste em face do procedimentó
.•. ' - .• I I

proposta no capítulo IV.' ',' .' , .' ,,' / . '. ','

,I
\;.,

.', ,IV: AÇÕES PARA REVISÃÓ'.DE TODAS AS'PATENTÉS'
, , . ,"', - " ,;'.'." '- , .. ',- '." ,', .

• -. • '. I _",' ~ ••

IV. I: Ação de nulidadeparci~l

( ,

. ;r:

"

, \ ' .. ,'" - .•
70, ( " ,,' 'proP9é.,se'oajuizaple~~0 'd~ ações para a revrsão do petíododevig~ncia dé todas

" as patentes submetidas ao Imailbox; ,'c\ijo·atÓ'concessÓriô' ocorréú em desconformidàct"e.com o·art.
:,;' 229, parágraf~ úni~o, d~ LPI"Vale h~~brar q~ê~todas aS p~te~tes Jm análise aindá se e~cciritr~'

\ ~ f ~, .. : " ~ .;.-< •••••. \

'vigentes. -:

".{.

.'

" , /. . ,~~.:" ,- \
. I
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. F .' / , .

71. .. o. art. 56 permitera ação de nulidade de patente em qualq~er tempo,.desde que,
' ... -,)' '";' \.

vigente o direito:' .' .. \' ... ~".' .. ' ... : .
/ .

~, .

"'-c ' •.•..

- .•.. )-, -.~ ... I ••

EPI, art. 56. A,ação,de nulidade poderá ser prOpostaa qualquert.empo'da
-, • l' •

'vigência da patente, pelo INPI ,ou por qualquer pessoa com legítimo
. interesse.

/ \

'. '

" ' ...

72. A m'atéria em apreço :,ca'beem"tiina ~çãq -de nulidade. A núlidade de uma pat'e~te
_ i'.' \. , •

cdecorre de um,áto coneessório.:cóntiário ao disposto na LPI, nos termos de seu art. 46.

J " \ , •

> LPI, art. 46: É nl)la'apateriteconcedid~ cdntrariando as disposições desta
Lei. . ' .," F" .

"
, f , .. ~

.73. No caso enitela, o cÔ!llputo'deyigência da patente oco~eu em dissonância ,com o
'- .arti 22~'Fparágrafo ,línico,.)·da:LPI.lssosignifica qu.e apatenfé fo} concedida contrária: à~LPI, o,

que justifica a ação de rtuli~ade. ,. ~ '
(.

I' ..... '.' - - .. : ,- \' . .- I .'

74.. l, Por; outro lado, ewérdade qu~ o examé de patente e"o respectivo processo não'~ . (, ," - ~ ' , ...
'possuem.vício algUIÍl.A illfração':à L,PI ,encontri:l-:·sérestrita aocôniput6 'dopeiíoclo de vigência...... '; -' . '" ' .' , .. :' ..... (.

dl:fpatente: Nesse caso, .é'cabível anular parcia:lmenté a p'àtente n9 sentid,o de revisàr tão-somente .
9 perío'd~ de vigêncía. I ' '.'

.,',. "

75 .. ' A-nuÍidade parcial tem como 'fundamento o art. 47...da LPI,. Esse .dispositivoJegal·
.conce1:iehipóte;e.st:hI quais a nulidC:deocorre 4e~modo totalou pfu.cial. A nuiidade totaÍ verifica-
se quando "a infringência da LPI, atinge todas' as reivindicações;, não subsistindo matéria'

, .. \ . - . ~, ,

:'pateriteável. ,:' í , . ,

",'--..
I

. /" ( ..•./ r

76., .. X Itulidade .parcial, Ip~r. outro lad~: I ocprre .quando a 'Contrariedade' àLPI .pão
fulmina todas as reiviIidic~çõ~s, ..re·stalldore1virtdicaçõés,hábeis de uma patente.

