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ADPIC

Um País em desenvolvimento 
Membro tem direito a 
postergar a data de aplicação
das disposições do presente 
Acordo, estabelecida no 
parágrafo 1, por um prazo de 
quatro anos, com exceção dos 
Artigos 3, 4 e 5.

A fonte normativa que alimenta as divergências 
jurisprudenciais sobre o tema  reside na 
interpretação de dois artigos 65.2 e 70.2 do Acordo:

Salvo disposição em contrário 
nele prevista, este Acordo, na 
data de sua aplicação para o 
Membro em questão, gera 
obrigações com respeito a 
toda a matéria existente, que 
esteja protegida naquele 
Membro na citada data, ou que 
satisfaça, ou venha 
posteriormente a satisfazer, os 
critérios de proteção 
estabelecidos neste Acordo. 



ADPIC

• “As disposições do Acordo são 
dirigidas aos Estados e não 
modificam diretamente a 
situação jurídica das partes 
privadas, que não poderão 
reclamar direitos em virtude do 
Acordo até e na medida que o 
mesmo seja recebido pela 
legislação nacional”.

• CARLOS CORREA

• Realmente, a prerrogativa 
(faculdade de não fazer) que 
existia sob o parágrafo 1º do 
Artigo 65 só existia na esfera 
internacional e facultava a 
inércia pelos Membros do 
Acordo até 1º de janeiro de 
1996 (um ano após a data de 
entrada em vigor do Acordo 
Constitutivo da OMC), contudo, 
a liberdade de implementação 
prevista no Artigo 1º do TRIPS 
foi exercida pelo Brasil para 
novamente não se valer da 
condição de país 
subdesenvolvido.

• GUSTAVO LEONARDOS

A ausência de unanimidade na hermenêutica da 
norma começa com a doutrina especializada



ADPIC

O primeiro julgado (1999) em segunda instância no 
TRF-2 priorizou a cautela do que a questão de mérito:

• “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRAZO DE VALIDADE 
DE PATENTE - TRIPS 1-Discutindo-se, no mérito, a 
questão relativa ao prazo de validade de patente de 
invenção, em virtude do TRIPS, deve prevalecer a 
liminar que evita que a patente caia em domínio 
público, mantendo a proteção até o julgamento final da 
ação”. (grifos nossos)

• TRF-2, AI: 98.02.23054-5, Terceira Turma, Des. Tânia 
Heine, DJU 30.11.1999 



ADPIC

• No ano 2000, pela primeira vez o mérito foi 
julgado em segunda instância:

• “o Brasil deixou de fazer uso do previsto nos 
artigos 65-1 e 65-2, do referido acordo, que 
assegurava a faculdade de dilatar a sua 
aplicação por um período total de cinco 
anos”.

• TRF-2, AMS 980244769-2, Quinta Turma, 
Des. Chalu Barbosa, DJU 15.06.2000   



ADPIC

• No ano • a empresa cujas 
patentes já estavam em 
vigor quando do 
referido Acordo e que 
postula a extensão do 
prazo de patentes para 
vinte anos faz jus a 
provimento liminar

• TRF-2, AI 
2000.02.01.016320-3, 
Terceira Turma, Des.
Frederico Gueiros, DJU 
23.04.2002.

• No ano 2001, o TRF-2 analisou a questão por 
duas vezes:

• Aplicabilidade do novo 
prazo às patentes em 
vigor à época da edição 
da Lei nº 9.279/96. II- A 
não prorrogação do 
prazo de validade para 
20 anos, poderá causar 
grave prejuízo para a 
empresa

• TRF-2, AI 
2000.02.01.045667-0, 
Terceira Turma, Des. Tânia 
Heine, DJU 
DATA:13/12/2002



ADPIC

• TRIPS, e a Lei nº 9.279/96, 
que aumentaram os 
prazos de exclusividade, 
não se aplicam aos 
privilégios anteriormente 
concedidos, à ausência 
de disposição expressa 
nesse sentido. 
Inteligência do art. 5o, 
XXXVI, da Constituição 
Federal

• TRF-2, AC 98.02.33886-9, 
Quinta Turma, Juíza Nizete
Antonia Lobato Rodrigues, DJ 
29.05.2003

• As patentes, em vigor à
data de 1.º de janeiro de 
1995, tiveram os seus 
prazos de validade 
prorrogados para até
vinte (20) anos contados 
da data do requerimento.

• TRF-2, AMS 98.02.09268-
1, 3ª Turma, Juiz. 
Wanderley de Andrade 
Monteiro, DJ 30.10.2002.

Contrastando com os anos anteriores, em 2002 não houve o 
predomínio de correntes jurisprudenciais (com três acórdãos 

neste sentido para cada lado) 



ADPIC

• Sem texto de lei expresso, 
claro e inequívoco, não se 
pode acatar pedido que abala 
as expectativas empresariais 
legítimas, de explorar invento 
ou modelo que, já agora, caiu 
em domínio público. 
Impossível ampliar a 
exclusividade, que apenas 
pode ser concedida com base 
em lei.

