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Apresentacao

O sistema de protecdo industrial brasileiro é regido por um ordenamento juridico sofisticado, cujo
objetivo ndo é apenas assegurar a protecdo de ativos industriais, mas também regular seu uso
para promover o desenvolvimento social e econdmico de forma justa e sustentavel. Trata-se de
um modelo que busca equilibrar o incentivo a inovagdo com a garantia de que os beneficios
tecnologicos decorrentes do sistema de patentes possam ser amplamente distribuidos na

sociedade.

Nesse contexto, a Lei n® 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial — LPI) introduz instrumentos
especificos voltados a manutencao da funcionalidade e da eficiéncia do sistema patentario. Entre
esses mecanismos, destaca-se o instituto da caducidade da patente, previsto no art. 80 da LPI, o
qual se configura como uma ferramenta regulatéria essencial para evitar distor¢gées e garantir que

o direito patentario cumpra sua funcao social.

A caducidade da patente € um mecanismo administrativo destinado a coibir abusos no exercicio
dos direitos conferidos ao titular, conforme disposto no art. 42 da LPIl. Em esséncia, busca-se
impedir que a exclusividade conferida pela patente seja utilizada como obstaculo ao acesso a
tecnologia ou como instrumento de poder econdémico desproporcional. Este instrumento €,
portanto, fundamental para assegurar a integridade do sistema de inovacdo no Brasil,
promovendo o equilibrio entre os direitos individuais do titular da patente e os interesses coletivos

relacionados ao progresso tecnolégico, a livre concorréncia e ao bem-estar social.

Este manual tem como objetivo explorar, de maneira sistematica e abrangente, os aspectos

legais, administrativos e histéricos relacionados a caducidade da patente, a fim de:

1. Apresentar a caducidade da patente como um instrumento regulatério no sistema de
propriedade industrial brasileiro, com énfase em seus fundamentos juridicos e sua

aplicagédo no contexto atual;

2. Desambiguar o termo “caducidade”, destacando a necessidade de interpretar o instituto
a luz da legislagao ordinaria aplicavel — especifica para patentes —, diferenciando-o de
sua aplicagdo em outros regimes de concessdo ou do uso genérico do termo no direito

administrativo;

3. Trazer um histérico da evolugao do conceito de caducidade da patente, considerando
sua relagdo com tratados internacionais, como a Conveng¢éo da Unido de Paris (CUP) e o
Acordo TRIPS, bem como sua presenga em codigos legais brasileiros dos séculos XIX e
XX;

4. Retratar o processamento administrativo de um pedido de caducidade da patente, a

luz da LPI, destacando suas etapas, os sujeitos processuais envolvidos, os requisitos



formais e materiais exigidos, e os critérios que fundamentam a analise de mérito no exame

de um pedido de caducidade, fornecendo orientagdes praticas aos usuarios do sistema.

Além de esclarecer o conceito e as condi¢bes necessarias para a declaragdo de caducidade da
patente, este manual aborda as particularidades de sua aplicagdo no contexto da LPI e traz sua
importancia para a politica de propriedade industrial do pais. Analisa-se, ainda, a inser¢do do
instituto no sistema administrativo vigente, contribuindo para o fortalecimento do entendimento
juridico e técnico sobre o tema, de modo a assegurar a coeréncia normativa e a previsibilidade na

atuacgao do Estado.

Assim, o presente manual busca integrar-se ao arcabougo normativo do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), promovendo uma compreensao aprofundada do espirito da LPI e
reforcando a harmonizacdo do direito industrial brasileiro com os compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil. Espera-se que sua aplicagdo contribua para a melhoria da governanca
regulatéria, ampliando a transparéncia, a efetividade e a seguranca juridica nas decisdes

relacionadas a caducidade das patentes.

A elaboracao deste manual envolveu a analise técnica e normativa do tema tratado, com vistas a
padronizacao e clareza dos procedimentos. Ressalta-se que a construcéo, revisdo e compilagao
das informagdes contaram com o apoio da ferramenta de inteligéncia artificial ChatGPT, da
OpenAl, utilizada como suporte técnico-redacional sob supervisdo do responsavel pelo conteldo.
Foram utilizadas as versdes GPT-3.5 e GPT-4, considerando que a elaboragao do manual ocorreu
entre os meses de dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, com base no uso da versao gratuita da
plataforma ChatGPT.
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O que é a caducidade da patente?

As patentes desempenham um papel fundamental no sistema de propriedade industrial,
promovendo o desenvolvimento social, econémico e tecnolégico. Ao conceder ao Titular o direito
exclusivo de explorar uma patente por um periodo determinado, o sistema nao apenas
recompensa a criatividade, mas também incentiva a inovagdo e o avango cientifico. Esse direito
exclusivo é essencial para garantir que os inventores sejam estimulados a investir esforgos

criativos e recursos financeiros na criagao de novas tecnologias.

Além de proteger os direitos dos inventores, as patentes possuem uma fungao social importante
ao equilibrar o direito do Titular com o interesse publico. Esse equilibrio é alcangado por meio da
divulgagdo do conhecimento contido na patente. A protecdo concedida é condicionada a
publicacdo detalhada da tecnologia, permitindo que a sociedade tenha acesso a informacéao e que
utilize a tecnologia livremente apds o término da vigéncia da patente. Tecnologias protegidas
frequentemente geram solugdes inovadoras em diversas areas, como saude, meio ambiente e

infraestrutura, atendendo as necessidades humanas e contribuindo para o bem-estar social.

No contexto da Lei de Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/1996), o Titular de uma patente possui
direitos exclusivos, conforme disposto no art. 42 da LPI. Esses direitos permitem a exploragao
comercial da tecnologia protegida, impedindo que terceiros a utilizem sem autorizagdo. Em troca,
o Titular deve contribuir para o progresso da sociedade, seja por meio do uso efetivo da tecnologia
ou do licenciamento. No entanto, o exercicio desse direito deve ser responsavel e alinhado aos

interesses coletivos, como prevé a legislacao.

Nesse cenario, a caducidade da patente, regulamentada nos arts. 80 a 83 da LPI, surge como um
mecanismo de controle para coibir abusos ou desuso injustificado das tecnologias protegidas.
Esse recurso é acionado quando, apds a concessdo de uma licenga compulséria, o Titular
permanece inerte ou ndo utiliza adequadamente os direitos conferidos pela patente. A caducidade
desfaz os direitos exclusivos, contando a partir da data do requerimento, caso ndo sejam

apresentados motivos justificaveis para a falta de exploragao.

Essa medida refor¢ca o equilibrio no sistema de inovagdo, assegurando que as patentes sejam
utilizadas de forma ética e responsavel. Assim, a caducidade se torna um instrumento essencial
para promover o uso adequado das patentes, garantindo um desenvolvimento sustentavel e justo.
Integrando fungdes sociais, econémicas e tecnoldgicas, o sistema patentario brasileiro busca

consolidar um ambiente dindmico e inclusivo para a inovagao.
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A caducidade no direito administrativo
Brasileiro

A Lei n° 5.648, de 1970, confere ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a
responsabilidade de executar as normas que regulam a propriedade industrial no Brasil (art. 2°).
Como autarquia federal vinculada a Administracdo Direta (art. 1°), o INPI atua dentro das
atribuicdes da administragdo publica. Contudo, nem todos os seus atos seguem necessariamente
a disciplina juridica aplicavel aos atos administrativos tipicos. Isso exige que determinados atos

sejam analisados sob a 6tica do direito administrativo, considerando suas especificidades.

Conforme Hely Lopes Meirelles (2016), trés condig¢des identificam um ato administrativo tipico.
Primeiramente, deve-se evidenciar a supremacia do poder publico sobre os interesses privados.
Em segundo lugar, é necessaria a eficiéncia na producdo de efeitos juridicos sobre os
administrados, com motivacao adequada e implementagao das determinacgdes instituidas pelo ato.
Por fim, o ente publico responsavel deve possuir competéncia para emitir o ato, com finalidade

publica bem definida e revestido de forma legal.

A concessao de uma patente pelo INPI € um exemplo de ato administrativo que reflete a
supremacia do poder publico. Esse ato ndo apenas reconhece o direito exclusivo do Titular, mas
também subordina esse direito ao interesse publico, buscando equilibrar inovagdo e beneficio
coletivo. Assim, o sistema patentario promove o progresso comum, sem permitir que o exercicio

de direitos individuais prejudique as relagdes sociais.

A caducidade da patente, por sua vez, aplica-se quando o exercicio desse direito individual afeta a
coletividade de forma abusiva. Esse ato é fundamentado na mesma supremacia do poder publico,
com base no principio de prevaléncia dos interesses coletivos sobre os individuais. De acordo
com Bandeira de Mello (2015), o principio da supremacia do interesse publico € inerente a
qualquer sociedade, independentemente de previsao constitucional explicita. Esse entendimento
reforca que tanto a concessdo quanto a caducidade de uma patente sdo atos administrativos

guiados por finalidades publicas.

No caso da concessdo, busca-se incentivar a inovacdo e organizar o sistema nacional de
propriedade industrial. J& a caducidade protege a sociedade contra o uso abusivo ou negligente
de direitos exclusivos. Ambos os atos, promovidos pelo INPI, possuem fundamento legal e
objetivos que atendem ao interesse coletivo. Dessa forma, € evidente que a concessdo e a
caducidade de patentes sdo atos administrativos tipicos, regulados pelos principios do direito

administrativo e destinados a equilibrar interesses individuais e coletivos.
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Extincdo dos atos administrativos

Apoés abordar os fundamentos que justificam o tratamento da concessdo e da caducidade da
patentes sob a perspectiva do direito administrativo, € essencial analisar a relagdo entre esses
atos. A caducidade de uma patente € um ato administrativo tipico e posterior a concessao, cuja

finalidade é modificar os efeitos juridicos que dela decorrem.

Segundo Odete Medauar (2018), os atos administrativos podem ser preservados ou desfeitos. O
desfazimento ocorre quando o ato é retirado da realidade normativa, o que pode ser feito por
nulidade, revogagéo ou cassacao, dependendo do caso, cada qual gerando impactos especificos

nos efeitos juridicos.

No caso da caducidade de uma patente, trata-se de uma forma de cassagao de direitos. Essa
modalidade desfaz a relagéo juridica criada pelo ato concessivo, sem declarar irregularidade
nesse ato inicial. A caducidade é fundamentada no descumprimento, pelo Titular, de exigéncias
relacionadas ao exercicio do direito conferido pela patente. Seus efeitos ocorrem a partir do
momento do requerimento ou da publicagdo da instauragdo do processo administrativo, como

previsto no art. 83 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Na literatura juridica, existe outro entendimento para o termo "caducidade" no dmbito dos atos
administrativos, também chamado de decaimento. Conforme Alexandre Santos de Aragao (2013),
o0 decaimento ocorre quando uma mudanga superveniente na ordem juridica torna o ato
administrativo incompativel com o ordenamento vigente. Nessa situagdo, mesmo que o ato tenha
sido valido no momento de sua edicao, ele perde eficacia devido a incompatibilidade com normas

legislativas ou decisdes judiciais posteriores.