, , ,

r••••

, LPI; ~rt. 47: A'nulidade pod~r~nãó i~cidir sobre tod~ as reivindicaç'?es,
-sendo. condição para a nulidade parcial o fato, de as reivindicações- .. -' .. ' ~ - ~

.', ,subsistentes coristituú:eritm'atéri8;paténteável por si'mesIpas. ,.. ~.,
.' .'''.:

- ~ " .••, /' . '. / .• ) .. ' f'" -' ~ ,":':, . '/ I·" - .• ' .. ' '., .' ,. "

77.. ,O ,art. 47 da' LPI- conc,ebe ahulidade parcial da' paÚmte quando as reivindicações
'. ,-'- :."; '".' ~ ?

subsistentes,cbnstituírem-Imitéria. patenteável.
. -""l>o ' •• ' , - ••

j , v
1,

."

\ >
78., ~ i...é Adistiílçãd 'entre' nulidade total, eparci~l ,reside na "subsistência 'ou' hãó de'"

.. -" " . ". ," ..•!. ", ; , .' .., ."

reivindicações hábeis'de constitúiruma mátériâ patenteáyeL Cuida~sé de'llUlidade total~ quando a '
cçmt~cirieciadeà LPI af~t~ as reivindic~ções a ponto de,não~ubsistir matéria paÚ~nteáve1..Por .

• ,'_ \,' ',' -I " ' t '

,outro lado,' a nulidade pardal.~xiste quando a contrarie'dade à .LPI mantém a existênCÍa de
(' (

, matéria pát~nteáve1.

'.

/
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,,

,
I

,79. No caso das patentes submetidas ao mai!bax, <l;sreivindicações subsistem, razão
pela qual, é cabív~l uma nulidade parcial.

80. A matéria patenteável da patente submetida ao mailb~x não foi fulminada :pela
; viol(lção à.r~PI já identifica<,ia (cômputo de vigência contrário ao disposto no art. ,229"parágrafo. ' .. \.

único, da Lei).' ", " " - .
. . ),

81.. Quando' se pretende rever todas as reivindicações concedidaspara',fins, de,
J. 'o" _ . ,.' . '

extinguir in tatum a mat,érillpatenteável,cabível uma ação de nulidade (total). No entanto, o caso
... '." " '

é de\nulidade parcial, porque subsi~tem as reivindicações, isto t, n'lântem-se ,matéria patenteável.
, . (-. ,..... /' .... ; ,:: .. "..

" 82.,' ':' \ 'Não há' de sé ,falar que ~ nulidade da patente, total ou parcial, existe sómente
t, " I • - ~ ( •

qu~do'seíP!e~ende'reverpsJeivindi,cações çl~spaten~es concedidas. Isso,n~o é o que disp?e o
, 'arts.,46 e 47 da EPI;O art! 46 concebe.a nulidade~da patente quand9.a sua concessão ocorre em

) .... "" . ./)., .~

-..~ ' de'sconforrilidade à Lei, independentemente de vícios no exame das reivindicações .

• " '. - , J

83: A doutrina reconhece que o art. 46' da' LPI não se restringe a vícios de cóncessão'
de patente _referentes, às reivindicações . .o trecho abaixo reconhece a amplitude· desse di~positivo
'qüan~o ocomenta nos seguintes terinos: " ~'/ ' ,

• '. , ••..•. j

"'''Este artigo '~ perigosamente amplo, na 'medida, em que não se limita a
punir I.com anuIi.dadé ãpenas as' patentes concedidas c0I!l vícios de'
,substância, tais como?:quelas que ,se referem a.inveI'lÇões. que não
preenchem os requisitos '''de' patenteabilidade (novidade, ,atividade

,/ inventiva, e apl,icàção \ i~dustrial); . as I que tratam de matéria que se
. \ : ,,~. ,-' • I _ / ~

enquadra nas definições do ';que não' é considerado invenção (art. 10 'da
LPI) ou do que. ~imple§mente não é patenteável (art. 18 da Li)I). Pela

. ~. - '"

redação do'·artigo, mesmo ,as patentes concedidas com inobservância
• J •• ' \ .

de meras formalidades legais' seriam nulas, ainda que num direito ~e~ .. ' ..
terceiros tenha sido atingido ou algi}m prejuízo causado.' Um exemplo
'seria a'deci~raç~o dê nulid~de de .~ma pat~nteque foi coilcédida sem que

. \ , -/ I '

,o· titular t~nhª apresentado, ao longo ,do processo administrativo; um ' -
:;resumo~comó determirÚi o art. 19, item V daLPI.-[· ..f,,17 ' "

,,,"" , ' " I" ';

, . :

