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Apresentacao do Trabalho

Na A¢ao Direta de Inconstitucionalidade n° 5529 contra o paragrafo uni-
co do Art. 40 da Lei da Propriedade Industrial houve a intervencdo amicus
curiae do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.

Essa modalidade especial de intervencao de terceiros se faz de modo im-
parcial, no intuito de auxiliar discussoes acerca de questdes de relevante inte-
resse publico e juridico, tal como acontece na presente A¢ao Direta de Incons-
titucionalidade, que se propde a impugnar a constitucionalidade do Paragrafo
Unico do artigo 40, da Lei de Propriedade Industrial n° 9.279 de 1996.

Quanto a representatividade e especialidade do manifestante, é necessa-
rio observar que o IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual - é
uma associa¢ao civil brasileira, de carater privado e cultural, sem fins lucrati-
vos e de prazo indeterminado, que congrega advogados e professores de Pro-
priedade Intelectual, tendo como associados os mais abalizados profissionais
da drea no pais, muitos deles doutores na matéria. Nao foi a toa, portanto, que
o Supremo Tribunal Federal admitiu a interven¢ao do IBPI no dia 02.02.2021.

Contém e sdo aqui reproduzidos:

I. pareceres juridicos firmados, respectivamente, pelo Professor
Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da
Universidade de Sdo Paulo, Dr. André Ramos Tavares; pelo Pro-
fessor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Parana, Dr. Clémerson Merlin Cléve;
pelo Professor Doutor Denis Borges Barbosa da Pontificia Uni-
versidade Catdlica do Rio de Janeiro; pela Professora Titular de
Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro, Dra. Heloisa Helena Gomes Barboza, pela
Dra. Karin Grau-Kuntz, Mestre e Doutora em Direito pela Lu-
dwig Maximilian Universitét; e

II. parecer econdmico - “A ampliagdo dos custos para o Sistema Uni-
co de Saude pela extensdo da vigéncia das patentes de medicamen-
tos”, elaborado pelo Grupo de Economia da Inovagédo do Instituto
de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (“Grupo



de Economia da Inovacao — UFR]”), sob a coordenagdo da Profes-
sora Dra. Julia Paranhos.

Com efeito, o Paragrafo Unico do art. 40 da Lei de Propriedade Indus-
trial garante prazo minimo de vigéncia das patentes de 10 anos apds sua con-
cessdo, o que pode representar, na pratica, a extensdo de 20 para 30 anos das
restri¢des a concorréncia que beneficiam os detentores desses titulos.

Portanto, a existéncia ou ndo do beneficio estabelecido pelo Paragrafo
Unico do art. 40 da LPI tem impacto direto e decisivo sobre os pregos pra-
ticados ao consumidor e os governos e, por outro lado, sobre a remuneragao
dos investimentos de Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”) realizados pelos
titulares de cartas patente.

Entretanto, os beneficios conferidos pelas patentes geram impactos sig-
nificativos sobre os orcamentos de satde, tanto publicos como privados. No
caso da saude publica, a questdo toma contornos criticos tendo em vista as
caracteristicas peculiares do caso brasileiro.

Ao mesmo tempo, o mercado farmacéutico ¢ aquele que sofre os maiores
impactos decorrentes da morosidade do INPI, razdo pela qual neste campo
o excedente de prazo de monopélio legal conferido pelo Paragrafo Unico do
art. 40 da LPI é regra e ndo excegado (92% das patentes farmacéuticas recebem
extensdo de monopolio).

Isso, combinado a dependéncia estrangeira, tem efeitos perversos sobre
o aumento dos precos de medicamentos, ja que genéricos e similares apenas
podem ser comercializados apds o termo final de vigéncia das patentes que
protegem o medicamento de referéncia.

Do ponto de vista juridico, o aspecto temporal da prote¢do patentaria com-
poe a Ordem Economica brasileira e, mais especificamente, o que André Ramos
Tavares denomina “Constitui¢do Cientifica” — dada a protegdo conferida ao traba-
lho intelectual pelo texto constitucional (artigos 218 a 219-B da CF/1988).

Nisso, como destaca Clémerson Merlin Cleve, a Constitui¢do absorveu
a teoria econdmica moderna da Propriedade Industrial, que entende o direito
de patentes como um incentivo ao desenvolvimento tecnolégico em favor do
interesse publico. Essa prote¢ao juridica, concretizada pelo estabelecimento
de monopdlio legal (e, portanto, artificial), é o que permite a interface entre
inventores e investidores, promovendo o financiamento da inovagao.



Por um lado, uma protecédo curta, em teoria, afastaria da atividade inven-
tiva potenciais interessados. Por outro lado, uma protecao longa impede a re-
novagido do processo inventivo que é sempre dependente do acimulo social de
conhecimento. Com efeito, como afirma Karin Grau-Kuntz, quanto maior a
produgéo e circulagdo de informagdes “maiores serdo as chances de produgio
de novas solugdes técnicas (inventos) que incrementam o estado da técnica”.

Portanto, para verificar a validade constitucional do Paragrafo Unico
do art. 40 da LPI é necessario explorar o sentido da expressdo “temporario”
utilizada do inciso XXIX do art. 5° da Constituicao Federal. Nesse contexto,
por mais que a Constitui¢ao nao tenha explicitado o prazo do monopdlio a
ser conferido ao inventor (reservando a Lei esse papel), a defini¢do do limite
legitimo do monopdlio patentdrio exige uma interpretagdo sistematica a luz
do texto constitucional, em prestigio a unicidade do ordenamento. E o termo
“temporario”, de fato, encontra significado propriamente constitucional.

Nas palavras de Karin Grau-Kuntz: “a despeito de estar elencado no Art.
5, XXIX, da CRFB como direito individual, o objetivo perseguido pelo privi-
légio é, como ja mencionado, o de sanar uma falha de mercado para, assim,
incrementar o bem-estar social”.

No caso da Propriedade Industrial, como destaca André Ramos Tavares,
a fungdo social estda imbricada com o aspecto temporal do beneficio (mono-
polio) concedido ao inventor — por isso, toda patente deve ser transitéria. Com
efeito, o beneficio coletivo estara justamente na divulgacao da inven¢ao que,
como destaca Karin Grau-Kuntz, incentivard o “incremento da concorréncia
de imitagdo ao fim do privilégio, fator que gera alternativas nos mercados,
pregos e qualidades melhores”.

No cenario definido pelo Paragrafo Unico do art. 40 da LPI, o bindmio
direito individual e fung¢do social é rompido, com menoscabo dos beneficios
coletivos que devem resultar de um sistema de protecdo da Propriedade In-
dustrial. Infringe-se, também, o escopo interpretativo minimo definido pela
expressdo “privilégio temporario” insculpida no inciso XXIX do art. 5° da
Constituicdo Federal.

Para respeito ao texto constitucional, é indispensavel que a legislagao de-
fina rigorosamente o termo inicial e final do monopolio patentario. Entretan-
to, o Pardgrafo Unico do art. 40 da LPI delega a definicdo do prazo de vigéncia
da patente ao INPI, o que é flagrantemente inconstitucional.



Note-se que, conforme indica Clémerson Merlin Cléve de forma irretor-
quivel, é nitida a intengdo constitucional de que seja reduzida a dependéncia
nacional em face de tecnologias desenvolvidas no exterior. Compete ao Es-
tado, diante dos artigos 218!, 219-A* e 219-B’ da Constituicdo, tutelar uma
estrutura legal e institucional que promova e incentive a pesquisa e inova¢ao
no Brasil em beneficio da sociedade.

A delegagao ao INPI quanto a definigdo do prazo final da vigéncia de
patentes lanca a questdo no campo da arbitrariedade e pode ser considerado
um incentivo a corrupgdo, ja que o interessado em prorrogar seu privilégio
patentario pode estar disposto abordagens poucos republicanas com a simples
finalidade de postergar a analise a ser realizada pelo Instituto.

Com efeito, as restricdes a direitos fundamentais estabelecidas pelo le-
gislador devem respeitar o critério de proporcionalidade. E, quanto a isso, é
impossivel imaginar que resida proporcionalidade no fato de que um pais em
desenvolvimento como Brasil apresente um prazo de protecao patentaria com
limite 50% superior aquele definido pelas principais economias de inova¢ao
do mundo, que se restringem aos 20 anos indicados pelo acordo TRIPS.

Como destaca Karin Grau-Kuntz, nem a lei brasileira nem nenhuma ou-
tra no mundo garante mediante sistema de patentes a recuperagdo dos inves-
timentos privados em pesquisa.

De fato, o INPI nido questiona nem averigua os investimentos realizados,
razdo pela qual uma invencao casual e outra que exigiu bilhoes serdo agra-
ciadas com os mesmos 20 anos de monopolio legal. Por isso, ¢ questionavel a
afirmativa segundo a qual o Pardgrafo Unico do art. 40 da LPI foi desenhado
pelo legislador para proteger o investimento privado. Com efeito, o sistema de

1 “Art.218. O Estado promover4 e incentivard o desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacita¢ao
cientifica e tecnoldgica e a inovagdo”.

2 “Art. 219-A. A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderao firmar instrumentos
de cooperagiao com oérgdos e entidades publicos e com entidades privadas, inclusive para o
compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execugédo
de projetos de pesquisa, de desenvolvimento cientifico e tecnoldgico e de inovagdo, mediante
contrapartida financeira ou nao financeira assumida pelo ente beneficirio, na forma da lei”.

3 “Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo (SNCTI) serd organizado
em regime de colaboragio entre entes, tanto publicos quanto privados, com vistas a promover o
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico e a inovagao”.



patentes foi desenvolvido com o objetivo de buscar o bem-estar social e ndo a
garantia do lucro privado.

Nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999 ¢ possivel a modulagao de efei-
tos em sede de ADIN, o que deve ser definido por decisdo de dois tercos dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal. A modulagao poderd tanto restringir
os efeitos da declaracdo (em termos circunstanciais) como a sua eficacia no
tempo. Nao havendo modulagio, a eficicia da declarag¢ao de inconstituciona-
lidade sera plena, isto é, ex tunc.

A modulagdo, por isso, deve consolidar a inconstitucionalidade no pas-
sado (para a manuten¢ao da seguranca juridica), mas eliminar seus efeitos
sobre o presente e o futuro. Ou seja, os atos juridicos perfeitos e ja com efeitos
exauridos — como vendas publicas e privadas ja realizadas a pre¢os de mono-
polio — devem ser integrados ao sistema; mas o0 monopdlio patentario deve
ser rompido de imediato no presente e no futuro, tanto para patentes ja
condidas como em analise na data em que for proferida a declaragao de
inconstitucionalidade, sempre que tal monopdlio tenha sido definido pelo
beneficio concedido pelo Paragrafo Unico do art. 40 da LPIL.

Apresentadas as circunstancias faticas e juridicas que determinam a inconsti-
tucionalidade do Paragrafo Unico do art. 40 da LPI, em beneficio da melhor com-
preenséio dos elementos que compdem os autos desta ADIN, é necessario avangar,
ainda que brevemente, quanto as premissas ventiladas nos pedidos de admissao
apresentados pela Associagdo Brasileira da Propriedade Intelectual (“ABPI”) e pela
Associagdo Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial ("ABAPI”).

A interpretacdo das associa¢des partiu de perspectivas distorcidas dos
parametros constitucionais relacionados a discussdo do Paragrafo Unico do
art.40 da LPI, uma vez que buscaram favorecer tnica e tio somente o inte-
resse econdmico do inventor em detrimento dos demais valores constitucio-
nais a ele contrapostos.

Nao ¢é possivel afirmar também que a retirada do beneficio concedido
pelo Parégrafo Unico do art. 40 da LPI levard a uma alteragio das estratégias
de inovagdo dos agentes economicos, com redugdo de pedidos de patente e
aumento do nimero de invengdes protegidas pelo segredo industrial.

Note-se que, de fato, apos a concessdo da patente operam-se, de forma retro-
ativa, direitos de Propriedade Industrial. Especificamente, é legitima a pretensao



de indenizagdo pela infracdo da patente, haja vista que tal protecdo é conferida
pelo caput do art. 40 da LPI desde a data de deposito do pedido junto ao INPL

A Constituicao da Republica Federativa do Brasil estabelece como direito e
garantia fundamental o “privilégio temporario”, na contramao do que estabele-
ce o Pardgrafo Unico do art. 40, que prevé o privilégio por prazo indeterminado.

Nesse contexto,a PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA acertada-
mente expoe que a indeterminabilidade do prazo conferido as patentes “afron-
tou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a tempo-
rariedade da protegio patentdria (Constituicdo da Repuiblica, art. 5% XXIX), o
principio da isonomia (CR, art. 5° caput), a defesa do consumidor (CR, arts. 5°,
XXXII, e 170, V), a liberdade de concorréncia (CR, art. 170, IV), a seguranga juri-
dica (CR, art. 5° caput), a responsabilidade objetiva do estado (CR, art. 37, §6°), o
principio da eficiéncia da atuagdo administrativa (CR, art. 37, caput) e o principio
da duragao razodvel do processo (CR, art. 5°, LXXVIII)”. Tais conclusdes sdo cor-
roboradas por este Instituto e pelos respectivos pareceres anexos.

Newton Silveira



Prefacio

O Supremo Tribunal Federal nao goza de uma tradi¢cdo em dirimir con-
flitos comutativos ou, ainda, em resolver debates (distributivos) sobre o con-
trole concentrado de constitucionalidade em matéria pertinente as patentes
que conglobam criagdes de natureza utilitaria. Sob a égide da Constituigdo de
1988, até a presente data, ndo houve qualquer caso-lider que iluminasse boa
hermenéutica constitucional sobre a disciplina.

Para que o leitor tenha a memdria refrescada, o ano de 1987 marcou as
derradeiras vezes em que, por teor meritdrio, o Pretério Excelso cotejou con-
tendas sobre o ambiente dos privilégios de inven¢do. No dia 06.02.1987, em
sede recursal da acao constitucional de prestigio as liberdades individuais, a
Primeira Turma (sob a relatoria do Min. Octavio Gallotti) decidiu — por una-
nimidade - negar o pedido formulado em Recurso em Habeas Corpus (RHC
64.599/SP) que, por sua vez, visava trancar queixa-crime sobre suposta con-
trafagdo de patente e ato de concorréncia desleal por um argumento atinente
a extingdo dos prazos de insurgéncia. Poucos meses depois era a vez do Pleno
do STF (sob a relatoria do Min. Francisco Rezek, na sua primeira de duas pas-
sagens pelo Tribunal Superior) negar os pedidos formulados em uma agao res-
cisoria (AR 1.182/R]) de uma multinacional que buscava garantir suposto di-
reito adquirido a concessdo de patente. Em comum, ambos os conflitos eram
individuais e sem maior repercussao geral e, desde entao, todos os recursos e
agdes originarias dirigidas ao STF nao tiveram seu mérito apreciado (em geral
por razdes processuais ou por certa Jurisprudéncia Defensiva).

