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Atraso de duas anualidades ndo justifica extincao de
patente, diz STJ

01/09/2017

Mesmo se atrasar anualidades, o titular da patente deve ser previamente notificado de que ela sera extinta. Com esse
entendimento, a 32 Turmado Superior Tribunal de Justica manteve decisdo que revogou extingdo de patente pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industria (Inpi).

O caso envolveu a patente de uma composi ¢do farmacéuticainaatoria, utilizada no tratamento de cancer no cérebro,
desenvolvida por um pesquisador da Universidade Federal Fluminense. O depdsito do pedido de patente foi feito em
dezembro de 2001, e a patente foi concedida em abril de 2014.

Oito meses depois da concessao, o Inpi extinguiu a protecao definitivamente, com fundamento no artigo 13 de sua
Resolucdo 113/13, em razdo de ndo terem sido pagas a hona e a décima anualidade.

De acordo com o dispositivo, “os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma
retribuicdo anual serdo arquivados ou extintos definitivamente, ndo se aplicando a esses casos a hipotese de restauracao
previstano artigo 87 daLei de Propriedade Industrial” (Lei 9.279/96).

Restaur acéo afastada

Para o Inpi, o ingtituto da restauracéo apenas poderia ser aplicado as hipoteses em que o inadimplemento fosse de uma
Unica retribuicdo anual, e ndo de varias. Além disso, a autarquia defendeu que a extin¢éo de patente por inadimplemento
seria benéfica para a sociedade, principalmente por se tratar de produtos farmacéuticos.

O relator do caso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ndo acolheu a argumentacdo. Apesar de reconhecer que o
pagamento da retribui¢do anual configura requisito imprescindivel para que o titular de uma patente goze do monopdlio
de exploracdo comercia do objeto patenteado, destacou aimpossibilidade de ser afastada a aplicacéo do artigo 87 da Lei
9.279, que trata do instituto da restauragéo.

O artigo prevé gue “o pedido de patente e a patente poderdo ser restaurados, se 0 depositante ou o titular assim o requerer,
dentro de trés meses, contados da notificacdo do arquivamento do pedido ou da extin¢do da patente, mediante pagamento
de retribuicéo especifica’.

Resolucéo ilegal

Para Sanseverino, ndo ha qualquer possibilidade de se afastar o carater obrigatério da notificacéo e, ainda que se
entendesse que a restauracédo poderia ser aplicada apenas ao ndo pagamento de uma Unica retribuicdo anual, nada
justificaria a auséncia de notificacdo do depositante em razéo do primeiro inadimplemento.

O ministro também afastou a aplicacéo do artigo 13 daresolugdo do Inpi por dois fundamentos. Primeiramente, em razéo
de 0 ato administrativo ter sido editado em outubro de 2013 e os inadimplementos terem se dado em 2010 e 2011. Além
disso, pelo fato de aresolucéo ter sido reconhecida como ilegal em acorddo contrao qual foi interposto recurso, sem
efeito suspensivo.

Esfor¢o reconhecido

Em relacéo a alegacdo do Inpi de que a extingéo da patente € benéfica para a sociedade, 0 ministro destacou que, apesar
de a ponderacéo ser verdadeira, 0 monopdlio da exploracdo comercia do objeto da patente é garantido ao inventor como
uma contrapartida estatal aos esforcos e recursos financeiros investidos.

Sanseverino ressaltou o fato de o titular da patente ndo ser um grande laboratdrio, mas um pesquisador de universidade
que, “com grande esforco e poucos recursos em um pais em que a pesguisa e a atividade inventiva ainda ndo séo
devidamente valorizadas’, conseguiu desenvolver, apds 20 anos de estudos, substancia que, ao ser inalada, reduz tumores
cerebrais. Com informactes da Assessoria de Imprensa do STJ.
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