84:. ' C~mo ac.opcessão daspateÍ1tes'submetidas'ao~ailbox ocorreu de forma contrária '
àLei 9~279/96,cabe a,aç~o de nulidade a qualquer tempo de vigência da patente.

l,' -

~
"

,.
I,

, .• '

'/

"J "
"

85. j\ revisão do perío~o .de ,~vigêricia da patente, por.que foi concedida deforma
contrária,. à ~PI, ..também' pode ser feita a qualquer tempo de .vigência dá pàten!e, na esfera
judicial mediante'umaação de nulidade parcial. '': ,

f - \- /'

"
I ••

__ ._, , . j, • " r r ,

, ' 17 DANNEMANN; SIEMSEN, BLIGLER & IPANEMA MOREIIl~. Proprirçda.d~intelectual no Brasil. Rio de
Janeiro: PVDI Design;' 2000; p: 134, 135. (sem grifo no origin&l)

I ' ' . -,
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. ,IV. 2. Aplicação do art~56 da LPI ~
.'

, 86.. " Cumpre transcrever trecho de u~ ~có~dão relatado pela' Desenibargadora Federal
Liliane Roriz no qual o titular da paténte pretende alterar o periodo de vigência de sua patente,
sob fi alegação de cômputo equivocado de vigência da patente. O titular, da patente' alega que não .

. . .

ocorreu a 'prescrição da preténsãó, -posto que a patente encontrava-se. vigenÚ~, nÓ momento da
• :-. f ' \

proposição dt! ação .. \ )

87 o' .. O acórdão entendeu que ~pós .cinco anos do ato concessório, não se poderia alterar
o at.oadministrativo pelaviajudicial, cbm fundamento no art.,! o do Decreto nO 20.910/32 .

• i

/

',---, .

f

.'

, /

.

'.

'.

. , ' ~
"einge':se a- questão" ~ se definir qual: sei'i~ o prazo prescricional para a

I, ',ação promovida'pelo 'titular. de' pat~nte que pretend,a dIscutir o pr~o de
~ validade fixado pelo INPI.' . ,

Inicialmente, c<l;bes.alientar que tal ato de impugnação guarda a natureza
jurídica de a.to administrativo, enquadr~ndo~se perfeiÍainfmte no conceito
,elab<;>rado pela, Professora Maria Sylvia· Zânell~ Di Pietro, abaixo.
transcrito:
'(o) pode~se definir o ato adfi.nistra~ivo,como á declaraçã9 do Estado ou
'de quem' o ,represent~, que produz efeit6~)urídico~ .iínedjatos, com a'
observância da lei, sob regime jurídico de ..direito pú~lico e sujeita a /' ..
controle pelo Poder Judiciário.' (Direito Administrativo o 13" edo São

. I \

Paulo: Atlas, 2QO1, po 181), I, , '.

I _~ot'e-se:9ue s~ trata de a!o vinculado, ppr.que todo~ os seus elementos vêm
definidos l).alei.: J ....

, Partindo de ~ais p~e~issas, infe~e'~se que, se ~INPI fixóu data limite para a
. ,valid~de! da pàtente 4e forrÍÍadivorciada 'dà determirád~' pela lei, nasceu

• , .. \ ''I' ••

na d~ta do ato administrativo o direito de ação para impugnar esse áto.
No/caso' de fixação do prazope'f6rnui ilegal; este poderia ser de anulação
do' ato administrativo (viCio em relação ao objeto), logo, d~ iito ~ulo, ou de

-/ , . " .'

, . mero saneamento. do elemento do ato administrativo discordante da lei. ..
• , • I •

, O titular 'da patente~em tela entendeu que-'ó INPI fixou o prazo' de forma. ' •. \ '..
ilegal e, p~r conseguinte, o ato deveria ser san~ado, uma vez que o ato de

'cónéessão da patente em s,iera válido o
.Caso estivéssemos diante-, de um .erro .material - como, por. exemplo,
quan40 se <iígita 1990, ao invés de 1999.-, este poderia' ser cons~rtado a
qualquer iémpode v(gênciâ da pati:m~e... ,'. '.' ~::"
Mas, na hipótese dosalltos, não se trata de Ílm simples ~rro mat~rial e sim
de' discordâncÍll em :relação à 'Írte~retação da nonnà legaL dada pelo INPI ..