• TRF-2, AMS 98.02.45828-7, 2ª
Turma, Juiz. Guilherme Couto, 
DJU 22.09.2003.

• O comando contido no 
artigo 65 do TRIPS não é
automático. Trata-se de 
faculdade que poderá ou não 
ser exercida pelo Estado-
Membro. O Brasil não utilizou 
essa faculdade ao não 
comunicar reserva aos Países 
Membros, entrando o Acordo 
imediatamente em vigor no 
País.

• TRF2, AC 2002.51.01.507829-
8, 5ª Turma, Des. Ivan Athié, 
DJU 14.01.2004.

Retomando os entendimentos dos anos iniciais, no ano de 2003, 
as decisões judiciais de segunda instância (TRF2) foram quase 
uníssonas (6x1) ao determinar a prorrogação dos privilégios de 

invenção.



ADPIC

• O Acordo TRIPS passou a 
integrar o direito interno 
brasileiro quando da 
aprovação do DL 30/94 e a 
promulgação do Dec. 
1.355/94, estando em vigor 
desde a data de sua 
publicação (01/01/1995), 
com força de lei ordinária 
federal.

• TRF-2, AC 
2001.51.01.531698-3, 4ª
Turma, Des. Rogério 
Carvalho, DJU 18.03.2004.

• Embora o Acordo tenha 
entrado em vigor para todos 
os países signatários, em 1º
de janeiro de 1995, a 
aplicabilidade de suas 
normas no Brasil, 
classificado como país em 
via de desenvolvimento, 
segundo enquadramento 
feito pela OMC, deu-se a 
partir de 1º de janeiro de 
2000

• TRF-2, AI 2004.02.01.000246-
8, 2ª Turma, Des. Antônio 
Cruz Netto, DJU 29.11.2004.

Em consonância com o ano pretérito, em 2004 foi mantida a 
corrente jurisprudencial dominante (4x1) 



ADPIC

• Com a constituição do 
direito patentário, a 
coletividade, nela incluídos 
os concorrentes do titular do 
privilégio, adquirem um 
direito sujeito a termo inicial 
de exploração da tecnologia 
patenteada, que passa ao 
domínio público; Há, 
portanto, um direito 
adquirido a exercer a 
liberdade de iniciativa à
exploração do invento, ao 
fim do prazo inserto na lei 
do tempo da aquisição do 
direito ao monopólio.

• TRF-2, AC 2002.51.01.511045-5, 2ª Turma 
Especializada, Des. Guilherme 
Diefenthaeler, DJU 14.02.2006.

• Nos termos dos artigos 
33 e 70.2 do Acordo 
“TRIPS”, e vigente a Lei 
nº 9.279/96, que revoga o 
prazo de legislação 
anterior, reconhece-se a 
extensão das patentes

• TRF-2, AC 1999.51.01.020184-
6, 2ª Turma, Juíz França Neto, 
DJU 31.05.2005.

Em 2005 o entendimento majoritário pendeu pela 
inaplicabilidade imediata do Acordo TRIPS, superando em mais 
de três vezes (2x7) o número de julgados em sentido distinto.



ADPIC

• Em se tratando de patente 
que só cairia em domínio 
público em época em que 
já era aplicável o TRIPS, 
Acordo internacional sobre 
os Aspectos do Direito de 
Propriedade Intelectual 
relacionados ao Comércio 
(daí, entre nós, ser 
conhecido como ADPICs), 
é de ser estendido o prazo 
de proteção de quinze para 
vinte anos

• TRF-2, AC 2000.51.01.003308-5, 1ª
Turma Especializada, Juíza Marcia
Helena Nunes, DJU 12.03.2007.

• O STF já fixou o 
entendimento de que o 
sistema constitucional 
brasileiro segue a teoria 
monista do direito 
internacional, em sua leitura 
moderada, segundo a qual o 
tratado ou convenção 
internacional integra o 
direito interno brasileiro, 
uma vez obedecido todo o 
trâmite necessário para sua 
aplicabilidade, no mesmo 
nível da lei ordinária

• TRF-2, AC 2004.51.01.534808-0, 
2ª Turma Especializada, 
Desembargadora Liliane Roriz, 
DJU DATA 21.05.2007.

Em 2006 a elaboração de julgados permitindo a extensão 
oriunda do Acordo TRIPS foi maciça (11x3)



ADPIC

• Em 2007 o posicionamento majoritário do TRF-2 foi 
alterado (05x30). 

• Esta importante mudança teve como marco o 
julgamento pela Primeira Seção Especializada do 
Tribunal, órgão colegiado que reúne os integrantes das 
duas primeiras Turmas Especializadas, nos embargos 
infringentes interpostos por AMERICAN CYANAMID 
COMPANY, autuado sob o nº 2000.02.01.007453-0.

• Até o julgamento final do referido recurso, no ano 
passado, com a composição dos colégios votantes 
originários, tínhamos que a 1ª Turma Especializada 
negava os pedidos de prorrogação por unanimidade, e a 
2ª Turma Especializada concedia os pedidos de 
dilatação por maioria.



