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Nulidade da Patente p Estratégia
Art. 46. E nula a patente concedida contrariando as disposicdes desta Lei.

Art. 48. A nulidade da patente produzird efeitos a partir da data do depdosito do pedido.
Processo Administrativo de Nulidade

A lei elenca os casos em que a nulidade sera feita por processo administrativo. O processo
administrativo de nulidade se dara quando a patente nao tiver sido feita dentro dos requisitos
legais; ou quando os mais importantes documentos que sao o relatdrio e as reivindicagdes nao
respeitarem as formalidades e conteldos descritos nos art. 24 e 25 (relatdrio - descrever clara
e suficientemente o objeto/ reivindicacdes - deverdo ser fundamentadas); patente concedida
além do que foi requerido originalmente também pode ser anulada administrativamente; e
casos em que se constate que durante o procedimento da patente alguma formalidade exigida
em lei considerada essencial nao tenha sido respeitada.

Art. 50. A nulidade da patente serd declarada administrativamente quando:

| - ndo tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

Il - o relatorio e as reivindicacdes ndo atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;
Il - o objeto da patente se estenda além do conteudo do pedido originalmente depositado; ou
IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais,

indispensdveis a concesséo.
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o _ _ & Estratégia
Pode iniciar um pedido de anulacao da patente qualquer pessoa que ten}?a‘ﬂ‘ésgltlmo

interesse na situacao, mas lei também atribui a responsabilidade de que o proprio INPI
possa de oficio instaurar processo de nulidade administrativa. O prazo para requerer a
nulidade administrativa é de 6 meses contados da concessao da patente.

Art. 51. O processo de nulidade poderd ser instaurado de oficio ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses
contados da concessdo da patente.

Digamos que seja aberto um processo de nulidade e que durante a analise desse
processo a patente seja extinta por alguma das situacOes previstas de lei para
extincao. Ainda assim o processo de nulidade deve continuar e ser analisado até o
final. Essa regra importa, pois os efeitos da extincao e da nulidade sao diferentes,
principalmente quanto a questao do momento e da retroatividade.

Paragrafo unico. O processo de nulidade prosseguira ainda que extinta a patente.
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Instaurado o processo administrativo, o titular da patente deve ser intimad&*sobre

isso para se manifestar no prazo de 60 dias. Depois desses primeiros 60 dias, havendo
ou nao manifestacao do titular, o INPI deve emitir um parecer e desse parecer fazer
uma outra intimacao, para avisar ao titular o resultado desse parecer para se
manifestar. Encerrado esse novo prazo de 60 dias, o processo vai para as maos do
Presidente do INPI para decidir o mérito da questao.

Art. 52. O titular serd intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 53. Havendo ou ndo manifestagéo, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o
INPI emitird parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo
comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que ndo apresentadas as
manifestacbes, o processo serd decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a
instdncia administrativa.
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Processo Judicial de Nulidade
Os legitimados para propor acao judicial de nulidade de patente sao o proprio INPI ou
gualguer pessoa interessada. Repare que nesse caso nao ha prazo para protocolizar
essa acao.

Art. 56. A ac¢do de nulidade poderd ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da
patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.

A competéncia para analisar pedido judicial de anulacao de patente é a Justica Federal
e o INPI participara do processo nos casos em que nao for ele mesmo o autor. A
decisao judicial de nulidade transitada em julgado sera publicada como anotacao pelo
INPI para ciéncia de terceiros.

Art. 57. A acdo de nulidade de patente sera ajuizada no foro da Justica Federal e o
INPI, quando ndo for autor, intervira no feito.

$ 22 Transitada em julgado a decisdo da agdo de nulidade, o INPI publicara anotagdo,

Direito Enipresarial A
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CessOes e Anotagdes das Patentes ® Estratégia
Como em qualquer tipo de direito, a patente também pode ser cedida, na verdade nao
apenas a propria patente, mas até mesmo o pedido de patente em analise também pode
ser cedido. Essa cessdao pode ser em carater total ou de modo parcial. Uma vez feita a
cessao, cabera ao INPI fazer as devidas anotacdes da identificacdo e providéncias quanto ao
cessionario. E essas anotacdes serdao de carater publico ao produzir efeitos quanto a
terceiros quando devidamente publicadas pelo INPI.

