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DECISAO

Johnson & Johnson interpde agravo de instrumento de decisdo que, nos autos de
acao processada sob o rito comum, ajuizada contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), indeferiu o pedido de concesséo da tutela de urgéncia para suspender os efeitos do
despacho 16.3 do INPI, que reduziu o prazo da patente PI 0113109-5, de 7 de fevereiro de 2027
para o dia 7 de agosto de 2021, "até que seja realizado o exame pericial para confirmar o periodo
de atraso imputavel apenas ao INPI na analise da concessao desta patente” (fl. 06).

A parte agravante afirma que a referéncia na decisdo agravada "de que o pedido
da J&J nao encontra amparo legal porque dependeria da edicdo de uma lei especifica
decorre de uma limitada interpretagcdo das normas constitucionais e infraconstitucionais,
que asseguram o direito a duracao razoavel do processo” (fl. 06), acrescentando que "a
eminente Desembargadora Federal Daniele Maranhao Costa deferiu irretocavel liminar em caso
idéntico ao presente e relativo a outra patente da J&J que expiraria em 07.08.21, para o fim de
suspender os efeitos do despacho 16.3 do INPI e impedir que terceiros se valessem da
tecnologia resguardada pela patente da J&J (cf. decisao liminar no agravo de instrumento n®
1028430-42.2021.4.01.0000" (fl. 07).

Argumenta que naquela situacao foi reconhecido, tal como ocorre nestes autos, o
ato ilicito cometido pelo INPI ao demorar de maneira injustificada e desproporcional para analisar
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o requerimento de patente da J&J, o que configura ofensa aos principios da eficiéncia e da
razoavel duracdo do processo.

Aduz que o dano estaria configurado diante da possibilidade de que, "desde o dia
07.08.21, ultimo sabado, quaisquer terceiros e concorrentes pudessem passar a fazer uso
indevido da inovacao protegida pela patente PI 0113109-5, para a qual a J&J investiu
milhdes de délares e diversos anos em pesquisa e desenvolvimento. E, portanto, um
dano de dificil reparacao, tal como ja reconhecido no Al n® 1028430- 42.2021.4.01.0000,
cuja proporgcdo aumenta a cada dia que passa sem que sejam suspensos os efeitos do
despacho 16.3" (fl. 08).

Informa que o presente caso se refere a patente n® P 0113109-5, relacionada a um
medicamento a base de ustequinumabe - utilizado para o tratamento de psoriase, colite
ulcerativa e Doenca de Crohn —, registrado como STELARA®.

Refere-se a decisdo proferida pelo Plenario do Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Acgéo Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529, complementada pela decisdo de
modulacdo com determinagao de eficacia ex tunc, do que resultou a redugcdo do prazo de
validade da aludida patente.

Afirma que "de modo algum a demanda proposta visa a questionar a r. decisdo na
ADI 5529, como sugere a decisdo agravada. Ao contrario, a J&J valeu-se desta decisado para
fundamentar seu pleito, escorada no entendimento manifestado no acérdao, na medida em que o
e. STF — a despeito de considerar inconstitucional a extensao automatica de patentes pelo prazo
padrao de 10 anos, contados da concessao da patente (artigo 40, paragrafo Unico, da Lei n®
9.279/962 — Lei de Propriedade Industrial - “LPI”) — considerou razoavel e legitima a preservagao
da protecao patentaria a partir de uma analise caso a caso, por periodo de tempo equivalente ao
da demora injustificada do 6rgao registrador na andlise do pedido de patente, tal qual ocorre em
diversas jurisdigoes” (fl. 09).

Procura demonstrar os requisitos para a antecipagdo da tutela recursal,
argumentando que "é inequivoco que o INPI| deu causa a um atraso desarrazoado no
processamento do pedido da patente Pl 0113109-5 por mais de 6 anos, o que pode ser
constatado pela simples analise do andamento do processo administrativo constante do site do
préprio INPI (doc. 05). Com efeito, embora a tramitagdo deste pedido tenha iniciado perante o
INPI em 07.02.2003 — quando foi requerida a entrada na fase nacional do pedido
PCT/US2001/024720 (ID 659116965) — e seu exame tenha sido tempestivamente pleiteado em
05.08.2004 (ID 659116968), o INPI realizou o seu primeiro ato de mérito mais de seis anos
depois, ou seja, em 21.12.2010, quando emitiu parecer desfavoravel (ID 659116973)" (fl. 20).

Prossegue, em longas razoes, defendendo seu direito "a um prazo razoavel para
fruicdo da patente em discusséo", e pede, ao final, a antecipagao da tutela recursal, para
suspender os efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicada na RPI de 25.05.2021, impedindo-se,
com isso, a declaragao de extingdo do prazo da patente PI 0113109-5 pelo INPI.

