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Nota N° 0128~2014-AGUIPGFIPFE/INPI/COOPI-LBC-2.2
PROCESSO N° 52400.033764-2013-03 ,I '1

lNTERESSADQ: Diretoria de'Patentes
ASSUNTO: Análise de sentença de improcedência de CInco açÕes de nulidade de paté'ntes
mailbox.

, -
,Senhor Procurador-Chefe da PFE~I.N.PI,

\ .

/

"

" ...., - ) . ,

1. A Ptócuradoriatomou ciência de cincos~ntenças de imprQcedência das ações' de
nulidade de p'atente máilbox. Cabe tecér algumas considerações quanto à fungamentaçãq adotada

'" ' . , .
! nas sentenças.

,
, .

I. AÇÃO N°0132278~39;2013.4.02.5101

1.1 Patentes atingidas pela sentença,

2. A ~entença proferida nos autos em epígrafi liom~logou os acordo's constantes do
. ~.

seguinte quadro: , . \

PI9508666-8

"

PI9612258-7 Extinção, .

PI9708640-1 ,Renúncià

3. , A sentença julgou improcedentes os, pedidos' do INPI. Cónseqüent~mente, a
. -' , ." ,r - ' I .

improc~dênciaatinge as patentes as quais não forám inseridas nos acordos. Essas são 'as patentes
',' "'," . ' "

'atingidas pela improcedência: do decisum: ,- . ' ," ,. '
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concedida

·Ir~.tt! ~'i~ .
'R~

Senlidor

demanda

J

-Vectura Limited PI9607490-6 3 IIOIII996 29/0 II2008 29/0 II20 18 3I10Il2016
Vectura Limited f 3 IIOIII996 23/08/2011 23/08/2021 31/0Il2016
Vifor ~

PI9612138,6 19/12/I99~ 22/09/2009 22/09/2019 19/12/2016.c .
1;2 Preliminares

,
4. '. -A argüição de impossibilidade .jUrídica do pedido foi.af~stadà pela sentença, a-
qual reconheceu o ajuizamento da. ação anulatóriá de patente com fundamento na concessão
equivocada do prazo de vigência, in verbis:

"A impo~sibiIidade'jurídica do' pedido somente. se verificá quando ,
houver dispt>siçãoexpressa' que vede a tutela jurisd(Cional postulada: Na
hipótese vertente, não1se·vislumbrapreceito na legislação pertinent~ (Lei
de Propriedade Industrial) que vede o ajuizamento da açã~ anulatória de

, registro de patente, com ,base ria incorreção de prazo ,de vigência, razão
pela qual a argÜiçãode nulidade jurídica do pedido-deve ser ,afastada."

1.3 Mérito

5. A sentença reconhece que não há pe~isSão legal para apÚcar à parágtafo único
do art. 40 da LPI nestes termos: .

I

"Com efeito, não há no artigo 229 da LPI, aparentemente, uma
permissão para que se aplique o prazo previsto no parágrafo único do
artigo 40 da' mesma lei, que assegura 1'10 titular da patente a-vigência
mínima de de,z anos a contar da concessão; regra esta, que serve
exatamente para compensar o titular da morosidade no processamento
administrativo pelo INPI, o q~al, corriqueiramente, demora'mais de dez
anos para examinar e conceder uma patente."

,6. , A s~ntença não: afinna.que o'd,escumprimento do prazo do art.229~B (concessão_
das patentes mailbox até 31 de dezembro de 2004) enseja necessariamepte a aplicação do

l- • t

p~ágrafo único do art. 40 da LPI. O trecho seguinte ,do decisum reconhece que o INPI adotou o
parágrafo úniço do art~40 deiLPI âs,patentes não concedi dás até 31 ,de dezembro de 2004,\ o que
de fato aconteceu.

/

\' "Por outro )ado,resta clarÓque não_'haveria qualqUer' dúvida
interpretativa.caso o INPI tivesse cumprido a ~orma insculpida no )lrt.

' [229J-B, a qual,determinava que a: Autarquia deveria decidir os pedidos
~
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" .

de patentes mailbox até 31 de dezembro de 2004. Como ,0 prazo
mericiónado não foitúmpridó,tai~ pedidos dê patentes somente tiveram

,I •• ".' "t .••

seu exarrie concluído !lPós decorridos mais de dez ano~ de tramitação, e, .
naquele ,momento, o INP~ outorgou' aos.mesmos o prazo de dez an0S,
contados a partir da concessão." , .

'.. \

7. , Asentença reconhec'e o teor do parágrafo Único do art. 40 da LPI às patentes de
invenção quando concedidas após dez aPos d~ prazo-de vigência~ Asentença não afirma ,que' o -. / '

; parágrafo único do art. 40 da LPI aplica-'se às patentesmailbox. ', ' .
";;I,

o, c

./ .

, ,
"Ora, é assustador que o INPI· reconheça de uma fonria tãà explícita de
uma' fortna tãb .explícita .qu~ os depósitos de patente demàr~ram .nó, ,

Brasil, em média . m~is que 10 (dez) anos.' Não houvesse este
reconhecimento, esta ação, não teria sido proposta para discutir critérios'
de interpretação dos prazos estabeleCidos em lei.
Dessa' fórma, soa estranho que o Artigo 40,· caput, .confrontado' com' o

..parágrafo úriico do mesmo A~igó ~a ..Lei nO 9.279/96, à;ceiteque um
-requerimento administrativo demore dez anos' ou mais, para ser
apreciado, porém', existente tal regra OU realidade, que ao' menos se
garanta um prazo mínimo de vigênCia, e a lei foi clara à'ü definir que este

\ . '.

era de dez anos para as patentes de invenção.'~ '

8. A partir das considerações acimé!-,~ sentença passa a examinar o princípio da
/ confiança legítima (também' denominado dleprincípiQ da proteção da confiança}e cita um trecho

.. - -. ~ " " I

de uin estudo. acadêmico no qual afirma a possibilidade de manutenção do ato administrativo"
fundado em lei inconstituci0!1alou ato' p.orma1ivo ilegal. ' . ; , \ \