Cerca de trinta e trés anos depois da vigéncia da Constitui¢ao Cidada,
ha alguma esperanca de que tal longo ‘afastamento’ (a relevancia da jurisdigao
constitucional de matéria perante direitos individuais, sociais e aqueles tipicos
a ordem econdmica) seja terminado. Ha em curso duas demandas que tratam
do instituto da patente, interesses de multinacionais em obter o retardo ao do-
minio publico (rectius, concorréncia e licitagdo), ou mesmo legitimar a usurpa-
¢do da coisa publica sem qualquer compensagdo ao erario. Sao essas as Agoes
Diretas de Inconstitucionalidade 4234 (patentes pipeline — arts. 230 e 231 da Lei
9.279/96) e 5529 (patentes de prazo majorado — o paragrafo tunico do art. 40 da
Lei 9.279/96), ambas intentadas pela Procuradoria Geral da Republica.



Este livro retine pareceres profissionais de alguns dos juristas, académi-
cos e professores universitarios mais gabaritados no recorte multidisciplinar
do Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Econdmico, Di-
reito da Sadde, o Direito da Propriedade Intelectual e a propria interface da
Economia para com o Direito. Tais autores tém como alma mater e catedra
instituicoes renomadas tais como a Universidade de Sao Paulo, a Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro, a Pontificia Universidade Catolica do Rio de
Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do
Parand, a Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo e a Fundacao Getu-
lio Vargas de Sao Paulo. Como ex-integrantes da magistratura, do ministério
publico, de procuradorias do estado e municipio, advogados, professores ou
mesmo economistas; ao invés de tomaram uma abordagem fastidiosa ou me-
ramente tedrica, deram predilecao a objetividade expositiva e a simplicidade
discursiva. Neste sentido, cotejaram como uma interpretagdo anticapitalista,
de redugdo do espago das liberdades (de iniciativa e de concorréncia) e de
exagero da tutela do titular da patente pode levar a resultados hermenéuticos
aptos, até mesmo, a causar indignacao* em qualquer intérprete imparcial.

Por fim, esta obra coletiva também serve de homenagem a um dos auto-
res que faleceu sem que pudesse ver o debate das teses no Plenario do Supremo
Tribunal Federal, internacionalmente um dos maiores professores e juristas
da Propriedade Intelectual: Denis Borges Barbosa.

Ao leitor desejo boa reflexao critica nesta sensivel matéria que s6 pode
ser bem resolvida se todos os nucleos de interesses atingidos (o autor, o titular,
o Estado, a concorréncia, o consumidor e o meio-ambiente) forem bem cote-
jados e respeitados. A propriedade intelectual, afinal, ndo tem como tnico fito
a lucratividade do dono da patente.

Pedro Marcos Nunes Barbosa

Sécio de Denis Borges Barbosa Advogados e
Professor do Departamento de Direito da PUC-Rio

4 “De acordo com a escola da indignagdo, para que um tribunal possa bloquear a agdo dos ramos
eleitos do Estado nao basta que o autor da agdo de inconstitucionalidade tenha um argumento
melhor que o do governo; é preciso que o argumento seja muito melhor. A violagao da Constituigao
deve ser moralmente indubitavel (a posi¢ao de Thayer), ou de revirar o estdbmago (o critério do
“vomito” de Holmes), ou chocante para a consciéncia (o critério de Frankfurter)'!, ou algo que
nenhum ser racional defenderia.” POSNER, Richard Allen. A problemdtica da Teoria Moral e
Juridica. Sao Paulo: Editora Martins Fontes, 2012, p. 231.
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DIREITO DE PATENTES. PARAGRAFO UNICO DO
ART. 40 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
EXTENSAO DO PRAZO DE PATENTES POR RETAR-
DO ADMINISTRATIVO. CONDICIONANTES DE DI-
REITO INTERNO E INTERNAICONAL.

Da consulta, dos fatos e dos quesitos

A Associagao Brasileira das Industrias de Quimica Fina, Biotecnologia e
suas Especialidades (ABIFINA) consulta-nos quanto aos pressupostos de Di-
reito Nacional e Internacional relevantes ao art. 40, paragrafo unico, da Lei
n° 9.279/1996, em relag¢ao ao qual a institui¢do se propde a manifestar pleno
direito de inconstitucionalidade.

Nossa intervengdo, dessa feita, se volta aos pressupostos do sistema de pro-
priedade intelectual, em sua formulacdo na lei ordinaria vigente, assim como aos
condicionamentos que os tratados e demais elementos impoem a tal lei interna.

Da inconstitucionalidade do dispositivo

Ao proferirmos o presente parecer, tivemos conhecimento de que pro-
nunciamento do eminente jurista Eros Grau, confrontando a lei ordinaria
interna, no pertinente, com os parametros constitucionais que lhe sejam inci-
dentes, entendeu que:
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a) o sistema de alteragdo da data final do termo patentdrio nio se coa-
duna com o art. 5°, XXIX, que assegura as patentes como um “privilé-
gio temporario”;

b) o art. 40, paragrafo unico, da Lei n° 9.279/1996, ao alterar a siste-
matica de contagem do prazo de patente acaba por violar o art. 37, §6°,
da Constituicdo do Brasil, uma vez que importa em san¢do a pessoas
estranhas ao causador do dano (pela mora na analise administrativa);

¢) o art. 40, paragrafo unico, da Lei n° 9.279/1996, ao cercear a cogni-
¢do, exata, da potencial data de exploragdo mercadoldgica da concor-
réncia viola o art. 170, IV, e art. 1°, IV, da Constitui¢ao do Brasil.

Esse entendimento conforta as apreensoes anteriores deste signatério,
que no seu Tratado, Vol. I, Cap. VI, assim disse:

Assim, aplica-se a extensdo de prazo sempre que o INPI retardar seu
procedimento, sem que lhe tolhesse vedacio judicial. A for¢ca maior, no
caso, serad a externa, eis que as caréncias de meios e de pessoal ndo serdo
escusa para a demora no procedimento. No entanto, péssima é a politi-
ca publica subjacente a essa prorroga¢do. Douglas Gabriel Domingues

! nota que:

“Por iniciativa dos proprios requerentes, os pleitos arrastavam-se pa-
chorrentamente por décadas atravessando geragoes, o que levou Tho-
maz Leonardos a afirmar pitorescamente que a concessio do privilégio
brasileiro constituia gestagdo de elefante ou dinossauro”.

Com efeito, seria adequado responsabilizar civilmente o INPI? pelo re-
tardo indevido, mas nunca a sociedade, que tem retardo a satisfacdo do
seu interesse em haver a patente em dominio publico o mais adequada-
mente possivel. Por isso mesmo, sugere-se aqui a provavel inconstitu-
cionalidade do dispositivo, que — tentando equilibrar os interesses do
requerente com o descaso da Administragdo — faz com que a sociedade
e nio o Estado pague a conta.

Assim € que, concentrando-nos nos aspectos diversos da constitucio-
nalidade do dispositivo, o fazemos em respeito a opinido do eminente Eros

1 [Nota do original] Douglas Gabriel Domingues, Comentarios a Lei da Propriedade Industrial.
Forense, 1° edi¢do, 2009, p. 154.

2 [Nota do original] E melhor ainda, os examinadores que retardam o exame, que — ndo obstante o
dever objetivo do Estado — sempre podem ser trazidos a responder, sem o beneficio do precatério.
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Grau, com a qual concordamos inteiramente, e ja concorddvamos antes de ser
proferida. Nossa atencdo para outros aspectos pertinentes a questdo se expli-
ca, assim, simplesmente por entendermos tudo dito quanto ao vicio maior, e
insuperavel, deste dispositivo.

Da questao de fato: o chamado backlog
dos escritdrios de patentes

O dispositivo em questdo se insere num universo fatico, que é do retar-

do dos exames técnicos realizados pelos escritorios de patentes. A questdo é
descrita minuciosamente na literatura® e foi objeto de nosso estudo especifico,
razdo pela qual nos abstemos de retornar a questao.

Dos quesitos

Assim é que nos indaga a ABIFINA:

a) A fixagdo de um prazo minimo de vigéncia da patente a partir da
concessdo ¢é exigéncia do direito internacional aplicavel ao Brasil?

b) No direito comparado, a extensio do prazo das patentes como com-
pensacio pela demora administrativa dos escritorios de patentes é um
instituto uniformemente encontrado?

¢) Pode-se afirmar que a politica legislativa que levou a inclusdo do
prazo minimo de vigéncia da patente a partir da concessdo é um impe-
rativo historico brasileiro?

Vide quanto a questdo: ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Introdugao ao Sistemas de Patentes,
Lumen Juris, 2012, p. 117 e seguintes. A literatura sobre o backlog como problema mundial é
vasta, destacando-se pela andlise estritamente juridica dos problemas: HOSS, Eugenio. Delays in
Patent Examination and their Implications under the TRIPS Agreement, MIPLC, Master Thesis
(2010/11) Available at: Harmonization and its Discontents: A Case Study of TRIPS Implementation
in India’s Pharmaceutical Sector by Amy Kapczynski :: SSRN. Quanto ao backlog da India, vide:
KAPCZYNSKI, Amy. Harmonization and Its Discontents: A Case Study of TRIPS Implementation
in India’s Pharmaceutical Sector, 97 Cal. L.Rev. 1571 (2009). Available at: Delays in Patent
Examination and Their Implications under the TRIPS Agreement by Eugenio Hoss :: SSRN,
visitado em 10/07/2013. O estudo econémico mais relevante serd aquele recém encomendado pelo
Escritério de Patentes do Reino Unido e publicado em janeiro de 2010: Patent Backlogs and Mutual
Recognition, an economic study by London Economics. Available at: IP Research (publishing.
service.gov.uk), visitado em 11/07/2013.
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d) Caso haja um retardo administrativo excepcional por parte da au-
tarquia encarregada de conceder patentes, pode ocorrer a hipétese de
um direito natimorto?

e) Para o devido equilibrio dos interesses dos inventores e investidores
em inovagdo, e da sociedade, o prazo minimo da patente contado a
partir da concessdo é um instituto necessario?

Do direito interno

Esta secdo se dedica a descrever o estado do direito nacional no tocante
ao resguardo dos interesses do depositante de uma patente, cujo exame técni-
co pode muito demorar.

Como se vera, ha dois dispositivos legais que cumulativamente se voltam
a esse resguardo: o art. 40, paragrafo unico, que permite uma prorrogagio do
prazo regular da patente, se o exame técnico delongar-se; e o art. 44, que garante
uma protegdo retroativa da patente, uma vez concedida — com ou sem delongas.

Como se vera, se a segunda disposi¢do — a retroagdo de efeitos — encontra
amparo significativo no direito comparado e nas necessidades dos sistemas de
propriedade intelectual, nem de longe se pode dizer o mesmo da prorrogagao
de patentes por ineficiéncia da autarquia encarregada de expedi-las.

Tal conformacao legal ndo é exigida pelos tratados e — mais ainda - ¢é
desconhecida na maior parte dos sistemas juridicos.

Como sumaria a questao o parecer de Eros Grau:

“Assim, ao invés de majorar numericamente sua equipe, estipular pro-
cedimentos administrativos mais céleres e eficientes, para nio preju-
dicar o eventual titular (futuro) de uma patente, estabeleceu-se uma
metodologia distinta de prazo patentdrio quando o trdmite adminis-
trativo ultrapassar 10 anos.

Contudo, tal dispositivo acaba por alocar a responsabilidade da Unido
(pela sua mora, omissdo) em cima dos concorrentes, dos consumido-
res, e, até, do erdrio que, em muitos casos, acaba por pagar precos mo-
nopolistas até o final da patente”.
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Do primeiro dispositivo em estudo, e sua histdria

O dispositivo em questao, parte da Le (ou, mais propriamente, o Codigo*)
de Propriedade Industrial, de n° 9.279/1996, de 14 de maio de 1996, assim se lé:

Art. 40. A patente de invengdo vigorard pelo prazo de 20 (vinte) anos
e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da
data de depdsito.

Paragrafo unico. O prazo de vigéncia nao serd inferior a 10 (dez) anos
para a patente de inven¢do e a 7 (sete) anos para a patente de modelo
de utilidade, a contar da data de concessao, ressalvada a hipdtese de o
INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por
pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior.

Nossa atengdo se volta para esse paragrafo unico, que possibilita a exten-
sao do prazo regular da patente, na hipotese que descreve.

Na econdmica descri¢ao de Lucas Furtado’:

“Nesse tocante, de forma a adequar nossa legislagdo ao texto do Acordo
TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property), sdo adotados
os prazos de 20 (vinte) anos para a patente de invenc¢ao e 15 (quinze)
para o modelo de utilidade (art. 40). Deve ser ressaltado que os prazos
acima sdo contados a partir da data do deposito do pedido.

Como, em alguns casos, entre a data do depdsito e a efetiva concessdo da
patente pode decorrer periodo de tempo consideravel, e fixado prazo mi-
nimo de vigéncia a contar da concessdo da patente: 10 (dez) anos para as
invencdes e 7 (sete) para os modelos de utilidade, “ressalvada a hipotese
de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por
pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior” (art. 40, pa-
ragrafo Ginico). Valerd, portanto, entre os dois prazos estabelecidos — a con-
tar da data de deposito ou a contar da concessdo — o que for mais longo”.

4 Cabe aqui uma pequena nota historica: nossa primeira lei de patentes data de 26 de abril de 1809, a
segunda de 1830, a terceira de 1882. A partir de 1945 passamos a ter uma série de Codigos da Propriedade
Industrial, em 195 (Decreto-Lei n° 7.903/1945), em 1969 (Decreto-Lei n° 1.005/1969) e em 191 (Lei n®
5.772/1971). O projeto do Executivo que resultou na presente lei foi enviado ao Congresso como sendo
o novo Coédigo da Propriedade Industrial, mas a denominagéo foi posteriormente alterada apenas para
se obter tramite mais acelerado, sem alteragdo de contetdo. Assim, é o Codigo vigente, quod pudendum
nomen, como, alids, o classifica o buscador de legislagio da Casa Civil da Presidéncia da Republica.

5 FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Brasilia Juridica.
1996. Brasilia, p. 51-52.
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Como aparece este dispositivo na lei brasileira

Esse prazo variavel, que depende da eficiéncia da autarquia federal, nao
constava da lei anterior. E importante para nossos propoésitos se ter conta do
porqué a norma anterior ndo abrigava tal norma, e mais ainda, das razdes que
anova lei a abrigou.

O nosso compilador da histéria legislativa da lei em analise® assim narra:

A disposi¢do do paragrafo tnico do art. 40 da lei nova ndo constava do
Projeto da Lei do Executivo encaminhado ao Congresso Nacional e foi
proposta no paragrafo unico do art. 40 da Emenda Substitutiva ao Subs-
titutivo do Relator deputado Ney Lopes’. Referido paragrafo, aprovado
sem emendas nas discussdes posteriores, consta da nova Lei da Proprie-
dade Industrial como paragrafo inico do art. 40, ora sub examen.