. 'I •.. " ,

, .Logo, de direito de ação: . ',r

Em se tratando de direito de ação, há de haver SEMPRE uma nórma.legal·
fixando ~~uprazo dé ex~rcício, seja ela de natureza geral (Códigó Civil)
ou de natureza especial. ,

\ Co~sidêrahclo qu~ o n-:wI_éuma ~utarquia'f~der,al,'~ ~egr~ aplicá::el ra do
Decreto n° 20.9W, de'06/01/1932: " / . ',. ',' I

. , .



/

/

/

'Art. ' 10 - As Dividas Passivas da União, dos Estados e. dos Mimi,Cfpios,
b~m assim todõ' e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal,

, " .
Estadual Ou Municipal, seja,qual for a sua natureza, prescrevem em cinco

. j, anos contados cia 'data do 'ato ou fato do qual seoriginarêm.' .' ,
. ' Observe-se que a re~ra se aplica à qualquer ,direito 'de ação,. seja qual for a
_sua natureza, desde que est~ja no pólo passivo 'um' órgão federal, estadual
, ou municipal; o que é o caso ..

• . • ! .! ~ '-'

Assim, teria ,a empresa aut<:~rao prazo de 5, (cinco) 'anós, contados da
. concessão da patente pipeline para imp'ugnar o suposto vício contido no

ato administrativo." 19

,
.....-

, 88. 'p entendiment9 judic,ia!' acima constitui o acolhimento da tese da,'prescrição
.( qüinqüenal' ~presentadà pela'. autarqui1: Por exemplo, a defesa Jnínima d~riomjnada "E's.tensão

Patente' Pipeline - có~ahuatiOli', e contin'uation in part", 20 elaborada por ~stà. Pro'6Üradoria, .. \ . " - ...•
invoca..o Decreto n° 20:910/32 nestes tern1os: '.. :" .. '

, ~. " .
, ,

i, .

.

:'Como prejudiciaJ.de' méritO' argúi ~ fN.PI a prescrição caso a ação tenha'
sido proposta, após 5 (cinco)' anos da data da' concessão da patente
impugnada, nos termos do Decreto·n° 20.910/32."

• _, ...• ; ....,J •..

;\ . "

./ ;- .

. \ 89. "No momento, cumpre diferenciar duas deinandâs: a): à ação náqual o
;'dministddo'btisca e,stender ~ vig~~cia 'das 'p~t~rités pipelin~; b) a~ção na q~al a .A.9rrÍinistração' .
\busc~ restringir o 'período de vig~n9ia,das p'atentes~~bmetid~_ao mailb?x. ,

/ .

" I
, , ., .

90. ,i .E~sà-distinção, é, importante para demarcar por que a pr~scrição qüinqüenal,
funda'mentada no Decreto no~0.910/~2, não é apVcá~el nas ações de nulidade parcial das
patentes subrhetida,s ao mciilbox .

•
91.~Nas ações ,nas quais d' administrado buscou estender a vl~encia das pcítentes
pipeline, o INPI e o Poder Judicifu-iocompárÍilhamT do ~nten:diri1entoaéeré~ da aplicabilidad~ dQ

. ( "" .. , I' . - , ~.

prazo: prescricional qüinqüenal" com fUndamento; no Decreto (nO'20 ..910/32: .Nessas aç~es, ,os' ,
admi~istrados busc~ari1 um~ cont~gem~o 'prazo de, vi'gênci'a, das patentes pipeline brasileiras ..

.tendo como termo'dies a qu,o a data da,continuação'ou a datada cóntinuação em parte do pedido
originário americâno. \ .

, ' !. , .

• \, -,. ,.. '. ~ •••• -!c,

92. " Discu~iu-se nas ~ções' sobre extensã<2do,perígdo ,de vigência. das pat~ntespipeline
'se a intet-pretação conferida pelo INPI foi a',mais ad~quada a ,respeito 'do àit: 4Q ,da LPI, bem
como a aplicabilidade"de institutos âa legislação norte:ainericános no ordenamento pátrio [por

~exemplo, éontinuação em part~ '(continuation in'part~)]. , '_,o 'I ' . '

.. ,- ...
" ' . , ." ""-. ' . I'; " " '

19 TRF da2a Região: AC 700851018\7159'7; Desemb'argadora Feder~1.L~ÚANERORIZ~2a Tur"1a Especializada,
19/-10/2010. ' " . ' .. ,," ' ... ', '. "
20 A defesa mínima em comento contesta o pedido de extensão do prazo de validade 'de patente pipeline; com

, ' I" ' . ", '
fundiunentonos.arts. 230 e seguintes da Lei nO9279/96 .. ' " ' ... ,-

.. ' 'A'. ,

-" I •

17
y

...