, I' I ,

9. ' I Infere-se da s~ntença um reconhecimento ·implícito de que as.patentesmailbox, .
concedidas p,elo" INP'I de fato' apresentam prazo .. incorreto de vigência. Entretanto, a
improcedência se impõe em razão do princípio'da confiançalegítimá. Esse é o raciocíniojurídico
adotado' na fundamentáção da sentença. N(fsta sen4_a,cabe transcrever tn~ch~s da seIlte~ça:, -

'\ ' ,

",

"Em 'outras .palavras" (, referido ,princípio 'defende 'a possibilidade de-
~anutenção de atos adniinistrativos antijúrídiços," perpetrados com
aparência de legitimidade e, cujos .efeitos se prolongaram no tempo,
gerando 'uma expecta~iva' legítima de estabilização dos' 'efeitos
decorrentes da conduta administrativa. ;, I '

[...] . '\ .
Portanto, deve ser ve~ificado, na hiPótese vertente, o que menos ofende

. os .ditames da justiça social: a manutenção de ~m ~t~ nascido com fulcro
na presunção de legitimidade e cujos efeitos se prolongaram no tempó,"

.' '. l

gerando, nó adininistrado uma expectativá legítima ~e' contiimidade, ou a'
anulàção deste ao arrepio de uma situáção fática constituída por ato da

•. I ." -' .•

própria Administração, sob d manto da legalidade."
/'
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- - , .
. 10. Em 'Seguida, a sentehçacolacioná três julgados do 'STF e db' STJ, os' qUaiS
, aplic~ram o princípio da segurançajurídic~.

11. o primeiro acórdão citado refere-se ao :MS 22357 de relatoria do Min. Gilmar

r

(;

"/

Mendes. A leitura da eplenta trans~rita indica que o caso concreto refere~se uma situação
consolidada,no tempo por mais de dez anos.

12. A segunda ementa transcrita na sentença é o RESP 200800782024, de relatoria do
. \ ..

Ministro Jorge Mussi. Nos autos, çliscute-se a nulidade de uma aposentadoria concedidadeioito
, ,,'" ", ' '

anos antes da preten~ão da Administração de desfazimento do ato administrativo., ... ,., / '.' ,

13. 'O terceiro acórdão trazido pela sentença é o RESP 200901722930, relatadõpelo
Ministro Humberto Martins. Esse acórdã,o cita o ,princípio da confiança .. Entretanto,. o
fundamento principal desse acórdão reside na aplicação da súmula 92 do S.TJ: .a qual protege o

. terceiro de boa-fé.l '

\.. '..
14.' O parágrafo 'seguinte da sentença afirma que o único fundamento. unicame~te da

, ,-
improcedência reside no princípio da çonfiança legíti~a:

. r

.. "Logo, a qu'estãodeve ser decidida' apenas· pela confiança legítima,
ou seja, 6s Réus; após tanto tempo cOIUseus depósitós de patentes sendo
apreciadOs, têm todos-os moti~os-par~ crer que seus din;;it~s valeriam por'
de~' anos, ,afinal. a Ádministração Pública, atrav~s do .INPI, não tentaria
punir aos particulares, pela sua imensa demora e falta de estrutura para
apreçiaçãode~equerirri.entos·· ãd'ministrativos, por ~ais específicos que

. , '.
seja~." (sem grifo nó original) ,

15. Outrossim,' a sehtença não desconstitui li tese do INPI, apresentada na exordial,
segundo a qual não se aplica o,parágrafo úni,co do '!rt. 40,da LP.Iàs patentes mailb'ox.

, "

16~
iniciativa. '

A' sentença mencion~ um princípio dedicado' ao princípio' constitucional ,da livre

17. Não obstante ao .que .foi àfirma~o acima, ,um parágrafo da sentença sugere que a
demora 1?-aconcessã~ da patente mailbox enseja a aplicação do parágrafo único do art.40 da LPI.
No entanto, essa idéia não é desenvolvida a ponto de desconstituir a tese do INPI. A
fundamentação da sen~nça de improcedência e~tá fincada no princípio da, confiança legítima. O

,parágrafo ~erece urna leitura ate~:l.ta,pois ~ugere quê a ddmora' admini~trativa na concessão. dâ
,p.atente promove ~ adoção do parág~~fo único;do art ..40 da LPI. . '.

1 Sfunula92 do STJ: A;terceiro de boa-fé não é oponível a alienação'fiduciária não anotada,no certificado de registro
do veículo ~utomotor.· ,

-, I
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1.4 Recurso cabível

~" .I

, "

, .
"Assim sendo, a observância do princípio da confiança legítima
determina a improcedência dos pedidos formulados na exordial, deyendo 'I

ser mantidos os atos concessórios e as <,Iatasde vigência da.s patet1tesem
questão, tanto peló tempo decorrido 'desde a concessão·'Q.as mesmas,
como principalmente, pela excessiva demora pelo INPI, na apreciação
dos requerimentos formulados, o que justifica a concessão de um prazo
mínimo de dez anos, na forma do Artigo 40, p~râg;afo único da Lei
9279(96." .

...::.18.
o pertinente.'

19.

r •

Verificado, ,o teor da sentença, cabe inicialmente verificar qual o recurso

Não se idehtifica, por' ora, nenhuma obscuridade ou contradição; na sentença. A. . ' " - •.

r,

sent~nç~ é pIara em r~lação ao princípio da confiança legítima. como fundamento para a
improcedência.

, ' .. , ,"

20. E verdade que a sentença poderia ser mai:s explícita quando afirtna'quea demora
excessiva do INPI na cop.cessão da patente mailbox enseja a aplicação 90 parágrafo único do art.
40 da LPI. '\

.. ,

21. A sentel1ça afirma que o princípip da confian~a legítima é o Único fundamento
para a. improcedência da ação ("a questão deve ser decidida apenas pela confiança legítima" e a

'. 'I .. ,
"observâncÚI. do princípio da confiança legítima determina a .improc~dência dos pedidos \ .
formulados na exordial").

, .
\ ,

22 .. Em uma frase, a sentença afirma que a demora na concessão da patente também
. , .. ' .

justifica a aplicação do parágrafo único do art. 40 daLPI("[u.] thnto pelo tempo decorriáodesde
'. ' l .

a çoncessão das mesmas, como pr~ncipalnierite, pela exc.essiva demora pelo INPI na àpreci;:tção
d~s requerimentos fomulados, o que justifica a concessão de urh prazo mínimo de dez anos, na
forma do Artig040, parágrafo único da Lei. 9279/96 [u.]").