ADPIC

• Não tem o Poder 
Legislativo 
competência para editar 
leis que atribuam 
patentes para o que já
se encontra no estado 
da técnica e no domínio 
público como res
communis omnium

• TRF-2, AC 
2001.51.01.531050-6, 2ª
Turma Especializada, 
Des. André Fontes, DJU 
21.09.2007.

• Não se pode confundir 
vigência com eficácia (ou 
aplicabilidade), tal como 
se percebe nitidamente 
em termos de normas 
jurídicas constantes do 
texto da Constituição 
Federal de 1988, e de 
outros textos legislativos 
infraconstitucionais que 
não são auto-aplicáveis.

• TRF-2, AC 
2006.51.01.530354-8, 1ª
Turma Especializada, 
Juiz Guilherme Calmon, 
DJU 05.10.2007



ADPIC

• Não se podem invocar 
preceitos do TRIPS para 
embasar supostos direitos 
individuais adquiridos, já que 
se trata de um Acordo com 
recomendações para os 
Estados signatários virem a 
estabelecer regras em sua 
legislação interna, bem como 
não há preceito no TRIPS 
específico acerca de prazo de 
validade de patentes de 
modelos de utilidade.

• TRF-2, AC 2003.51.01.518411-
0, 1ª Turma Especializada, Juíza 
Convocada Márcia Helena 
Nunes, DJU 31.01.2008.

• Trata-se de direito já constituído 
sob a égide da legislação 
anterior, e expectativa de direito 
para terceiros, potenciais 
concorrentes, e, 
conseqüentemente, para o 
público consumidor que deve 
também ser levado em conta 
quando se pretende interpretar, 
extensivamente, normas em seu 
detrimento, devendo ser  
mantido  o prazo de vigência  de 
quinze anos.

• TRF-2, AC 2003.51.01.504087-1, 
1ª Turma Especializada, 
Desembargador Federal Abel 
Gomes, DJU 18.04.2008.

Em 2008 todos os oito julgados não concederam a extensão
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ADPIC

• SÍNTESE DAS TESES:
• 1) “ato jurídico perfeito na concessão da patente sob a 

égide da lei antiga”; 
• 2) “a renúncia é que deveria ter sido expressa”, "A 

edição da LPI não exauriu o bojo de TRIPS, e, portanto, 
não houve renúncia ou abdicação com a edição da lei"; 

• 3) “direito adquirido ao domínio público pela sociedade”
ou “expectativa de direito ao domínio público por 
terceiros”; 

• 4) “incompetência do Poder Legislativo em editar norma 
que subtrai o domínio público”; 

• 5) “ o destinatário da norma não é o sujeito particular, 
mas o Estado Membro”; 



ADPIC

• 6) “Enriquecimento sem causa do titular dos privilégios”; 
• 7) "a interpretação da legislação deve ser feita tendo em 

vista a economia e o interesse nacional”, "com o 
advento de Trips os investimentos das multinacionais 
diminuiram no Brasil, e aumentou a remessa de 
royalties"; 

• 8) “não há lei que determina a extensão dos prazos”; 
• 9) "a prorrogação do prazo das patentes implica em 

violação ao artigo 170 da Constituição, pois afronta a 
livre concorrência"; 

• 10) "Não há procedência na argumentação de lei 
posterior 'mais benéfica' pois os consumidores e 
concorrentes são prejudicados".



ADPIC

• 1) “o direito do artigo 65 não é potestativo”; 

• 2) “houve a renúncia tácita do Brasil na 
aplicação dos prazos de postergação”; 

• 3) “ ainda que não tenha havido a renúncia, o 
Estado brasileiro demonstrou o animus de não 
fazer uso das prerrogativas” ou “faculdade 
dispensada”; 

• 4) “ TRIPS deve ser tido como aplicação de lei 
mais benéfica”.



ADPIC

• Portanto, temos hoje como predominante 
(aproximadamente 60% de todas as 
decisões em segunda instância) a 
corrente jurisprudencial que não concede 
as prorrogações de vigência com base no 
Acordo ADPIC.



PIPELINE E TEMAS AFINS

“in claris ou não, semper fit interpretatio”.



Abandono Europeu “simples”

• § 1º O depósito deverá ser 
feito dentro do prazo de 1 (um) 
ano contado da publicação 
desta Lei, e deverá indicar a 
data do primeiro depósito no 
exterior ;

• §3º Respeitados os arts. 10 e 
18 desta Lei, e uma vez 
atendidas as condições 
estabelecidas neste artigo e 
comprovada a concessão da 
patente no país onde foi 
depositado o primeiro 
pedido, será concedida a 
patente no Brasil, tal como 
concedida no país de origem. 

• § 4º Fica assegurado à
patente concedida com 
base neste artigo o prazo 
remanescente de 
proteção no país onde foi 
depositado o primeiro 
pedido, contado da data do 
depósito no Brasil e limitado 
ao prazo previsto no art. 40, 
não se aplicando o disposto 
no seu parágrafo único.

A fonte dos conflitos com base no pipeline nasce da interpretação, 
aparentemente conflituosa, do artigo 230, §1º, §3º e §4º



Abandono Europeu “simples”

TITULAR
• “a data de depósito 

da patente pipeline no 
Brasil serve apenas 
para verificar se o 
prazo remanescente 
no exterior não 
ultrapassa o prazo (..) 
estabelecido no artigo 
40”.