Esse conceito, no entanto, ndo se confunde com a caducidade prevista nos arts. 80 a 83 da LPI.
Enquanto o decaimento decorre de mudangas na ordem legal, a caducidade da patente é um ato
administrativo de igual hierarquia ao da concessdo, aplicado como sanc¢do ao Titular pelo
descumprimento de suas obrigagdes. Um exemplo de decaimento é a decisdo da ADI 5529, que
extinguiu o paragrafo unico do art. 40 da LPI, resultando na "caducidade" de concessbes

incompativeis com o ordenamento juridico reformado.

Portanto, a caducidade da patente, como prevista na LPIl, € uma forma de revogacao punitiva,
aplicada diretamente pelo Poder Publico. E essencial distinguir entre a caducidade punitiva e o
decaimento decorrente de alteragdes normativas ou judiciais. Esse cuidado é determinante para
interpretar corretamente os arts. 80 a 83 da LPI e compreender os fundamentos da caducidade no

contexto da propriedade industrial.
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A caducidade da patente no sistema
patentario

A caducidade, como instituto do direito administrativo, € um conceito amplo que, eventualmente,
se aplica & concessdo de patentes. E importante explorar como a caducidade da patente se
manifesta nos acordos internacionais, além de apresentar um panorama sobre sua aplicagao nas

legislagdes brasileiras de propriedade industrial ao longo do século XIX e XX.

Para identificar a caducidade da patente em diferentes textos legais, normativos ou acordos
internacionais, € necessario adotar uma abordagem baseada em condigdes praticas e juridicas,
mais do que no uso literal do termo "caducidade". Em esséncia, a caducidade de uma patente
ocorre por meio de um ato administrativo com status hierarquico equivalente ao ato de concessao,

e € imperioso observar as circunstancias que permitem seu exercicio.

A caducidade de uma patente geralmente representa a perda de direitos conferidos ao Titular
devido ao ndo cumprimento de condi¢cdes especificas, resultando na extingdo dos poderes e
direitos derivados do titulo. Essa perda de direitos impacta a relagdo juridica entre o Titular e a
sociedade, tendo efeitos a partir do momento em que se constata o descumprimento das

obrigacodes. As condi¢cdes que podem levar a caducidade incluem:

* Questoes eficientes: Relacionam-se a maneira como o Titular exerce os direitos

conferidos pela patente, garantindo que estes sejam usados de forma efetiva e produtiva.

* Questdoes materiais: Envolvem o cumprimento de obrigagbes financeiras, como o

pagamento de taxas periddicas para manutengao da patente.

* Questoes de finalidade: Referem-se ao uso do titulo para fins que respeitem o propdsito

original de sua concesséo.

* Questoes formais: Dizem respeito ao cumprimento de requisitos documentais ou

administrativos necessarios para manter o titulo valido.

Portanto, a identificacdo da caducidade de uma patente ocorre por meio de atos administrativos
equivalentes ao de sua concessao, aplicaveis a qualquer momento durante a vigéncia do titulo.
Esses atos ocorrem quando a patente ndo atende a uma das condicbes mencionadas e, ao se
declarar a caducidade, produz efeitos ex tunc, ou seja, anulando os direitos conferidos ao Titular
desde o momento em que se verificou o descumprimento das obrigacdes legais. Essa abordagem

permite identificar a caducidade no ambito do sistema de propriedade industrial.
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Na Convencéo de Paris (CUP)

A Convengéo da Unido de Paris, assinada originalmente em 1883, € um marco fundamental na
histéria do direito de propriedade industrial. Como um dos primeiros acordos internacionais a
regulamentar a protegdo de invengdes, marcas e desenhos industriais, ela estabeleceu diretrizes
que visam harmonizar as legislagdes nacionais dos paises signatarios. Um dos principios centrais
da Convencao é o tratamento igualitario entre nacionais e estrangeiros no que se refere a
protecdo de direitos de propriedade industrial, criando bases para um sistema global mais justo e
eficaz. Desde a sua criagdo, a Convengdo passou por diversas revisbes, adaptando-se as

demandas sociais de cada época.

Entre as questdes abordadas ao longo dessas revisdes, destaca-se o tema da caducidade da
patente, também conhecida como decaimento, que reflete a complexa relagdo entre o direito
exclusivo conferido ao Titular e o interesse publico. Desde as disposicbes iniciais até as
modificagbes mais recentes, o significado, as condigdes e os mecanismos para a caducidade da
patente foram progressivamente refinados. Esta investigacdo busca compreender como as
diferentes atualizagdes da Convencao de Paris moldaram o conceito de caducidade, destacando
seus aspectos normativos e suas implicacdes no equilibrio entre inovacgéo, exploragcéo tecnologica

e interesse social.

A primeira versao da Convencgao de Paris (1883), em seu artigo 5°, estabeleceu que as patentes
deveriam ser exploradas em conformidade com as leis do Estado onde os objetos patenteados
fossem introduzidos. Esse contexto refletia a situagdo dos Titulares de patentes que, embora
detivessem o direito de excluir terceiros do uso da inovacdo em territério nacional, ndo estavam
obrigados a promover a industrializagdo ou a produgéo local do invento protegido. Habilitava-se o
exercicio regular do direito de patente apenas a importagdo exclusiva do objeto patenteado, sem

gerar beneficios diretos a industrializag&o local.

A introdugdo pelo Titular da patente, no pais onde a patente foi
concedida, de objetos fabricados em um ou outro dos Estados da
Unido, ndo resultara em decaimento. Contudo, o Titular da patente
permanecera sujeito a obrigagcdo de explorar a sua patente de acordo

com as leis do pais onde introduz os objetos patenteados.

No inicio, reconhecia-se a necessidade de tornar o invento acessivel a realidade pratica, mas a
Convencao de Paris nao apresentava mecanismos especificos para assegurar sua exploragao.
Apenas mencionava a importancia de explorar a inveng¢ao, delegando as legislagdes nacionais o
controle e a garantia dessa obrigagdo. Nesse contexto, o direito de exclusio do Titular da patente
nao era afetado mesmo quando a exploragao se restringia a simples importacao dos objetos

patenteados.

1 Decreto n.° 9.233, de 28 de junho de 1884 - Promulga a convengéo, assignada em Pariz a 20 de Margo de 1883, pela qual o Brazil
e outros Estados se constituem em Uni&o para a protecgéo da propriedade industrial.
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A primeira modificagdo da Convencao, realizada na Bélgica em 1900, introduziu um dispositivo
diretamente relacionado ao decaimento da patente. O artigo 2° dessa modificagdo complementava
o artigo 3° do termo de encerramento da versao original da Convengao. Essa alteragéo incluiu o

seguinte dispositivo normativo:

O Titular da patente, em cada pais, s6 podera decair? de seu direito,
por ndo exploragéo, apos um periodo minimo de trés anos, a contar da
data do depdsito do pedido no pais em questdo, e caso o Titular da

patente néo justifique as causas da sua inagao.

Esta disposicéo estava relacionada ao trecho do termo de encerramento da Convencgao original,
que concedia aos Estados-membros a liberdade de legislar e regulamentar internamente seus
sistemas de protegdo industrial, tanto em termos legais quanto jurisdicionais. Embora a
Convencao original conferisse autonomia aos paises-membros sobre a regulacdo de seus
sistemas de protecdo industrial, a modificagdo ocorrida na Bélgica em 1900 introduziu uma
limitacdo a essa liberdade. Essa alteracdo estabeleceu um condicionante temporal para que um
pais-membro pudesse suprimir os poderes conferidos a um Titular de patente caso nao houvesse

exploragao do direito adquirido.

A segunda modificacdo da Convengao de Paris, assinada em Washington em 1911, introduziu no
artigo 4° uma independéncia entre patentes com o mesmo contetido, depositadas em diferentes
paises, durante o periodo de prioridade. Essa disposicdo garantiu que qualquer supressao, por
meio de nulidade ou decaimento, nao afetaria as patentes em diferentes paises que

compartilhassem o mesmo conteudo durante o periodo de prioridade.

Esta disposi¢cao deve ser entendida de forma absoluta, nomeadamente
no sentido de que as patentes requeridas durante o periodo de
prioridade sdo independentes, tanto do ponto de vista das causas de

invalidez e caducidade, como do ponto de vista da duragdo normal.

Além de estabelecer a independéncia e incomunicabilidade do status legal entre patentes
pertencentes a mesma familia, essa alteracdo na Convengao também vinculou o decaimento a
falta de exploracao do objeto patenteado. Essa orientacdo foi originalmente introduzida nas
modificacbes do termo de encerramento da Convengao, como na versao de 1900, realizada na
Bélgica.

O que antes se apresentava como uma limitacao a liberdade de gestdao e organizagdo dos
sistemas patentarios nacionais, especialmente no ambito jurisdicional, passou a ter uma conexao

direta com o artigo 5° da Convengao de Paris. Esse artigo, em sua forma inicial, apenas vedava o

2 Apesquisa identificou termos importantes para as buscas, que podem sugerir o instituto da caducidade da patente:
a) caducidade, decaimento, revogagéo;
b) revocation, forfeiture;
C) déchéance, revocation;
d) caducidad, revocacion;
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decaimento das patentes nos casos em que o Titular exercia o direito de exclusdo para assegurar

a importagao dos produtos protegidos, sem exigir sua exploragao efetiva no territério nacional.

(...) Contudo, o Titular da patente continuara sujeito a obrigacdo de
explorar a sua patente de acordo com as leis do pais onde introduz os
objetos patenteados, mas com a restricdo de que a patente s pode
ser sujeita a decaimento por ndo exploragédo num dos paises da Unié&o
apenas apos um periodo de trés anos, contados a partir do depdsito do
pedido neste pais, e apenas no caso em que o Titular da patente néo

justifique as causas da sua inagao.

A terceira modificagdo da Convencdo de Paris, realizada em Haia em 1925, posicionou o
decaimento como um meio de coibir o abuso de direito no exercicio dos poderes conferidos pela
patente. Nesse contexto, a falta de exploracao foi mencionada como um exemplo tipico de abuso.
Os Estados-membros da Convencao conservaram a liberdade para legislar sobre mecanismos
para prevenir o uso indevido das patentes. No entanto, qualquer medida de decaimento deveria
ser precedida de tentativas de corrigir a desvirtuacédo dos direitos do Titular, como, por exemplo, a

imposi¢cao de uma licenga compulsoria para a tecnologia protegida.