23. As observaçõe,s acima não se caracterizam como contradição para fins de
interposição 'de embargos de d~claração.

24. , .Tampouc~ há alguma omissão, nos termos do art. 535, lI, d~ CPC,2 sobre o qual o'
juii deveria se pronunciar. Em síntese, não parece cabível; em uma primeira leitura dá sentença,

'. "a ii1ts:rposiçãode embarg<;>s'ded€.(c1aração..
• • J

;

,2 CPC, art. 535. Cabem eJI:lbargosde declaração quanto: I - houver, na sentença óu no acórdão, obscuridade oú
contradição; II- for omitido ponto sobre o qual aevia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. .

. '", I
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,- .• ' ''>..-- . ~ -

,Por outrO lado, o recurso ,de'apeláçãó seÍlTIpõe;, ~m,razão, do •irfonf~rmismo:90l11 '
, ( , ,,~, I," " ~'I~ \ .

I,

I,

I :

25.,
o decis'um.'

, "

"1' I

I,

, ,

, ,', I' , , , " /, ,v" .", , 'c' '

"1.5 :Apontamentos,para formulaç;io~d'a's /razôes, do recurso
.-_" - i . j;-. I ' ", f"" ,!... '

, .. .
I
I,

1/'· _1 .

<'

;; .

'"
", 26.

" .
• ' ,c' • ( ,

Cuntpredelinear as razões a serem expostas nó, recurso ora proposto., ',' ," r '

, ,"/

, '

I

\ .,'

~ I _ , .• ~; • ,,\! ~,' 1-, \ r '~

,.~~~5.1Tta~sc,u~so de tem'po en~re a prática d'o.:ato e a prefen~ão ~e reforma p'or parte da
Adíninistra,ção> " I

, .
/,

; ..,..1

••• j:L

27. , ,', , ,0· princípio' da confiança legítima é adotado 'para situações' nas'quaís há a
\ , '_ ._ " ,'" . ,'/',',. " . , ... ,1,_- i'. "" _. ', __ ,~. ~,; -',,/",". ,I
A',c'ons~lidaçãodeum 'ato:,!dministr~tiyo' pelo tran~cursode' llinpJ~ZO considerável de tempo;.aindfl
;quéesteconterlhavícios'de Ilegalidade. ,A,.rÍlanutenção do-ató .adIÍ}inistfativoderrianda,pôrtant~;
~11iaanálise do trànst~so detempó d~~Ôrrid(/ ' ,'" , " "p ,

.1' 30. Etnrazão do que estábeIec;eo.an. 54.da Lei 9.784/99, hão se aplica, oprinclpici da
'confiança legítima para I11ant~rum ato adl11ip.istn~tivocontrário fi lei quando praticad~ hámerros

"-': ".' . 'r' .:" \ :. 'der cinco anos. ' ' .', i '
,I'

, ,

. _,~' ~ ' , I .• " l . ' t i \

28. " "Isto é,o marcoteniporalpára a pOJ,1deraçãoem tela. é, a data daedição.'dÚ atp,
~' . /-, . -, '. ' . ",." r,."' . ,:~ ,,' , '. 'i,' .':. ,/

adinil1istr(ltivo. ,NãO há de se falar',demanuterição de um ato administrativd'cdntrario à lei
q'uandoJoi 1)l;aticadohá menosde cinço anos. ' , '

'/" ,

I

.. ,'" •... '." _,' .. : .. _ , ,I .4, 1': .-," ~ " '-

, }9. _, o art. 54 da Lei 9:784199 ptevêo prazo decinco~anos para. a AdministraÇão anúlar
/os atosadtpilJistrativos .~~osquais! décorr~m éfeitosfavoráveis ao~ destinatários, <Esse prltzo de
--'Cincoanosé,contaclo a p'artÍr,da data emqut(forarÍ1praticâdos., ' /,' .

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

, ',' ' ", ) , ,"
o L·ei.'9. 784/99, art. ,54: :O direito;. da'Administração ,de 'anular os\ató~ /.

, I ad~inlstrativos dequ~decodam efeitos.f~voráveis 'parão!;, destinatáfiCi~
, '. 'I ~ J .' "~o J _-
'decai em ,cinco anos,contad<;>.s da data em'qué;.fotampraticadàs,.sálvo
',comprQvada má~fé. / .1_

o \, "
I ,;

( ,

", ,'."
/'. /

,

-,"}'

) ".

, t,

, .'I
'-

/1 .. ," " . ", ,_ .
, ' 3L A sentençaprbferida na ação nO20p.5 L'01. 13227'8-4 repercutiu na 'manutenção,

do, período. de vigência de três patente~" corí~oante o 'ato çl~ concessão~ Dessas três _patentes,
. /'. ".:~. I:, .. '.' _.' \ ' •. ' _ 'f , '. " •• '

, apertàs umà foi C;drwedidahámaisde CihCO~.nOS;à propbsituta-di:r ação de nulidad~ dapaiehte
1, - • "-'. \ , ". J . , . ", •__ ,' " " ".': , .. :r " '.:-" '

emanálise (PI9607490.:6) ocorreu' apóscinll;oàííos e dez meses, da data dacorrcessão. " .
.,." ,~, ... '

" " I' I '~: " _"';'

32: ,-As outras. duas pateQtes"CPI9f512?50-6" ;"ePI96i2138-~Lforam,concedid'a~, hã,
o '," '. __ ". ' ' I, . , '. "'. i . .' . -= I ,;./

menosdeéincb anos~.IValerepetir oqu~dro,o qual,demohstra,~ssas_assérti.yas ..\ \ .
, ' , ".: I ,-,' '.. ", v' ' •• ~, ' ' '\~'I \. .

,I I.

k\ 'J."

\, ;

.,~ -~ .

".",~ -"~

..•.,-

".. ,

,
'I'

I ~', -.~. -/.' - (,

.I):, ,_

f
,' '\'
'," " "
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_~r.1.