INPI
• “Foi o exercício do 

direito de prioridade 
unionista que garantiu 
à Ré ver seu pedido 
examinado 
considerado o estado 
da técnica na data do 
primeiro depósito”.

Argumentos dos interesses contrapostos (MS 
2006.51.01.504837-8, 37ª VF).



Abandono Europeu “simples”

• Não se revela 
relevante, como pretende 
fazer crer a Apelante, o 
superveniente abandono do 
pedido da patente de 
4040026.Certo é que nossa 
legislação impõe que a 
contagem do prazo 
protecional seja computado a 
partir do primeiro depósito“

.
Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, 2ª Turma Especializada, JC 
Guilherme Diefenthaeler, Apelação 
em Mandado de Segurança de nº
2000.02.01.055407-1.

• Pois, a mens legislatoris é
no sentido de que o término 
das patentes (no exterior e 
no Brasil) possa ocorrer de 
forma simultânea  (...)  
Exceção feita, somente, 
aos casos em que o 
período residual ultrapassar 
o limite de 20 anos. 

• Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, 2ª Turma Especializada, 
Des Messod Azulay, Apelação em 
Mandado de Segurança de nº
2006.51.01.504837-8.

Os julgados que concedem a extensão cuidam da expiração 
simultânea, e, os que não concedem, observam o direito de 

prioridade



Abandono Europeu “simples”

• Dessa forma, para fins de 
fixação do prazo 
remanescente, o fator 
determinante é
fundamentalmente o 
período de tempo de 
proteção que subsiste à
patente originária, sendo a 
menção à data do primeiro 
depósito mera formalidade, 
a qual, outrossim, poderia 
ser útil para se dirimir 
eventual dúvida acerca da 
vigência da patente no 
exterior. 

• AMS nº 2001.02.01.045636-3, 6ª Turma, 
Des. Sergio Schwaitzer, DJ 17.03.2004

• a circunstância da 
impetrante haver 
abandonado os primeiros 
pedidos de patente não 
autoriza que somente seja 
considerada a data do 
depósito do pedido que 
posteriormente foi 
convertido em patente. 
Deve, assim, prevalecer a 
data do primeiro depósito 
de pedido de patente

• AMS nº 2000.02.01.027278-8, 1ª Turma 
Especializada, JC Guilherme Calmon, 
publicado em 09.05.2008.

Há julgados que enfatizam ser a referência ao primeiro depósito 
mera formalidade



Abandono Europeu “simples”

• A maioria (cerca de 65%) dos acórdãos foram 
favoráveis ao pedido de extensão. No entanto, na 
única oportunidade em que a Seção Especializada se 
manifestou, a decisão foi pela manutenção do prazo 
de vigência

• Tem-se, portanto, que o primeiro pedido de patente 
depositado na Suíça gera o direito de prioridade à
depositante e, conseqüentemente, o direito à
concessão da Patente Européia".

• Ação Rescisória 2002.02.01.045087-0, julgado pela Primeira 
Seção Especializada, Relator Juiz Convocado Alfredo França 
Neto, em 30.05.2005.



Abandono Europeu “qualificado”

• Dentre os magistrados que concedem 
essa espécie de pleito de extensão, surge 
nova corrente que toma como base o 
abandono (alhures) ocorrido – tão 
somente – após o depósito do pedido no 
Brasil



Abandono Europeu “qualificado”

• "Assim, como à época do depósito do pedido da patente 
em questão junto ao INPI, a parte autora era detentora 
apenas do pedido de patente DE 4103492, que só
restou abandonado após a concessão da patente 
européia no ano de 1998, a aludida concessão não tem 
o condão de modificar o prazo de proteção 
originariamente fixado pelo INPI, uma vez que o prazo 
remanescente de proteção é contado a partir da data do 
depósito no Brasil".

• Apelação em Mandado de Segurança nº
2003.51.01.530651-2, julgado pela 1ª Turma 
Especializada, Relator Juiz ConvocadoAluisio
Gonçalves Castro Mendes, publicado em 05.05.2008.



PIPELINE: OS CASOS 
CONTINUATION



Continuation

• Continuation - Os pedidos “continuation” possuem o 
mesmo quadro reivindicatório do que os pedidos 
familiares depositados anteriormente e eles gozam 
do benefício da data de depósito pretérita. Isso 
significa que o pedido “continuation”, depositado 
por último, é considerado como tendo sido 
depositado na data do primeiro pedido

• Continuation-in-part - Podemos conceituar esta 
modalidade como uma espécie de pedido que fosse 
depositado durante o processamento de outro, pretérito, 
repetindo-o parcialmente, ou em sua totalidade, e 
adicionando matéria ainda não reivindicada.



Continuation

• Portanto, um pedido
continuation-in-part nos
Estados Unidos da America 
não podem reivindicar o 
direito de prioridade com 
relação ao pedido
originalmente depositado, 
pois um pedido continuation 
não envolve o abandono
do depósito originário

•
LADAS, Stephen P. Patents, 
Trademarks and Related Rights, 
Massachussetts: Havard
University Press, 1973, p. 473.