Outro ponto relevante foi a alteracdo do prazo minimo para o decaimento de uma patente. Desde
a modificacédo anterior, realizada na Bélgica em 1900, a caducidade sé poderia ser aplicada apés
trés anos contados da data de depésito do pedido. Com a mudancga introduzida em Haia, o prazo
passou a ser contado a partir da concessao da patente, estabelecendo uma nova limitagcao
temporal, dependente de aplicacdo de medidas inibitérias precedentes. Essas alteragbes levaram

a uma atualizagao parcial do artigo 5° da Convencgao, que passou a incluir a seguinte redagéo:

A introducdo pelo Titular da patente, no pais onde a patente foi
concedida, de objetos fabricados em um ou outro dos paises da Unido
nao resultara em decaimento. No entanto, cada um dos paises
contratantes tera o direito de tomar as medidas legislativas necessarias
para evitar abusos que possam resultar do exercicio do direito exclusivo
conferido pela patente, por exemplo, a falta de exploracdo. Estas
medidas s6 podem prever o decaimento da patente se a concessao de
licengas compulsérias néo for suficiente para evitar estes abusos. Em
qualquer caso, a patente ndo pode ser objeto de tais medidas antes de
decorridos pelo menos trés anos a contar da data em que foi concedida

e se o Titular da patente justificar legitimamente o seu desuso.

O trecho em analise apresenta uma falsa ambiguidade na expressao “tais medidas”, presente no
ultimo periodo. Contudo, o contexto deixa claro que essa expressdo se refere as medidas
legislativas preliminares, como o licenciamento compulsorio, e ndo estritamente a caducidade da

patente. Desde o inicio, o texto menciona “medidas legislativas necessarias” no plural, englobando
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acdes para abordar abusos, com destaque para o licenciamento compulsério como solugao
preferencial. A caducidade, por sua vez, é tratada como medida excepcional e distinta, aplicada

apenas quando as licengas obrigatdrias forem insuficientes para resolver os abusos.

Além disso, o prazo minimo de trés anos antes da aplicacao de “tais medidas” reforca que a
referéncia se limita as medidas iniciais, nao incluindo a caducidade da patente, que exige critérios
adicionais e especificos, sendo um ato administrativo de extingdo posterior. A estrutura do texto
distingue claramente as "medidas" no plural, vinculadas a prevengao e corregao preliminar. Assim,

nao ha ambiguidade real: "tais medidas" dizem respeito as solucdes legislativas prévias.

Embora ja fosse possivel compreender essas diretrizes no texto anterior, a revisdo da Convengéao
de Paris realizada em Londres, em 1934, trouxe especificagdes mais claras sobre as etapas que
deveriam ser cumpridas antes de determinar o decaimento de uma patente. Foram estabelecidos
prazos minimos para a adocdo dessas medidas, especialmente no que diz respeito ao
licenciamento compulsério. Além disso, os Estados-membros continuaram livres de incluir, em
suas legislacbes nacionais, outras medidas inibitérias para prevenir abusos. Com essas

alteracgdes, parte do artigo 5° da Convencgao passou a ter a seguinte redacao:

(...) Nenhuma ag¢do de caducidade ou revogagdo de patente podera ser
instaurada antes de decorridos dois anos a partir da concessdo da

primeira licenga compulsaria.

As modificagdes realizadas no artigo 5° da Convencéao, durante a reunidao em Lisboa em 1958,
estabeleceram uma relagédo direta entre o decaimento da patente e sua aplicagdo como medida
extrema. O decaimento passou a ser visto como uma solucéo final, a ser adotada apenas quando
a concessao de licengas compulsdrias se mostrasse insuficiente para coibir praticas abusivas por

parte do Titular da patente. O texto resultante foi apresentado da seguinte forma:

A caducidade da patente s6 pode ser prevista caso a concessdo de
licencas compulsérias ndo tenha sido suficiente para evitar esses
abusos. Nenhuma agéo de caducidade ou revogagdo de patente podera
ser proposta antes de decorridos dois anos da concessado da primeira

licenga compulsoéria.

As revisdes realizadas em Estocolmo, em 1967, e as atualizagdes do acordo em 1979 mantiveram
o entendimento sobre o decaimento da patente conforme estabelecido na revisao de Lisboa, em
1958. Esse entendimento posiciona o decaimento da patente com caracteristicas que o

enquadram como uma forma de caducidade.

De acordo com a Convengdo, o decaimento pode ser considerado um ato administrativo,
regulamentado por normas internas dos Estados-membros. Ele esta condicionado a

irregularidades em diferentes aspectos, como questbes de eficiéncia, relacionadas a maneira
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como o Titular exerce os direitos conferidos pela patente, e questdes de finalidade, quando ha

desvirtuamento do propdsito social do titulo patentario.

Por fim, observa-se que o decaimento ou a caducidade da patente, conforme instituido pelo artigo
5° da Convencao, & claramente concebido como um instrumento de aplicagdo excepcional,
destinado a coibir abusos e a garantir o cumprimento das finalidades sociais da protecao

patentaria.

No Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comeércio (TRIPS)

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS) da Organizagdo Mundial do Comércio (OMC) estabelece as normas globais para a
protecdo e a aplicacido dos direitos de propriedade intelectual. Ao reconhecer os direitos de
propriedade intelectual como direitos privados, o TRIPS também reconhece a importancia de
equilibrar esses direitos com os objetivos publicos, como o desenvolvimento econdmico e
tecnoldgico. Através de suas disposicbes, o Acordo visa promover inovagao tecnoldgica,
transferéncia e disseminacgao de tecnologia, e um equilibrio entre os interesses dos detentores de
direitos e o bem-estar social e econdmico mais amplo. Embora o TRIPS nao trate especificamente
da caducidade da patente, ele estabelece principios que influenciam o uso responsavel e o abuso
de direitos de propriedade intelectual, 0 que acaba por impactar o entendimento e a aplicagéo da

caducidade da patente em contextos nacionais e internacionais.

O TRIPS remete explicitamente aos artigos da Convencgéo de Paris, em seu artigo 2, para garantir
a conformidade com as normas estabelecidas pela Convencdo no que tange aos direitos de
propriedade industrial. O Artigo 5 da Convengéo de Paris, que regula a caducidade da patente, é
um dos artigos abarcados, destacando a necessidade de exploragao efetiva da inovagao no pais
onde a patente foi concedida. Essa referéncia ao Artigo 5 da Convencéao estabelece um limite ao
exercicio do direito exclusivo conferido pela patente, permitindo que a patente possa ser suprimida

(decaida) caso o Titular ndo a explore dentro de um periodo razoavel.

O TRIPS incorpora esses principios ao seu texto, reconhecendo a necessidade de medidas
adequadas para evitar o abuso de direitos de propriedade industrial. O Artigo 8 do TRIPS, por
exemplo, permite que os Estados-membros adotem medidas que evitem o uso indevido desses
direitos, desde que tais medidas estejam em consonancia com o Acordo. Isso sugere que 0s
meios de garantir que os direitos de propriedade industrial ndo se tornem obstaculos ao comércio
legitimo e a transferéncia de tecnologia, sendo um conceito alinhado com o espirito do TRIPS. O
artigo 31 do Acordo trata dos usos do conteudo da patente autorizados sem o consentimento do

Titular, em medida de concesséao de licengas compulsorias. Em um contexto mais amplo, o TRIPS
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busca garantir que o sistema de direitos de propriedade intelectual seja compreendido e utilizado

de maneira que nao interfira injustificadamente nas transag¢des comerciais.

Nas Normas Brasileiras de Propriedade Industrial

O marco inicial para a analise do instituto da caducidade da patente no Brasil remonta a
Constituicdo de 1824, a primeira Carta Magna do pais. Em seu artigo 179, inciso XXVI, a
Constituicdo assegurava aos inventores a propriedade de suas descobertas e produgdes,
determinando que a lei Ihes concederia um privilégio exclusivo temporario ou uma remuneragao

em caso de perda pela divulgagéo de suas invengoes.

A analise das disposic¢des legais ao longo do tempo revela que a definicao do termo “caducidade”,
em relacao as patentes, é peculiar e depende do contexto legislativo ao qual se refere. Dessa
forma, torna-se indispensavel observar historicamente a evolugdo desse instituto, analisando as
transformagdes que ele sofreu no direito de propriedade industrial. Esse cuidado é fundamental

para embasar levantamentos historicos, legais e jurisprudenciais sobre o tema.

Ao longo dos anos, o instituto da caducidade foi moldado por diferentes interpretacdes e ajustes
legislativos, refletindo as necessidades e objetivos especificos de cada periodo. Essa perspectiva
historica evidencia como o conceito se desenvolveu, demonstrando a importancia de seu
alinhamento as demandas do progresso técnico, da inovagdo e dos interesses econdémicos do

pais.

Lei de 28 de agosto de 1830°

A primeira regulamentagdo do direito de propriedade sobre invengdes no Brasil independente
surgiu com a Lei de 28 de agosto de 1830, promulgada apds a independéncia politica do pais.
Essa lei tanto concedia privilégios aqueles que descobrissem, inventassem ou melhorassem uma
industria util, quanto concedia prémios para quem introduzisse uma industria estrangeira no pais.
Além disso, regulava a concessao desses direitos e estabelecia, de maneira antecipada, que o
privilégio conferido por uma patente cessaria, e o titulo se tornaria nulo, caso o Titular nédo

colocasse a invengao em pratica dentro de dois anos apos a concessao:

Art. 10. Toda a patente cessa, e é nenhuma:
(...)
3° Se o agraciado ndo puser em pratica a invengdo, ou descoberta,

dentro de dous anos depois de concedida a patente.

3 Acessivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-28-8-1830.htm
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Essa determinagcdo previa uma penalidade severa, anulando o titulo ex tunc. Essa abordagem
diferia da caducidade de um ato administrativo como entendido atualmente, na qual a suspensao
dos direitos ocorre apenas apos a constatagdo formal de irregularidades, sem invalidar os atos

anteriores do Titular.

A Lei de 1830, embora promulgada décadas antes da Convencéo da Unido de Paris de 1883, ja
previa um mecanismo semelhante ao conceito de caducidade, estipulando prazos especificos
para inicio de exploragao da invengédo. A Convengéo de Paris, em seu texto original, tratava da
necessidade de exploracdo da patente conforme os regulamentos nacionais, mas nao fixava
prazos rigidos. Foi na revisdo da Conveng¢do em Bruxelas, em 1900, que se estipulou a
possibilidade de declarar a caducidade de uma patente caso ela ndo fosse explorada em um

prazo de trés anos a partir da data de depdsito.