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteudo indivisivel, poderéo ser
cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fard as seguintes anotagoes:

| - da cessdo, fazendo constar a qualificacdo completa do cessiondario;

Il - de qualquer limitacGo ou 6nus que recaia sobre o pedido ou a patente; e
Ill - das alteracbes de nome, sede ou enderego do depositante ou titular.

Art. 60. As anotagoes produzirGo efeito em relacdo a terceiros a partir da data de sua
pRlicagEO.

Prof. Cadu Carrilho
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Licencas envolvendo Patentes 7%

Da Licenca Voluntaria

Art. 61. O titular de patente ou o depositante podera celebrar contrato de licen¢a para
exploragdo.

Pardgrafo unico. O licenciado poderd ser investido pelo titular de todos os poderes
para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licen¢ca deverd ser averbado no INPI para que produza efeitos
em relacéo a terceiros.

§ 12 A averbagdo produzira efeitos em relagdo a terceiros a partir da data de sua
publicagdo.

$ 22 Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licenca néo precisara estar
averbado no INPI.
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Da Licenca Compulsoria
Varias situacdes na lei que tratam da aplicacao da chamada licenca compulsoéria.
Licenca compulsoria é a possibilidade de que a patente seja utilizada por outra pessoa
gue passa a ser licenciada para uso da patente, sem que essa licenca tenha sido feita
por acordo e sim compulsoriamente nos casos previstos na lei. Geralmente, a licenca
compulsodria ocorre por identificacao de situacao vista como uso abusivo do direito de
patente. Entdao, a licenca compulséria pode ser concedida quando caracterizado
exercicio dos direitos abusivos da patente ou quando detectada pratica abusiva de
poder econdmico. A licenca sé sera concedida se houver decisao administrativa ou
decisao judicial tratando disso.

Art. 68. O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer
os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de
poder econdmico, comprovado nos termos da lei, por decisGo administrativa ou
judicial.

Direito Empresarial
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$ 12 Ensejam, igualmente, licenca compulsoria:
| - a ndo _exploracdo do objeto da patente no territorio brasileiro por falta de
fabricacdo ou fabricagdo incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do
processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econémica, quando serd
admitida a importacdo; ou

Il - a comercializagdo que ndo satisfizer as necessidades do mercado.

$§ 52 A licenca compulsdria de que trata o § 12 somente serd requerida apds decorridos
3 (trés) anos da concessdo da patente.

§ 22 A liceng¢a s podera ser requerida por pessoa com legitimo interesse e que tenha
capacidade técnica e econémica para realizar a exploracdo eficiente do objeto da
patente, que deverd destinar-se, predominantemente, ao mercado _interno,
extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso | do pardgrafo
anterior.
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No processo de licenca compulsoria, o dono original da patente pode s!a“é'f"én er

trazendo algumas alegacdes que, se comprovadas, fazem com que a licengca compulsoria
nao seja concedida.

Sao situacdes que ensejam a nao concessao da licenca compulsoria: caso consiga
justificar o ndo uso ou desuso da patente por razdes legitimas; comprovando-se que
estao sendo feitos preparativos efetivos e sérios para a exploracao da patente; e
qguando houver alguma situacao legal que esteja impedindo a falta de fabricacdao ou
comercializacao.

Art. 69. A licenca compulsoria ndo sera concedida se, a data do requerimento, o titular:
| - justificar o desuso por razées legitimas;

Il - comprovar a realizacdo de sérios e efetivos preparativos para a exploracdo; ou

Ill - justificar a falta de fabricacdo ou comercializagéo por obstdculo de ordem legal.
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O art. 70 traz 3 situacdes que precisam acontecer cumulativamente qL’e““tﬁThbem

ensejam a concessao da licenca compulsoria. Quando houver uma patente
dependente da outra; e mais, a dependéncia entre as patentes for importante para o
progresso técnico em relacao a patente anterior; e ainda, nao conseguir estabelecer
um acordo entre os titulares das patentes para exploracao.

Art. 70. A licenca compulsdria sera ainda concedida quando, cumulativamente, se
verificarem as seguintes hipoteses:

| - ficar caracterizada situacdo de dependéncia de uma patente em relacdo a outra;

Il - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relagéo
a patente anterior; e

Il - o titular nGo realizar acordo com o titular da patente dependente para exploracdo
da patente anterior.