• Conseqüentemente, só
faz sentido arquivar uma 
aplicação como uma 
continuação-em-parte se 
a data da prioridade de 
uma aplicação mais 
antiga possa ser obtida

• Comentários oficiais da 
Universidade de Yale Disponível
em: 
http://www.yale.edu/ocr/invent_gui
delines/continuation.html

A própria doutrina norte-americana não é uníssona quanto ao 
efeito do “abandono” praticado junto ao USPTO



Continuation

• “Se o primeiro depósito foi 
abandonado, nenhum efeito 
jurídico irradiou-se dele, eis 
que nem mesmo aperfeiçoou-
se a ponto de dar ensejo a 
uma patente; no caso da 
continuação em parte, 
porém, a patente originária 
se tornou eficaz, atuando 
plenamente no mundo 
jurídico, tanto é assim que 
foi desenvolvida a ponto de 
gerar uma outra, que nada 
mais é que um 
desdobramento daquela”

• Apelação em Mandado de 
Segurança nº 2003.51.01.501017-9, 
2ª Turma Especializada, Dês Liliane 
Roriz, publicado em 08.10.2007.

• “No caso das patentes 
americanas 
correspondentes, 
concedidas pelo prazo de 
17 anos a partir da 
concessão, tratava-se de 
outra sistemática que 
nada tem a ver com a 
previsão da lei brasileira, 
de forma que não pode 
servir de diretriz para a 
contagem do prazo 
remanescente de vigência 
da patente titpo “pipeline”.

• Apelação Cível nº
2006.51.01.500686-4, 1ª Turma 
Especializada, JC Márcia Helena 
Nunes, publicado em 19.10.2007, 
decisão unânime.

A corrente jurisprudencial que não concede essa forma de 
extensão, não é uníssona quanto aos fundamentos:



Continuation

• prazo remanescente 
correspondente à patente norte-
americana que lhe deu origem
(...) Restando o pedido 
abandonado, deve-se 
considerar o pedido 
subseqüente que 
definitivamente origine a 
patente. (...) deve ser contado o 
termo inicial do prazo de 
validade das patentes a partir 
das datas dos depósitos que 
geraram a patente originária, 
desprezando-se os depósitos 
abandonados ou desistidos que 
não geraram direito algum

• TRF2, 4ª Turma, AMS 
1999.51.01.0223441, Des. Rogerio
Carvalho, DJ 15.04.2003

• a patente norte-americana 
correspondente – nº US 
5.552.435, com vigência até
03 de setembro de 2013, foi 
concedida em 03 de setembro 
de 1996 (prazo norte-
americano de dezessete anos 
a contar de sua concessão). 
Dessa forma, quando foi 
depositada no Brasil em 13 
de maio de 1997 (fl. 108), a 
referida patente pipeline
ainda contava com um prazo 
remanescente de proteção 
no país de origem de 16 
anos

• TRF2, 1ª Turma Especializada, 
AMS 2001.02.01.015951-4, JC 
Aluisio Mendes, DJ 07.03.2008

Por sua vez, a corrente jurisprudencial que concede essa forma de 
pleito toma como base a aplicação exegética do “prazo 

remanescente”
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Continuation

• Portanto, a corrente majoritária atual não 
concede essa forma de pleito. No entanto, 
na soma de todos os julgados, o 
entendimento pela prorrogação ainda é
predominante: (aproximadamente) 60%



PIPELINE: 
SUPPLEMENTARY 

PROTECTION 
CERTIFICATE



SPC

Tal instrumento tem por função prática 
assegurar ao detentor de uma patente, 
concedida em setores sujeitos à regulação 
sanitária (agroquímicos, farmacêuticos, 
alimentos, etc.) que, acaso fique impedido de 
explorar imediatamente o seu invento pelo 
tempo necessário a obter a licença de 
comercialização do órgão de regulação sanitária 
local, seja o seu prazo de exploração estendido 
por um período proporcional ao que aguardou a 
concessão dos órgãos de vigilância sanitária do 
seu país.



SPC

• “É irrelevante que a 
prorrogação ocorra por 
meio da emissão de um 
certificado complementar 
ou pela extensão da própria 
patente, já que ambos são 
concedidos pelo mesmo 
órgão administrativo 
estrangeiro e possuem a 
mesma eficácia”.

• Prof. Carmem Tibúrcio, Revista 
Semestral de Direito Empresarial nº 1, 
Julho/Dezembro 2007

• O SPC não influi em nada na 
patente nacional:

• - não sendo patente, é
irrelevante para os efeitos do 
art. 230, em sua aplicação 
restrita;

• - sendo posterior à admissão 
da patente estrangeira como 
nacional, estará fora do 
escopo do pipeline; esse 
prazo suplementar não 
remanescia à data do 
ingresso do título estrangeiro 
como nacional.

• BARBOSA, Denis Borges. Barbosa, 
Pedro Marcos Nunes. Revista da ABPI 
de nº 93, Uma Intercessão ao SPC e 
patente pipeline.