93.', Essas ações' -sQbre extensãô do periodode vlgencia' das' patentes pipeline
, di~tinguemis~ ~a ação Id~ nuli,d~de' parcial d~s patentes súbIh~tidas ao mailbox: n«s seguintes

aspectos:

\ 11.

:t

A .ação de 'nulidade p~rcial dás patentes submetidas' ao mailbox' tem
" .' .. '. " . ' .. ~ ..

como alegação principal a concess~o da pr9priedadéeptconti.:ariedade à,
LPI,nos termos dos/arts. 46, 47 e 56 da;,LPI. O pedido éde nulidad'e

. ri;' ,; . , .
parcial ~apatente, isto e, 'nulid'ade' no aspecto do ato 'concessório que,
contraria à LPI(cômputo'Ae p'eríodo de Vigência da patente).'

•. !'",' .' I

As ações de extensão ,de vigência das pat~ntes pipeline, os demandantes
não alegaram a:vioiação da 'LPI~'noato ~onées~Óriocapaz de tornar' nula

,apropr~eda<Je.

.. \ .. " .'

;/ 98., , '.: Feit~ .a'diie,re~ç~éritre as aç'ões ~d~'nuli,dadt1paiéii11' das t patenteS ,s~b~etidas, ào .'
'ma#b9x'e as aç,~es de 'extensão do p)rí.odode proteção d~. pate~tes pipeline,' é possí.vel süstent~
, a inàplicabÜidade.~a pre~criçãóqülpqüenàl~ em Juí.zo.,'_' , ~

, \ ...•.. " " \" r

. \ I

"

J . t ,( ~, , ".' " t . \~. I , ~ .•

94 .. De ~~ofd6 c9ndi tese>d~~~lid~d~ p~Cial d~s p~tent~s sub~~tidas ao 1J}ailbox,em.
construção, 'a patente é integral~ente_ nula nopeÍ'íodoque ultrapássaos 20 abos a partir da data, ' r ' , , '
do depósi~o'. ' ' " , ' , '

I ..•. , "

, . 'I'· .,'

95. 'porexe!llpl~~'lffi1a.pat~n!e subm~tida~o mailhox foi depositada em 01.qLl~96~e a
1, sua concêssãoocorreu.em 01.01.2012. Naocasiãq, o INPI eritendia apl~cáveloart,'40, parágrafo
, úníco; da LPI ao cÔmputo de vi~ênéi~ dés~a patente., Êsse entendi'rrient~ ensejou u~a vigência do

\ "".", l, ••..

direito éom termo final em 01.01'.2022.
/ .

.' ',-I ,
I' _I. /'. \:::..! "'.">, . .f·1

" .. , '

'9,6: ' " 1.,' Cohtinuando ,o,exemplo aCima, a tese. da riulidad~ parcial dás patentes submetidas'
aó .-mailb'ox propugt;la' a vi~ência do aireito. até Ol.01.201?(vinte anos, a':pártir, .d~ data' dó ,
qepósito). Nesse, sentido, a ação judicialp,oderia requerer a'nulidadeda pateiltenaquilo que

. - ' ~. "",' ,.

, ufirapassa 01.91.2016:. '
. ~', l. ' . t

- .. , ' ".'" ~ •. '

,97. t' Em neiilium momento,os:administrados quando propuseram~ções de extensão do '
._ ' .. I .

período de proteção a~s,pate"ntes pipeliné, pretend,eram tomar nulô quálquef aspecto da patente,
syque.r'detelTI1inàddperíodo de vigênéi~do: direito~, "~ ' . ) , .,',

..... , ,,:")' \.-

:. "

I ~' ." •• '. f •• ,~ \ .•

" -99., ", O INpI-possui a' poss,~bilidade de reve,i o .ato de concessão da patente ..•a qualquer'
tempo de vigência ,desta, ~os termos do 'art. 56.da-LPI, quan~%' fundamento Jégál da ~atente

·tiver sido concessãõ contrária ~o que dispõe a Lei,. particularmente. quando se pretende extinguir
-o dtreitQ, ail1qa que,em um período deteríninado" '

" , /'., '

, "

> ,

',. \

'IV.3 Conclusão' preliminar '~..