$ 12 Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja explora¢do
depende obrigatoriamente da utilizacGo do objeto de patente anterior.
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Mais situacOes que ensejam a licenca compulsoria decorrente de casos extremos ou de exCetdo= A lei diz

pode-se aplicar a licenca compulséria em caso de emergéncia nacional ou internacional; casos de interesse
publico declarado em lei ou pelo Poder Executivo Federal, guando houver estado de calamidade publica
nacional reconhecida pelo préoprio Congresso Nacional.

Em relagcao ao tramite processual desse tipo especifico de licenca compulsdria, tem-se que pode ser feita de
oficio, temporaria e nao exclusiva. Ou seja, nao depende de pedido de algum legitimado, sera concedida em
um prazo especifico e mais de uma pessoa pode receber essa licenca. Essa licenca também nao acarreta
prejuizo dos direitos do titular original da patente.

Condicao importantissima sobre essa modalidade de licenca, ela sé sera concedida se o préprio titular da
patente nao der conta de atender a demanda surgida frente aos motivos ensejadores dessa licenca.
Exemplo: a patente é de um determinado produto que precisa atender uma situacao de calamidade publica
e o dono da patente tem uma fabrica que produz esses produtos, mas que essa produg¢ao nao vai dar conta
de atender a demanda, nesse caso, faz-se a licenca para mais pessoas poderem produzir o mesmo produto.
Art. 71. Nos casos de emergéncia nacional ou internacional ou de interesse publico declarados em lei ou
em ato do Poder Executivo federal, ou de reconhecimento de estado de calamidade publica de dmbito
nacional pelo Congresso Nacional, poderd ser concedida licenga compulsdria, de oficio, tempordria e ndo
exclusiva, para a exploracdo da patente ou do pedido de patente, sem prejuizo dos direitos do respectivo
titular, desde que seu titular ou seu licenciado néo atenda a essa necessidade. (Redacdo dada pela Lei n®

14200 86:2021).
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Caso a licenca seja concedida, faz-se necessario que o ato concedente prevejdtprazo

de vigéncia e a possibilidade de prorrogacao desse prazo da licenca compulsoria.

$ 12 O ato de concessdo da licenca estabelecerd seu prazo de vigéncia e a
possibilidade de prorrogacdo. (Renumerado do pardgrafo tnico pela Lei n® 14.200, de 2021)
§ 22 Nos casos previstos no caput deste artigo, o Poder Executivo federal publicara
lista de patentes ou de pedidos de patente, ndo aplicavel o prazo de sigilo previsto no
art. 30 desta Lei, potencialmente uteis ao enfrentamento das situacoes previstas no
caput deste artigo, no prazo de até 30 (trinta) dias apods a data de publicacdo da
declaracdo de emergéncia ou de interesse publico, ou do reconhecimento de estado de
calamidade publica, excluidos as patentes e os pedidos de patente que forem objetos
de acordos de transferéncia da tecnologia de produc¢do ou de licenciamento voluntdrio
capazes de assegurar o atendimento da demanda interna, nos termos previstos em
regulamento. (Incluido pela Lei n® 14.200, de 2021)

$ 42 Qualquer instituigdo publica ou privada poderd apresentar pedido para inclusdo
de patente ou de pedido de patente na lista referida no § 22 deste artigo. (Incluido pela

orfieriy@id 4,200, de 2021).
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Com a publicacao da lista, o mesmo Poder podera conceder a licenca comptitsdria a

guem possa produzir o que for objeto da patente de maneira que esses produtores do
objeto da licenca tenham necessariamente capacidade técnica e econOmica para
producao demandada. E deve haver a conclusao da utilidade desse produto na
situacao dificil a ser enfrentada. Veja que mais uma vez ressalta-se que essa licenca
nao deve ser exclusiva.