Na doutrina nacional, há forte embate sobre a aplicabilidade 
do instituto



SPC

• “O conceito de prazo 
remanescente, para fins de 
aplicação do artigo 230 §§ 3º e 
4º da LIP, deve se ater, 
unicamente, ao computo do 
prazo residual que a patente 
ainda possa ter no país de 
origem, na data da publicação 
do Decreto que incorporou o 
TRIPS (observado o limite 
máximo permitido de 20 
anos), sem contemplar 
quaisquer outras 
circunstâncias, tais como, 
data de depósito de patente 
abandonada ou prazo 
suplementar eventualmente 
concedido” (grifos nossos)

• Apelação Cível 2005.51.01.507479-8, 2ª Turma 
Especializada, Des. Messod Azulay, publicado 
em 13.03.2007, decisão unânime.

•

• “Tal instituto além de não 
existir no Brasil, confere uma 
proteção patentária extra, 
adicionando um tempo maior 
do que o que o Brasil adotou. 
Em várias tratativas de 
acordos internacionais, nosso 
país negou-se a concordar em 
adotar o citado instituto. Não 
poderia, assim, o Judiciário 
endossar a prática de tal 
adoção, contrariando a 
decisão soberana dos 
representantes legais no Brasil 
perante as reuniões 
internacionais relativas à
propriedade industrial”.      

• Apelação em Mandado de Segurança nº
2005.51.01.507620-5, 1ª Turma Especializada, JC 
Márcia Helena Nunes, publicado em 10.04.2008, 
decisão unânime.

O conflito na doutrina não reflete a posição jurisprudencial: 



SPC

• Não há dúvida de que a ratio do art. 230 da lei 
9.279/96 é no sentido de permitir que a 
caducidade dos registros, tanto no Brasil, 
quanto no exterior, possam ocorrer de forma 
simultânea, compensando efeitos pretéritos da 
Lei 5.772/71, que proibia a concessão de 
patentes de substâncias, matérias e/ou produtos 
obtidos por meios ou processos químicos de 
natureza alimentícia, química ou farmacêutica.

• Agravo de Instrumento 2005.02.01.014529-6, 2ª Turma Especializada, Des. 
Messod Azulay, DJ em 25.10.2006.

No entanto, em sede de agravo de instrumento, por duas 
vezes a extensão SPC foi concedida 
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SPC

Portanto, é quase unânime (87,5%) a 
corrente jurisprudencial que não concede 
esse pleito de prorrogação de vigência de 
patente.



APLICAÇÃO DO § ÚNICO, 
DO ARTIGO 40 DA LPI



§ ÚNICO, ARTIGO 40 LPI

• Os conflitos trazidos ao judiciário tem como fonte a 
interpretação sobre o “impedimento”:

• Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 
(vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 
(quinze) anos contados da data de depósito.

• Parágrafo único. O prazo de vigência não será
inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 
(sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a 
contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de 
o INPI estar impedido de proceder ao exame de 
mérito do pedido, por pendência judicial 
comprovada ou por motivo de força maior. 



§ ÚNICO, ARTIGO 40 LPI

• Pretensão a estender a 
validade da patente de forma 
a que se prolongue por 36 
anos ou mais, o que vai de 
encontro com a limitada 
garantia constitucional de 
temporariedade das 
patentes,  com prevalência 
ao “interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico 
e econômico do país”.

• TRF2, 1ª Turma Especializada, AI 
2007.02.01.013465-9, JC Márcia 
Helena Nunes, DJ 02.04.2008 

• “Ora, entendo que a 
disposição apresentada 
pelo parágrafo único do 
artigo 40 da Lei 9.279/96 
estabelece um prazo 
mínimo de vigência para as 
patentes, a fim de que o 
seu titular não seja 
prejudicado”.

• Sentença no Mandado de Segurança 
de nº 2005.51.01.507058-6, 35ª Vara 
Federal, JF Valter Shuenquener de 
Araújo, DJ 06.10.2005

A existência de apenas três casos em trâmite no TRF2 impede 
uma análise sobre “jurisprudência”. No entanto, o caso envolve 

uma das questões mais interessantes dos pleitos de prorrogação.



§ ÚNICO, ARTIGO 40 LPI

• No entanto, em duas decisões de mérito ainda 
não publicadas, a 1ª Turma Especializada, por 
unanimidade, não prorrogou a vigência das 
patentes, mantendo o ato administrativo do 
INPI.

• Portanto podemos concluir que a tendência 
atual é pela não concessão dessa espécie de 
prorrogação, em especial para as patentes 
concedidas na vigência do antigo CPI.



DOS DEPÓSITOS PCT NÃO 
INTERNALIZADOS CUJO 

TITULAR, POSTERIORMENTE, 
DEPOSITOU PEDIDO PIPELINE



PCT X PIPELINE

• “Os pedidos depositados 
nos termos da Lei nº
5772/71, cujo processo 
de outorga já se houver 
encerrado 
administrativamente, não 
poderão ser objeto de 
novo depósito para a 
proteção prevista no 
artigo 229”

• Os titulares dos depósitos 
que tiveram seus pedidos 
negados suscitam que a 
Lei 9.279/96 não trouxe 
tal proibição 
explicitamente, de modo 
que o ato normativo não 
poderia revogar 
dispositivo legal.

