$BMA

ADVOGADOS

STF decide sobre a extensao de prazos
de patentes
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Assuntos . . Al .
Apds quase cinco anos em tramite perante o Supremo Tribunal Federal, a

[Propriedade Intelectual [Patentes] ADI| No. 5529 seria julgada no dia 7 de abril de 2021, proposta pelo

STH Decisbes] Procurador-Geral da Republica Rodrigo Janot, que questiona a
constitucionalidade do paragrafo Unico do art. 40 da Lei de Propriedade
Industrial (Lei 9.279/96), responsavel por estender os prazos de vigéncia de

patentes em casos de demora na analise dos respectivos pedidos por parte
do INPI.

Todavia, em decorréncia do extenso julgamento da ADPF relacionada a
guestao da possibilidade de proibi¢cdo de cultos religiosos em razao da
pandemia, nao foi possivel o julgamento da ADI 5529 na mesma sessao
plenaria. No entanto, o Min. Dias Toffoli, relator da ADI, logo apds o
encerramento da sessao, disponibilizou decisao, reconhecendo a
inconstitucionalidade do paragrafo Gnico do art. 40 da LPI e deferindo
“parcialmente o pedido de tutela provisoria de urgéncia apresentado pela
Procuradoria-Geral da Republica, ad referendum do Plendrio, para
suspender a eficdcia do pardagrafo unico do art. 40 da Lei n°9.279, de 14 de
maio de 1996, somente no que se refere as patentes relacionadas a produtos
e processos farmacéuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em
saude, com efeitos ex nunc”.

Além da concessao de tutela de urgéncia, o Min. Dias Toffoli adiantou seu
voto de mérito na ADI e a tao aguardada proposta de modulagao dos efeitos
do reconhecimento da inconstitucionalidade, ou seja, a partir de quando
valera a decisao e para quais casos a regra devera ser afastada.

De acordo com a proposta de modulagao, a declaracao de
inconstitucionalidade do paragrafo Unico do art. 40 tera efeitos ex nunc, a
partir da publicacao da ata do julgamento, de forma a se manter a validade
das patentes ja concedidas e ainda vigentes em decorréncia do paragrafo
unico, ficando ressalvadas da modulacado (i) as a¢des judiciais em curso e (ii)
as patentes concedidas com extensao de prazo relacionadas a produtos e
processos farmacéuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saulde,
para as quais se opera o efeito ex nunc.

A proposta de modulagao de efeitos formulada pelo Min. Dias Toffoli ainda
devera ser validada pelo plenario do STF na hipdtese de a maioria dos
Ministros da Corte também entenderem pela inconstitucionalidade do
dispositivo da Lei de Propriedade Industrial.

Importante deixar claro que a liminar esta sujeita a confirmacao do Pleno do
STF, o que potencialmente ocorrera no dia 14 de abril, nova data designada

para ocorrer o julgamento.

Cligue aqui para ler a decisdo na integra.


https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/60733/161784868720210407_ADI5529_Deciso_monocrtica.pdf
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