O prazo minimo de vigéncia da patente, contado a partir da data da
concessdo do privilégio previsto no paragrafo unico do art. 40 da lei
nova, ndo constitui novidade no Direito Brasileiro, pois no Cédigo da
Propriedade Industrial de 1967, Decreto-Lei n° 254, era previsto no art.
25, que estabelecia dois prazos diferentes: um de 20 anos, contados a
partir do depdsito do pedido, outro, de 15 anos, contados da data de
concessdo, caso ocorresse apos 05 anos da data do depdsito do pedido.

Destarte, o Codigo de 1967 estabelecia dois prazos diferentes para vigéncia
da patente, com o dies a quo fixado em datas diferentes: 20 anos contados
a partir do depdsito do pedido, e 15 anos, contados da data de concessao,
caso essa ocorra apos 05 anos da data do deposito do pedido. (...)

O paragrafo tinico do art. 40 da lei nova nada mais e que um retorno li-
geiramente modificado a orientagao contida no art. 25 do Codigo de 1967,
apresentando trés alteracdes relevantes em relacdo ao Codigo anterior re-
vogado (Lei n° 5.772/1971): 1° alteragdo — a lei nova estabelece um prazo
minimo de vigéncia da patente (10 anos para as patentes de invencéo e 7
anos para as patentes de modelo de utilidade); 2* alteragéo — na lei dos anos
noventa o prazo minimo de vigéncia da patente ndo é contado a partir
da data do depdsito, mas sim a partir da data de concessdo de patente; 32
alteracdo — a prazo de vigéncia ndo prevalecera na eventualidade do INPI
estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido de patente, por
pendéncia judicial ou por motivo de for¢ca maior.

6 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentario a Lei da Propriedade Industrial. Forense. Rio de
Janeiro, 2009, p. 154-155.

7 [Nota no original] Emenda Substitutiva a Substitutivo do Relator, deputado Ney Lopes, cit., fl. 10.
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O problema do prazo varidvel das patentes

No Cdédigo de 1945 e no de 1969, a patente de invencéao vigia por 15 anos

contados da concessio®. No ano de 1967, como narrou Douglas Domingues,
garantia-se também 15 anos a partir da concessao, se essa se desse a mais de

cinco anos do depdsito.

Na pragmatica do instituto, isso levava a patentes de dura¢ao imprevi-

sivel. Assegurados de que, durasse o exame o quanto durasse, haveria mo-
nopdlio de uso até o fim do termo acrescido, frequentemente os depositantes

aceitavam de bom grado o retardo.

Como dep0s o entdo Presidente do INPI, nos atos do Congresso que pre-

pararam a Lei de 1971°:

10

“Todo depdsito de patente ja significa uma prioridade para a sua pro-
tegdo. Esta protegdo é normalmente adquirida pelo depésito, depen-
dendo a sua confirmagido do exame que sera levado a efeito pelo 6rgao,
que julgara exatamente da novidade e da sua utilizagdo industrial. Mas
a prote¢do em todos os paises do mundo se inicia pelo deposito. O que
acontecia aqui no Brasil é que por varias vezes estivemos dando uma
protecao desmesuradamente grande.

O processo de exame, pelas dificuldades técnicas, por naturais interes-
ses daquele que desejava alongar o privilégio, se estendia, as vezes, por
quarenta anos. Eu préprio este ano assinei patente cuja protegdo vai
alongar-se exatamente a quarenta anos.

No mundo de hoje, no mundo moderno, em que a tecnologia muda ra-
pidamente, em que o mundo se desenvolve de um modo surpreenden-
te, ndo é de interesse de nenhum pais que esse privilégio seja alongado
por um periodo tdo grande'.

A situagéo referida ocorria na vigéncia dos Cddigos anteriores ao Co-

digo de 1971, que contavam o privilégio a partir da expedi¢do da pa-
tente, e com isso, até por interesse dos proprios requerentes, os pleitos

1945: Art. 39. O privilégio de invengdo vigorard pelo prazo de quinze anos contados da data da
expedigdo da patente, findo o qual o invento caird no dominio publico. 1969: Art. 29. Os privilégios
de invengdo, de modélo e de desenho industrial vigorardo, desde que pagas regularmente as
anuidades devidas, pelo prazo de 15 anos, contado da data da expedicao das respectivas patentes.

Comandante Thomaz Thedim Lobo, na Camara dos Deputados, sessdo de 16.09.1971.

CAMARA DOS DEPUTADOS. Anais da Comissdo Especial que apreciou o Projeto de Lei que deu
nova redagao ao Codigo da Propriedade Industrial. Brasilia, 1971, p. 223.
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arrastavam-se pachorrentamente por décadas, atravessando geragdes, o
que levou Thomaz Leonardos a afirmar pitorescamente que a concessao
do privilégio brasileiro constituia gestagdo de elefante ou dinossauro”.

Vale atengéo as observagdes do entdo titular da autarquia: a prorrogagao
se daria “por naturais interesses daquele que desejava alongar o privilégio” e
“até por interesse dos proprios requerentes, os pleitos arrastavam-se pachor-
rentamente por décadas, atravessando geragdes”.

A mesma posigao se 1é no voto do sub-relator do projeto, deputado Mario
Mondino:

O Decreto n° 2.712, de 22-12-1860, esclarecendo a Lei de 28-08-1830,
promulga nos termos da Constitui¢do de 1824, “declarou que o prazo
dos privilégios devia ser contado da data do decreto de sua conces-
sdo e ndo da data da expedigdo da patente (apud, Gama Cerqueira, in
“Tratado da Propriedade Industrial”, vol. I). O assunto ja provocava
celeumas, como se vé. A revista “O Direito”, volume 35, pagina 312,
publica instru¢des emanadas do Ministério de Negocios da Agricultu-
ra, Comércio e Obras Publicas — Diretoria do Comércio 2 Secdo (ano
1884), nos seguintes termos: “O Regulamento aprovado pelo Decreto
n° 8.820, de 30-12-1882, manda inscrever o privilégio imediatamente
depois de concedido no Registro Geral e proceder depois ao Registro
Especial de Patentes, entregando-se aos concessiondrios os originais,
com a maxima brevidade”.

A inscri¢do no Registro Geral, e depois no Registro Especial de Paten-
tes, ja provocava dividas quanto a contagem de vida dos privilégios.

Na verdade, nem sempre aquilo que se conforta na tradi¢ao, s6 por isso
deve ser considerado imutavel.

A superagdo de muitas tradi¢des é natural no correr dos tempos. Na
tradigdo brasileira, o privilégio de invengdo vigorou inicialmente por
14 anos; posteriormente ocorreram varia¢des de prazos de contar de
cinco - e até vinte anos. Prazos superiores dependiam de leis especiais.

Se, por um lado, computando os prazos de fluéncia processual referi-
dos no projeto podemos atingir até 45 meses para a fase do exame, é

certo que, por outro lado, nada impede que medidas procrastinatérias
— como tem ocorrido na boa tradicio brasileira — prolonguem a expe-

dicdo da patente, por varios decénios, aumentando, destarte artificial-
mente, a vida ttil do invento.
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Importante é notar que a fixagdo do prazo em quinze anos (sem prazo
variavel) foi resultado de consenso entre os interesses relevantes, tendo a as-
sociagdo de classe do setor (na época, a Associagdo Brasileira dos Agentes da
Propriedade Industrial), apoiado o termo fixo, contado do depdsito.

Com efeito, veja-se o debate parlamentear, em que o deputado Cantidio
Sampaio se refere ao regime do Cédigo de 1969, no qual as patentes tinham
prazos variados, a contar do depdsito:

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Uns poderiam ter 10, ou-
tros poderiam ter 13, outros podem ter 11, mas ndo ha uma isonomia.

O SR. THOMAS LEONARDOS - Exatamente, uma igualdade, que
nds poderiamos esperar, pelo menos face a Constituigdo, pois somos
todos brasileiros. Igualdade de direitos. Isso é que me parece muito
dificil, porque no regime atual é dado o prazo a partir do registro, mas
isso gera uma tal confusio, porque aquela igualdade é apenas aparente,
porque na realidade, como o eminente Presidente do Instituto citou, ha
patentes cuja gestacdo sdo [sic] gestagOes elefantes, de dinossauros, se
processam por anos e anos, de modo que, quando a patente sai, o indi-
viduo que a possui ¢ um monopdlio antissocial, ndo é mais privilégio
de invencao para desenvolver o processo. Desse modo que se se pudes-
se marcar um prazo de 3 anos, digamos, ou de 2 anos, para isso, seria
o ideal. Mas desde que a lei assegure um direito, somado a expectativa
de direito, com um direito certo de 15 anos, me parece que ja atende. E
por isto que a Associagdo Brasileira dos Agentes da Propriedade Indus-
trial, que tomou a liberdade de fazer uma série de sugestoes que foram
recebidas pelo eminente Presidente, ndo fez questdo fechada sobre esse
ponto. E o que se chama, em Direito, de pensamento desejado, aquele
que foi expresso pela administracdo no sentido de a patente, dentro de
dois anos, estar concedida. Mas pode demorar mais. Talvez v demo-
rar menos. Se se fixasse periodo de 15 anos, dependeria um pouco ele
génio inventivo de cada um ter a sua patente, porque, administrativa-
mente, a patente terd 15 anos a partir da data do seu pedido. Ndo é uma
solucdo ideal, mas é uma soluc¢do, a nosso ver, muito pratica, muito
realista e de acordo com os interesses nacionais deste momento. E por
isto que ndo insistimos muito nesse ponto. Espero ter dado a V. Exa.
uma ligeira explicagdo sobre o assunto'’.

11  CAMARA DOS DEPUTADOS. Anais da Comissdo Especial que apreciou o Projeto de Lei que deu
nova redagao ao Codigo da Propriedade Industrial. Brasilia, 1971, p. 223-228.
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Assim, e levada em conta a analise da se¢do que se segue, o retorno ao re-

gime de prazo variavel, a luz dessa discussao legislativa, seria uma introdugao

de regime nao-isondmico no tocante a duragdo das patentes.

Dos efeitos econdmicos da patente antes da concessdo

Para entendermos sentido da afirmagédo do entao Presidente do INPI pe-

rante o Congresso, cabe descrever o fato dos efeitos da patente antes da con-
cessdo, como indicado em nosso Tratado'*:

Da eficacia da patente antes da concessao.

Como ja se afirmou, a eficacia econémica de uma patente nao se limita
ao prazo de vigéncia da patente. Com efeito, o poder dissuasdrio de
uma patente, em face de seus concorrentes, nasce do momento em que
o titular do pedido de patente exerce seu direito de fazer o primeiro
depésito no mundo.

A partir desse deposito, nasce para o titular o poder de requerer o mo-
nopolio em todo e qualquer pais onde se reconheca o direito de prio-
ridade ou direito de requerimento ao estrangeiro. Em cada um desses
Estados cria-se uma expectativa de direito que desaconselha o investi-
dor prudente de exercer a concorréncia com o uso da solugdo técnica
para a qual se pede a exclusiva.

A ciéncia da existéncia desse pedido se dara, na maior parte dos casos,
apos o periodo de sigilo que é — em regra — de dezoito meses. Interesses
estratégicos podem fazer com que o titular torne publico a descrigdo ou
referéncia do teor do pedido para — exatamente — desincentivar a com-
peticao mesmo pelos competidores que tém tecnologias competitivas que
possam colidir, ainda que em parte, com o objeto do pedido.

A regra, alids, é que, na manifestagido de simples inten¢do de produ-
zir, um concorrente potencial receba a notificagdo de cease and desist,
como se chama internacionalmente o aviso do titular da patente para
retirar a presun¢io de boa-fé do competidor. (...)

O art. 44 dalei atual, alids, consagra esse procedimento como matéria legal:
“Art. 44 §I°. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do
contetido do pedido depositado, anteriormente a publicagdo, contar-se-
-d o periodo da exploragdo indevida para efeito da indenizagdo a partir
da data de inicio da exploragdo”.

12 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual, Vol. II, Cap. VI, [14] §1.2 (B) Da

10

eficdcia da patente antes da concessao.
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Descreve Ivan Alhert o procedimento em seu magistral, e infelizmente
inédito livro sobre interpretacdo de patentes':

Em vista, ainda, do §1°, se o depositante pretende que uma eventual
indenizagdo, apds a concessdo da patente, alcance também o uso nédo
autorizado de terceiros realizado durante o periodo de sigilo de seu pe-
dido de patente', cabe a ele notificar o infrator, fornecendo ao ultimo
uma copia do pedido e/ou informando de seu teor. Uma alternativa
adequada reside no envio de notificacio extrajudicial, via Cartério de
Titulos e Documentos, com o que se proporciona uma prova inquestio-
nével de que o infrator obteve, de fato, conhecimento sobre a invengéo
reivindicada na data em que recebida a notifica¢do. Se ndo se objetiva
qualquer pessoa ou empresa especificamente e se o depositante ainda
deseja estabelecer a data mais cedo possivel para o efeito de futuras
acOes indenizatorias contra possiveis infratores, pode ele requerer ao
INPI a publicagdo antecipada de seu pedido®.

Assim é que s6 confrontam o titular do pedido os contrafatores de ma-fé
ou os competidores com poder econdmico e desfagatez que lhes permi-
tam afrontar a forca econdémica do titular do pedido. Para os demais, o
investimento em montar fabricas, efetuar treinamento de pessoal, ten-
tar obter mercado, para depois se ter todo o proveito econémico, e mais
ainda, canalizado para o titular que — eventualmente - a vier a obter
o privilégio, ndo compensa o risco. Ou seja, a patente efetivamente
vale como um instrumento de mercado antes da sua concessdo. O efeito
econdmico precede a plenitude do efeito juridico.

Nos paises, como o Brasil, em que ha real previsdo de efeito retroativo
da concessdo da patente - mesmo se a concessdo se da depois do prazo
de vigéncia do privilégio - o risco é ainda mais veemente. O risco au-
menta agora, a luz do art. 210 da nova lei, que prescreve:

“Art. 210. Os lucros cessantes serdo determinados pelo critério mais favo-
rdvel ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo ndo tivesse
ocorrido; ou

IT - os beneficios que foram auferidos pelo autor da violagio do direito; ou

Interpretagdo de Reivindicagdes e Infragdo de Patentes, na Lei Brasileira de Propriedade Industrial
- Conceitos e Anélise Comparativa.

[Nota do original] Art. 30 - O pedido de patente serd mantido em sigilo durante 18 (dezoito)
meses contados da data de dep6sito ou da prioridade mais antiga, quando houver, ap6s o que serd
publicado, 4 excegdo do caso previsto no art. 75.

[Nota do original] Art. 30 - [...] §1° - A publicagdo do pedido podera ser antecipada a requerimento
do depositante.

11
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III - a remuneragdo que o autor da violagdo teria pago ao titular do
direito violado pela concessio de uma licenga que lhe permitisse legal-
mente explorar o bem”.