A controvérsia surgiu da interpretação do artigo 18, do ato 
normativo nº 126/96 do INPI



PCT X PIPELINE

• Em se tratando as patentes do 
tipo “pipeline” de exceção à regra 
da novidade e aos princípios 
constitucionais consagrados que 
restringem os privilégios ao 
interesse social e ao 
desenvolvimento tecnológico e 
econômico do país, só podem 
suas regras ser interpretadas de 
modo restrito, não se admitindo 
amplitude, quando, no caso, 
quebrada a novidade pela 
publicação internacional, com 
todos os efeitos de direito, e 
abandonado o pedido em nosso 
país, veio a patente a cair no 
domínio público (“res communis
omnium”), situação sem retorno.

• TRF2, 1ª Turma Especializada, AC 
2005.51.01.522494-2, JC Márcia Helena Nunes, DJ 
03.07.2008 

•

• O art. 18 do Ato Normativo nº
126/96, do INPI, não tem o 
condão de alterar ou modificar 
o teor do art. 230, da Lei nº
9.279/96. Não se mostra 
possível que ato normativo 
infralegal, baixado pelo INPI, 
atribua efeitos preclusivos à
retirada de pedidos PCT, cuja 
fase nacional sequer se 
iniciou, depositados no Brasil 
sob a égide do Código de 
Propriedade Industrial.

• TRF2, 1ª Turma Especializada, AC 
2004.51.01.537335-9, JC Guilherme Calmon, DJ 
06.03.2008

Pela escassez de casos, não se pode consignar uma posição 
jurisprudencial sólida.



DEPÓSITOS DE PATENTES 
ANTERIORES A 1995 CUJO 
TITULAR NÃO FEZ USO DO 

PIPELINE



Artigo 229 da LPI

TITULAR

• 1) Aplicação imediata do 
Acordo ADPIC;

• 2) Tempus regit actum –
época do depósito;

• 3) Irretroatividade de lei 
gravosa.

INPI

• 1) ADPIC não se aplica 
automaticamente;

• 2) O titular sabia que a 
tecnologia não era 
patenteável;

• 3) O Titular não gozou da 
faculdade do artigo 229.

Os argumentos conflitantes



Artigo 229 da LPI

• “À época do pedido de 
depósito, vigia ainda a Lei 
5.772/71 – Código de 
Propriedade Industrial - que 
vedava o registro da patente 
requerida. Entretanto, 
quando do pedido de exame 
(fevereiro de 1996) já estava 
em vigor o Acordo TRIPS
(1/1/1995), por força do 
Decreto Legislativo n°30/94, 
promulgado pelo Decreto 
1.355/94

• Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, 4ª Turma Federal, Apelação 
Cível nº 2001.51.01.531698-3, Rel. 
Dês. Rogério Vieira de Carvalho, 
decisão unânime publicada no DJ do 
dia 18.03.2004. 

• "irregularidade no 
indeferimento de patente 
depositada em 29/11/94, 
data em que o acordo 
TRIPS ainda não estava em 
vigor, vigorando apenas a 
Lei 5.772/71, que negava 
registro a essa espécie de 
patente”. 

• Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, 2ª Turma Especializada, 
Apelação Cível nº 2001.02.01.035647-
2, Rel. Dês. Messod Azulay, decisão 
unânime publicada no DJ do dia 
23.11.2005. 



Artigo 229 da LPI
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Artigo 229 da LPI

• Portanto, desde
Portanto, desde 2005 há unanimidade quanto a 
impossibilidade de se anular o ato administrativo 

do INPI que indeferiu o pedido de patente, quando 
o titular não fez uso do pipeline.



APLICAÇÃO DA ANUÊNCIA 
PRÉVIA



229-C

• O conflito dessa espécie de pleito nasce 
com o argumento de que o artigo não 
seria auto-aplicável:

• A concessão de patentes para produtos e 
processos farmacêuticos dependerá da 
prévia anuência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA. 



229-C

TITULAR

• 1) Artigo 229-C carece de 
regulamentação por decreto 
presidencial, não sendo auto-
apicável. 

• 2) O INPI supostamente teria 
conferido à ANVISA 
competência legal 
indelegável;

• 3) Foi aplicada lei mais 
gravosa e retroativamente 
aos interesses da Autora 
(aplicou-se  a lei10.196/001 
ao invés de TRIPS, incidindo 
inconstitucionalmente).

ANVISA

• 1) Não há hierarquia entre as 
autarquias: é trabalho 
coordenado visando dobrar a 
atenção na concessão de 
privilégios numa área tão 
importante que é a saúde 
pública; 

• 2) Este trabalho em conjunto 
entre o INPI e a ANVS 
garantirá os melhores padrões 
técnicos no processo de 
decisão de patentes 
farmacêuticas...".