Dessa forma, a legislagao brasileira de 1830 antecipava os padrdes internacionais ao estabelecer
um prazo menor — dois anos apds a concessdo — para que a tecnologia protegida fosse
efetivamente explorada. Ja em seus primérdios, o Brasil regulava a propriedade industrial com

disposicdes que incentivavam o uso efetivo das invengdes e protegiam o interesse publico.

Lei n° 3.129, de 14 de outubro de 1882*

Durante o regime monarquico constitucional, a Lei n° 3.129 de 1882 trouxe uma atualizagdo
significativa a Lei de 28 de agosto de 1830, introduzindo avancgos importantes na regulamentacao
da concesséao de direitos patentarios. Um dos pontos relevantes dessa atualizagéo foi a primeira
diferenciacéo entre nulidade e caducidade da patente. Com a introdugao do termo "caducidade" e
seus condicionantes proprios, a Lei n° 3.129 de 1882 estabeleceu critérios mais claros e
estruturados para regular a validade e a manutencao das patentes, contribuindo significativamente

para o avancgo da legislagao de propriedade industrial no Brasil.

Art. 5° A patente ficara sem efeito por nulidade ou caducidade.

(...)

§ 2° Caducara a patente nos seguintes casos:
1° Nao fazendo o concessionario uso efetivo da invengéo, dentro
de trés anos, contados da data da patente;®
2° Interrompendo o concessionario o uso efetivo da invengdo por
mais de um ano, salvo motivo de forga maior, julgado procedente
pelo Governo, com audiéncia da respectiva Sec¢do do Conselho
de Estado;

4 Acessivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/lim/lim3129.htm

5 O Decreto n.° 7.391, de 29 de abril de 1909 declarou caduca a patente de privilegio de invengéo n. 4.466, de 28 de novembro de
1905, concedida a Joseph Florentin Lebre - aperfeicoamentos em caixas de descargas para lavagem - visto o concessionario nao
ter feito uso efetivo da invengéo, assim como ter deixado de pagar as respectivas anuidades nos prazos legais.
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Entende-se por uso, nestes dous casos, o efetivo exercicio da
industria privilegiada e o fornecimento dos produtos na propor¢éao
do seu emprego ou consumo.
Provando-se que o fornecimento dos produtos é evidentemente
insuficiente para as exigéncias do emprego ou consumo, podera
ser o privilegio restringido a uma zona determinada, por ato do
Governo, com aprovagdo do Poder Legislativo.
3° Ndo pagando o concessiondrio a anuidade nos prazos da lei;®
4° N&o constituindo o concessionario, residente fora do Império,
procurador para representa-lo perante o Governo ou em Juizo;
5° Havendo renuncia, expressa da patente;
6° Cessando por qualquer causa a patente ou titulo estrangeiro
sobre invengdo, também privilegiada no Império;
7° Expirando o prazo do privilegio.
(...)
§ 4° A caducidade das patentes sera declarada pelo Ministro e Secretario
de Estado dos Negécios da Agricultura, Comércio e Obras Publicas, com

recurso para o Conselho de Estado. ’

O conjunto de condicionantes para a declaragdo da caducidade de uma patente, conforme
estabelecido por esta Lei, abrangia diversas questdes relacionadas a eficiéncia, materialidade e

formalidade.

Entre as questdes eficientes, destacava-se a falta de exploragcdo da tecnologia protegida ou a
interrupgdo de sua exploracdo apds o inicio. Esses elementos refletiam a preocupagao do
legislador em garantir que as patentes fossem utilizadas de maneira pratica e contribuissem para
o desenvolvimento econémico e tecnoldgico. Ja as questdes materiais envolviam situagdes como

a inadimpléncia no pagamento das taxas de manutengao do direito.

Nas questdes formais, destacavam-se aspectos como a exigéncia de um representante legal
devidamente nomeado para os Titulares que residiam fora dos dominios do Império. Além disso, o
fim da vigéncia da patente e a comunicacao entre direitos adquiridos em outros paises, por meio
do instituto da prioridade, também eram considerados. Por fim, a Lei previa ainda a possibilidade
de caducidade por renuncia voluntaria do Titular ao titulo adquirido. Essa disposi¢do reconhecia o

direito do Titular de abrir mao de sua patente, seja por interesse préprio ou por outras razoes.

6 O Decreto n.° 8.288, de 06 de outubro de 1910 declarou caducas as patentes de invengao constantes da relagdo em anexo, ato
s.m.j. ex officio.

7 O Decreto n.° 8.820, de 30 de dezembro de 1882 regulamentou a execugdo da Lei 3.129, de 14 de outubro de 1882, todavia seu
teor ndo se encontra disponivel em linha no momento. A nulidade da patente pode ser solicitada por terceiros, ou ex officio. Mas
ndo ha disposigao expressa na Lei 3.129, de 14 de outubro de 1882 indicando quem pode solicitar a caducidade da patente, nos
casos onde ndo ha exploragéo. O Decreto n.° 7.419, de 21 de maio de 1909 caducou a a patente do privilegio de invengéao n.
4.449, de 13 de janeiro de 1906, concedida a Maximino Pinto Mendes, visto o concessionario haver interrompido o uso efetivo da
invengdo por mais de um ano e deixado de pagar as respectivas anuidades nos prazos legais. O Decreto posterior n.° 7.523, de
26 de agosto de 1909 revalidou a carta patente atendendo as razdes apresentadas por Maximino Pinto Mendes e que justificam
sua pretensao, e que fora a requerimento de Manoel da Motta Moraes, declarada caduca pelo decreto n. 7.419, de 21 de maio de
1909. Isto denota que havia a possibilidade da caducidade da patente ser proposta por terceiros interessados.
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Além da desambiguacéo trazida sobre os efeitos juridicos da cassagao de direitos, ja prevista na
Lei de 28 de agosto de 1830, a introdugao do termo "caducidade" trouxe maior clareza ao aspecto
temporal da suspenséao dos direitos de exploragao e exclusividade. No entanto, mesmo com essa
definicdo mais precisa, o conceito ainda abrangia elementos que, no direito administrativo atual,
néo se restringem exclusivamente a caducidade de um ato administrativo. Esses pontos indicam
uma evolucdo gradual na compreensao dos mecanismos legais para regular a perda de direitos e

a sua aplicacédo em diferentes contextos juridicos.

Decreto n° 16.264, de 19 de Dezembro de 19233

Apoés quatro décadas em exercicio, a Lei n° 3.129 de 14 de outubro de 1882 foi atualizada por
meio do Decreto n° 16.264, de 19 de dezembro de 1923. Nesta época, atualizacbes da
Convencao de Paris, realizadas em Washington em 1911, apontavam para a independéncia e
incomunicabilidade do status legal entre patentes de uma mesma familia, o que ndo ocorria na
antiga Lei de patentes, acerca da caducidade. Com esta desconexao em pauta, parte do Capitulo

do Decreto que tratava sobre a caducidade da patente tomou a seguinte forma:

Art. 70. Caducara a patente:
1°, ndo sendo pagas as anuidades a que alude o art. 51, salvo
quando se trate das cinco primeiras, caso em que a caducidade
SO mente sera declarada si deixarem de ser pagas trés anuidades
consecutivas;
2° havendo renuncia expressa por parte do concessionario ou
cessionario;
3° expirando o prazo legal.
Paragrafo unico: Caducara também a patente, se qualquer
interessado provar perante a Diretoria Geral da Propriedade
Industrial que o respectivo inventor ndo fez uso efetivo da mesma
dentro de trés anos, contados da data da patente, ou que
interrompeu o uso efetivo por mais de um ano, salvo caso de forga
maior julgado procedente pelo diretor geral da Propriedade

Industrial.

A modificagdo apresentada no direito brasileiro alinhou-se aos prazos estabelecidos pela ultima
atualizagcdo da Convengéao de Paris (CUP) de sua época. De acordo com o artigo 5° da CUP
(1911), a decretagéo de caducidade de uma patente por falta de uso somente poderia ocorrer

apos trés anos contados da data de depésito da patente. O artigo 5° da CUP de 1911, assim como

8  Acessivel em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-
publicacaooriginal-1-pe.html#:~:text=DECRETA%3A,da%20Agricultura%2C%20Industria%20e%20Commercio.
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o paragrafo unico do art. 70 da Decreto n° 16.264 de 1923, previam um prazo minimo antes de

qualquer sancao.

O Decreto n° 16.264 de 1923, por sua vez, trouxe uma regulamentacdo complementar,
estipulando que o periodo de indisponibilidade da tecnologia protegida ndo poderia ultrapassar um
ano continuo, sob pena de incidéncia de caducidade. Caso ocorressem interrup¢cdes no uso ou
exploracao da tecnologia, apds o prazo de trés anos contados da concessao da patente, essas
interrupgdes eram toleradas se n&o ultrapassassem um ano consecutivo. Isso significava que,
mesmo que o Titular disponibilizasse a tecnologia durante os trés primeiros anos, havia a

exigéncia de, apos este lapso, evitar interrupgdes prolongadas.

Essa abordagem buscava equilibrar a protecao conferida pela patente com a necessidade de
promover a implementacéo pratica da tecnologia, incentivando sua disponibilizagdo e evitando

que direitos exclusivos se tornassem um entrave ao progresso econdmico e tecnoldgico.

Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de Agosto de 1945°

O Decreto-Lei n°® 7.903, de 27 de agosto de 1945 nao trouxe modificagdes significativas ao
instituto da caducidade da patente em comparagédo com a legislagéo de propriedade industrial de
1923, que estava anteriormente em vigor. A esséncia do instituto da caducidade permaneceu
voltada para garantir a higidez do sistema, especialmente no que se refere a questdes materiais e
eficientes, como a adimpléncia das anuidades devidas pelos Titulares de patentes e a

regularidade da exploragao da tecnologia protegida.

No entanto, uma alteragao relevante foi a introducao taxativa do instituto da extingao da patente,
que passou a ser reservado para situacdes de inobservancia de questbes formais. Com isso, o
controle da vigéncia das patentes deixou de ser considerado exclusivamente um ato de
caducidade da patente. O trecho deste Decreto-lei de 1945 que define a caducidade possui a

seguinte forma:

Art. 77. Caducaréo as patentes automaticamente:
1°) as de invengdo e modelo de utilidade, se ndo forem pagas as
anuidades nos prazos legais, ressalvado o caso de restauragéo
previsto no art. 206.
2°) as de desenho ou modelo industrial, se ndo forem pagas,
dentro dos respectivos periodos, as contribuicbes trienais,
ressalvado o caso de restauragéo previsto no art. 206, paragrafo

unico.