Decido.

Na hipétese dos autos, a decisdo agravada esta assim fundamentada (fls. 48-50):

A tutela de urgéncia sera concedida quando houver elementos que
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evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado til
do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

In casu, contudo, ndo se vislumbra a plausibilidade das alegagdes
autorais.

Da documentagao que instrui a pega de ingresso, observa-se que o
pedido de patente Pl 0113109-5 fora depositado em 07.08.2001 (ID 659116960),
tendo a parte autora requerido o exame de tal pedido somente em 05.08.2004 (ID
659116968).

O INPI, por sua vez, emitiu o Relatério de Exame Formal em
17.11.2010 e o Relatério de Exame Técnico em 22.11.2010 (ID 659116973), tendo
sido formuladas exigéncias a requerente (ora autora). Em 24.10.2016, a autarquia
elaborou o Relatério de Exame Técnico constante do ID 659116977, por meio do qual
foi deferido o pedido como Patente de Invengéo.

Dessa forma, em 07.02.2017, expediu-se a Carta-Patente n.
P10113109-5 (ID 659116960), com prazo de validade de 10 (dez) anos contados a
partir daquela data (concessao), por aplicagdo do disposto no paragrafo Unico do art.
40 da Lei n. 9.279/96 — lei que regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial —, verbis:

Art. 40. A patente de invencgao vigorara pelo prazo de 20
(vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos
contados da data de deposito.

Paragrafo Unico. O prazo de vigéncia nao sera inferior a
10 (dez) anos para a patente de invencédo e a 7 (sete) anos para a
patente de modelo de utilidade, a contar da data de concesséo,
ressalvada a hipétese de o INPI estar impedido de proceder ao exame
de mérito do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo
de forga maior.

Do caput do dispositivo em comento, extrai-se que a regra geral é de
que o prazo de vigéncia da patente de invengcao deve ser de 20 (vinte) anos,
contados da data do deposito do respectivo pedido de patente.

Por outro lado, o paragrafo Unico determinava que referido prazo néo
deveria ser inferior a 10 (dez) anos para a patente de invengao, contados da data da
sua concessao. Tal previsao, ao que tudo indica, visava conferir uma suposta
compensacao por eventual atraso do procedimento na apreciacdo de tais
requerimentos, decorrente do habitual acimulo de pedidos de patentes (backlog) no
INPL.

Nada obstante, a constitucionalidade da norma exceptiva em comento
fora questionada pelo Procurador Geral da Republica perante o Supremo Tribunal
Federal, tendo aquela instdncia maxima do Poder Judiciario brasileiro reconhecido a
inconstitucionalidade do referido paragrafo unico do art. 40 da Lei de Propriedade
Industrial, nos autos da Agao Direta de Inconstitucionalidade n. 5529, ressalvando,
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quando da modulagao de efeitos, entre outras, as patentes concedidas com extensao
de prazo relacionadas a processos farmacéuticos (hipétese dos autos). Veja-se:

Decisao Plenério (06.05.2021): O Tribunal, por maioria,
conheceu da acéo direta e julgou procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do paragrafo Unico do art. 40 da Lei n? 9.279/1996,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Roberto Barroso e
Luiz Fux (Presidente). Em seguida, o julgamento foi suspenso para
deliberagdo de proposta de modulagao dos efeitos da decisdo em
assentada posterior.

Decisao Plenario (12.05.2021): O Tribunal, por maioria,
modulou os efeitos da decisdo de declaragao de inconstitucionalidade do
paragrafo Unico do art. 40 da LPI, conferindo-se a ela efeitos ex nunc, a
partir da publicagdo da ata deste julgamento, de forma a se manter as
extensdes de prazo concedidas com base no preceito legal, mantendo,
assim, a validade das patentes ja concedidas e ainda vigentes em
decorréncia do aludido preceito, ficando ressalvadas da modulagéo (i) as
acoes judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive (data da
concessao parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as
patentes que tenham sido concedidas com extensdo de prazo
relacionadas a produtos e processos farmacéuticos e a equipamentos
e/ou materiais de uso em saude, operando-se, em ambas as situagoes,
o efeito ex tunc, o que resultard na perda das extensdes de prazo
concedidas com base no paragrafo Unico do art. 40 da LPI, respeitado o
prazo de vigéncia da patente estabelecido no caput do art. 40 da Lei
9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos ja produzidos em
decorréncia da extensao de prazo das referidas patentes. Tudo nos
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa
Weber e Marco Aurélio. Os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux
(Presidente) modulavam os efeitos da decisdo em maior extenséo.