No seu brilhante manuscrito, Ivan Alhert esclarece sobre esse ponto:

Nio obstante este artigo, em diversas decisdes judiciais em a¢oes de
infracdo ndo houve condenac¢io ao pagamento de indenizagio, apesar
de a violagao ter sido reconhecida e o réu condenado a surpreendé-la.
Esta aparente contradigdo resultou do entendimento de alguns juizes
de que o titular ndo logrou comprovar efetivamente as perdas sofridas
em consequéncia dos atos de infragdo. Como sera comentado em re-
lacdo a nova lei, esta dificuldade deve deixar de existir em virtude da
previsdo de critérios claros para o calculo do prejuizo sofrido titular.

Num pais em desenvolvimento, em que o competidor nacional da
maior deferéncia ao poder econdmico das empresas de porte interna-
cional, a expectativa de direito ainda se traduz em maior eficacia real
de dissuasao da patente. (...)
Dessa feita, ainda que os efeitos juridicos de uma patente, anteriores a
sua concessao, sejam diferentes dos efeitos subsequentes, hd uma notavel con-
vergéncia dos efeitos econdmicos de ambas as hipoteses.

O estudo de 2010 para o Escritorio Britdnico confirma nossa posicao

O que afirmamos em nosso Tratado é que, na incerteza quanto a conces-
sao da patente e em que extensao o pedido inicial sera deferido, os eventuais
concorrentes evitam entrar no mercado usando a tecnologia requerida. As-
sim, mesmo se ainda ndo concedida, a patente tem efeitos econdmicos.

Essa analise encontra suporte no Estudo Britanico de 2010, que con-
clui que o depdsito, e o subsequente tempo em que uma patente ainda
nao foi concedida, impede que as patentes legitimas tenham plena eficacia.
Além disso, cria um quase-monopolio mesmo para as patentes que nao
serdao e nao deveriam ser concedidas, pelo temor que os competidores tém
de que ela podera ser concedida:

Além de dissuadir os depositantes legitimos, o aumento da pendéncia
também impde custos por ocasionar protecio as patentes pendentes e,
portanto, um poder de (quase) monopdlio para os depositantes cujas
inven¢des ndo sejam patentedveis. Isto pode conduzir a pregos mais

12
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elevados para os respectivos produtos, ja que os concorrentes se sentem
desencorajados de entrar no mercado'.

E, mais abaixo:

(...) fomos capazes de estimar o aumento no valor de uma patente pen-
dente devido ao aumento da pendéncia da patente. Este aumento refle-
te o fato de que, com a prote¢do da patente pendente, os depositantes
serdo capazes de cobrar precos mais altos, pois nenhum concorrente
sera capaz de entrar no mercado".

O estudo enfatiza que tal efeito é particularmente aplicavel as tecnolo-

gias de ciclo curto, como, por exemplo, as de alta tecnologia. Neste contexto,
continua o estudo, falando do preco mais alto cobrado pelas patentes antes da
concessao (ou, se indevidas, do indeferimento):

16
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E importante ressaltar que este valor nio é diretamente uma perda
para a sociedade, pois, embora os precos mais altos representem um
custo para os consumidores, eles também beneficiam os depositantes.
No entanto, além da transferéncia dos consumidores para as empresas,
a imposicao de precos de monopdlio implica também numa perda do
género peso morto. Estimamos esta perda no valor de 12,5% dos lucros
excedentes do titular da patente, com base em premissas econdmicas
normais em relagdo ao comportamento do consumidor e estrutura de
custos da empresa. Mesmo levando em conta que o critério é necessa-
riamente simplista, ele nos permite fornecer uma estimativa indicativa
do custo para a sociedade associada ao aumento da pendéncia®.

“As well as deterring legitimate applications, increased pendency also imposes costs through
providing patent pending protection and hence (quasi) monopoly power to applicants with non-
patentable inventions. This may lead prices for the respective products, as competitors are deterred
from entering the market”. Estudo, p. 64.

“(...) we are able to estimate the increase in the value of a pending patent due to an increase in patent
pendency. This increase reflects the fact that, with pending patent protection, applicants will be able
to charge higher prices, as no competitor will be able to enter the market”.

“Importantly, this value is not directly a loss to society as, although higher prices represent a cost
to consumers, they also benefit applicants. However, in addition to the transfer from consumers
to firms, the imposition of monopoly prices also implies a deadweight loss. We estimate this loss
as 12,5% of the patentholder’s excess profits, based on standard economic assumptions regarding
consumer behavior and firm cost structure. While this is necessarily simplistic, it allows us to
provide an indicative estimate of the cost to society associated with increased pendency”.

13
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O interesse que os depositantes de patentes podem ter em um exame

alongado é documentado e explicado pelo estudo britanico:

Provas do comportamento estratégico por parte dos requerentes de pa-
tentes ¢ fornecido por u estudo de modelagem de backlogs nos pedidos
de exames em quatro escritdrios de patentes (Jansen et al., 2007). O
estudo utiliza um conjunto de dados combinados de 9597 conjuntos de
aplicagoes ndo-PCT apresentados em cada um dos escritérios america-
no, europeu, japonés e da Australia, com um pedido comum.

Os resultados indicam que a dura¢io do backlog nos pedidos de exame
¢ afetada negativamente pela propor¢ao do conhecimento privado em
relacdo a qualidade da aplicagao (medido pela taxa final de concessdo
entre os quatro escritdrios de patentes).

Disto se conclui que os depositantes usam seu conhecimento do con-
teado do pedido para apressar ou retardar o processo de concesséo. Os
depositantes que sabem que seu pedido ¢ de baixa qualidade vao usar
estratégias que atrasam o exame e, assim, estender o periodo durante o
qual suas patentes estdo pendentes”. (Grifamos).

Assim, ainda que o estudo - no trecho reproduzido - a se volte a hipd-
tese de que as patentes do backlog venham a ser indeferidas (hipotese
que ndo cobre a totalidade de nossas ponderagdes), o que o estudo afir-
ma é que antes da concessdo hd um valor econdémico na patente. Sem
distinguir se ¢ a patente legitima ou ilegitima. Mesmo a ilegitima repe-
le competidores, e aumenta o custo social das tecnologias.

Outro estudo também do escritorio britinico de patentes confirma o uso

de patentes® ndo examinadas como instrumento para repelir a entrada de
concorrentes no mercado:

19
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5.2 Os pedidos de patente ainda pendentes sdo uma barreira a entrada?

“Supporting evidence for strategic behaviour by patent applicants is provided by a study modelling
delays in examination requests across four patent offices (Jensen et al., 2007). The study uses a matched
dataset of 9.597 sets of non-PCT applications filed at each of the USPTO, the EPO, the JPO and IP
Australia, with a common application. The results indicate that the length of the delay in making
examination requests is negatively affected by a measure of private knowledge regarding the quality of
the application (measured by the eventual rate of grants across the four patent offices). This implies that
applicants use the knowledge of the application they have to hasten or delay the granting procedure.
Applicants who know their application is of low quality will use strategies that delay examination and
thus extend the period over which their patents are pending”. Estudo, p. 41 e 42.

Patent thickets, report prepared by the Intellectual Property Office Patent Informatics Team,

November 2011, encontrado em Patent thickets (publishing.service.gov.uk), visitado em 11/07/2013.
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Depois da criagdo dos indicadores, observou-se que os pedidos de pa-
tente pendentes podem também formar uma barreira a entrada. Por
exemplo, se uma empresa inundara o mercado com muitos pedidos
de patentes, qualquer pessoa que pretenda entrar no mercado teria de
defrontar-se com a incerteza quanto as dreas de livre operagdo, porque
ndo estaria claro se as patentes seriam concedidas no futuro, nem o
ambito que teriam as reivindicag¢des concedidas.

Este problema ¢ agravado pelo fato de que em alguns sistemas juridicos o de-
positante pode pedir adiamento do exame de uma patente por varios anos*.

A doutrina e os precedentes sao eminentemente criticos do instituto

O que notava o Presidente do INPI no Congresso — de que a patente de

prazo prorrogavel é contraria ao interesse publico - ja constava de veemente
nota do classico Gama Cerqueira:
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159. A prorrogacgdo do prazo de duragdo do privilégio é medida que
ndo encontra nenhuma justificativa e que s6 podera dar lugar a abusos
e injusticas. (...) Nao receamos errar afirmando que os interesses nacio-
nais e os interesses da coletividade ndo se conciliam nunca com a pror-
rogacao do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrario, a sua extingdo
no prazo normal. De fato, como pode a Nagdo ou a coletividade ter
interesse na permanéncia de um privilégio que cerceia a liberdade de
todos e cuja exploragdo exclusiva sé ao seu concessiondrio traz benefi-
cio? Alids, a incoeréncia da lei mais se patenteia quando faz depender a
prorrogacio do prazo de “pedido devidamente comprovado”, pois esse
pedido somente podera ser feito pelo tnico interessado no prolonga-
mento do privilégio, isto é, pelo concessionario, o qual representa seus
interesses pessoais e ndo os interesses nacionais ou os da coletividade®.

“5.2 Are pending patent applications a barrier to entry? Following the creation of indicators, it
was noted that pending patent applications may also form a barrier to entry. For example, if a
company flooded the market with lots of patent applications, anyone wishing to enter the market
would be face with the uncertainty of where they could operate because it would not be clear which
patents would ever be granted, nor what the scope of the granted claims would be. This issue is
further compounded by the fact that in some jurisdictions the applicant can request deferral of the
examination of a patent for several years”.

A observagdo de Gama Cerqueira se faz ao disposto do seguinte dispositivo do Codigo de 1945: “Art. 40
- O Governo podera, excepcionalmente, e quando julgue conveniente aos interesses nacionais, mediante
pedido devidamente comprovado, prorrogar o prazo de vigéncia do privilegio, até cinco anos”.

GAMA CERQUEIRA, Jodo da. Tratado da Propriedade Industrial. 32 Edigao, anotado por Newton
Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, vol. II, no. 159. Como Gama Cerqueira
documenta, na vigéncia da norma transcrita na nota anterior houve s6 uma aplicagao: “O tnico caso

15
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A solugao resultante da Lei de 1971, a primeira, desde 1882, votada de-

mocraticamente pelo Congresso, foi contar o termo extintivo da patente aos
quinze anos do depdsito. Como se leu de Douglas Domingues, nao foi o Exe-
cutivo o autor da proposta que alterou o regime de 1971.

A repulsa que o prazo varidvel tem encontrado nos precedentes federais

Os precedentes judiciais tém, sem nenhuma mostra de recepgao favora-

vel, se mostrado eminentemente criticos do instituto, indo ao ponto de entre-
ver-lhe a inconstitucionalidade:

“Adicionar ainda mais dez (10) anos a partir da data da concessio,
como no presente caso, configurard um prejuizo para todos os tercei-
ros que aguardam a extingdo da vigéncia da patente e se preparam para
isso, renovando e modernizando as férmulas em beneficio de toda a
coletividade, ao invés de se restringir o mercado ao uso de férmulas ja
obsoletas por periodo incrivelmente ou inaceitavelmente longo, sem
razdo que legitima tal extensao.

Ja se colocou acima, mas néo custa se frisar tal ponto de que ha eviden-
te interesse publico e social em que haja efetiva temporariedade, isto ¢,
limitagdo do prazo de validade das patentes, para permitir o aperfei-
¢oamento das descobertas cientificas”. Tribunal Regional Federal da 22
Regido, 1* Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Marcia
Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

“Pretensdo a estender a validade da patente de forma a que se prolon-
gue por 36 anos ou mais, o que vai de encontro com a limitada ga-
rantia constitucional de temporariedade das patentes, com prevaléncia
ao ‘interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do
pais”™. Tribunal Regional Federal 22 Regido, 1* Turma Especializada, Al
2007.02.01.013465-9, JC Marcia Helena Nunes, DJ 02.04.2008.

16

de prorrogagio do prazo do privilégio de que temos noticia, abrangendo trés patentes, confirma o
que escrevemos: concedeu-se a prorrogagao no exclusivo interesse do titular da patente, atendendo-
se ao fato de ter sido a sua industria perturbada por falta de matéria-prima de origem estrangeira,
em consequéncia da guerra. Tratava-se de certo material usado na construgdo de casas e o pedido
foi justificado com o interesse nacional ligado a industria de construgdes, “principalmente de
casas populares”. Ora, o interesse nacional ou o “interesse social”, no caso, opunha-se justamente
a prorrogagdo do prazo da patente, para que, tornada livre a exploragio da invengéo, pudesse o
material ser fabricado em regime de concorréncia, resultando dai o seu barateamento. O proprio
parecer a que nos referimos acentua que o privilégio afastando a concorréncia, garante pleno éxito
para os negécios. E claro: para os negdcios do titular da patente, ou donatério, como o denomina o
parecer (vide Diario Oficial, Segao III, de 05 de julho de 1950, pag. 1.184)”.
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“(...) De outro lado, em casos como o vertente, a prospetar a tese da
agravada, este Tribunal estaria impedindo outras empresas de utili-
zar o objeto dos registros patentdrios vindicados, que foram langados
como “novidade” no mercado no ano de 1979. Quando vejo esta data,
fico me perguntando qual seria o beneficio em se proibir a apropriagéo
de “tecnologia” antiga no mercado brasileiro.

Como se poderia impedir outras empresas de comercializar uma tec-
nologia inserida no mercado hé cerca de 30 (trinta) anos? A meu ver,
tal concluséo atentaria, em principio, contra o objetivo anteriormente
transcrito da nossa Carta Constitucional, quanto ao desenvolvimento
do Pais. (...)” Tribunal Regional Federal 22 Regido, 1* Turma Especiali-
zada, A12006.02.01.012341-4, JC Mércia Helena Nunes, DJ 16.12.2008.

“(...) Por outro lado, néo se perca de vista também, que ao se conceder
o prazo de 10 (dez) anos a patente da impetrante a partir da data da
concessdo, como ela pretende, e sem causa legal, na realidade se estara
dando vigéncia a um prazo superior a 30 (trinta) anos, o que certamen-
te ultrapassa o prazo de vigéncia previsto no antigo CPI e da atual LPI”.
Tribunal Regional Federal 22 Regido, 1* Turma Especializada, AMS
2005.51.01.507058-6, voto vista do Des. Abel Gomes, DJ 12.12.2008.

Da interpretacdo corrente do dispositivo

O paragrafo unico do art. 40 prevé um prazo de vigéncia minimo a contar
da concessao da patente.

Assim é que, quando se aplicar a hipétese de excegio prevista neste pard-
grafo, sera garantido ao titular uma vigéncia que corresponda a um minimo de
10 anos para a patente de invengdo e 7 para ao de modelo de utilidade, a contar
da concessdo da patente (art. 38, §3°). Esta extensdo é uma excegdo ao regime
de vigéncia geral, destinada a suprir caréncias do sistema administrativo, e com
qualquer regime excepcional, constrito as exatas condi¢des de sua aplicagao.

Quando se aplica a excecdo

S6 havera a aplicagdo do prazo minimo de vigéncia nas hipéteses em
que o INPI, exclusivamente por mora sua, deferir a concessdo de forma que
o0 prazo restante ndo atenda a regra de dez anos e sete anos, respectivamente.