9  Acessivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm
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§ 1° Caducaréo, ainda, as patentes de invengdo, modelo de
utilidade e desenho ou modelo industrial, a requerimento de quem,
com legitimo interesse, provar perante o Departamento que 0s
respectivos Titulares, ou seus representantes legais, sem motivo
de forca maior, ndo fizeram no pais uso efetivo da invencéo,
modelo, ou desenho, conforme for o caso, por tempo superior a
trés anos consecutivos.
§ 2° O uso efetivo se comprova com o funcionamento regular da
atividade a que se refira a patente.
Art. 78. Apresentado o pedido de caducidade, sera, notificado oficialmente
o Titular da patente, marcando-se-lhe o prazo improrrogavel de sessenta
dias para dizer o que for do seu interesse.
Art. 79. A caducidade da patente sera sempre declarada por despacho do
Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, devidamente
publicado.
§ 1° Do despacho que conceder ou denegar a caducidade, cabera
recurso, dentro do prazo de sessenta dias.
§ 2° Passado em julgado o despacho concessivo da caducidade,
sera expedida portaria do Diretor do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial, para conhecimento de terceiros, caindo a

invengéo no dominio publico.

A alteracdo introduzida pelo Decreto-Lei de 1945 trouxe maior clareza ao direito ao contraditério
em casos de denuncias de desuso de tecnologia protegida. Nessa modificacdo, a auséncia de
exploragao da tecnologia por pelo menos, trés anos consecutivos, dava razao a decretacdo da
caducidade da patente. Nao havia definicdo explicita sobre o marco inicial para a contagem do

prazo de exploragao da tecnologia.

Ainda assim, o Decreto-Lei de 1945 nao vinculou a caducidade da patente a uma medida terminal
que dependesse previamente da aplicacdo de medidas inibitérias. Apesar do Capitulo XlI do
Decreto-Lei de 1945 abordar o mecanismo de licenga obrigatéria, ele ndo estabeleceu uma
relacdo direta entre essa medida e a caducidade da patente. Apesar de previsto na CUP a
época'®, a licenga obrigatéria ndo foi considerada um remédio intermediario para lidar com o
abuso ou desuso do direito pelo Titular da patente, o que, em Uultima instancia, poderia levar a

decretacéo da caducidade.

10 De acordo com o Decreto n® 635, de 21 de agosto de 1992, os artigos 1° a 12 da Convengdo da Unido de Paris (CUP)
permaneceram em vigor no Brasil, seguindo o texto da revisdo de Haia de 1925. Somente com esse decreto foram atualizadas as
disposigOes desses artigos, que passaram a remeter diretamente a revisdo mais recente da época, realizada em Estocolmo, em
1967.

Acessivel em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1992/decreto-635-21-agosto-1992-449103-publicacaooriginal-1-pe.html
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Decreto-Lei n° 254, de 28 de Fevereiro de 1967"

O Decreto-Lei n® 254, de 28 de fevereiro de 1967, nao trouxe alteracdes substanciais a definicao e
aos procedimentos relacionados a caducidade da patente em comparacdo ao Decreto-Lei que
vigorava desde 1945. O instrumento da caducidade passou a ser tratado como uma espécie de

extingado do direito, consolidando a extingdo como um conceito mais abrangente e integrado.

Essa mudanca representa um alinhamento ao conceito de extingdo aplicado aos atos
administrativos em geral. No entanto, a caducidade da patente voltou a incluir questbes
meramente materiais, como a adimpléncia de anuidades, que voltaram a ser fatores relevantes
para a sua decretacdo. O texto do Decreto-Lei de 1967 que aborda a caducidade da patente

apresenta o seguinte aspecto:

Art. 61. Caducaré o privilégio de inveng&o:
1°) ndo sendo pagas, no prazo legal, as taxas devidas, nos termos
do art. 28;
2°) mediante requerimento de qualquer interessado, que
comprove ndo ter sido a invencdo explorada de modo efetivo no
pais, durante mais de trés anos consecutivos salvo motivo justo
ou de forga maior.
§ 1° A caducidade ndo sera decretada com fundamento no inciso
2° deste artigo, se o Titular da patente comprovar, através de
documento habil, ter concedido licengca a terceiros, para a
exploragao do invento.”
§ 2° Se ndo obstante a licenga concedida, a exploragao do invento
for novamente interrompida, o pedido de caducidade podera ser
renovado.
(--)
Art. 63. Considera-se uso efetivo a exploragdo continua e regular da
invengdo em escala industrial e que atenda as necessidades de consumo
do pais, seja através de produgéo realizada pelo proprietario da patente,
seja através de concesséo de licengas de exploragéo a terceiros.
Art. 64. Apresentado pedido de caducidade, sera notificado o Titular da
patente, marcando-se-lhe o prazo improrrogavel de noventa dias para dizer
o que for do seu interesse.
(...)
11 Acessivel em: hitps://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-254-28-fevereiro-1967-374675-
publicacaooriginal-1-pe.html
12 O art. 40 do Decreto-Lei concedeu expressamente poder de policia ao DNPI para exigir respectivos Titulares da patente, a partir
do terceiro ano de vigéncia, comprovagao de sua exploragdo, no pais, ou justificativas sobre a causa da nao exploragdo. Caso o

guestionamento n&o fosse atendido dentro do prazo legal, a tecnologia era exposta ao licenciamento compulsério, a terceiro que o
requeresse, nos termos e condi¢des estabelecidas neste Codigo.
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O Decreto-Lei n° 254, de 1967 introduziu maior clareza ao conceito de uso efetivo, um aspecto
essencial para proteger patentes da caducidade e garantir sua eficiéncia. No &mbito internacional,
o texto revisado da Convenc¢ao da Unido de Paris, consolidado na reunido de Estocolmo em 1967,
estipulava-se a caducidade como uma medida excepcional, vinculada ao combate de praticas
abusivas e ao incentivo a exploragao tecnoldgica. Apesar dessas diretrizes, a legislagao brasileira
ainda nao vinculava diretamente a caducidade a aplicagdo de medidas anteriores, como o
licenciamento compulsério. Apesar do Decreto-Lei de 1967 estabelecer que o licenciamento
voluntario poderia ser uma defesa a caducidade, este ndo destacava que, para se chegar a
extincdo do direito, era necessario que mecanismos de licenciamento compulsorios prévios

fossem aplicados.

Decreto-Lei n° 1.005, de 28 de Fevereiro de 1969"

O Decreto-Lei de 1969, assim como o de 1967, nao trouxe alteragdes significativas ao instituto da
caducidade da patente. A caducidade permaneceu enquadrada como uma modalidade de
extingao do direito patentario. No entanto, a intervencao estatal sobre esse direito passou a ser

exercida por duas vertentes, conforme estabelecido no artigo 59:

Art. 59. Caducara o privilégio de invengédo, de modelo ou de desenho

industrial:
a) mediante requerimento de qualquer interessado, ou "ex officio”,
desde que comprovado n&o ter sido iniciada a exploragdo do
invento, de modo efetivo, no Pais, dentro de trés anos da data da
expedicdo da patente, ou que tal exploracdo tenha sido
interrompida por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de
forca maior comprovado;

b) na hipotese da aplicagcao da penalidade prevista no artigo 42.

A primeira hipotese de caducidade permitia que o Estado agisse ex officio, com o objetivo de
manter o equilibrio do sistema patentario. Esse mecanismo, no entanto, permanecia desvinculado
de medidas preliminares, como o licenciamento compulsorio, para mitigar o desuso da tecnologia
protegida. Ja a segunda hipdtese vinculava diretamente a caducidade da patente a uma

penalidade, como previsto no artigo 42:

Art. 42. O Titular do privilégio que ndo houver iniciado a exploracdo da
patente de modo efetivo, no Pais, dentro dos dois anos que se seguirem a
sua expedicdo, ou que a tenha interrompido por tempo superior a um ano,

salvo motivo de forga maior comprovado, ficara obrigado a conceder, a

13 Acessivel em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-1005-21-outubro-1969-351763-
publicacaooriginal-1-pe.html
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terceiro que o requeira, licenca para exploragdo da mesma, nos termos e

condigbes estabelecidos neste Codigo, sob pena de caducidade.

Nessa formulacgao, o Titular era obrigado a conceder a licenga compulséria quando solicitado por
terceiros interessados. Caso se recusasse, a patente poderia ser declarada caduca como medida
punitiva. Essa disposi¢ao representava um avango, ao relacionar o desuso a caducidade como
punicdo, mas apresentava limitagdes. E de interesse destacar que havia disposicdo legal de
verificagdo do uso de tecnologia protegida. O §3° do art. 42 estipulava que, tanto para impedir o
licenciamento compulsério, assim como a caducidade da patente, o Titular era obrigado a
comprovar, perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, dentro dos primeiros
meses seguintes ao terceiro ano de vigéncia, assim como até o terceiro més de cada ano que se
seguisse, a exploragao efetiva do objeto da patente no pais, fosse diretamente, ou por terceiros
autorizados. Tal disposicado era importante para a aplicagcao da caducidade da patente, quando o

Estado se movia ex officio.

Embora o ordenamento juridico brasileiro vinculasse a caducidade ao licenciamento compulsério,
o Decreto-Lei de 1969 ndo atendia integralmente as diretrizes internacionais. A Convencao da
Unido de Paris, revisada em Estocolmo em 1967, estipulava um intersticio de dois anos da
concessao da primeira licenga obrigatéria até a aplicagdo da caducidade. Contudo, o Decreto-Lei
permitia que a patente fosse declarada caduca por desuso sem que medidas intermediarias, como
o licenciamento compulsério, fossem implementadas. Essa abordagem ainda refletia as
defasagens das orientagdes internacionais ao sistema legal brasileiro, evidenciando lacunas no

tratamento das medidas inibitérias prévias a extingdo de direitos patentarios.

Lei n® 5.772, de 21 de Dezembro de 1971

A Lei n® 5.772, que instituiu o antigo Cédigo de Propriedade Industrial, manteve as bases de
entendimento sobre a caducidade da patente ja consolidadas desde o Decreto-Lei n° 7.903, de
1945. A caducidade continuou sendo tratada como uma modalidade de extingdo do direito
patentario, mas a lei trouxe um ponto adicional ao prever a possibilidade de sua declaragao em

razao de questdes relacionadas ao licenciamento.