I,

, J '

?, '

., .1

-'
",'i \' '

~ •. ,' r
,: /

',',

'I

'''-,

," '

.~-:-:.'..

'L '

., .1.,

'. ".i
I' , ,: /'" ,- .. ' ". "",".,. ':""",:-, ,

, 3.~" .. ""O princIpIo da c?nfiança legít~infl,é. adotaqonaSluelas, ~i~lffíç:ões''Ras, quais 3~
, .icohsiderávêl o' transcurso ,de tempo' entre' ,(i) 'a prazo dàptática d<';lato' admipisttatjvo' e (ii) .a
, !prétensão.de anula~ão/reforrnado ato .. ,., ' , ' ,,',

\' ..

t I.5~2I~teressepúblicp,
, , ,

l' . ,_'," ": . _ '. _ ." ..•.. ~.. _ , :, (: "

34.' '.os acórdãosprOferiqos.'pelo SIJ'e STF citado's tia,sentençareferem+se ,artrê::; , '
sH~Mões' nas, quais '~teilipo consolidãuiurria ,situaçãÓ'':te" fato 'ed~ direito, sem; qualquer

,<repe,rcussão po' 'Ínteresse púl:,lico, o qú~ justificóuoê~tendimento judicial d.eimpossibIlidadedo '
,'desfazi~~rito do ato~dministrativo; ; -: , " ',' " . ",,\,',;~ ' " 1,1, :.

I

fI>.- ,-,'
,- . ,,/' " .,.! \ ,

.35. ,.O'primeiroâtó~cião cjtado ha~sent~hça,refére-se/a:uma ação cautelar no cjuàl se '
• r ' .....•.•. - , ;_, ....:. \ ' .... " ': . ,f : - .' . -'. '.• ~,_,' • ~. " '

pleiteou a' cemçessão ,de efeifo suspensivo à. r~curso 'e~traórdinário-interposto contra ac6rdãb
• _. ,~ .... _. _., 'I. ,- :' .- ,_ - ~ j. , ( •

'proferidóypelo Tribunal Regio~alFederal da 4a Região. Nesse caso,:um estudante ,dê :Direito da
IUniversidàdé FedetaldePelota~,pediu à tfansferência'1p~rflUniversida~e F~d~rai"do'Rio Grande>

"do Sul,:em razão'de ter passado nh concurso para a EplpresaPúblicil de COJ:;reioseTelégrafos, o
quelhe ~xlgiu \Í:nidança de d?micílio.· ' "" ' ", ' . \,'

> r', • ,.

.1

',1,

I

1 •
, r:

li ( . ';! o', ' ". ,_, "_. 1 .. ' I ' . ' . _, '\ '. _',

36. " AdmiÍ1i$tr~tiv~mente" foi' negada'~, transferênciá: 9' estudante ,impettou m~n?'fdÇ>
, de segurànça,' o qual foi deferido: Em sede recursal, o Tribunal Regional Federal da,4a Região

,../ tI. "" ' , ~

,",'r~formou' a sentença. Em 2002;' o estudante interpôs o recurso e~traordináÍio e a c01"!esp~ndente
-'~çãocautelar para fin~ge conferi/efdto suspensivo ao ~ecurso.;\ f•. ' '" . " --: ~'-,

" r' I.

:37.. ' .: Às, vésperas da con61usão do ,cursO ,',univér;itário, . o' S.'fF ente,ndeu que os,
pro'vllnentos jurisdicionais provisórios, posteriormente reformádos; 'c,oJjsolidaré1m'unía sitUação'

1:" _ '," , ,>' . , " , " ' , >',.' .r , f', ,,'" ,.:1." ~', ' ,''-: ~,~. " : ~

, de' fatO.,~',de direito.' Çom,fundarne;to."Ilo,:princípio· da ,segurança 'j~íclica,o' ,Po~~r :JudiCiário
;entendeJpéléiman~tençlio do ato administt~ltivo. '" ~

,. ' •• J I' , .. ''' .. ";

I

I

.~; , I ( "

38:: ,A manuteQ.çâo do' ,atô administràt{VÓ,nãÇ>afeta "o direito de Wn'terç;iroj :mas: ,tão,~!~"
'so1TIent~do: estudante \univ~rsitári9 'que cursop diVersos, séme~trescio}~rsd n~ {Jpive,rsidade, \
Federal do Rio Grande do Sul"com respaldo ein pro:Vimentosjurisdiéionais. ( >','

',~, "

;>

" I

!

, ~ 1 .
~:~~. ' .
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.\:-:' .
I" "

"



')

"\ I •

,)

J'
I, .. ,~.•.•.

"39." ' .O~egFrtdo,acóidãoJcita~Ó na S,enterrça'discute, á manutençã~ dó'~tQ,àêi~,inlstratiy~J),
do Triblinaldei Contas da União; b,quaLprOvocou,ocancelamento de \lrfa,pensãp cOI1,cedi~a18

. /" ... , '-." " .' '. '. ' , ", f

anos ántes.
t,

'0 . ,- ".,.' ," _ ,I,: _. _ .. _~.. , ,', -,':,','~.r.,.", -: .~~ ." •. " ,.,\ -, o,'

~J. \40." " Adecisão·do.'Supetior TriQunaL<de?ustiça fa:V<?ráve~,àmahutenção, qa'opensão
éO!lcedida 18' ànOs antes, tampoucú afeta um térceitb,mas tão~somente;ô titular do: benefítio:

, , .. '" ,. / ',' 'l 'I' . (' .', :: ..," .,

preyidenciátiO. A sociedade (llão ~ afetlldà(JI\~la.niânutenção ,oudesfazimehtoda'pensãoj
, " ,previdenciária. " ? f ': I'

f,

. _"

,41. O terceiro as9rdãoci~adoÍ).a s'entênçaabordJl51aq~isição d~ uinv-~íctilo'sem~gra:ve
,.,' regi$tvado, no órgão de 'trânsito. Poster1oimente~\ houve, o:registr? do! ~avame., O a~q\1iie~t~d~

veículonãop'6ssuía' conhecimentO do' gravame quando efetuou acómpra do ·beni.Ne~se, casa, o,
'. /. ,'.' .. ' ..... ".'. ' " .' ,. ". ,',. '

i SuperiQl: Tribunal de Justiça etitendeupelo desfaziment<?qq atoadmin:istrativÓpraticªdo pêlo
• '; .. ' • j. ' . " \' . " '. ~ -, -

bETRAN '"(aÍ1otaçãp de' reS!f\çÕes~pretéritas àtr~sferência),coin fundámento· na,súm,1J~a92 do'
f '." • f ',' .