As razdes que impedem a aplicagdo do prazo minimo seriam (i) a exis-
téncia de impedimento judicial, que tornasse impossivel ao INPI examinar o
pleito; ou (ii) forca maior, que tornasse impossivel ao INPI examinar o pleito.

17
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Os precedentes judiciais iluminam o sentido da norma.

Precedentes judiciais

A principal questdo a receber a iluminacao judicial é quais os fundamen-

tos da prorrogagdo. Tém entendido os precedentes que todas as vezes que o re-
tardo da concessao da patente resulte de pleito judicial ou outra causa externa
ao funcionamento da autarquia, nao cabe o aumento de prazo.
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“Alias, comente-se aqui que tal garantia de prazo minimo a partir da
concessdo da patente é dispositivo especial na nossa legislacdo, nio
encontrando correlato em vérios paises do mundo. E dizer, nossa le-
gislacdo, nesse passo, ¢ muito mais generosa do que qualquer outra. A

generosidade, entretanto, encontra limites na demora da concesséo por

motivos alheios & ingeréncia da autarquia federal”. Tribunal Regional
Federal 22 Regido, 1* Turma Especializada, AMS 2005.51.01.507058-6,

JC Marcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

“Nossa legislagdo — o antigo CPI e atual LPI - a confere efeitos retroati-
vos a data do depdsito de patente, ou seja, uma vez concedida a patente,
ela gera efeitos desde a data do seu depdsito como deve ser no caso
da patente PI 8103484-9. A regra prevista no paragrafo unico (sem a
ressalva) do artigo 40 da LPI é uma exce¢éo, como ja exposto, cabivel
somente para 0s casos em que ocorre uma demora excessiva na con-
cessao da patente e que é atribuida exclusivamente ao INPI, fato que
ndo se verifica no presente caso”. Tribunal Regional Federal 2* Regido,
1* Turma Especializada, AMS 2005.51.01.507058-6, voto vista do Des.
Abel Gomes, DJ 12.12.2008.

“Tenho que o legislador pretendeu, com a ressalva aposta na parte final
do paragrafo tnico do artigo 40 da Lei n° 9.279/1996, excluir exata-
mente 0s casos sobre os quais pende demanda judicial daqueles em
que a demora na concessdo da patente pudesse ser atribuida exclusi-
vamente ao érgdo de registro patentario”. Tribunal Regional Federal
22 Regido, 1* Turma Especializada, AI 2006.02.01.012341-4, JC Marcia
Helena Nunes, DJ 16.12.2008.
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A retroatividade das pretensoes

do depositante da patente

A singularidade da prorrogagdo de patentes prevista pelo art. 40, para-

grafo unico, fica mais evidenciada quando se compila outro dispositivo da
mesma lei, que fica mais evidenciada quando se compila outro dispositivo da
mesma lei, que garante protegdo retroativa a patente concedida. Vejamos:

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenizagdo
pela exploragdo indevida de seu objeto, inclusive em relagdo a exploragdo
ocorrida entre a data da publicagio do pedido e a da concessio da patente.

§1° Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do contetido

do pedido depositado, anteriormente a publica¢do, contar-se-d o perio-
do da exploragdo indevida para efeito da indenizagdo a partir da data
de inicio da exploragdo.

§2° Quando o objeto do pedido de patente se referir a material bioldgico,
depositado na forma do pardgrafo uinico do art. 24, o direito a indeniza-
¢do serd somente conferido quando o material biolégico se tiver tornado
acessivel ao publico.

§3° O direito de obter indenizagdo por exploragdo indevida, inclusive
com relagdo ao periodo anterior a concessdo da patente, estd limitado
ao contetido do seu objeto, na forma do art. 41.”

Direito Comparado

A Convengio da Patente Europeia dispde, em seu art. 67, que apds a aber-

tura do pedido de patente a inspecdo publica, havera em cada pais-membro
uma protegdo provisoria equivalente a patente concedida; mas o pais pode op-
tar, na legislacdo nacional, por apenas assegurar a indenizacao devida, equi-
valente a que resultaria da infragdo da patente concedida®.

24

“Article 67 - Rights conferred by a European patent application after publication

(1) A European patent application shall, from the date of its publication, provisionally confer upon the
applicant the protection provided for by Article 64, in the Contracting States designated in the application.

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such
protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the
European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach
to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, each
State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the
applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used
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Cada pais incorpora essa norma de maneira diversa. Portugal, por exem-

plo, permite a busca e apreensdo (Art. 274(1)) e a interdigdo liminar da conduta
potencialmente infringente (Art. 45), mas o Tribunal suspende o julgamento
até o momento em que a patente venha a ser realmente concedida (Art. 62 (8))*.

Direito Anterior

Tal retroagao ja constava do Direito Anterior, com a seguinte reda¢ao:

CPI 1969

Art. 28. Se entre a data do depdsito do pedido de privilégio e a da expedicio
da patente houver exploragdo ndo autorizada da invengdo, por terceiro, fi-
card éste obrigado a indenizar a titular da patente, apos a expedigio desta,
de conformidade com o que for decidido e apurado em agdo propria.

CPI 1971

Art. 23. A exploragdo da invengdo por terceiro ndo autorizado, entre a
data do depdsito e a da concessdo do privilégio, permitird ao titular ob-
ter, apos a expedigao da respectiva patente, a indenizagdo que for fixada
judicialmente.

Pardgrafo uinico. A fixagio da indenizagdo considerard, inclusive, a ex-
ploragdo feita no periodo a que se refere este artigo.

Sobre a questdo, dizia Douglas Domingues a época do Codigo de 19712

Se o pedido de privilégio constitui mera expectativa de direito, qual a
situacéo do depositante caso o invento venha a ser explorado por ter-
ceiro autorizado antes de expedida a patente?

Mera expectativa de direito pode obstar terceiro contrafator de prosse-
guir explorando a invengdo que outrem estd privilegiando?

A questdo é tanto mais complexa porque, para instruir qualquer agéo
de perdas e danos, o titular do pedido em andamento necessita da pa-
tente que somente receberd ao final do processo administrativo, caso o
pedido seja deferido. (...)

the invention in that State in circumstances where that person would be liable under national law
for infringement of a national patent”. Veja-se: The European Patent Convention, Convention on
the Grant of European Patents — (European Patent Convention) (epo.org), visitado em 11/07/2013.

25 Vide: http:// legis.obi.gr/espacedvd/legal texts/nationalen/iiia/pt.htm, visitado em 11/07/2013.
26 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial - Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 242-243.
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A solu¢do encontramos no art. 28 do Cdédigo da Propriedade Industrial
de 1969: o titular da patente, apés a expedicdo desta, fard jus a indeni-
zag¢do por parte de terceiro, de conformidade com o que for decidido e
apurado em a¢do propria.

No Projeto 309/1971, de alteragao do Cédigo de 1969, a norma encon-
trava-se capitulada no art. 22, com ligeira modificagdo, e por sua vez
foi alterada no Substitutivo Célio Borja, art. 22. Atualmente é inscul-
pida no Cédigo da Propriedade Industrial., art. 23 e paragrafo tnico
a exploragdo da inven¢do por terceiro ndo autorizado, entre a data do
depdsito e a da concessdo do privilégio, permitira ao titular obter, apds
a expedicdo da respectiva patente, a indenizagdo que for fixada judicial-
mente. A fixacdo da indenizagdo considerara, inclusive, a exploragdo
feita no periodo entre o depdsito do pedido e expedicio da patente.

Dever de indenizar

Este artigo 44 cuida dos poderes conferidos ao titular de fazer indenizar-
-se em face do seu poder geral de interdicao.

Concedida, nos termos do art. 38, a patente tem efeitos prospectivos, e
retroativos. Imediatamente, e para o futuro, até seu termo, a patente assegura
o jus probiendi, a capacidade de interdito em face de todos os atos que o art.
42 (assim como o 183 e 0 184) assegura exclusivamente ao titular. A concessao
faculta, igualmente, e no mesmo termo, a pretensao indenizatéria e a penal.

Mas - retroativamente -, assegura ao titular a indenizagdo pela explo-
ragdo indevida de seu privilégio desde o0 momento em que o objeto do seu
pedido entrou no estado da técnica (ou, segundo o §1°, mesmo antes disso) até
o momento da concessao.

Precedentes Judiciais

O dever de indenizar surge da concessao:

“Quer dizer, consoante precedentes, 0 mero protocolamento de pedido
de patente perante o INPI ndo gera direito nenhum, néo assegura pro-
tegdo legal. A propésito, o Agravo de Instrumento n° 525 755-4/8-00,
de 30.10.2007, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 12 CAmara de Direito
Privado desta Corte: sem o registro nao ha patente ou modelo indus-
trial a ser protegido; a parte que se diga prejudicada ndo tem acesso
ao judicidrio a fim de vindicar protecido por concorréncia desleal. No
mesmo sentido, o Recurso Especial 70 015-SP (95/0035061-0), julgado
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em 03/06/1997 pelo STJ, relatado pelo Ministro Eduardo Ribeiro: do
mero protocolamento do pedido ndo decorre o direito a tutela legal”.
Tribunal de Justica de Sao Paulo, 82 Camara de Direito Privado, Des.
Luiz Ambra, AC 182.402-4/9-00, D] 21.11.2008.

“A irresignagdo da agravante comporta agasalho, pois a violagdo de privi-
légio da invencgao esta subordinada a existéncia legal do privilégio e néo
de mera expectativa de direito, como se verifica na espécie. Nao resta ne-
nhuma duvida de que a agravada s6 apresentou com a inicial os pedidos
de privilégio de invencdo, que ndo se confundem com as cartas-patentes
e ndo geram de imediato as mesmas consequéncias juridicas destas. (...)

Do sistema legal adotado, extrai-se que o que confere a exclusividade
de produgéo e de uso é a patente, ndo bastando o depdsito do pedido,
muito embora sujeitem-se os usudrios nao autorizados, no periodo en-
tre o deposito do pedido de patente e antes da sua concessio, ao paga-
mento de indenizagdo, na forma da lei.

Dai porque, antes da obtencéo daquele titulo, ndo hd como se reconhe-
cer a ocorréncia de violagdo de privilégio de inven¢do a modo de se
apreender toda a produgdo de equipamentos idénticos”. TJSP, Agravo
de Instrumento 97.277-7/2, 8 Camara de Direito Privado, Des. César
Lacerda, DJ 04.12.1998.

Mas, concedida a patente, opera-se a retroagao:

“O depositario pode requerer ao drgao administrativo a imposi¢do de
sigilo no periodo de dezoito meses entre o depésito e a publicagao, si-
gilo somente afastado com a publicagdo. Desde a publica¢io, quando
entdo o invento ou modelo de utilidade passa a ser de conhecimento
de todos, os direitos efetivos de propriedade encontram-se protegidos
contra qualquer ofensa realizada por terceiros.

Assim, o simples fato de 0 modelo ainda nio se encontrar sob protecéo le-
gal, ndo impede que o titular do direito de propriedade intelectual busque
as respectivas indenizagdes pela exploragio indevida, retroativamente.

Nestes termos, garante o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial que ‘ao
titular da patente é assegurado o direito de obter indenizagao pela explo-
ragdo indevida de seu objeto, inclusive em relacio a exploragéo ocorrida
entre a data da publicacio do pedido e a da concessdo da patente’.

Mas se note que a protecdo intertemporal somente é possivel “ao titular
da patente”, isto ¢, aquele a quem foram deferidos ou transferidos os di-
reitos de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar,
colocar a venda, vender ou importar com estes propositos o produto



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

objeto da patente ou o processo ou produto obtido diretamente por
processo patenteado e, ainda, impedir que terceiros o fagam.

Isto ¢, deferida a patente, pode o titular promover os interditos para
fazer cessar a atividade de terceiros e pode pedir indeniza¢io extensiva
a data de publica¢do. Nao pode postular interditos desde a data de pu-
blicacdo em razdo de uma impossibilidade logica, mas pode postular
a indenizagdo. O autor ainda nio tem direito a esta protegdo porque
ndo é certo o fato de vir a obter a carta-patente, mesmo que apresente
sincera convicdo nesse sentido.

Em se tratando de exercicio condicionado a eento futuro e incerto, a
espécie é regida pelo art. 6°, §2°, da Lei n° 4.657/1942 (LINDB), que
considera adquiridos somente os direitos “que o seu titular, ou alguém
por ele, possa exercer, como aqueles cujo comego do exercicio tenha
termo pré-fixo, ou condi¢do pré-estabelecida inalteravel, a arbitrio de
outrem”. Seria contrassenso deferir de maneira definitiva, sob o manto
da coisa julgada, interditos e indenizac¢des (principalmente) previstas
na legislacdo especifica antes de o autor ver reconhecido pela instancia
técnica competente o suporte fatico concreto destes direitos, sendo cer-
to, como aponta o réu, que nio cabe ao Poder Judicidrio antecipar-se
e se substituir ao 6rgdo especializado na tarefa de julgar o mérito da
inven¢ao ou modelo de utilidade; sendo em situagdes proprias, dentre
as quais nao se enquadra a presente e a serem julgadas por justica cons-
titucionalmente competente.

Nio se cogita de negar a pretendida prote¢do constante nos arts. 41,
42 e 44, da Lei 9.279/1996, ao autor, mas para que tal protecio lhe seja
conferida, é condigdo imprescindivel a declaragdo pelo INPI quanto a
ser patentedvel a invenc¢do ou modelo de utilidade apresentado e con-
sequente concessdo da carta-patente, inclusive postulando, se for de
seu interesse, as indenizac¢des ora pretendidas”. Sentenga da Juiza Carla
Patricia Boschetti Marcon Della Giustina, incorporada formalmente
no Acérddo da AC n° 70021145685 da 52 Camara Civel do TJR], DJ
26.07.2007. Des. Paulo Sergio Scarparo, Relator.

Apds a concessao, surge o poder de interdi¢do e a indenizagao retroativa:

“Considerando que a concessdo da patente de model de utilidade é um
dos meios de protecao dos direitos relativos a propriedade industrial
(artigo 2°, I, da Lei n° 9.279/1996); que a patente confere ao seu titular
o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir,
usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propositos, pro-
duto objeto da patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegu-
rado o direito de obter indenizagdo pela exploragdo indevida de seu
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objeto (art. 44), merecem prosperar os pedidos referentes a proibi¢do
de produgio e comercializagdo da maquina e de indenizag¢éo por dano
material - lucros cessantes”. TJR], Apelacdo Civel n° 7001576547, 92
Camara Civel, Tribunal de Justi¢a do RS, Relator: Iris Helena Medeiros
Nogueira, D] 20.12.2006.

“Contudo, nio restou demonstrado que as campanhas promocionais
“Coca-Cola light - seu brilho e vocé” e “Papo Fanta” teriam maculado
o direito conferido pela patente, posto que, a despeito do que insinua a
exordial, o pedido de patente nio foi deferido, a teor do contido no artigo
38 dalei 9279, encontrando-se, todavia, pendente de aprovagio do INPI.