Como é cedigo, a declaragdo de inconstitucionalidade tem eficacia
contra todos e efeito vinculante em relagdo aos 6rgdos do Poder Judiciario e a
Administragdo Publica federal, estadual e municipal (paragrafo Unico do art. 28 da Lei
n. 9.868/99).

Dessa forma, submetida a questao a apreciagdo do Supremo Tribunal
Federal, ndo cabe a este Juizo decidir diversamente ou ampliar os limites
estabelecidos sobre a matéria por aquela Corte suprema.

Com efeito, a pretensao autoral a prorrogagao do prazo de vigéncia de
sua patente — seja até ulterior realizagdo de pericia na esfera administrativa, seja pelo
mesmo prazo do suposto atraso injustificado na analise pelo INPI, seja por qualquer
outro prazo que se entenda razoavel — traduz verdadeira burla a competéncia do
Supremo, que decidiu por expurgar do sistema juridico brasileiro a norma que
autorizava a prorrogagao do aludido prazo, diante da sua incompatibilidade com a Lei
Maior, e estabeleceu a modulacao dos efeitos de sua decisdo, nos moldes acima
transcritos.
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A proposito, embora o Ministro Dias Toffoli (Relator da ADI 5529)
tenha, de fato, feito alusdo a outros instrumentos do Direito Comparado, note-se que
em momento algum houve autorizagdo — ou, menos ainda, determinacao (expressa
ou implicita) — para que o Poder Judicidrio adote, no caso concreto, qualquer dos
referidos mecanismos internacionais com vistas a ajustar o prazo de vigéncia da
patente para além daquele previsto no caput do art. 40 da Lei n. 9.279/96.

Nesse sentido, inclusive, o Ministro Relator ressaltou que, no caso do
Patent Term Adjustments (PTA), a afericao do periodo a ser acrescido ao prazo de
vigéncia demanda uma analise de cada caso concreto, “de acordo com os
parametros indicados na lei” (ID 659116953, p. 25).

Partindo-se de tal premissa, conclui-se que, a mingua de expressa
previsdo legal (diante da reconhecida inconstitucionalidade do citado paragrafo), ndo
cabe aos demais érgaos do Judiciario reexaminar tais parametros, a pretexto de
preencher suposta lacuna legislativa, sob pena de atuarem como legislador positivo, o
que lhes é vedado, ou mesmo revisar aquela decisdao adotada pelo Plenario do
Supremo Tribunal Federal. A corroborar tal conclusao, transcreva-se excerto do voto
proferido na ADI em comento (ID 659116953, p. 28):

... Portanto, mesmo que o INPI venha a superar o atraso
cronico na analise dos pedidos de patentes (0 que sera objeto de analise
mais a frente neste voto) remanescera a inconstitucionalidade da norma.

Vejam que ndo estou a questionar aqui um prazo certo
fixado pelo legislador no que tange a sua adequacgao e suficiéncia para
atender determinado prop6sito. Nao estou a questionar, por exemplo,
sobre se o paragrafo Unico deveria prever uma prorrogagao de 5 anos, e
nao de 10, para as patentes de invencao. Adentrar na seara da definicao
de prazos seria se imiscuir em matéria tipicamente legislativa.

Questiono uma previsdo normativa que, embora
travestida de prazo determinado, descortina, na realidade, regra
arbitraria, que torna automatica a prorrogacao da vigéncia de patentes
no Brasil e possibilita a formagao de monopédlios por tempo
indeterminado e excessivo, em franca violagdo da seguranca juridica, do
art. 52, inc. XXIX, da CF/88, do principio da eficiéncia da administragdo
publica (art. 37, caput), dos principios da ordem econémica (art. 170) e
do direito a saude (art. 196)...

Outrossim, ndo se vislumbra, neste juizo de cognicdo sumaria, o
alegado prejuizo a parte autora, na hipotese de encerramento da vigéncia do prazo
da patente no dia 07.08.2021, haja vista que, conforme também ponderado pelo
Supremo, a protegdo patentaria ndo se inicia apenas com a decisao final de
deferimento do pedido, “sendo interessante notar que a lei considera o requerente
como presumivelmente legitimado a obter a patente, salvo prova em contrario,
conforme o art. 6%, § 19, da LPI". E, nesse sentido, o art. 44 da LPI assegura ao titular
da patente o “direito de obter indenizagéo pela exploragédo indevida de seu objeto,
inclusive em relacao a exploragao ocorrida entre a data da publicagdo do pedido e a
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da concessao da patente”.