\ STJ. -, "
, '\" I, \

, ./

/' : ;.,"- . ",
/

i,
1

.. '., , ,,', f.. , ' , _~" • ; r •

{<42. , " -'OU seja, o'terceir~aç'ó;dã6iefete-se' ao 'prirlCípiü dk-confian9a em,uP1alid~: que
ri~o e~volveinterêssep1Íblico, mas tão som.~nte.oi~teresse patrimoniaLdo adqu~rente dov,eí,culo. '

/ " .' "".'\'
, I,

. , • '" - \ .••.; '~ '.f' .
Q3" . A <ação .de nulid~dé das' patentes' mailbox compreende Umá matéria

'" ,,' , "",' ,., "" .," , ' " "0,,' "",," , " \." '_ "" ",," ,," ~ ~ !' .' ,,",,.,,' ,,' .:...." <; : ,':" •

,diametralmente opost~ àgudas, dos acó~dãos referidos,:pórquahto'há llIn interé-s~epúblicoém. J
. ' ' , '. ,,- : ,

,cal!:sa., '" "J

: 'f" /"' I

4~. Acoietivid'ade,t~m' int<~rêSse.d~~quea in~ertção' ingr~~se:'no dOlI).ínio'pt~lico, nõ~~ 11

. "estritos termos ~a/leL A 'partir d9 mom~nto no qual a autarquia recotilieq~.'ÍUe concedeu tuna . , •
, ~'pátente com prazo de vigêpciaequivocadópsÚrge,ói intere,ssepúblico,de c9~eç,ãoqo,ato , I

,\ " '. ~ , \' ' -. 'I'" ,i •

açlministrati~p par,a que 'O titular não mantenha ,a-exClusiyidede ?á invenção'por mais ,tempo dQ .
"qu~odevido. \. ! ,', ( f,; ,

',.",1-'< •

, I

I
;I, ..

. ' ., :;.. , . ';.' .. ' ,)

,45: ,Éa lei ,que estabelece o tempo,4rv1do' para a vigênciade,~a' patel)tr' À::yigênCia .
,deurnã paten~e porperí()dó sÚpel'ior aôqueprevê o art. 2~9'iparágrafp1í~ico, da t,Pkafetâ a

. ,. cdlétiyidade. A coletividade aguardará um teJj1po' sqperi()r 'aoprevist~,na le(pa~a llstifruirda ., r·
, {,~ , .\.- .__._ ' . '_, ' .. " ' , . t, . , '

inveqção eni'domínio publico. ' ' '," . ,
. /" I

(("" ('.. , "-.
'! ' . '.' .• '

49,1 A éopCéssão :d~ uma,patente riãoéüm~tó iad~il}istrativo' tneramentr favorável aç;' /
"destÍnatárÚ>(deppsit~te dopedidb ,de patente). 3, Da 'cop.cessãl de brnáp~tente;'~de~drreuma "
/res~ri,Çã0de usopel,\;soéiedad~, e'ob'J;",igaçqesao titul~.Pdrisso, a COI1(;e~sãd.d~:tirtÍ~patéJ)te tem
unia eficácia mistá(parte claéficáciá é favoráyel:e ôut~a parte é desfavorável). ,.' '/ '

,/ -.)t i'"

I :' /.

~ .\

...•... .-

", .:/'

" (~ .

I (

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

'3 O direito' ~drt1inistrativo ali~~o clas~jjl~a os a;os adni'i11'ist(a:tlvos~em:/(i)'fav6ráveis' aos'd~stirtaiários:ato que cria
ou reconheceéimidirei~oou ~ma vantagem juridiCameritereleváil,té;. (ii}MsfavoráveiS:ouresttijivos' aos'"
destinatários: cria obrigações;lifuithçÕéserestdções para,osdestinatário's: ' . ,;.i "

. " 'J -' . " I . , ,-

I
Y , >-" I. ,'r , -

. '8.

'" '\
j' •

/.' .

'.. I)
: • '1

j,

J \

( '\ .
J. I ~~.~.
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47. Por um lado, o ato administrativo de concessão de patente cria um direito com,
possível valor' econômico. Por· outro lado, do ato. administrativo, .exsurge: (i) um ônus ao
destinatário de explorar o 'bem imaterial com as limitações previstas na lei; (ii)' uma restrição de
uso da invenção pela coletividade durante a vigência da pat~nte . ./

48. 'Um dos pressupostos para aplicação do princípio da proteção da confianç~ é a
., .'

ponderação dojntere~se público. No caso. em tela, o interesse público 'orienta a Administração a
promover a reforma do ato administrativo, por intermédio da propositura da ação de nulidade .

. ' .•.

49. Conclui-sé preliminarmente que o,pressuposto'daponderaçãodo interesse público
para aplicação do princíp.lo da corifia~ça legitima não foi preenchido: ..

~.

1.5.3 Certeza do beneficiário na exist~ncia do ato administrativo
, ..

50.. A certeza do beneficiário na existência do ato administrativo é. outro pressup~sto
para aplicação do princípio da proteção da confiança legítima. Esse' pressuposto não é

... , ~ .
preenchido pelos motivos abaixo explicitados, '

51. A Lei. 9.279/~6 prevê expressamente 'o instituto da nulidade qe patente durante a:
sua vigência. Trata-se de. um instrumento bastante utilizado pelos operadores do direito

. patentário. '
/ .

.52.. Quando o INPI concede uma patente a um indivíduo, este toma-se titular de um
bem imaterial por prazd temporário. Ele tem ~iência 'que o seu-bem pode ser contestado
judicÜdinente,.' ou administrativamente, pela Administração-ou outros interessados (um
laboratório farmacêutico, concprrente, por exemplo).