Ora, somente ao titular da patente, hipétese que nio se amolda ao caso
em apreco, é conferido o direito de obter a exploragdo indevida de seu
objeto com efeitos retroativos a data da publicagdo do pedido, conso-
ante preconiza o artigo 44 do mesmo diploma legal (...)

Conclui-se, pois, que o simples deposito de patente ndo confere, por
si s, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera
expectativa de tal direito, até porque, o referido pedido podera ser in-
deferido”. Tribunal de Justica do Estado do Parana, 8* Camara Civel,
Des. Guimarées da Costa, AC 0432060-1, DJ 06.11.2008.

“Considerando que a concessdo da patente de model de utilidade é um
dos meios de protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial
(artigo 2°, I, da Lei n° 9.279/1996); que a patente confere ao seu titular
o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir,
usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propositos, pro-
duto objeto da patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegu-
rado o direito de obter indeniza¢do pela exploracdo indevida de seu
objeto (art. 44), merecem prosperar os pedidos referentes a proibigdo
de produgdo e comercializagdo da maquina e de indenizagéo por dano
material — lucros cessantes”. TJRJ, AC 70023362908, 9 Camara Civel,
a unanimidade, Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, D] 14.05.2008.

“A patente de invencao vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo
de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depdsito.
Durante este periodo de tempo ela garantira uma gama de direitos ao seu
titular, destacando-se, principalmente, o direito de impedir terceiro, sem
o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou impor-
tar com estes propdsitos produto objeto de patente e também processo ou
produto obtido diretamente por processo patenteado.

Ao titular da patente e assegurado ainda o direito de obter indenizagédo
pela explorac¢io indevida de seu objeto, inclusive em relagdo a explora-
¢do0 ocorrida entre a data da publicagdo do pedido e da concessio da
patente”. TJSP, Apelagdo ¢/ Revisdo 217 772 4/4-00, 62 Camara ‘A’ - Se-
¢do de Direito Privado, Des. Rubens Hideo Arai, 19.07.2006.
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Ao titular...

O dever de indenizar existe em face do poder de o titular ser indenizado.

Assim, é ele o legitimado em obter os remédios processuais pertinentes. Pelo
art. 61, no entanto, a licenca pode transferir ao licenciado essa legitimagao,
com efeitos apenas apds a publicac¢do da respectiva averbagdo”. Ja o art. 209
confere legitimidade do “prejudicado”.

... obter indenizacdo

Sob o art. 42, o poder conferido ao titular da patente é o de proibir os atos

de terceiros, descritos no art. 42, 183 e 184. Tal poder é um conjunto de regras
incondicionadas de exclusio®.

27
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Sobre a redagdo idéntica quanto a licenga de marcas: “O contrato de licenga para uso de marca,
para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, nido ofende o artigo 140, § 2°,
da Lei n.°. 9.279/96, a decisdo que defere liminar em autos de acdo de busca e apreensio, proposta
pelo licenciado, cujo contrato esta devidamente registrado, contra o antigo usuario da marca, que
ndo o registrou. (...) Quanto ao artigo 140, §2°, da Lei 9.279/96, ao meu sentir, a decisdo recorrida
ndo merece reparo. O fato é que a legislagdo determina a averbagdo do contrato de licenga para a
exploragao de marca no INPI e a providéncia ¢ indispensavel para torna-lo vélido perante terceiros”
(STJ, REsp 606.443, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justi¢a, Ministro Castro Filho, 05 de
fevereiro de 2004. E: “O contrato de licenga para uso de marca notoria ou de renome internacional
(“Nintendo, Nes, e Super Nes”) autoriza a licenciada a defender a exclusividade em juizo, tal como
seda com alicenca de patente (art. 61, paragrafo tinico da Lei 9279/1996), estimulando a provocagio
de atividades interditais e de recuperagdo de patriménio, pelos efeitos nocivos da pirataria
e do comércio clandestino (arts. 139, paragrafo unico e 140 da Lei 9279/1996) (...) Dai advém a
modernizagdo do direito comercial, direcionada ao resguardo dos interesses da sociedade brasileira
legalmente autorizada, com exclusividade ou ndo, o direito subjetivo de batalhar pelo respeito da
originalidade da mercadoria de origem externa a que esta vinculada, sob pena deter que assistir a
deterioragao econémica de seu contrato de licenga”. Tribunal de Justi¢a do Estado de Sao Paulo, 32
Camara de Direito Privado, Des. Enio Zuliani, AC 13957547, DJ 23.09.200. (Grifamos)

Veja-se: (...) acondigdo de terceiro deboa-fé daré - segundo as suas alegagdes, aaquisigao foirealizada
sem o intuito de cometer o ato ilicito, mediante engano do seu preposto no ato da importagao - ¢é
completamente indiferente para o acolhimento da demanda. O que importa é a contrafacio e o
impedimento da comercializagdo de produtos nao licenciados no Brasil. Quanto muito, a indagagéao
poderia ter alguma pertinéncia para efeito de indenizagao, nao deferida, no entanto, em primeiro
grau”. TJPR, AC 735.681-8, 10* Camara Civel do Tribunal de Justica do Parard, por unanimidade,
]J.C Albino Jacomel Guérios, 16.06.2011. (Grifamos)

“Isto ¢, deferida a patente, pode o titular promover os interditos para fazer cessar a atividade de
terceiros e pode pedir indenizagao extensiva a data de publica¢do” Sentenca da Juiza Carla Patricia
Boschetti Marcon Della Giustina, incorporada formalmente ao Acérddo da AC n° 70021145685 da
5* Camara Civel do TJR], Des. Paulo Sergio Scarparo, 26.07.2007. (Grifamos)
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A concorréncia de terceiros, independentemente de qualquer deslealda-

de, culpa, dolo ou mesmo ciéncia, é interdita®. Néao é o caso de concorréncia

desleal, mas interdita®.

Esta percepgdo é essencial para entender que nem toda “indeniza¢ao”

neste contexto serad igual.

... exploracdo indevida

A dicgao legal é cuidadosa: ndo classifica a exploragao do terceiro, em tes-

tilhas com o texto da patente, como ilicita. Ela é indevida, em face do poder in-
condicional de interdi¢do. Em verdade ela tornou-se indevida apds a concessao.

Art. 44 §§ 1° e 2° — Efeito retroativo da concessao

... inclusive em relacdo a exploracio ocorrida entre a data da publicacdo
do pedido e da concessdo da patente

O dever de indenizar compreende também um efeito retroativo.

Além da indenizabilidade prospectiva, ha também o poder de haver “in-

denizagdo” a partir da publicagdo do pedido — aqui, a publicacio prevista pelo

29

30

26

“§1.900. Natureza do direito de propriedade industrial (...) 2. LIVRE CONCORRENCIA E

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. No ambiente de livre concorréncia, cresce de ponto a importancia
de se determinar onde a concorréncia é contrario a a direito (limites a livre concorréncia), onde
pode ser negocialmente restringida e onde é exercida irregularmente (concorréncia desleal). Nas
duas primeiras espécies, ha concorréncia interdita; na terceira, concorréncia desleal (...). PONTES
DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, vol. XV1, ed. Borsoi. Vide: “(...)
Convém registrar que o acorddo ndo é incoerente ao admitir a eficdcia do contrato de licenga, para
efeito de emitir tutela interdita, sem a averbagdo no INPI (acolhimento do pedido principal ou de
abstengdo do comércio clandestino) e, a0 mesmo tempo, expedir condenagao, tendo, como data,
justamente a averbagdo no INPI, porque sdo consequéncias distintas do contrato. Resguardar a
exclusividade da marca contra a concorréncia desleal é uma fungao natural do contrato de licenga,
porque é proprio do escopo da contratagdo, conforme explicado no voto condutor, enquanto a
indenizagéo por ato ilicito depende da averbagdo no INPI, para efeito de subordinar o patrimonio
do terceiro. Dai a distingéo (...)”. Apelagdo Civel n° 128.569-4/4. 32 Camara de Direito Privado. TJSP.
Rel. Des. Enio Santarelli Zuliani. DJ 30.07.2002.

“Tocante a pretensdo deduzida na inicial, ndo se pode olvidar a inconfundibilidade da agdo de
contrafagdo e da acdo de concorréncia desleal. E isso porque, notadamente, a primeira supde uma
culpa, enquanto a segunda implica uma violagao a um direito. (...) Para a obtengao de uma condenagéo
a titulo de concorréncia desleal, o titular da patente deve direcionar sua agdo sobre fatos distintos
dos articulados a titulo de uma ag¢éo de contrafagdo”. TJRS, AC 70007904527, 13* Camara Civel do
Tribunal de Justiga do Estado, a unanimidade, Des. Angela Terezinha De Oliveira Brito, DJ 20.05.2004.
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art. 30, ou seja, a notificacdo de que o objeto do pedido estd aberto a inspegdo
publica. Uma vez efetuada a publicagdo, o objeto do pedido cai no estado da
técnica, ou seja, torna-se juridicamente acessivel ao conhecimento de todos.
Assim, pode-se presumir que, a partir desta data, um terceiro tivesse acesso
ao invento e pudesse reproduzi-lo.

Veja-se, no entanto, o §3° deste artigo; o dever se concretiza em face a pa-
tente tal como concedido, isto ¢, a constante da carta patente, e ndo a publicada.
Na verdade, assim, o dever de indenizar existe tao somente quanto aos elemen-
tos da patente que, constantes da publicacao, também surgirem na carta patente.

Mais ainda: lendo-se a clausula anterior, observa-se que esse dever ¢é re-
lativo aquela exploragdo ocorrida no prazo agora definido. Nao se deve inde-
nizar pelo prazo, mas pela exploragio eventualmente ocorrida nesse prazo.

A indenizabilidade na retroacido: em principio,
enriquecimento sem causa

No caso especifico do efeito retroativo, a lei assegura ao titular uma si-
tuagdo econdmica equivalente a posigdo em que estaria se — a altura do uso
passado — ele pudesse exercitar seu poder de interdi¢do. Essa “indeniza¢ao”
corresponde estritamente ao enriquecimento sem causa.

Nota-se que a lei ndo enuncia qualquer dever legal de abstengdo do ti-
tular do direito ao pedido de patente. Ou seja, antes da concessdo. Alias, o
nosso sistema juridico em geral nao contempla tal dever em face da simples
expectativa de direito. O dever de indenizar, eventual e retroativo, ndo se da
em consequéncia de uma infragao de direitos (que ainda ndo hd), masobriga a
uma simples reintegragdo patrimonial.

Haver4, sim, a responsabilidade civil plena nos casos em que houver real
contetdo subjetivo na infragao: se, ciente de que estava infringindo, ou de-
vendo sabé-lo, o terceiro cometeu os atos que consistiam na hipotese de exclu-
sao do titular, se a patente jd estivesse concedida. Tal se dard, ineludivelmente
quando o titular, conhecedor dos atos do terceiro, o tiver notificado do teor do
pedido e da pretensdo de retroagéo, uma vez concedida a patente.
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Além desses limites, torna-se dificil postular um dever geral do povo,
de acompanhar a publicacédo de todos pedidos de patentes®. Mesmo porque
durante o exame podem acontecer significativas alteragdes no contetido do
pedido, o que torna a publicagdo do art. 30 uma fonte insegura dos direitos
eventuais do titular.

Ademais, havera em muitos casos (como a jurisprudéncia aponta) deten-
¢do autonoma de boa-fé do conhecimento tecnoldgico, independentemente da
publicagdo do titular, como denotam os muitos precedentes sob o art. 45 da
Lei (usuario de boa-fé)*2.

... se o infrator obteve

Este §1° cuida de uma hipdtese de infracio de patentes através da exploragdo
do contetido do pedido depositado, antes da abertura a inspegdo publica (art. 30).

Como o invento ndo esta no estado da técnica, trata-se de um caso especial
de protegao ao segredo de invento®. O conhecimento ainda estd em segredo, mas

31 No entanto, um aresto isolado: “A concessdo das patentes depositadas no INPI siao devidamente
publicadas na Revista de Propriedade Industrial (RPI) para ciéncia erga omnes, ndo cabendo a
ninguém alegar o seu desconhecimento. A apelada estd exercendo a satisfagdo de um direito do qual
¢ legitimamente detentora, ao cobrar indenizagao pela violagao de seu direito de patente, tendo em
vista a exploragdo indevida das tecnologias pela mesma desenvolvida e legitimamente patenteadas
nas lavouras de produgéo de soja dos autores”. Tribunal de Justi¢a do Estado do Rio grande do Sul,
202 Camara Civel, Des. Angela Maria Silveira, AC 70030660799, DJ 23.09.2009.

32 Por exemplo: “Ninguém esta obrigado a requerer patente para proteger as invengdes que utiliza em
atividade industrial. Se um empresério obtém protegdo para invengao que ja era utilizada por seus
concorrentes, abrem-se duas possibilidades aos prejudicados: (i) impugnar a patente, mediante a
comprovagao de auséncia de novidade; ou (ii) valer-se do “direito consuetudinario” assegurado
pelo art. 45 da Lei 9.279/96. A simples prova testemunhal ndo é idonea para que se reconhega
incidentalmente a nulidade; e o tema tampouco foi objeto do recurso especial. A aplicagdo do art.
45 da Lei 9.279/96 requer que a invengao tenha sido utilizada pela prépria parte prejudicada, mas a
prova testemunhal produzida s6 aponta, com seguranga, o uso por terceiros” (STJ, REsp 1.096.598-
MG (2008/0234753-8), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiga, por unanimidade, Min.
Nancy Adrighi, DJ 20.08.2009). E: “De fato, o art. 45 da Lei n° 9.279/1996, estabelece o direito a
continuidade de exploragao empresarial sem qualquer 6nus, em se tratando de pessoa de boa-fé,
que antes do efetivo deposito do pedido de patente, ja se encontrava explorando seu objeto no Pais”.
Tribunal de Justi¢a do Estado de Minas Gerais, 11* Camera Civel, Des. Marcelo Rodrigues, AC
1.0079.02.005256-3, D] 20.01.2007.

33 RODRIGUES, Marissol Gomez. Da agao de adjudicagao de patente como ferramenta reivindicatoria
do usurpado, Dissertagdo apresentada ao INPI para a obten¢do de Mestre em Propriedade
Intelectual e Inovagao, Orientador: Denis Borges Barbosa, 2009.
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o respectivo pedido de patente ja foi depositado; assim, a protecao retroativa dos
interditos alcanga esta violagdo do segredo, sem nenhum dos requisitos comple-
mentares da protegdo de segredos segundo o art. 195, XI e XII**.

... por qualquer meio

Aqui nao se identificam, e com isso restringindo, 0s meios de acesso que
causam a ilicitude, como ocorre no caso do art. 195, XI e XII*.

Mesmo o acesso de boa-fé pode ser interdito, o que ndo ocorreria no caso
de violagdo de segredo de empresa do art. 195. Aqui ja ha efeito erga omnes e
jus persequendi, que inexiste no caso da concorréncia desleal.