Ainda assim, o dispositivo legal permitia a decretacdo da caducidade sem a obrigatoriedade de
medidas mitigatérias prévias que visassem conter abusos por parte do Titular da patente. Essa
abordagem refletia a continuidade de um modelo que nao integrava plenamente apenas os
instrumentos de licenciamento compulsério como intermediarios antes da aplicacdo da

caducidade. O trecho da lei que trata da caducidade da patente possui o seguinte teor:

14 Acessivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I5772.htm
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Art. 49. Salvo motivo de forga maior comprovado, caducara o privilégio, ex
officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando:
a) ndo tenha sido iniciada a sua exploragdo no Pais, de modo
efetivo, dentro de quatro anos, ou dentro de cinco anos, se
concedida licenca para sua exploragdo, sempre contados da data
da expedicao da patente;
b) a sua exploragdo for interrompida por mais de dois anos
consecutivos.
Paragrafo unico. Ao Titular do privilégio notificado de acordo com o artigo
63, cabera provar ndo terem ocorrido as hipoteses previstas neste artigo

ou a existéncia de motivo de forgca maior.

O Decreto-Lei n® 1.005, de 28 de fevereiro de 1969, que vigorava anteriormente, estabelecia uma
relacdo direta entre o licenciamento compulsério e a caducidade da patente, onde nao se
atendendo ao licenciamento, a caducidade era imediatamente aplicada. No entanto, essa conexao
nao estava completamente alinhada as disposi¢gdes da Convencéo da Unido de Paris. A nova Lei
avancou ao admitir que a caducidade seria aplicada mesmo dentro de um lapso que envolvesse
qualquer tipo de licenca de exploracdo, mas de maneira ampla, ndo apenas sob os casos de

licenciamento compulsorio.

Em vez de tratar a caducidade como uma punicdo imediata pela negativa de licenciar
obrigatoriamente a tecnologia, passou a estipular um intervalo entre a concess&do de uma licenga
(seja voluntaria ou obrigatéria) e a decretagdo da caducidade. Assim, a nova legislagao reafirmou
a necessidade de licenciamento como uma etapa prévia a extingao do direito por caducidade, mas
ampliou as possibilidades ao considerar diferentes modalidades de licenciamento como condigéo

para evitar a perda do direito.

Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996"°

A Lein®9.279, de 14 de maio de 1996, atualmente em vigor como o marco regulatorio dos direitos
de propriedade industrial no Brasil, posiciona o instituto da caducidade de forma alinhada com os
principios estabelecidos na ultima revisdo da Convencdo da Unido de Paris, realizada em
Estocolmo, em 1967. A caducidade foi mantida como uma modalidade de extingdo da patente,
mas com enfoque exclusivo nas questdes eficientes dentro do sistema patentario. O texto legal

define a caducidade nos seguintes termos:

15 Acessivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm
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Art. 80. Caducara a patente, de oficio ou a requerimento de qualquer
pessoa com legitimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessédo
da primeira licengca compulséria, esse prazo nao tiver sido suficiente para
prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificaveis.
§ 1° A patente caducara quando, na data do requerimento da
caducidade ou da instauracdo de oficio do respectivo processo,

néo tiver sido iniciada a exploragéo.

Esse dispositivo determina que a caducidade somente pode ser aplicada apés transcorridos dois
anos da concessao da primeira licenga compulséria. O objetivo desse intervalo € permitir que o as
partes envolvidas no cenario da tecnologia disputada tenham tempo suficiente para corrigir
abusos ou desuso relacionados ao direito exclusivo conferido pela patente. A caducidade, nesse
contexto, é ativada apenas se esses problemas nao forem resolvidos dentro do prazo estipulado,
considerando a decorréncia da licenca compulséria para desentravar a implementacdo da

tecnologia no mercado interno.

Além disso, a legislagado especifica que tanto o abuso quanto o desuso devem estar diretamente
relacionados ao impedimento de inicio de exploragdo da patente no territério nacional. Essa
restricho demonstra uma abordagem mais cautelosa e limitada, restringindo a aplicacdo da
caducidade apenas aos casos em que ha clara negligéncia ou omissdo na exploracdo da

tecnologia protegida.

Outro aspecto relevante é a comparagéao entre a legislagao brasileira e as diretrizes da Convencéao
da Unido de Paris. Enquanto a convencédo menciona a falta de exploracdo como um exemplo de
circunstancia que pode justificar a caducidade, a legislagao brasileira adota esse exemplo como o

unico critério aplicavel no ambito nacional.
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A caducidade da patente na LPIl e seu
processamento administrativo

Apds o exame do histérico da caducidade da patente na legislagdo brasileira e de sua insergao
nos acordos internacionais de propriedade industrial aos quais o Brasil é signatario, este capitulo

passa a abordar os aspectos administrativos e de mérito, relacionados ao pedido de caducidade.

A analise administrativa desse instrumento, regulamentado pelos artigos 80 a 83 da Lei da
Propriedade Industrial (LPI), examina tanto os requisitos formais quanto os fundamentos materiais
que podem justificar sua aplicacdo. Esses dispositivos estabelecem os paradmetros para
requerimentos de caducidade, determinando prazos, condicdes e as consequéncias juridicas
associadas a extingdo do direito patentario por desuso ou outras razdes previstas em lei. Em

seguida, o extrato da LPI que trata deste instrumento administrativo:

Art. 80. Caducara a patente, de oficio ou a requerimento de qualquer
pessoa com legitimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessdo
da primeira licenga compulséria, esse prazo ndo tiver sido suficiente para
prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificaveis.
§ 1° A patente caducara quando, na data do requerimento da
caducidade ou da instauragdo de oficio do respectivo processo,
néo tiver sido iniciada a exploragéo.
§ 2° No processo de caducidade instaurado a requerimento, o
INPI podera prosseguir se houver desisténcia do Requerente.
Art. 81. O Titular sera intimado mediante publicacdo para se manifestar, no
prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o 6nus da prova quanto a
exploragéo.
Art. 82. A decisdo sera proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do
término do prazo mencionado no artigo anterior.
Art. 83. A decisdo da caducidade produzira efeitos a partir da data do

requerimento ou da publicagao da instauragao de oficio do processo.

O objetivo dessa abordagem é apresentar, de maneira detalhada, como o instituto opera na
pratica, destacando as etapas do processo administrativo, a relagdo entre as partes envolvidas e
os critérios que fundamentam a analise de mérito no pedido de caducidade. Assim, busca-se
elucidar as condigcbes em que a caducidade pode ser decretada, garantindo que o sistema

patentario continue a servir tanto ao interesse publico quanto ao incentivo a inovagao tecnoldgica.
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Proponentes da Caducidade

O artigo 80 da LPI estabelece que a caducidade de uma patente pode ser proposta tanto ex officio
quanto por requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse. O pedido de caducidade
envolve trés partes principais: o Requerente da caducidade, o Titular da patente e o INPI (Instituto
Nacional da Propriedade Industrial), responsavel por decidir sobre o deferimento ou indeferimento
do pedido. Assim, o Requerente pode ser o préprio INPI, agindo por iniciativa prépria, ou qualquer
terceiro que demonstre interesse legitimo na caducidade da patente. As solicitacbes de
caducidade da patente sdo apresentadas ao INPI por meio de peticionamento cédigo de servigo
GRU 294.

A pessoa com legitimo interesse

Quando a iniciativa parte de uma pessoa com legitimo interesse, o0 Requerente deve apresentar
um suporte fatico que comprove o vinculo entre seu interesse e a falta de exploracdo da patente.
Esse interesse pode ser tecnoldgico, econdmico ou relacionado a impossibilidade de acesso a
tecnologia no mercado brasileiro. Os Requerentes podem ser pessoas fisicas, juridicas,
associagoes, fundagdes, entidades governamentais (Unido, Estados, Municipios, Distrito Federal),
empresas publicas, autarquias ou mesmo o Ministério Publico. O préprio Titular da patente n&o
pode requerer sua caducidade, sendo neste caso uma solicitacdo desconhecida por falta de
suporte legal, cabendo a ele renunciar ao titulo por meio de peticdo especifica regulada pelo art.
78, inciso Il da LPI.

Outro ponto importante € que a lei ndo prevé a participagao de terceiros interessados no processo
de avaliagdo de um pedido de caducidade. Dessa forma, o Requerente deve demonstrar que seu
objetivo é garantir a exploracao da patente e superar o desuso que impede o acesso a tecnologia.
A legitimidade do interesse € avaliada com base nas circunstancias do momento do requerimento,
considerando-se exemplos ndo exaustivos que demonstram vinculos econdmicos, industriais ou

tecnolégicos:

* Indisponibilidade no mercado de um farmaco cujo composto seja patenteado, sendo a
caducidade proposta por uma associagcdo de defesa do direito de portadores da

enfermidade cujo farmaco faca parte do tratamento;

* Impossibilidade de utilizacdo de um protocolo de comunicacao protegido por uma patente,
sendo a caducidade proposta por agéncia reguladora que planeja o leildo de servigos de

comunicagdes que dependam deste protocolo protegido;

* Impedimento de fabricagdo ou importagao de um objeto protegido por uma patente, sendo
a caducidade proposta por industrial que fabrica e comercializa adaptadores para este

objeto protegido ser compativel com padrdes de industria nacionais;
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* Vedacado de uso de um composto herbicida cuja formulacdo seja patenteada, sendo a
caducidade proposta por Secretaria de Estado de Agricultura, cujo Estado legislou de

forma a permitir apenas classes restritas de compostos para este tipo de uso.

Para solicitar a caducidade de uma patente, ndo € necessario estar envolvido em uma disputa
prévia administrativa ou judicial relacionada ao uso ou disponibilidade da tecnologia protegida.
Qualquer terceiro, ainda que nao esteja diretamente inserido em litigios sobre o desuso da
patente, pode propor a caducidade. O requisito essencial para tal solicitagdo € a demonstragao de
um legitimo interesse, o que implica justificar como a falta de exploracdo da tecnologia causa
prejuizo ou dificulta a promogdo de condigbes essenciais. Esses interesses podem estar
relacionados a aspectos econdmicos, sociais, de saude publica, seguranga ou outros elementos

que afetem o bem-estar coletivo.

O INPI ex officio

No caso do INPI, seu interesse é presumido, dispensando a necessidade de comprovagao, ja que
a instituicdo, conforme disposto na Lei n° 5.648/1970, tem a funcido de zelar pela aplicacdo das
normas de propriedade industrial no Brasil. Sua atuacado é fundamentada no principio da boa-fé,
que guia a Administragdo Publica e protege os cidadaos contra praticas abusivas. Contudo, o INPI
nao realiza investigagdes rotineiras sobre o uso de tecnologias protegidas: sua iniciativa ex officio
na caducidade da patente é baseada em fatos concretos, como concessbes de licencas
compulsoérias, administrativas ou judiciais, que se tenha noticia, e que néo indiquem que apos dois
anos a questao de desuso tenha sido sanada. Nesses casos, sua agao visa equilibrar as relagcbes

entre o Titular da patente e a sociedade.