53. O titularâe uma patente; ~inda que portador da carta-pate~te con~edida pelo INPI,
" éstá sujeito a ações de nulidade, por expressa preyisão legal, bem 'como pelfl prática existente
nessa seara. Não há como imaginar, qu'e o titular da patent~ mailbox, concedida com prazo
equivocado, possui uma.ctjfteza inexorável da manutenção do ato -administrativo.

54.. 'Como consectário lógico do raciocínio supra, percebe-se que o pressuposto da
certeza do benefi~iário na existência do ato administrativo não foi preenchido para fins de
aplic~ção do princípio da confiança legítima. ' , ,

,..-

].5.4 Patentes mailhox: patentes de exceção à semelhança das patentes pipeline

55 .. As patentes mailboxassemelham-:se às patentes p'ipeline ,n<r seguinte sentido: as
pátentes pipeline e as patente& mailbox distinguem-se das demais patentes de invçnção, elas
consub~tanciam pedidos extraordil!ários, com 'previsão específica na lei ..

I.

9

I
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, ,

• ,., • , <' ~. - •

56. Por .serem pátentes de exceção, compreende-se porque os legisladores vedaram a.. ' ..
aplic~ção do par~grafo único do!art. 40 ao CÔ11?-p~tóde vigência das Batentes. mailbox ..

I

58. O art. 229, 'parágrafo' único, da LPI p!evê expressamente que ocômp~to·. de, .
vigênciàda patente mailbox obede~e so~ente o caputdo~. 40. '

59. • porquê o art. 229, parágrafo único, da LPI excluiu à,aplicaçãodo parágrafo único
do art. 40' da LPI? .

" .... ' '/, ... '

60. Porque as patent~s mailbox c6nsti~uem umá exéeção,'à seme!hança das patentes •.
pip,eline, no sistema' patentário br-ª,sileito.· Tanto é ás~im que as patentes inailbox P?ssuem
previsão específica nas disposiçÕestransitÓriàse-finais (título VIII) da Lei 9.279/96 ..

., . \ "

61 .. Quando as patentes máilbox foram depositadas no~PI, não estava em .vigora Lei
9.279/96. Se ás patentes fossem examinadas à luz da legislação contempor~ea\à data do

, depósito; haveria o indeferimento dos pedidos de patente por ausência de previsão legal.

62 .. Os depósitos dos pedidos das patentes discutidas nesta ação ocorreram entre 1()de '
• " ' ' ,_ \ f.' ..

j,aneiro de 1995, e 14 d'emaio de 1997. As normas relativas à concessão de patente~,n,esse '
, per(ódo, era o ,Código de Propriedade Industrial, de 1971.

(

, 63. ' O Código de Propriedade Industrial de 1971 não previa a concessão de patentes de
I .,' •...

'~ubstância~, matérias ou 'pr,ddutos obtidos por meios ou processos químicos e \as' ~ubstâl!cias,
matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico:-farmacêuticús e medicamet;ltos de qualquer
espé~ie, bem como os respectivos processo~ de obtenção nu modificação. \

....
" .... ' ••• ' • r

64. A concessão das patentes mailbox tomou-se admissível quando o parágrafo único
do art. ,229 da LPI entrou ernvigênciaein 15 de dezembró de' Í999'Cdata de public;ção no

"- ',. '" ",'

D.O.V). Nessa ocasião, entrou em vigora Medida Provisória nO2.006" de 14 de dezembro de
. -. ,-' . ',' ' .. ' ., .

1999, trazendo' a alteração à LPI: A referida Medida Provisória. foi republicada diversas- veZes, e
por fim, foi convertida na Lei nO'10.196; ?e f4.02.200 1, a qual ~ltera de forma definitiva a tPL .

65.. , . Em síntese, o legislador já conferiu"um benefício ext~aordi~io ao depositanté da
i " ... , ..

patente,mailbóx (aplidação da Le~ 9.279/96 a pedidos de. patentes depositados em data na qual a
. legislação veqava bpatenteamento de tais invençõês). Adotar o paragrafo'fu1ico do m. 40 da LPI
às patentes nfailbox significa conferir-lhes um benefício duplo .não -'prêvisto . na lei,
descaracterizando, portanto', a natttreza excepcional e tr~sitória de tais patentes ...

10
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67.

r' .. - '\

68 .. i .' O prinCIpIO da confiança)egitin'lâ rrãp protége os efeitós,fu~uros.qo-ato_.
. -a~n1Ínistrativopraticadoem ,contrariedadêi:à lei. -_~ ..~.' l'

, .', , I .... <. - .

'(59. Em réplica,~ lNPIexplic6u quê os .efeitosda,ilegaÚd~deiní~ugriada'l!aaçãOd~
... ',i .' __ ("\_. ,J:. 'L" .. , ....•.• ,', ,.' , '- ••.. -. ' ., ••· •• ~·1.. ": ..

, ,nulidade ,surte~ ef~itos _de, forma Brospectiva." for issp;. a pretel1são da mitarquia· encontrm;-se.,ál
.'~atisfeita com anulidaje,da pãtehte

j
n~,periOdo'.no -q~àl se configura a exte~sãOl-inclevida,da

Patentê, ' ' , . , ) :c. _ : '. '
"

. - ",' '(' ',' ,'.:, ,\-'

, '66. O princípio da confiança legítill1R respalda não' 6 ato:admiriisttatiyo,em si, mas
,,'-sim-os ef~iths 'pretéritos do ato ~d~inistrativo. 01Jfincíp{O~m tela não' se ~pÜ,ca/~o-cásóem
I _: concreto,! porquanto a ilegalidac!e da'cÇ>hcessã()dtípatêntenão,gerou efeito s/pretéritOs. 'I -.-

',' -', .. !' .'" -, ' v'·· - /' o:. "; r ' '\ ): .•-\ ~...-

'-.1 - ., l ...

i -' - Os efeitos da co~~essão ,das-p_átent~~mailbox,eniqo~tr~ied~deà CPI;:~~nife~~:_
i"._ ' • _ '(. - , . ..;..;' - .. - - i. "'/ -' ,

(se:.ão deforln.aprospe.ctiva,_is~ é, no futuro.
""" •• 1 -. j .. ' ",' '. " \~

'\

)~.;",', ~,

·,.:f'
/

l ·-....;r
- . '. ',' . -'"'- - 'Cj , , ' /

'71. ' A vigência indevida PI9607490-,6 tnanife§ta-se a 'partir d~ 31.01.2016,'0 períod()
I compreendidoeritre ',3 ~ ;0)201 6 'e 29,;,01:2Ó18 'co~figllf~um~ -extensão coritráiiaa? árt. 229,

.'~pm:ágrafo único, .da LPL ' ',~ !' ' " -

/' . '~_ I

f ~

i

,{.\

"

, J

, \

; 29~Ó1l2008, 129rÓW2018 'i 31/01/2016j

31/01 11996:231ó~2Õ;';r-23/08/2-b2Ç,J.3;/();-/2();~'-i
19112/1996 ;2tÕ9IJ009-12?/d9;2õl9'r-1J;12;2Õ-16~1 " I

~""Z-:-- -':-'~----'-~.---- .