... conhecimento do conteddo do pedido depositado

Este §1° apenas cobre as hipdteses de conhecimento do contetido do pe-
dido depositado. Se o utente do conhecimento gerou autonomamente tecnolo-
gia, ou adquiriu-a de terceiro que nao tece direta ou indiretamente acesso ao
conhecimento do invento depositado, nao se aplicara a regra em analise.

Eventualmente, se e quando for concedida a patente, o utente sera (i) ou
colhido pela interdi¢ao incondicional do art. 42, ou (ii) se obrigara sob o art.
45. Mas nao devera indenizagao pelo periodo anterior a publicagdo do art. 30.
Nesses casos, aplica-se a regra do caput.

... anteriormente a publicacido

O conhecimento obtido pela publicagdo do art. 30, ou depois dela, ndo
faz incidir este §1°; neste caso, aplica-se o caput.

34 Para a protegao de segredos sob o art. 195, XI e XII, vide FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar.
Universidade de Sao Paulo Faculdade de Direito. Tese de Doutorado. “Perfil do Segredo de industria
e Comércio no Direito Brasileiro: Identificagdo e analise critica”. Orientador: Waldirio Bulgarelli.
Junho de 1999. P. 39/40. Igualmente, FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar. O regime juridico do
segredo de industria e comércio no direito brasileiro. Ed. Forense. Rio de Janeiro, 2003, p. 86-91.

35 “XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos, informagdes ou dados
confidenciais, utilizdveis na industria, comércio ou prestacio de servicos, excluidos aqueles que
sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve
acesso mediante relagdo contratual ou empregaticia, mesmo apos o término do contrato; XII -
divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagio, de conhecimentos ou informagdes a que se refere o

inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude;” (Grifamos)
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O conhecimento obtido antes do deposito do pedido, igualmente esca-
pa ao ambito do §1°; neste caso, se aplica o art. 45 (usudrio de boa-fé), para
escudar o conhecimento e uso ndo publico com a inoponibilidade da paten-
te enfim concedida. Ou, se o conhecimento ¢ piiblico, havera anterioridade,
impedindo-se a concessao da patente.

... contar-se-4 o periodo da exploracido indevida...

A diferenga do regime do caput e do §1° esta nesta clausula. A indeniza-
¢do sera contada a partir da exploragdo (como também no caput), mesmo se
esta exploracio se deu antes da publicagdo do art. 30.

... material bioldgico, depositado na forma do pardgrafo tinico do art. 24

No caso de material bioldgico, que carrega informacao genética, a regra
especial deste §2° transfere o dever de indenizar ao momento em que se deu
acesso a tal informagdo genética. Simplesmente se aplica o regime do caput a
uma hipdtese em que o acesso a informagdo nao se satisfaz com a publicagio
dos documentos da patente, mas exige aceder a re ipsa da matéria bioldgica.

Mas o inciso §1° também se aplica a hipotese de material biologico: se se
teve acesso a informacéao genética antes da publicagdo especial mencionada no
art. 30, §3°, a indenizacéao sera devida também pela exploracio a esta anterior.

... 0 direito de obter indenizacido por exploracdo indevida

Este §3° ndo depende dos §$1° e 2°. O preceito aplica-se a exploracdo an-
tes e depois da concessdo. E assim regra geral de indenizibilidade.

... inclusive com relacdo ao periodo anterior a concessiao da patente

Como acabou de ler-se, esta regra do §3° aplica-se também, mas nao sd, ao
periodo antes da concessao. A grande diferenca entre as duas fases é que, antes da
concessdo, ainda nao se tem o desenho final das reivindicagoes do art. 41.

Assim, como ja dito, so6 havera indenizagao (ou restituicdo) quanto aquela
matéria que, constante da publicacdo do art. 30, também conste da carta patente.
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Da duplicidade de compensacao

O que os precedentes indicam é que, mesmo se a patente fosse concedida
apos seu prazo normal de vigéncia, ndo seria natimorta. Com efeito, a retroa-
¢do garantida ao depositante é substantiva, e compreende uma forma eficiente
de impedir, pelo risco econémico da indenizabilidade plena, qualquer compe-
ticao honesta e consequente:

“Ademais, a requerente, ao abandonar a esfera administrativa para
acionar a méquina do Poder Judiciario, impossibilitou o Orgio Admi-
nistrativo de prosseguir no exame da questao. (...)
[a] almejada prote¢do inicia-se no momento do depdsito, podendo o
inventor tomar as medidas judiciais necessarias para afastar qualquer
violagdo a seu direito apds a concessao da patente.

A patente, de forma como foi concedida, ndo é um direito natimorto.
Pois a nossa legislacao conferiu efeitos retroativos a data do seu depésito,
podendo o seu titular promover a¢des necessarias a defesa do seu direi-
to”. Superior Tribunal de Justica, 4* Turma, Min. Luis Felipe Salomao.
Medida Cautelar Inominada de n° 15222, DJ 20.02.2009. (Grifamos)

“Alias, em regra geral as boas empresas do mercado, quando veem um
depdsito patentdrio, tém o cuidado de ndo utilizar aquela tecnologia
que esta sendo patenteada, quer esteja ela sendo discutida em sede ad-
ministrativa ou em litigio judicial. Creio que os que porventura a con-
trafariam seriam aqueles capazes de pirated-la de qualquer maneira,
ainda que no prazo de vigéncia plena da patente concedida.

Assim, ndo vejo como prosperar a alegagdo de que a concessdo da pa-
tente, como na hipétese vertente, seria um direito natimorto, porque,
a uma, como ja dito, produzi efeitos a partir do depdsito e a duas, pen-
dente o depodsito mesmo que ainda ndo examinado o pedido de paten-
te, a sua titular jd tem como notificar eventuais concorrentes a respeito
da possibilidade de a¢do indenizatéria futura.

Afinal, como é sabido, os exames de patentes sdo demorados e nunca se
ouvir que durante o periodo em que corre o exame o titular do depésito
estaria a descoberto absolutamente de qualquer tutela juridica para defe-
sa dos seus interesses. Basta obter a concessdo da patente, como ocorreu
no caso ora sob exame, para se aperfeicoarem seus meios de defesa”. Tri-
bunal Regional Federal da 2? Regido, 1* Turma Especializada, ].C Marcia
Helena Nunes, AMS 2005.51.01.507058-6, D] 12.12.2008.

“Isto porque, em vista do prazo de validade de 10 anos concedido ao au-
tor como garantia da propriedade e do uso exclusivo do privilégio, conta-
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dos a partir de 04/05/1992 (fls. 13), tem-se que este se encerrou em 2002,
0 que torna incabivel a pratica dos atos de protegdo ora citados. Cedigo
que ultrapassado o prazo de validade, a utilidade conferida ao objeto cai
no dominio publico. Dai que, neste aspecto, a agdo perdeu seu objeto.

Nao obstante, evidente o dever da ré de indenizar o autor pela ex-
ploragdo indevida do objeto em analise, nos termos do art. 44 da Lei
9.279/1966, vazado nos seguintes termos: “Ao titular da patente é as-
segurado o direito de obter indeniza¢io pela exploragao indevida de
seu objeto, inclusive em relacio a explora¢do ocorrida entre a data da
publicac¢do do pedido e a da concessdo da patente”. A verba indenizaté-
ria consubstanciada no montante das vendas realizadas pela ré devera
ser apurada e quantificada em liquidagdo de sentenca ante a impreci-
sao dos autos, ocasido em que os litigantes terdo ampla oportunida-
de para discutir o quantum debeatur”. TJSP, Apelagdo com revisdo n°
176.071.4/8-00, 21* Camara — Segdo de Direito Privado.

Do efeito da soma dos dois dispositivos

Como se viu nesta se¢do, ha dois dispositivos na Lei n° 9.279/1996 que
se voltam a tutelar os interesses do depositante da patente durante o periodo
anterior a concessao.

O art. 44, seguindo uma tendéncia das legislagdes de patente, garante a
indenizabilidade das infra¢des incorridas em periodo anterior a concessao.
Assim, ainda que haja retardo na concessao, o depositante podera recobrar a
lesdo de seus interesses juridicos.

Ja o art. 40, paragrafo unico garante um prazo minimo de vigéncia apds
a concessdo. Mas nao o faz, porém, cancelando a eficécia retroativa. Somam-
-se a retroa¢ao e a extensdo. Com o prazo maior, os concorrentes — que pelas
razdes econOmicas e de fato citadas acima néo terdo entrado no mercado - a
ficam proibidos de utilizarem a tecnologia revelada por tempo ainda maior
dos que os vinte anos impostos pelo direito internacional.

Dois fatores parecem desaconselhar a politica publica subjacente a soma
dos dois dispositivos. Primeiro, a compensagio pela ineficiéncia estatal se faz
a despeito da sociedade e, em particular, dos concorrentes: o estado nao se re-
dime pela responsabilidade objetiva prevista no art. 37, caput da Constituigdo,
mas acresce em favor do depositante seu poder de interdi¢do. Segundo, a com-
pensagao do atraso nao leva em conta que a lei brasileira ja defere a retroagéo.
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O eventual retardo de um poder de interdi¢ao (que s6 surge com a concessao)
nao parece proporcional ao acréscimo do poder de haver indenizagao, esse
sim, prospectivo e retrospectivo.

Essa soma desproporcionada de beneficios, a custa de quem nao deu
causa a compensagdo, ocasiona o que Nuno Pires de Carvalho, o jurista
portugués integrante da Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) classifica como uma “armadilha” contra os poucos paises que ga-
rante extensio e retroagdo’®:

“33.10 Entretanto, a este respeito, as leis nacionais de um pequeno nu-
mero de Membros da OMC escondem uma “armadilha” que a inefi-
ciéncia dos escritorios de patentes pode inadvertidamente desencade-
ar. Essas leis, além de preverem a prote¢do provisoria dos direitos de
patentes, também permitem a extensido compensatoria dos prazos das
patentes. A combinagido dessas duas flexibilidades leva a uma extenséo
real do periodo durante o qual os direitos de patente podem ser aplica-
dos (com frequéncia, além do prazo de vinte anos)”.

Com efeito: os membros da Convengédo de Patentes Europeia garantem
uma retroagdo, mas ndo extensdo. Os Estados Unidos garantes a extensdo e
um retroagao limitada aos royalties retroativos razoaveis®.

36  “33.10 However, in this regard, the national laws of a small number of WTO Members hide a “trap”
that the inefficiency of patent offices may inadvertently trigger. Those laws, in addition to providing for
provisional protection of patent rights, also permit the compensatory extension of patent terms. The
combination of those two flexibilities leads to an actual extension of the period during which rights
under a patent can be enforced (frequently, beyond the twenty-year term)”. PIRES DE CARVALHO,
Nuno. The Trips Regime of Patent Rights. 32 Edigao, Kluwer Law International, 2010, item 33.10.

37  No entanto, nos Estados Unidos, o §154 (d) (1) da lei de patentes estabelece que uma patente assegura
a seu titular o direito de obter um royalty razoavel de qualquer pessoa que infringir respectivo
pedido durante o periodo a partir da data da publicagdo. “Provisional Rights. —1) IN GENERAL.—
In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a
reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of
the application for such patent under section 122(b), or in the case of an international application
filed under the treaty defined in section 351(a) designating the United States under Article 21(2)(a) of
such treaty, or an international design application filed under the treaty defined in section 381(a)(1)
designating the United States under Article 5 of such treaty, the date of publication of the application,
and ending on the date the patent is issued— (A) (i) makes, uses, offers for sale, or sells in the United
States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into
the United States; or (ii) if the invention as claimed in the published patent application is a process,
uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by
that process as claimed in the published patent application; and (B) had actual notice of the published
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Do direito internacional pertinente

Nesta secao se discutira essencialmente a aplicagao do art. 62 de TRIPs (es-

pecificamente o art. 62.2) que, na teia de instrumentos internacionais a que se filia
o Brasil, é o tinico dispositivo que rege o tempo de exame dos pedidos de patente.

O dispositivo em questdo assim se lé:

“ART. 62

1 - Os Membros podem exigir o cumprimento de procedimentos e for-
malidades razodveis, como uma condi¢do da obten¢do ou manutengdo
dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos pelas Se¢des 2 a
6 da Parte II. Esses procedimentos e formalidades serdo compativeis
com as disposi¢oes deste Acordo.

2 - Quando a obten¢do de um direito de propriedade intelectual estiver
sujeita & concessao do direito ou a seu registro, os Membros, sem pre-
juizo do cumprimento dos requisitos substantivos para a obtengao dos
direitos, assegurardo que os procedimentos para a concessiao ou regis-
tro permitam a concessio ou registro do direito num prazo razoével,
de modo a evitar reducio indevida do prazo de protecio. (...)

4. Os procedimentos relativos a obten¢ao ou manutencéo de direitos de
propriedade intelectual e, quando a legislacdo de um Membro os tiver,
os relativos a nulidade administrativa e aos procedimentos interpartes,
como oposi¢do, anulacdo e cancelamento, obedecerdo aos principios
gerais estabelecidos nos paragrafos 2 e 3 do ART. 41%.

5. As decisdes administrativas finais em qualquer dos procedimentos
previstos no Artigo 41 estara sujeita a revisdo por uma autoridade ju-
dicial ou quase judicial. Ndo havera obrigacdo, contudo, de prover uma
oportunidade para essa revisdo de decisdes nos casos de oposi¢ao in-
deferida ou nulidade administrativa, desde que as razdes para esses
procedimentos possam estar sujeitas a procedimentos de invalidagao.
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patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an
international application designating the United States that is published in a language other than
English, had a translation of the international application into the English language”.

ART. 41 (...) 2 - Os procedimentos relativos a aplicagdo de normas de protegdo dos direitos de
propriedade intelectual serdo justos e equitativos. Nao serdo desnecessariamente complicados ou
onerosos, nem comportardo prazos nao razoaveis ou atrasos indevidos. 3 — As decisdes sobre o
meérito de um caso serdo, de preferéncia, escritas e fundamentadas. Estarao a disposigao, pelo menos
das partes do processo, sem atraso indevido. As decisdes sobre o mérito de um caso serdo tomadas
apenas com base em provas sobre as quais as partes tenham tido oportunidade de se manifestar.
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Da interpretacio do art. 62

O dispositivo em questao integra a se¢ao IV do Acordo TRIPs, que trata

da aquisi¢ao e manutencao de direitos de propriedade intelectual®’; assim, ndo
se limita a questao especifica de patentes.

Primeiro de tudo, o art. 62.1 estabelece um principio de interpretac¢ao

integra, a0 mesmo tempo que especifica que, em suas leis nacionais, os paises-
-membros podem estabelecer requisitos razodveis para obten¢ao e manuten-
¢do de direitos. Ou seja, a liberdade de estabelecimento de requisitos deve ser
compativel com os principios de tratamento nacional e de na¢do mais favore-
cida*’, mas também com os demais principios e regras de TRIPs.
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This provision is article 62, which constitutes the entire part IV of the Agreement on acquisition
and maintenance of the intellectual property rights provided for under sections 2 through 6 of part
II. Article 62 authorizes members to require compliance with reasonable procedures as a condition
of the acquisition or maintenance of patents. The Agreement provides a few elements that may help
clarify what a reasonable procedure is but does not define it.