§ 62 A partir da lista publicada nos termos do § 29 deste artigo, o Poder Executivo
realizard, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, a avaliagdo
individualizada das invengoes e modelos de utilidade listados e somente concedera a
licenca compulsdria, de forma ndo exclusiva, para produtores que possuam capacidade
teécnica e econdmica comprovada para a produgéo do objeto da patente ou do pedido
de patente, desde que conclua pela sua utilidade no enfrentamento da situacdo que a
fundamenta. (Incluido pela Lei n? 14.200, de 2021).
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O valor da remuneracao a ser pago ao dono da patente sera arbitrado, defmfﬁ‘dsb a lei

alguns critérios para apuracao desse valor. Deve-se observar as circunstancias do caso, o
valor econdmico da licenca, a duracao da licenca e as estimativas do que sera investido
pelo licenciado para a exploracao do produto, além de se contar o custo da producao e o
preco final do produto.
Enquanto ndo se define exatamente esse valor de remuneracao a ser pago pelo licenciado
ao titular da patente, a lei diz que esse valor sera 1,5% sobre o preco liquido de venda dos
produtos relacionados a patente.
$ 12. No arbitramento da remuneragdo do titular da patente ou do pedido de patente,
serdo consideradas as circunstdncias de cada caso, observados, obrigatoriamente, o valor
econémico da licenga concedida, a duracdo da licenca e as estimativas de investimentos
necessdrios para sua exploracéo, bem como os custos de produgdo e o prego de venda no
mercado nacional do produto a ela associado. (Incluido pela Lei n® 14.200, de 2021)
$ 13. A remuneragdo do titular da patente ou do pedido de patente objeto de licenca
compulsoria serd fixada em 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o preco
liquido de venda do produto a ela associado até que seu valor venha a ser efetivamente
westabelecido. (Incluido pela Lei n2 14.200, de 2021)
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Essa remuneracao sO deve ser paga em caso de patente definitivamente !dﬁfém a,

enquanto a patente estiver sendo analisada, nao sera paga a remunerac¢ao, sendo ela
concedida, o pagamento sera feito referente a todo periodo da licenca, mas a
efetivacao desse pagamento somente se dara apos a concessao da patente.

$ 14. A remuneragdo do titular do pedido de patente objeto de licenca compulsoria
somente serd devida caso a patente venha a ser concedida, e o pagamento,
correspondente a todo o periodo da licenca, deverd ser efetivado somente apos a
concessdo da patente. (Incluido pela Lei n® 14.200, de 2021)

Qualquer pedido de patente pendente de analise no INPI e que acabe sendo objeto de
licenca compulséria deve ganhar prioridade na sua anadlise pelo érgao competente.

$ 15. A autoridade competente dard prioridade a andlise dos pedidos de patente que
forem objeto de licenca compulsdria. (Incluido pela Lei n® 14.200, de 2021).
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Outra maneira de se aplicar a licenca compulsoria refere-se a situacdes huni&tiitarias

em que se possa exportar determinados produtos objeto de patentes a paises em que
precisam do produto, mas a producao daquele pais tem sido insuficiente ou mesmo
nao tendo capacidade de producao do produto. Essa licenca deve seguir os termos
previstos nos tratados internacionais.

Art. 71-A. Poderd ser concedida, por razoes humanitdrias e nos termos de tratado
internacional do qual a Republica Federativa do Brasil seja parte, licenca compulsoria
de patentes de produtos destinados a exportacGo a paises com insuficiente ou
nenhuma capacidade de fabricacdo no setor farmacéutico para atendimento de sua
populacdo. (Incluido pela Lei n® 14.200, de 2021)

Art. 72. As licengas compulsorias serdo sempre concedidas sem exclusividade, ndo se
admitindo o sublicenciamento.

Art. 73. O pedido de licenca compulsoria deverd ser formulado mediante indica¢do
orefagepndicoes oferecidas ao titular da patente.
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A pessoa gue recebe a licenca compulsoria de patente tem um prazo de 17atit"dessa

concessao para iniciar a exploracao do objeto da patente, prazo esse que serve para
gue sejam feitos investimentos e adequacdes para exploracao da patente. Esse prazo
pode ser interrompido uma unica vez por mais 1 ano. Nao cumprido esse prazo, o
dono da patente pode requerer gue seja cassada a licenca.

O licenciado pode exercer os direitos de titular da patente, principalmente no que
tange a protecao dos seus direitos exploratorios.

Art. 74. Salvo razbes legitimas, o licenciado devera iniciar a exploragdo do objeto da
patente no prazo de 1 (um) ano da concess@o da licenca, admitida a interrupgdo por
igual prazo.

$§ 12 O titular poderad requerer a cassagdo da licen¢a quando ndo cumprido o disposto
neste artigo.
$ 22 O licenciado ficard investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.
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