( .
/ ,.1 ,'.

_i
• _ . , .. r ',I

72. Üptincípio' da.',cÓnfial1ça'legí1irb,a't~pl pOr finaliqademanter 'o~ efei1ospretéritos
·'de .umato administrativo praticado 'no. passàdp. ,A divergência refere-se a unl~periodo que airÍda

, " '. - " .• ) . I'" .,- .. -

não' se iniyiou (31:0 1.20 1,6e 29.01,2.0 18),'\r'azãO
í
pela gual não ,se ãptic~ o,princípiQ'd~confiança\

, legítima .. '. ' ,
J .

• i,_ •. \" _. '/"'>'_" .• ) r., .. ", .... _~~<. ~. ,
70. Todas' as, patentes mailbox sãoJegitima~ até O ano de 2015 ..A vigência in.devid~i

... ;. _ / / I ',_ '_ ._ - (-:- ",,,". I ' _ ,'r ,"- I"~ .•

das patentes mailbox manifesta-se a partir ido 'árto de' 201 5; em datas -Variadas, a depender da data
__ ,' . 7 . '-,_' " .' _.' \ , ' .. , '.

do depósitO .dos pedidos: Nesse sentido,v.,ale a penaÍ'epetir at:ibeladàs patentes mantidas pela
• I . '- •

,(,sentença:

\~ ,".

"
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11. AÇÁ()~N°0132349-41.2013A.02.5101(
. ,,-' ,/ .-

I

j ,73., /' Asent~nça profetida '1iosa~tó's,em: epígrafe 'não 'homologou acor,dos,postbque
, •. ,.' , ,'_ .. ~ " .' •. ' ' \ •• "\ -", ' . , .. "., \ ""-. - , -.' " ,'. ~- - I

elesmão'foram aprésentadosao Jui~o.' Isto é, não hQuve'tratativ'asde, acon]os' no proce~sà em<' I': '{ . I' " ••••.. I '. ",." '.". ! ' w.· ../

, epígrafe. i
,I

'/ ,

,
I

"i
, ,

~I
'I

!
.'1

, ,

,\

" \

..'

\
sent~nçà atin~il1 todas as.pa~etites arroladas-na

J'- "

I
\

pela seÍlteÍiçade improcedê1;1cii:sâo os m.~smos/<da

1_ .;

/

I

•~ I

~ J

~ .. ',' - : ;', - -.. ' '-' .. .' "'".' ~":, , ;' :.' ~ -' , ' '. - " '. - ,

A improcedência~dà$eíitenç~a:tingiu{odas aspateptesarroladas na petiçãó' inicial, ,
(' . h . , " ' , ' - - ", 1._ '; I i • \

cdnstantesdo quadróabaixo: " I

\~

, ,

74.

. / '

75:' -Os~argwneÍltos\adotados
sentença analisada 'notópico I. (

~.~~; "

-....; .) \.~ ,". :;..

\ { . {

78, . Os ,àigum~ntos !ldotado~·p_~là::sentel,1çade-improcédênCia sãp .QS
'i ,., ,_ "'. '"

sentença analisapa no tóp~êoL

. '

._1.

. 77. ;Portanto,é li inipiqcedência ~da
A'·,' _'. , .'.' I'

'\/"petição iniciàJ,c'onstantes:do quadro abaixo:
, ,. I .

,/

!

"

, "',', ,_ , , ,'r' 1i\," ' ','
"",'!' UI. AÇAON~0132361;;;55.2013.4.02.5101' "~
'." , " , ,j; ':i, '( '" ~';f ,; " " \ ' ,," '" " ' ' " , L" •• ' /

/76., , '\ A sentertçaproferidanoYsautos" em epígrafe não hoIhologou'acordçls, posto 'que
i ,~ elesnãoÍo;mrtapre~~ntad~s ~b"Juízo.\Isto;~: hã.o:h~~ve tratativas de .acordos·nbproêes~q;'~m

", T. \

epígrafe. ,,' ,\ '

'f\.. \~.

.l',



, ', '.

"
I.

.~ I'"

'.

iV~'AçÃ() N° 0132356:'33.2013.4.02~:110f .
~ -';' , .:'. ,

" .I

j I~,

'79.' , A sentença proferida nos autos~m "epígrafenãd llotnoldg~\l i acotdós,'pà~toque
~_ :.",., ,' .. '_ . " _ " .. f - , .,' :". o', :,' ,.:. ' _ I _: ,', •. '. ' . ',' • _. - •.• ' •• _.

.,) .eles' não fP!ani apresentados ao, JÜízp.Isto é, não houye tratativas p.eac()fdos no p~ocessoem
epígàife. "', .r "

'" \

.\.

j' "

i" .....

, I

';"

0:' \,

.. ,

\ ..

. ,.