)

'. \

\ '-r

, \
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I

100. A lnvocaç?o do'·art. 56 da (PI ,para fins.·de,inaplicaBilidÇlde da ·prescrição '
qüinqüenaF ins~re-se.-effi"uma áçâo ?e nulid·ade. Ass~tp~àpedido prinCipal d~s peças exordiais
compreende a nulidade da ~patertte, em decorrênçia da concessão contrária ao disposto no art.
229, parágrafo único; da íJ~I. ' '. " ~'" .

- 'IOf.' ~ A princípio; não existe interesse dãá~tarquia :de ,'tomar nul~ a patente, mas tão
~omente de rdvisar o 'período de proteçiododiréito. Portanto, no pedido ~ubsidiârio dàS,petições
iniciais, <càbe ~'revisão do perí~do '4evigência 'das,patentes para que se~confonhe ao art. 229: . "

.' I .• I

paiág~afo único daLPI.
"

! ,

. ,'" / -. -)

(02. ' Na hipótese de prodedênda doo,pedido demÍiiq~de p~cial d~ pat~nte~a carta
~ • - . ': ' ••• " ; 'I

patent~ torna:r-:se~áll}ula.Isso não impede q~e a aútarquia.pr9videnci~ a }m~diata:~xpedição de
, unia nová:' carta' paÚmté contendo' o perí~do ·de vigência: do direIto, nos- termos do'aÍ-t. 229,

, • ~ f ,.

·'parágrafo único, sem cobrança,de,retribuição .. ' ,.c

. .. ~
\ '~ "') ,) " ' , ' I," ,.' ,r " ~~.-, r l' .. ' " ", .' ".,

104. ' Nesseconfexto, ,sugere-se à ÜIRPA .a divisão tl~ssas. patentes'em .grupps, tendo
........ I ~ < ••• ,J y .. " .',

como Critério de organização:os réus. Se uml,~.boratório possuir dez ou mais, patentes, razo"ável a'
interPpsição,de tim~fl~ãô't~~do apepas ,~sse'titular ~o direito 'no pólo p.âss'i~o:Assi~; essas dez
ou mais 'patentes cabem um ú~~o grupo. '" '-<

- .
J

"103 .•.
, concedidas. :

Os, autos ..ríão trazem a list~· completa' de patentes submetiqas'ao 'mailbox já'
, .! ...

) .

\ ""-/

~06.
." ;

!' 105.. I Os laboratório§'que, possp~m m~nps ;del d~z patentes pbd~q1 figurai- ,co~- outros
• ',,' ,,-. _, •••... _"," ' , ;_ ", . ". f

titUlare~s~e direito rio pólo pas'sivo; RçComenda-se;s/e~possí~el, que"nerÍliúm 'grupo reún<:tmenos
.•....• i"" f r

de dez patentes. Cumpre também eyitar a reunião de Jnuitos laboratórios no mesmo grupo:
, • 1 ' .' /'. ' •

. . ' ,-;';I':;~' .. ". , / . ;"__"
'" Cada grupo,."depatentes correspon~erá a uma, ação judiciéll.

,.'
-1: I ~. ',o ;-

, .. /~·.7 -=- ." .' .. ' "'-

, 107< :,' . IDe acordo', c9,~ esta propOsta, cada. ação )udicialpoderá reunir patent~$ de
produtos f~acêuticos ê~de pr9'dufo,s químico~lpara <l./~gricultuia. Não há raz~o para distingÚir
produtos fâÍ1Í1ac'êuticos.e' rroduto's1químicos para"a agricultura; nas açõeS judiciais,< porq~anto o