• 3) Interesse público

Interesses contrapostos



229-C

• Note-se que a lei não concedeu ao INPI nenhuma exclusividade no 
que respeita ao exame de patenteabilidade (...) no sentido de 
atribuir a outra entidade pública, que não o INPI, a competência 
para o exame das condições de patenteabilidade".... "De pronto se 
percebe a desnecessidade de se regulamentar o citado dispositivo, 
nos termos em que propõem as autoras.." "é constitucional a regra 
que prevê a anuência da ANVISA à concessão de patentes nesse 
campo específico de produção de medicamentos". "A ANVISA não 
pode simplesmente negar anuência por ausência de algum ou 
alguns dos requisitos previstos em lei (novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial) se a lei nova não oferecer 
oportunidade para a manifestação da parte requerente..." ... 
"justamente essa intensa atividade intelectual que resultou na 
criação de novo uso do composto para favricar um medicamento e, 
portanto, resolveu um problema técnico, é que merece proteção

• Sentença na AO 2005.51.01.500427-9, 35ª Vara Federal, DJ 10.12.2007.

Posição que acata parte da argumentação dos titulares de tecnologia



229-C

• "Uma interpretação correta do artigo 229-C nos 
leva a conclusão de que a anuência da ANVISA 
para a concessão de uma patente no âmbito 
farmacêutico, deve corresponder a análise dos 
requisitos de patente, eis que a verificação de 
ser ou não produto e/ou processo de patente 
nocivo a saúde já se encontram previstas pela 
lei criadora da ANVISA. Entender ao contrário é
tornar morta a letra da lei".

• Sentença na AO 2004.51.01.517054-0, 35ª Vara 
Federal, DJ 10.12.2007.

Na mesma data, foi publicada sentença da mesma Vara Federal, em sentido 
contrário



229-C

• Não há posição jurisprudencial firmada.

• O INPI deve decidir para não dar causa a 
pedidos do § único, artigo 40 da LPI.



DOMÍNIO PÚBLICO



DP Simples

• Em todas os pleitos de extensão, a 
jurisprudência tem sido unânime quanto a 
necessidade do titular da tecnologia 
ajuizar seu pleito antes do término de 
vigência da patente.

• Situação irreversível.



DP Simples
• Assistiria ao apelante o direito 

de ter o prazo de vigência de 
sua patente de invenção 
prorrogado, tendo em vista 
que esta ainda se encontrava 
em vigor quando da entrada 
em vigência da LPI.Contudo, 
o prazo originalmente 
deferido ao privilégio já
havia escoado por completo 
antes mesmo da 
interposição da ação, não 
sendo mais possível reverter 
tal circunstância.

• Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, 2ª Turma Especializada, 
Apelação Cível nº 2003.51.01.512296-
6, Des. Liliane Roriz, DJ 03.09.2007. 

• Ademais, verifica-se que o 
requerimento administrativo 
para extensão do prazo 
(petição nº 011227) foi 
protocolizado em 12/04/1999 
(fls. 127 e 130), quando já
decorrido o prazo de validade 
da patente, que era até
10/04/1999, e, portanto, já
tendo o objeto da patente em 
questão caído em domínio 
público, não cabendo o 
requerimento para 
ressuscitar aquela patente.

• Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, 1ª Turma Especializada, AMS 
nº 2001.02.01.001333-7, JC. 
Guilherme Calmon, DJ 22.08.2007



DP Intercorrente

• Há recente corrente jurisprudencial que 
entende ser necessário o ajuizamento + 
concessão de liminar prorrogando a 
duração da patente antes do final da data 
de vigência.

• Tal corrente tem como base a tese do 
domínio público certo x privilégio “perene”.



DP Intercorrente
• Já quanto às patentes PI nº

8907379-9 e PI nº 8907512-9, 
depositadas, respectivamente, 
em 17/04/89 e 26/06/89, a 
queda em domínio público 
se deu de forma 
intercorrente, ou seja, no 
decorrer do processo, eis que 
não fora concedida 
nenhuma liminar para 
resguardo de seus efeitos 
até o julgamento definitivo 
da lide, não sendo mais 
possível reverter tal 
circunstância, 

• Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, 2ª Turma, AC 
2002.02.01019228-5, Des. Liliane 
Roriz, DJU 15.05.2007.

• Desencadeado o prazo 
decadencial de 15 anos 
previsto no artigo 24 do 
Código de Propriedade 
Industrial, não pode o mesmo 
ser suspenso pela 
propositura de ação 
destinada a alterar o 
registro. Mesmo porque este 
tem efeito constitutivo e o 
prazo da garantia flui a partir 
do depósito, não podendo ser 
suspenso por medida liminar. 
– Recurso provido. Decisão 
reformada. 

• Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, 1ª Turma, AG 
90.02.06888-3, Des. Fed. Clélio
Erthal, DJU 17.09.1991.



CONCLUSÃO



• 1) A Especialização dos juízos e Turmas teve 
papel fundamental na alteração das posições;

• 2) As petições iniciais passaram a identificar o 
fato gerador;

• 3) A premissa dos julgados saiu de uma ótica 
meramente privatista para um foco do interesse 
público.

• 4) Não há pacificidade em quase nenhum dos 
temas.
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