Oportunidade em propor a caducidade da patente

A caducidade da patente € um mecanismo juridico que visa extinguir um direito patentario em
razao do ndo cumprimento de sua fungcao social, especificamente no que se refere a exploragao
da tecnologia protegida. No entanto, sua proposicdo deve obedecer aos momentos especificos

determinados pela legislagéo vigente, ndo podendo ser requerida a qualquer tempo.

Em primeiro lugar, é fundamental esclarecer que a caducidade de uma patente sé pode ser
proposta durante a vigéncia do titulo, ou seja, enquanto a patente estiver valida. Esse aspecto é
um pressuposto basico, pois, uma vez extinta a patente por qualquer outro motivo, como o
decurso do prazo de protegdo ou renuncia do Titular, a questdo da caducidade torna-se
irrelevante. Também ¢é importante lembrar que, apesar da perspectiva de direito conferida a um
pedido de patente, antes de haver o titulo concedido, ndo & possivel discutir qualquer questao
envolvendo a ndo exploragdo da tecnologia, ou qualquer tipo de abuso de direito com relagdo ao

seu exercicio de exclusdo ou negociagao.
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Além desse requisito temporal geral, a Lei da Propriedade Industrial (LPI), em seu artigo 80,
incorporou a legislagdo brasileira as diretrizes do artigo 5° da Convencédo da Unido de Paris
(CUP), estabelecendo que a caducidade da patente deve ter como fundamento a frustracdo
injustificada da exploragdo da tecnologia protegida, mesmo apéds tentativas de licenciamento
compulsério. Isso significa que a patente ndo pode ser simplesmente declarada caduca pelo mero
desuso: é necessario que haja uma tentativa prévia de viabilizar sua exploragdo por meio do

licenciamento compulsério e que essa tentativa tenha se mostrado infrutifera.

Dessa forma, o ordenamento juridico impde um intervalo minimo a ser respeitado antes que a
caducidade possa ser requerida. Esse prazo decorre da exigéncia de um intersticio especifico
para que o Titular da patente tenha a oportunidade de explorar sua invengao e para que terceiros

interessados possam buscar a concessao de uma licenga compulsoria.

Conforme o § 5° do artigo 68 da LPI, a licengca compulséria apenas pode ser requerida apods trés
anos da concessdo da patente. Esse € um marco fundamental, pois significa que antes desse
periodo ndo ha possibilidade legal de se pleitear um licenciamento compulsério e,
consequentemente, resta inabilitada a contagem de tempo de dois anos para que se possa alegar

a inércia do Titular para fins de caducidade.

Assim, considerando que a caducidade s6 pode ser proposta apds dois anos da frustragao da
exploracdo da tecnologia, mesmo apds a concessdo de uma licengca compulséria, e que esta
ultima s6 pode ser requerida a partir do terceiro ano da concessao da patente, conclui-se que um
pedido de caducidade sé pode ser formalmente conhecido a partir do quinto ano da vigéncia da
patente. Esse prazo resulta da soma dos trés anos necessarios para requerer a licenca
compulséria mais o periodo adicional de dois anos apods este licenciamento, exigido para

configurar a frustragao da exploragéo.

Portanto, qualquer pedido de caducidade apresentado antes do quinto ano da vigéncia da patente
ou apds a sua expiragdo natural ndo possui respaldo legal e, por essa razdo, ndo pode ser
conhecido pelo INPI. Esse enquadramento temporal estabelecido na LPI deve ser rigorosamente

observado para que a caducidade seja devidamente fundamentada e juridicamente valida.

Dessa maneira, a legislacdo nacional reforca a necessidade de um processo escalonado e
progressivo, que privilegia a tentativa de exploragcdo da patente antes de determinar sua
caducidade. Esse modelo visa evitar puni¢cdes precipitadas ao Titular da patente e assegurar que
a extingao do direito patentario ocorra apenas nos casos em que, de fato, a tecnologia protegida
nao esteja sendo disponibilizada ao mercado, mesmo apds tentativas concretas de viabilizar sua

exploragao por terceiros.
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Abuso e desuso

A caducidade da patente € uma medida extrema no ordenamento juridico brasileiro, sendo
aplicada apenas quando todas as tentativas de regularizar a disponibilidade da tecnologia
protegida no territério nacional tenham sido frustradas. Nesse sentido, a legislacao estabelece um
processo progressivo, no qual a caducidade somente ocorre como solugdo final, caso o
licenciamento compulsério ndo tenha sido suficiente para garantir a exploragdo da patente no

Brasil.

Para entender esse mecanismo, é essencial compreender primeiro as condi¢gdes que levam a
concessao do licenciamento compulsério. A Lei da Propriedade Industrial (LPI) estabelece que
esse licenciamento pode ser determinado sempre que o Titular exercer os direitos da patente de
forma abusiva ou utiliza-la como meio para se exceder no poder econémico. Essas infragcdes

podem ocorrer por diferentes razdes, sendo as principais:

* a nao exploragido da patente no territério nacional, seja pela auséncia de fabricagéo local
do produto patenteado, seja pela fabricagdo incompleta, ou pelo uso parcial do processo

patenteado;

* a comercializagdo do produto patenteado em condicdbes que ndo satisfacam as
necessidades do mercado, o que pode configurar um abuso de direito e afetar o interesse
publico

Assim, a legislacdo ndo impde um unico motivo para a concessao da licenga compulséria. Ela
pode ser determinada por questdes relacionadas a auséncia de exploracao local da patente, ao

comportamento anticompetitivo do Titular ou a incapacidade de suprir adequadamente o mercado.

No entanto, € importante destacar que a caducidade da patente ndo decorre automaticamente
apods dois anos da concessao de uma licenga compulséria, desconsiderando os resultados de tal
licenciamento. Conforme estabelece o § 1° do artigo 80 da LPI, a caducidade somente pode ser
aplicada quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauragdo de oficio do

respectivo processo, a exploragédo da tecnologia protegida ainda n&o tiver sido iniciada no Brasil.

Isso significa que, ainda que a patente tenha sido objeto de um licenciamento compulsério por
razdes como abuso de direito ou insuficiéncia de oferta ao mercado, se o Titular ou o licenciado
compulsério iniciar a exploragéo da tecnologia, a caducidade néo podera ser decretada. O critério
determinante, portanto, ndo é a existéncia de motivos para o licenciamento compulsério, mas sim
a auséncia de qualquer exploragao da tecnologia patenteada no territério nacional no momento

em que se propde a caducidade.

Portanto, enquanto o licenciamento compulsério pode ser motivado por diversas razdes ligadas ao
comportamento do Titular e as condicbes de oferta do produto no mercado, a caducidade da
patente depende exclusivamente do ndo inicio da exploracédo da tecnologia no Brasil. Essa

distincdo é fundamental para a correta interpretacao do sistema de sangdes aplicaveis as patentes
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e demonstra que a caducidade nao pode ser utilizada como um mecanismo automatico de
punicdo, mas sim como uma ultima alternativa para garantir a fungcdo social da propriedade

industrial.

Medida inibitoria preliminar

A apresentacao de um pedido de caducidade de patente exige o cumprimento de requisitos
formais e materiais que garantam a correta instru¢do do processo administrativo. Entre esses
requisitos, destaca-se a necessidade de comprovagdo de que a patente cuja caducidade se
requer ja tenha sido objeto de licenciamento compulsério, seja este concedido por via
administrativa (pelo INPI) ou por determinagao judicial. E fundamental que o Requerente fornega

elementos que permitam verificar os termos do licenciamento compulsério, incluindo:
* o0 objeto da licenga, ou seja, a identificagédo precisa da tecnologia protegida e licenciada;

* a data de inicio do licenciamento compulsério, para garantir que a solicitagdo de

caducidade observe os prazos exigidos pela legislagéao;

* 0 prazo de vigéncia do licenciamento, caso este tenha sido estabelecido com um periodo

determinado.

Nos casos de licenciamento compulsério concedido administrativamente pelo INPI, é
indispensavel que o Requerente informe o nimero do certificado de licenciamento, permitindo que
esse documento seja acessado no exame técnico da caducidade. Se o licenciamento compulsério

foi determinado por decisdo judicial, o pedido de caducidade deve ser acompanhado de:

* a sentencga judicial que determinou a concessao da licenga compulséria, garantindo que

seja possivel identificar com clareza o objeto e os termos do licenciamento;

* A certidao de transito em julgado da decisao, confirmando que nao ha possibilidade de

modificacao do licenciamento compulsério e que a decisado tem carater definitivo;

« A data de inicio da licenca compulsodria, que, na auséncia de disposicdo especifica,

presume-se como sendo a data de publicagcdo da sentenca.

Quando a agédo judicial que concedeu o licenciamento compulsério tramitar sob segredo de
justica, o proponente da caducidade deve informar essa condicdo e fornecer os elementos
necessarios para a identificagdo do processo judicial. Isso permitira que o INPI tenha acesso ao
teor decisério da acdo sem violar o sigilo judicial, considerando que os autos do processo

administrativo de caducidade no INPI s&o publicos.

Além disso, caso o Requerente da caducidade seja parte integrante na acado judicial de
licenciamento compulsério, ele pode optar por oficiar ao juizo competente, solicitando a remessa

dos autos ao INPI para viabilizar a analise do pedido de caducidade. Essa solicitagdo pode ser
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fundamentada na necessidade de instrucdo adequada do pedido administrativo de caducidade,

garantindo que todos os elementos essenciais sejam corretamente avaliados pelo INPI.

Dessa forma, o pedido de caducidade de patente deve ser rigorosamente fundamentado,
demonstrando que a patente ja passou pelo licenciamento compulsorio e que, apesar disso, sua
exploracao nao foi iniciada, conforme exigido pela legislagdo. A correta apresentacdo dessas
informacdes & essencial para a tramitacdo do processo e para a eventual decretagdo da

caducidade da patente.

Intimac&o do Titular da patente

Quando um pedido de caducidade de patente é conhecido pelo INPI, inicia-se a fase processual
na qual o Titular da patente é intimado a se manifestar, conforme prevé o art. 81 da Lei da
Propriedade Industrial (LPI). A intimagdo ocorre por meio de publicagdo oficial na Revista da
Propriedade Industrial (RPI) sob o codigo de despacho 18.1%, e o Titular dispée do prazo de

sessenta dias para apresentar sua defesa, caso assim deseje.