' •. x - ./ :>.... . '_ •• ' ~ o~,_

critério yara dividir' aspaterit~s em .múltiplas demandas será o pólo. passivo;'r hão ,o objeto das, ,
patente~. Isso ocorre porque, ,o argumento dtt 'nl;llidélde parcial das patentes, de prodútos
farin~cêuti~oé idêntiéo aodas'patentes.~epro(hitos q~ími~os p'àraàagr:ic.ultura. ~'

I' - ,~.. I . t ' ~. I . " '_

, I / ~ '

108... Támpouco'~abe distirigúir.'~~gru~·os aspatente~ conce'didas't~ndocorrio critériO a
" _" I • "r " .' l,. '.~ ~.... ~ '-:.o .•• , ," .' .•.•••. " _, { ',' •. ,-

, data de· concessão. Isto é, haverá em :Ul1).aúnica áçãó judjcial, patenies,concedidas há, mais' de
cinco' anos' e. àqueÍcis 'coricedidashá ,me'nos<de cinco ,anos. ,o'furid~e?-to da ação .de nulidad~
parcial é ,idêntico a todás, as patentes, independentemente do ato co~cessÓrio·. Nesse\particular,

•. ' ••(''''' .' .'.,'. o I ' . " .. ./ , "

. cabe pre,li~inaip1ente'expoÚía petição inicial um capítulo sobre a inapJic,abilidade da presctjção
••.••. _. I •• -" .

qü.inqüenal. ,~;", ' ' . \ ,," 'I' ' . /" '(, .

"

/' ,

"

\
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109. Por dever de. oficio, cabe regi~tr.ar que o ato administrativo de c~ncessão das
pate~tes ensejou a celebração de uma série de ;elaç5es ec6nômicas entre"particu1ares. A revisão, ' .
desse ato administrativo, neste ano de 2013,'talvez promova uma desórdem econômica, a qual

I.pode não _se coadun'ar c~ni ~oor~en~en(o ju;ídico:"Alguns atos merecem a sua manute~ção .
. ainda quando não decorrem ~a mdhor aplicação da lei"sea descoristituiçãódos mesqlos trouxer,

• ," • r " ' .' •

.mais danos do que beneficios à socié?ade .. 'I 1;•.

I .

~ .. '.
1W .. i ~.Vale 'antecipar também 'um argumento possível!de figUrar nas defesas, dos titulares

I \ . -- ' <' ... , •.

das patentes, já exposto ria Resolução' n° 07 da ABPI, aprovada em 7/112000.,A ABPI constitui
um grupo d'etrab~lho para estudo daMecÜd~ Pro~isÓ'ri;1~n°2.0061l999l republicada sob n° 2:014-

.. " ..... '. --- , .",.

1/1999. Sobre, ~.,parágrafo 'únic,o do 'art. 229 da LPI, na redação copferida pela Meqida
Provisória, a ABPI identificou uma incongruênCia com o art. 27 doTRIPS, ipsis llttàis:

I

, "2. Quanto ao parágrafo único do artigo 229, que disciplina os pedidos
~"depositados"~ntre 01:01.1995. e 14.~5.í997, bem como produtos
"farmacêuticos.~ agroquímicos,nele a' ABPI vê clara desarmonia com' o, "

, ,'artigo' 27 do,,~c01:do TRIPS. É "que a redação d~d'a :pei;Medida
,,; ...Provisória:'exclui o beneficio do prazo I mínimo de' 10 ,anos da

. - .... ,/.

coúcessão, impondo uma restrição \aos direitos de patente em· virtude de
( "discrirpin~ção d~,uIp.setor tecnológico específic'o. ,,21 ,. \"

., ,

,... " •• i •• , .•••

111. O p.arágrafo:2°':da Resol~ção noq.2 da~IWI, pu~licada ri~ ano de 2000, ~eco'nhece ' ,
que o prazo mínimo de dez anos a contai da data de concessão (art. 40; parágrafo único, da' LPI)

~. " ' À-' " - ,

, não s~ aplica às patentes submetiâasao mailbox, nãó obstal1te a crítica nesse sentido. -- _
. , ' ' -

r 12. I, A procedência' das .áções prop~stas. rio, ~apítulo 'IV do Parecer, pode ensejar
_'post~ri~~é~te açÕes dé' re;ponsabI1idade ch.:il em fate ~a AdmiI1istração.'

" . I .'