.. tl'
I 1,'

_I PI96059~8~?r'i R:núncia . ~
, •. ,.",,,,,,,,,;,,,,,,, 'n'" ,."".,., ,. '~"~".'r:~""'~.""""'W .,..........••."._.~,•._,-_.~.~

PI9106639,~7L: Renúncia
• _•• u"m," •• w,:.,:~...,-.....-,_".L..:.i', .. .w;.;••..........: _

'PI9507b80-oi RenÚncia
n _..u _ _ ~ _.•.w __ "' •••••• m.__ _ ..~.m._·

/

) I

"', "

§heSecretary O 'State For Defence ' PI9508392:8', '12/07/1995 06/12/2005 06/U/2015 12/07/2015 i
o _ •• ' ••• o ••••••• _ •••• __ '_0'... _L _ .•. ..:. _...•. __ ._._ ...•. .' 00. 0. •• i

The~~~lcome ~~un<!atJOnLimited '" , I -PI9607850-2,! 26;0:/199,6' : 30/II/20,10 I 30/~,~/~.?i~, I ~~/03/2~ 6, 'o;

Theratechnologtes Inc, ,'t ! ! P1960i851-0 I 28/03/1996 I 25/02/2009 r25/02/2019 t 28/03/2016 I

IIUnited States Govemment as Represented ,I .,' ·-+------t--...c--1- -..------, ---.-T -- ,

i .~yt~e..~;c~~:~ Oft~~ A~~~_. ~~ l~:~60879~-4:j 2~/~~/1~96, J. 29/12/2009j 29/I2~2~o~~ . 22/Ó5/l0\\6~,:~, .

~UmvefSlté Ddv10ntréaL ',. '! Pl?607752-2 L 18/H/1996! 05/05/2009 ! 05/0512019,1 18111/2p16 I' .
L•...•,__, ," " ~,._ ..~.,~.."..•'0,...•.....•.__ .•_~.,.L ,._., , , <...• 0.- .•.......••....•......:::; .l · •........•....,7 ..,..,L .....•..-:';..:: , _~ - ,

il ,\ 1"
81. ,O~ árgumentós ,adótadospela sent~nçá de improcedência são '.os:mesJV.os dá ~
senteÍiça~analisada no. tópico L

v. AÇÃO N°U132260-1S.201s.4:025101.. ,

80. ',pbrtaI~t,9,'à iI1lp;oced~rr!Jia~da. s~enteriça,atil}giu tod~s'as';patentesarrôiadasna
•• _.' '< \", - ,- : í ••. I: r '~.

petiçã? inici~l,cpnst~n~és dÜ'lu.~~rq~bai~o:. ,.

t I \

; ' .. '>." . j, +.. ~.' • '

..,..82. Ã\sentençaproferi4a ,nasauto~ em_epígraJêhomologóuas ácopdos'coristantes da
. seguinte' quadro: .. I" í';

< ."",

/1.,

\

I .

.~. ~~ ..• ' f.,.

{"'i .
• ,'i ','

-f .~\
,~ \0-1"

. ~,-;

.' '.PI9702049-4 r Ren'úncia
• I

.'C<'. ,

- '.

1"-- " '-
",I'

..83. , . < ,A sentença julgou impracedentes ,~:s pedidos d'o'INP1. çpÍ1s~qüehtêmente,' a
irripro,cedê~cia' ativ.ge um~ úl1ica patente,.' a qu~r rtão fói. ins~ridaiios acordos, cansoante'".qlladrQ'
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"84. Os argumentos Iadotados' pehlsentenç~de. iniprocedçrtçia:,sãó .Os in,esmos 'da

... I' ,

.se~tença analisada no tópico 1: ,
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Numero de àç5es.de nulidade'
,_.8 ações . 'Y

. lOaçêje~
7 ações
8.ações

14

" RÍ9de Janeiro, 14 de,abtilde2014.:.

i:,2g3~
Loris Ba~p.a,·CUÍ1haNeto ' ,

Procu~ador Federal'
. Coordbla4or
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A consideração superior.'
)

'.

·1

. Vara
" I.

9~Vara ,Federal do.Ribde Jaqeifo.~ ~ ' .. "', , .

.}3a Vara'Federl!tdo. Rio.-deJaneiro.
.253 Viara,Federàt"do. Rio. de Janeiro.

r . -: . ~. ,

31a VaràYederal do.Rio. de Janeiro. '

.

VII. CONC,LUSÃO

87.' ~ , DiaIite do~xposto, resta ianalisaçll:);as cinc,o~~nt~riças ~e i~proced~peia.Sugere-
se, por fim;as s~guintesprovi<iências: ) ,.' ..... " "., ", ..~.~. ' " I, "."

L A ,adoção da p~esente .nota técnica·como.subs~diopata:fotniuÚlçãode recurso",.. - .'. '.' ,\ .' ' ... ', ..
semprejuíiode <?utras',razões,fórmuladas pela Divisão 'de 'Cõntenci<~~_ôdesta.,

. \ 1;'"'. .• '

Procuradôria; .... ' . ' ,/ .. ' .. c' .... ";' ....

IÍ.'Encaminhamentd da pres~nte ~ot~}éCniCaaOS,ófgã9S~de~e~ecuçã9 d~PGW'com
. representação júdicialdo INPI. '

. 'I

r .•.'

86. ".. ' i O quadro abaixo d,einonstra a d~stribuiçãÓ das aç?es detiuli~~dede patentes.
m~ilboxr).a S~çãoJu~iciária doRió' de Jàneiro: /; '.

. ( , "

' ...• - \,

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

".~YI.DISTIUBUIçÃOnAS AÇÕES DENULIJ)ADE DE PATENTESMAl~BOX \
... ' ) .. \ .'. " '

), ,

.. \ \_ . / _ '" t ~ .~., - ,

'85., As cinco'sénlenças de improqedência ap.alisádasna presente nota 'técnica foram
J:" •. " -"', ',', '\'{" - ,", ',' -.:« ... ,:, :, ",' - ... ' ... :\ - ... ) ... '~- . ~-., ',' •
prOferidas pela 2Sa Vara/Federál da SubseçãoJ~diciária do Rio de Janeiro.
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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)aneiro - Cep 20.090-050

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

Despacho N° 0306/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.033764/2013-03

1. Estou de acordo com a NOTA N° 072/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-
2.2, bem como com a NOTA N° O 128/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, ambas
elaboradas pelo Procurador Federal, Df. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta
Procuradoria.

2. Nesse passo, entendida a inexistência de controvérsia jurídica no caso em exame,
assim como verificada a pertinência da apresentação de recurso de apelação, deve o presente
processo ser encaminhado à COOPI para a adoção daquelas providências elencadas e propostas
nas referidas Notas aqui aprovadas.

3. À COOPI.

i'O

- - (cftMaurlr Mma
Procurador-Chefe

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2014.
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