Diante de tal cenario, eventual concessao de prazo a vigéncia da
patente titularizada pela parte autora, para além daquele previsto no caput do art. 40
da LPI, iria de encontro aos fundamentos utilizados pelo Supremo para declarar a
inconstitucionalidade em comento, mormente em se considerando que a protecao
constitucional a propriedade industrial € assegurada com vistas ndo somente ao
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais, mas também ao interesse social
(art. 52, XXIX, da CRFB/88).

Assim, nesta analise perfunctoria dos autos, percebe-se que o ajuste
efetivado pelo INPI na Carta-Patente n. P1 0113109-5 (ID 659116959) decorreu da
estrita observancia as decisdes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
da ADI 5529, que acabou por fixar o limite do prazo de vigéncia das patentes
referentes aos farmacos em 20 (vinte) anos, a contar do depdsito do respectivo
pedido, nos termos do disposto no caput do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial.

Destarte, ndo se demonstrou, neste momento processual, qualquer
ilegalidade ou irregularidade perpetrada pelo INPI, sendo mister a manutencao da
presuncgéao de legalidade e legitimidade de que gozam aqueles atos administrativos, a
qual a parte autora nao logrou, por ora, desconstituir.

Por fim, cumpre ainda aduzir, como bem observado na manifestagéo
do INPI e até mesmo admitido, em tese, na fundamentagao do voto do Relator da ADI
5529, a suposta demora alegada pela parte autora no procedimento de concessao da
aludida patente pode até mesmo té-la beneficiado, visto que ao longo de todo esse
tramite procedimental esteve ela amparada pelos diversos mecanismos de protecao
previstos na Lei n. 9.279/96, os quais lhe garantiram o uso exclusivo da invengdo em
questao deste a data do depdsito.

Tanto assim, que, conforme também aduzido por aquela autarquia, em
sua ultima manifestacao, acoes judiciais questionando a morosidade administrativa
em questao, antes da decisdo do STF na ADI 5529, eram rarissimas, uma vez que as
empresas contavam com toda protecao patentaria possivel até o deslinde final do
respectivo procedimento no INPI, podendo até ter referido prazo estendido, ao final
quando da concessdo efetiva da patente, com base no Paragrafo Unico do art. 40 da
Lei de Patentes, o qual foi considerado inconstitucional pelo Supremo exatamente por
abrir oportunidades para a manutencao de patentes de invengao por prazos muito
superiores aquele previsto no caput do mesmo dispositivo, 0 que acabava por gerar
insegurancga juridica e enormes prejuizos a salude e a economia do Pais, em
decorréncia na exclusdo da concorréncia na exploracdo comercial daquele invento.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgéncia.
Nao obstante os bem langados fundamentos da decisdo agravada, entendo que nao
se trata, na hipétese, de contrariar a decisao proferida pelo Supremo Tribunal Federal, mas, ao

contrario, trata-se de sua aplicagdo tal como proferida.

Com efeito, na modulacao de efeitos da aludida decisao ficou esclarecido que a
declaracao de inconstitucionalidade do paragrafo Unico do art. 40 da Lei n. 9.279/1996 teria
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efeitos ex nunc, "a partir da publicacdo da ata deste julgamento, de forma a se manter as
extensdes de prazo concedidas com base no preceito legal, mantendo, assim, a validade das
patentes ja concedidas e ainda vigentes em decorréncia do aludido preceito” (sublinhei).

No caso, como observado na decisdo agravada, no dia 7 de fevereiro de 2017,
"expediu-se a Carta-Patente n. PI0113109-5 (ID 659116960), com prazo de validade de 10
(dez) anos contados a partir daquela data (concessao), por aplicacao do disposto no
paragrafo Unico do art. 40 da Lei n. 9.279/96 — lei que regula direitos e obrigagcdes
relativos a propriedade industrial” (fl. 48).

Assim, a hipétese enquadra-se perfeitamente na modulagéo dos efeitos da
decisdo do STF, "mantendo, assim, a validade das patentes ja concedidas e ainda
vigentes em decorréncia do aludido preceito”.

E o caso dos autos, em que a patente em discussao, concedida em 7 de
fevereiro de 2017, com prazo de validade de dez anos, encontrava-se em pleno vigor.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, defiro o pedido de
antecipacdo da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos do despacho 16.3 do INPI,
impedindo-se, assim, a declaracao de extincdo do prazo da patente Pl 0113109-5 pelo INPI.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos
termos do art. 1.019, inciso I, do Cédigo de Processo Civil.

Publique-se.

Brasilia, 15 de outubro de 2021.

Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO

Relator
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