113. À defiriição,qu~to à mamitehçâô ~Uhão do período de vig~n~ias 'das 'patentes'
, ,,' '-. '/ .- ,

c~be à Administração. A Procuradoria fomepe os subsídios, para a tçmiada de decisão, inclusive,
i~ormando as conseqüênciaspél,a adoção de um ou outro caminhó.

I J,

V.C()~S~~~RAÇ!>ESFINAIS'
"-

, ,
.. ..(-' ~.. "'"

, "- -
•• - , : •. './ . I I -' ~

114.. As seguintes assertivas sintetizam ó entendiinehtD da Procuradoria sobre a revisão... ' " " \ '., .
do período de vigência d..,as;patentessubmetidas aO,máilbox: - .

I. r; , ...• \,

- 'r- " ' '
.21 AB'PI:Resolução 1)0 2: Disposições Transitórias da Lei de Propriedade Industrial. Pú~licada na Revista daAB?I
(4 ): 51 -'Jan./Fev. 2000~ (sem grifo no original) .. . " .

, ,

. I

, ,

\,.. , .'

, " .....

.20



I '

f.

./

, -

.1'V

L

r

:!

~-
\ /

1 ,

, ,

-

,
/

..

o equívoco no~cômputo do período de vigên~ia das patentes não constitui
.,' ,.~.,., ~

um mer~ erro)l1\lterial;' ' ..
11. É possível que existam pátentes submetidas ao mailbo~ pendentes' de exame .

. Elas precisam conformar-se a~ amaI' entendimento 'da DIRP A, o que
demanda urna comunicaçãointemasobre·o terna; ....

I • _"" I - '. /

.II!. Propõe-se o ajuizamento.de ações judiciais de nu!idade parcial para adequar.. ' ; ,. \ " ,

o,ato concessório das patentes.submetidas ao mailbox ao arL229, parágrafo
único, da LPI, ÍI~d~p~ndeJ)temeriteda data da expedição da carta patente; ..

IV. Suge~e-se que o· ajuizamento de toqas as ações oC~)ffa·em data idêntica, .
. Assim, eVita-se alegações de tratamento f?-vorecido a determinadas patentes
. eII?-detrimento' de outras. Portanto, n~o hav.~rá ajuizame~to de ações sobre. , .-
..ess~ ,matéria ,a ,medida que: a ~utatquia for, identific3fdo c'oncessões,em

disson,ância~o 'art. 229, )párágrafo único da LPL Essa~ideritificaçã~. precisa
ocorrer.,de ÍÓriria completae'~precisaem fase 'anterior ao ajuiZamentó das

. I, _... ;; ..~J • - (' , .• ' •. ". l_ •

açõe~;judici?-is~ " , ' , .
V. A promoção 'da transparência ,'em ~todós os ·aspectos do presente' assunto,

iriclu'sive, mediante~a imprensa. O,diálogo com todos qs, setores interessados
, é salutar . para g~antir fi. transpar~ncia da conduta administrativa ~ a

demoristn~ção da ~oa fé; I I ' '

VI;. Aa~~i~a?ãO~dáPresidên~}a.da autar)quiá s?bre a ,matéria faz-se nece~sária; ,
VIL Auxílio dá DIRP A para'reuniãodos grupos' de patentes, ,segundo critérios,, " - -' .-,

, adotados nos ,parágrafos 104a 108 do capítulo IV3 (Concl,-!são preliminar).

À,consicleração superior.

Rio de Janeiro, 6 de agpsto de2013.
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oris Baena,Curlhá,Neto t,

, Proçmador Federal . ,
CoordenadOr
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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22° andar· Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050

Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax:: (21) 3037-3206

Despacho N° 0640/20 13-A GU/PG F/PFEIINPI/COOPI -MSM -3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.033764/2013-03

1. Estou de acordo com o PARECER N° 0016/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-
LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenad~r da
COOPI desta Procuradoria.

2. À Diretoria de Patentes para conhecer do presente Parecer. Havendo concordância
com os seus termos, solicito seja o presente processo, após, encaminhado à Presidência para
igual providência, e autorização de ingress? das ações de nulidades aqui recomendadas, valendo
observar a pertinência de tais medidas ser.em tomadas no mais curto espaço de tempo possível

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2013.

I'r--_r·,
Mau~odré Maia
Procurador-Chefe

/
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