A manifestacdo do Titular no processo de caducidade administrativa deve ser formalizada por
meio da apresentacdo de uma peticdo, utilizando-se o codigo de servigo GRU 294. Esse
procedimento garante que o Titular tenha a oportunidade de exercer seu direito de defesa, ainda
que a manifestagdo nao seja obrigatdria. No entanto, apesar de ser facultativa, a apresentagao de

uma defesa pelo Titular pode ser determinante para evitar a decretagao da caducidade da patente.

Isso porque o proprio art. 81 da LPI impde ao Titular o 6nus da prova em relacédo a exploracao da
patente. Dessa forma, caso o pedido de caducidade tenha sido fundamentado na auséncia de
exploracdo do objeto da patente — mesmo apds o prazo de dois anos do primeiro licenciamento
compulsério, conforme exigido pela legislagdo — e o Titular opte por ndo apresentar defesa,
presume-se a nao exploragdo da tecnologia protegida. Essa presuncgéo pode levar diretamente a
desconstituicdo do direito patentario, uma vez que a legislagdo impde a caducidade como uma

consequéncia direta da inatividade da patente, salvo justificativa plausivel.

Ainda que o pedido de caducidade seja baseado em um argumento objetivo, como a falta de
exploracao efetiva da tecnologia, a ampla defesa do Titular deve ser garantida, conforme os
principios do devido processo legal. Como a caducidade da patente resulta na extingdo de um
direito adquirido, é indispensavel que o Titular tenha a oportunidade de demonstrar que a
exploracao da tecnologia esta sendo realizada de forma regular ou que existem razdes legitimas

que impedem sua implementacao.

Um aspecto relevante do processo administrativo de caducidade é que nao ha a figura do
contrarrazoante. Ou seja, o Requerente da caducidade ndo pode apresentar uma manifestacédo

formal para rebater os argumentos apresentados pelo Titular da patente. Caso o Requerente

16 18.1 — Notificagdo, ao Titular da patente, da instauragdo do processo de caducidade por falta de exploragédo por requerimento de
terceiros e/ou de oficio. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para manifestagéo do Titular (Art. 81 da Lei n°® 9.279/96).
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discorde da defesa apresentada pelo Titular e deseje contesta-la, ele ndo podera fazé-lo no
mesmo processo. Em vez disso, qualquer contestagado que apresente sera tratada como um novo
pedido de caducidade, de acordo com a previsdo expressa do art. 220 da LPI. Esse dispositivo
evita que o processo de caducidade se transforme em uma disputa continua, garantindo maior

objetividade e celeridade na tramitagdo administrativa.

Outro ponto importante é que, conforme o § 2° do art. 74 da LPI, o licenciado da patente possui
poderes para agir em sua defesa. Isso significa que, caso a tecnologia protegida pela patente
tenha sido licenciada compulsoriamente, judicialmente ou por acordo particular, o licenciado pode
se manifestar no processo administrativo para defender a continuidade do direito patentario. No
entanto, para que essa defesa seja valida, o licenciado precisa demonstrar sua legitimidade,
apresentando documentagado que comprove o vinculo legal com a patente. Isso pode ser feito por

meio da apresentacédo de:
» Certificado, caso o licenciamento tenha sido concedido ou averbado pelo INPI;

« Contrato particular de Licenciamento, caso tenha sido firmado diretamente com o Titular da

patente;

* Sentenca Judicial que determinou o licenciamento compulsério, nos casos em que a

licenga tenha sido imposta pelo Poder Judiciario.

Processamento administrativo e analise de mérito

Apods a apresentacdo da manifestagao do Titular sobre o pedido de caducidade de sua patente, ou
caso tenha decorrido o prazo legal de sessenta dias sem que haja qualquer resposta, o processo
entra na fase de exame técnico. Nessa etapa, o mérito da questdo passa a ser avaliado
tecnicamente, com a analise sendo subsidiada pelos coordenadores gerais responsaveis pela

area técnica a qual a patente esta vinculada.

O exame técnico tem como objetivo verificar a adequacédo da solicitagdo de caducidade a
legislacao vigente e garantir que todos os requisitos legais tenham sido atendidos. Para isso, os
coordenadores técnicos avaliam inicialmente a legitimidade do proponente da caducidade da
patente, assegurando que o Requerente possui o devido interesse juridico para pleitear a
caducidade do direito patentario. Esse interesse deve estar devidamente fundamentado,
especialmente considerando o impacto que a auséncia de exploragdo da patente pode causar no

mercado ou na sociedade.

Outro aspecto essencial analisado durante o exame técnico € a validade das licengas
compulsérias concedidas. Como a caducidade de uma patente somente pode ser requerida apds
a frustracado da exploracao da tecnologia, mesmo apos a imposi¢ao do licenciamento compulsério,
é fundamental verificar se a concessdo da licenga compulséria foi valida, seja por decisédo

administrativa do INPI ou por determinacédo do Poder Judiciario. Além disso, deve-se analisar se o
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intersticio desde a primeira concessao da licenga compulséria ultrapassa dois anos da data de
requerimento da caducidade da patente, requisito indispensavel para que a caducidade possa ser

deferida.

Adicionalmente, o exame técnico busca assegurar que o objeto da licenga compulsoria concedida
corresponde ao objeto da patente para a qual se pleiteia a caducidade. Isso significa que a analise
deve confirmar que ndo ha divergéncias entre o escopo da tecnologia licenciada
compulsoriamente e a tecnologia descrita no pedido de caducidade. Caso se identifique que a
licenga compulséria teve um escopo diferente da patente questionada, a caducidade n&o pode ser
reconhecida, uma vez que a exigéncia de exploragdo da patente ndo estaria sendo corretamente

aplicada ao caso concreto.

Outro ponto fundamental do exame técnico € a comprovacao da exploracido da patente até a data
da solicitagdo da caducidade. Para que a caducidade seja deferida, € necessario que a patente
nao tenha sido explorada de forma efetiva no Brasil, mesmo apds a imposi¢cao do licenciamento
compulsério. Se o Titular apresentar documentos que demonstrem a exploracdo efetiva da
tecnologia protegida, o pedido de caducidade sera indeferido. No entanto, a mera alegacao de
exploragcao nao € suficiente; a prova da exploracdo deve estar devidamente demonstrada por

meio de documentos e evidéncias concretas.

Além disso, a analise da exploracdo da patente deve considerar se a exploracdo demonstrada
pelo Titular corresponde ao mesmo objeto que foi alvo do licenciamento compulsério e do pedido
de caducidade. Caso o Titular apresente provas de exploracdo de uma tecnologia diferente da que
foi licenciada compulsoriamente e/ou da que foi objeto do pedido de caducidade, tal defesa ndo
sera considerada valida para afastar a caducidade. Essa analise minuciosa € necessaria para
garantir que o direito patentario nao seja mantido de forma indevida e que as regras sobre

exploragdo da tecnologia protegida sejam devidamente observadas.

Os subsidios técnicos formulados pelos coordenadores responsaveis sao entdo encaminhados
para a decisdo do Diretor de Patentes. Esse ato representa a etapa decisoéria final no ambito
administrativo, onde o Diretor avalia todos os elementos apresentados e decide pelo deferimento

ou indeferimento do pedido de caducidade™’.

E importante ressaltar que todos os requisitos analisados no exame técnico sdo condicdes
indispensaveis para a concessdo da caducidade. O desatendimento de qualquer um deles
inviabiliza o deferimento do pedido. Isso significa que, mesmo que o Requerente tenha
legitimidade e a patente esteja sem exploragéo, se ndo houver um periodo minimo de dois anos a
partir do primeiro licenciamento compulsério da patente, ou se houver falhas na correspondéncia
entre a licenca concedida e a patente questionada, o pedido de caducidade n&o podera ser

acolhido.

17 O deferimento do pedido de caducidade da patente é noticiado por meio de despacho 18.3, publicado na RPI, enquanto o
indeferimento do pedido de caducidade da patente € noticiado por meio de despacho 18.4.
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Por fim, um aspecto fundamental que pode impactar o curso do processo € a judicializacdo da
concessao da licenga compulséria. Caso haja qualquer agao judicial em andamento questionando
a validade do licenciamento compulsério, o processo administrativo de caducidade deve ser
sobrestado até que a questdo judicial seja totalmente resolvida. Isso ocorre porque a caducidade
esta diretamente atrelada a frustragdo da exploragao da tecnologia, e essa frustragdo sé pode ser
reconhecida se o licenciamento compulsério for considerado valido. Caso a Justica venha a
declarar a nulidade do licenciamento compulsério, o préprio fundamento do pedido de caducidade

sera prejudicado, tornando impossivel sua concesséo.

Assim, o exame técnico do pedido de caducidade da patente segue um fluxo rigoroso e
estruturado, garantindo que a extingdo do direito patentario ocorra apenas quando todas as

exigéncias indicadas na LPI forem plenamente atendidas.

Producéo de efeitos

A decisdo de caducidade de uma patente, conforme disposto no art. 83 da Lei da Propriedade
Industrial (LPI), produz efeitos retroativos a data do requerimento apresentado pelo interessado
ou, quando instaurada de oficio, a data da publicagdo que deu inicio ao processo. Isso significa
que a patente é considerada extinta a partir do momento em que a solicitacdo foi formalmente
apresentada ou a partir da data em que o proprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI) determinou o inicio do procedimento.

Essa retroatividade tem implica¢des diretas sobre os direitos do Titular e os terceiros interessados.
Em primeiro lugar, todos os efeitos juridicos da patente deixam de surtir a partir da data de
retroacao, ou seja, desde o momento determinado pela lei, € ndo somente a partir da decisao final
de caducidade. Isso implica que atos de exploragédo da tecnologia realizados por terceiros a partir
dessa data ndo poderao ser considerados infragdes aos direitos de patente, uma vez que o

monopodlio sobre a invencgao ja ndo estava mais em vigor desde aquele momento.

Do ponto de vista do Titular da patente, a decisdo de caducidade elimina qualquer exclusividade
sobre a tecnologia protegida desde a data de retroagdo. Isso significa que licengas concedidas
pelo Titular ap6s essa data perder&o a validade, uma vez que o direito que lhes dava suporte ndo
existia mais desde o momento da instauragao do processo. Da mesma forma, eventuais agdes
judiciais movidas pelo Titular contra terceiros por suposta violagédo da patente serdo afetadas,

caso a infracao alegada tenha ocorrido apés a data estabelecida pela caducidade.

Conforme prevé o art. 212 da LPI, cabe recurso da decisao proferida pelo Diretor de Patentes, que
podera ser interposto no prazo de 60 dias, com efeito suspensivo e devolutivo pleno. O recurso
pode ser apresentado tanto pelo Titular da patente ou seu licenciado, caso a caducidade seja

deferida, quanto pelo Requerente da caducidade, caso o pedido seja negado.
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