First, article 62.1 establishes that such procedures and formalities shall be consistent with the
provisions of the Agreement. In other words, they shall comply not only with the basic principles of
the Agreement, including the national treatment and the most-favored nation treatment principles
but also with specific relevant provisions.

This means that a link exists between the reasonable procedures admitted by article 62 and the
conditions of patentability established in section 5 of part I, namely article 27.1 and article 29.

Second, article 62.2 clarifies that the procedures, subject to compliance with the substantive
conditions for acquisition of the right established by article 27.1, should permit the granting of
the right within a reasonable period of time so as to avoid unwarranted curtailment of the period
of protection”. [Sem notas de rodapé] PIRES DE CARVALHO, Nuno, Requiring Disclosure of
the Origin of Genetic Resources and Prior Informed Consent in Patent Applications Without
Infringing the TRIPS Agreement: The Problem and the Solution, 2 Wash. U. JK. L. & Pol’y 371
(2000), “Requiring Disclosure of the Origin of Genetic Resources and Prior Info” by Nuno Pires de
Carvalho (wustl.edu), visitado em 29/07/2013.

BARBOSA, Denis Borges, Direito de Acesso do Capital Estrangeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
1996: “As duas primeiras nog¢des tém muito transito no Direito Internacional Econémico, em
especial no tocante ao direito de acesso no mercado nacional aos bens fisicos de origem estrangeira,
como “direito ao tratamento nacional” e “direito a igualdade com a nagao mais favorecida” (MFN).
Diz John Jackson: “The national treatment, like the MFN obligation, is a rule of ‘nondiscrimination’.
In the case of MFN, however, the obligation prohibits discrimination between goods from different
exporting countries. The national treatment clause, on the other hand, attempts to impose the
principle of nondiscrimination as between goods which are domestically produced, and goods
which are imported. It is, needless to say, a central feature of international trade rules and policy.”
Sobre a questao, vide ainda BARBOSA, Denis Borges. Principio da Nao Discriminagao (no Direito
da Propriedade Intelectual). In: Ricardo Lobo Torres; Eduardo Takemi Kataoka; Flavio Galdino.
(Org.). Dicionario de Principios Juridicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, v. 1, p. 876-915.
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Logo em seguida, tratando agora dos direitos de propriedade intelectual
sujeitos a concessdo ou registro*!, o art. 62.2 exige que os respectivos procedi-
mentos sejam desenvolvidos “num prazo razoavel, de modo a evitar redugao
indevida do prazo de protecao”.

... prazo razodvel

Essas das expressoes centrais do art. 62.2 condicionam qual é o prazo ad-
missivel de retardeo administrativo a luz de TRIPs. A nogao de “razoéavel” surge
igualmente no art. 62.1 e, segundo alguns autores*?, deve ser lido a luz da inter-
pretacéo oferecida pelo painel da OMC no caso Canada - Prazo das Patentes.

Em particular, TRIPs exigiria que um periodo de protecdo da patente
por 20 anos desde o deposito deveria ser assegurado®, sem com isso eliminar
a autonomia de cada pais membro estabelecer os procedimentos de concessiao

41  Por exemplo, no nosso sistema, as marcas, patentes, desenhos industriais, topografias, cultivares etc.
Nesse mesmo sistema, nao depende de exame ou qualquer formalidade a protegao pelo direito autoral.

42 HOSS, cit. P. 25: “the report of the WTO Panel in the Canada - Patent Term case might actually
provide some initial guidance. In this case, the Panel briefly analyzed art. 61:1 and understood
that reasonable procedures are those which are “tied to valid reasons required to ensure a proper
examination”. O autor precisa: “Canada — Patent Term case, supra note 90, Panel Report, at para
6.114. See also PIRES DE CARVALHO, supra note 137, at 664 (reasonable formal requirements
would be those which contribute to give proof of compliance with substantive requirements)”.

43 Como determinou o Painel do caso Canada/Patent Term: “Article 62.2 deals with procedures
relating to the acquisition of intellectual property rights. Article 62.2 does not deal with the
duration of those rights once they are acquired. Article 62.2 is of no relevance to this case. This
purely procedural Article cannot be used to modify the clear and substantive standard set out in
Article 33 so as to conjecture a new standard of ‘effective’ protection. Each Member of the WTO
may well have its own subjective judgment about what constitutes a ‘reasonable period of time’
not only for granting patents in general, but also for granting patents in specific sectors or fields
of complexity. If Canada’s arguments were accepted, each and every Member of the WTO would
be free to adopt a term of ‘effective’ protection for patents that, in its judgment, meets the criteria
of ‘reasonable period of time’ and ‘unwarranted curtailment of the period of protection’, and to
claim that its term of protection is substantively ‘equivalent’ to the term of protection envisaged by
Article 33. Obviously, this cannot be what the Members of the WTO envisaged in concluding the
TRIPS Agreement. Our task is to interpret the covered agreements harmoniously. A harmonious
interpretation of Article 33 and Article 62.2 must regard these two treaty provisions as distinct
and separate Articles containing obligations that must be fulfilled distinctly and separately”.
Encontrado em: 1391da.PDF (wto.org), visitado em 30/07/2013.
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que entendesse adequados**. Seria razoavel, assim, o prazo vinculado as ra-
zdes validas de garantir um exame adequado®.

Uma outra perspectiva, a partir dos art. 7 e 8 de TRIPs, e de seu pream-
bulo, seria entender como razoavel aquele prazo necessario e suficiente para
assegurar que a protecdo da propriedade intelectual ndo se converta num em-
pecilho ao livre comércio*s.

Carlos Correa® oferece um pardmetro mais concreto para o problema
especifico do exame de patentes: seria razoavel o prazo incluso nos Acordos
Bilaterais negociais pelos Estados Unidos com uma série de paises, como ja
reportado acima neste estudo. Seria, assim, cinco anos do depdsito, ou trés
anos do pedido de exame®®.

Numa rara hipotese em que discordamos do autor, ndo parece razoavel
tal prazo, quando, no relatério do Escritério Britanico, acima mencionado,
se documentam historicamente pendéncias médias nos escritérios japonés e

44 O mesmo painel afirmou a autonomia de cada pais membro de estabelecer seus procedimentos
de concessdo, sem violar as normas e principios do Acordo: “Article 33 contains an obligation
concerning the earliest available date of expiry of patents, and Article 62.2 contains a separate
obligation prohibiting acquisition procedures which lead to unwarranted curtailment of the
period of protection. We recognize that some curtailment is permitted by the text of these two
provisions. However, Article 1.1 gives Members the freedom to determine the appropriate method
of implementing those two specific requirements, but not to ignore either requirement in order to
implement another putative obligation concerning the length of effective protection”. Vide: 1391da.
PDF (wto.org), visitado em 30/07/2013.

45 Como nota PIRES DE CARVALHO, The TRIPS, cit., o prazo de prote¢do do art. 33 ndo é a mesma
coisa que o periodo de protegio exigido pelo art. 62.2: “62.10. A period of protection is not the same
as a term of protection. A period of protection is the period during which patent rights can still be
enforced, even if, in some cases, the term may have already expired (for example, as noted above,
after the term has expired, the patentholder may still be entitle to receive royalties for the use of
the claimed invention by a third party before the expiry of the term). Therefore, the unwarranted
curtailment is not necessarily evaluated in a horizontal, uniform manner. The period of protection
may be longer for certain technologies”.

46 PIRES DE CARVALHO, cit., p. 664: “reasonableness must be assessed in view of the overall
objectives of the TRIPS Agreement, to avoid intellectual property — either by lack of or excessive
protection — becoming a barrier to international trade”.

47  Cit., p. 470 e seg.

48 “Thus, the FTA with Dominican Republic and the Central American Countries (DR-CAFTA) as
well as the FTA with Chile stipulate that an ‘unreasonable delay’ in patent examination shall be
understood as a delay of more than five years from filling or three years after request for examination.
In the case of FTA’s signed by the USA with developed countries (Australia and Singapore) these
terms are four and two years, respectively”.
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canadense, de perto de cem meses. No entanto, num segundo enfoque, Cor-
rea nota que o “razoavel” seria sujeito a uma regra do possivel, levando-se em
conta o nivel de desenvolvimento de cada pais®.

... reducdo indevida

Ao lado da nogdo de “duragdo razoavel” o art. 62.2 dispoe que tal du-
ragao seria a que ndo levasse a uma redugdo indevida [ou, na tradugéo oficial
portuguesa, injustificada] no prazo de protecao dos direitos. No original in-
glés, “so as to avoid unwarranted curtailment of the period of protection”.

Note-se que ndo ha aqui uma exigéncia incondicional de TRIPs de uma
concessdo rapida. Quando prescreveu essa exigéncia, o Acordo o disse especi-
ficamente - no caso de registro de desenho industrial para produtos téxteis™
-, com uma redagdo, que no original inglés é muito mais incisiva: as exigén-
cias de registro nao poderiam “unresonably impair the opportunity to seek and
obtain such protection”.

49  “What can be deemed ’reasonable’ for the purposes of Article 62.2 will depend on the level of
development and the resources a particular Member can devote to the procedures involved in the
acquisition of intellectual property rights. Members have no obligation to allocate specific resources
for the management and enforcement of such rights. Understandably, developing countries have
other more urgent priorities and may not devote resources as substantial as those allocated in
rich countries, such as in the US, where the Patent and Trademark Office spends more than $1
billion annually. It is also to be noted that problems with patent examination do not only exist in
developing countries. In Japan, for instance, the average pendency until the first action by the patent
office was approximately 26 months in 2004, and the number of applications awaiting examination
was approximately 500,000”. Cit., p. 468-469.

50 O texto relevante é: “Cada Membro assegurard que os requisitos para obtengdo da protegdo de
desenhos ou modelos de téxteis, nomeadamente no que se refere a eventuais custos, exames ou
publicagdes, ndo comprometam indevidamente a possibilidade de requerer e obter essa protegao.
Os Membros serdo livres de dar cumprimento a esta obrigagdo através de legislagio em matéria de
desenhos ou modelos industriais ou através da legislagaio em matéria de direitos de autor”. [aqui,
usamos a tradugéo oficial da Unido Europeia para o portugués]. O livro da conferéncia das Na¢oes
Unidas para o Comércio e Desenvolvimento sobre TRIPs assim nota: “TRIPS added Article 25.2 in
response for rapid and cheap protection given by a non-registration regime, but only in the field of
the textiles industry. The provision calls for a protection regime that does not “unreasonably impair
the opportunity to seek and obtain such protection”, and this may be hard to comply with unless
a non-examination, non-registration/deposit system is adopted; the option available to Members
appears to be to either allow copyright protection for textiles or to introduce a quasi-copyright,
short term regime such as the unregistered design right”. UNCTAD-ICTSID Resource Book on
TRIPs and Development, Cambridge, 2005, p. 335.
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Assim, ndo se veja no art. 62.2 um imperativo abstrato de rapidez’'. O exa-
me da patente serd o necessario para se atingir os objetivos da politica publica
relevante, “desde que ndo seja possivel um prazo menor™. De forma alguma, o
dispositivo impde uma concessao sem exame de requisitos essenciais®.

Como notam certos autores®, a no¢ao de indevida restri¢do (ou injustifi-
cada) encontraria ecos na reda¢ao do art. 41.2 de TRIPs (por remissao expli-
cita do art. 62.4). Tal outro dispositivo, ao exigir que os processos destinados
a garantir a aplicacdo dos direitos de propriedade intelectual sejam “justos e
equilibrados”, utiliza-se de expressao similar: “atrasos injustificados™®.

Nesse contexto, TRIPs expressa que os procedimentos ndo devam ser
“desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicardo prazos nao
razodaveis ou atrasos injustificados™®.

51 Outra vez, o comentario da UNCTAD: “In particular, this provision should not discourage patent
offices from carrying out thorough examinations of patent applications. If a Member considers that
in the pursuit of certain policy objectives, a detailed and time-consuming granting procedure is
required, the amount of time taken would seem reasonable as long as any shorter time frame would
not suffice for the realization of the respective policy objective”. Cit., p. 623.

52 Aqui, obviamente a nogdo de backlog como uma demora indevida reaparece.

53  “For instance, in order to keep pharmaceuticals at affordable prices, developing country patent
offices should subject patent applications to a detailed patentability examination before granting the
patent. According to a report by Médecins Sans Frontiéres (MSF, Drug patents under the spotlight.
Sharing practical knowledge about pharmaceutical patents. Geneva, May 2003, p. 17/18) a number
of national patent offices (including in developed countries) do not examine each application in
depth, but merely check that the right papers have been filed and that the fees have been paid.
Such practice is favourable to patent applicants, but it defeats the public policy purpose of access
to affordable medicines. A longer time frame for a more detailed examination would therefore not
constitute an unreasonable period of time in the sense of Article 62.2”. Cit., p. 622.

54 Especialmente HOSS, cit., p. 34 e seguintes.

55 “Os processos destinados a assegurar uma aplicagio efetiva dos direitos de propriedade intelectual
serdo leais e equitativos. Esses processos nao serao desnecessariamente complexos ou dispendiosos,
nem implicardo prazos nao razodveis ou atrasos injustificado” [Article 41.2 Procedures concerning
the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be
unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.].

56 “Article 41.2 introduces a general clause relating to procedures concerning enforcement. It prescribes
a rather general but important obligation: procedures concerning the enforcement of IPRs must be
“fair and equitable”. It then vaguely indicates undesirable elements that could presumably make a
procedure unfair or inequitable, based on complexity, costs, time-limits and duration. However,
other elements may be taken into account to judge fairness and equity, such as the opportunity to be
heard and to present evidence before a decision on the merits is adopted. The principle of fairness and
equity applies to all the parties concerned in enforcement procedures, and not only to right holders.
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Essa comparagdo ou assimilacdo ao parametro do art. 41.2 é tanto mais
importante quanto ela enfatiza a bilateralidade da nogao do que é indevido
ou injustificado (unwarranted): serd indevido, por exemplo, o que deixar de
atender tanto os interesses da saude publica quanto os dos depositantes dos
pedidos de patentes, por uma desidia administrativa sem fundamento®. Ali-
as, é o que dispoe o art. 62.4°®.

E nesse contexto que cabe entender que o art. 62.2 - se ndo obriga a rapi-
dez a despeito da corre¢do na busca de politicas publicas — exige que se tomem
medidas razodveis para que também os interesses dos depositantes sejam pro-
tegidos™. E nesse contexto, o dos mecanismos possiveis de reequilibrio para
evitar a redugdo indevida, que se exemplificam as hipdteses de protegdo pro-
visoria®. Lembremos: a protegdo provisoria é género do qual nosso art. 44 da
lei interna é espécie.

As mentioned below, there are several provisions in Part III specifically aimed at protecting the alleged
infringer from false or abusive right holders’ actions. A violation of Article 41.2 might be claimed if
“unnecessarily complicated or costly”, or “unreasonable time-limits or unwarranted delays” were in-
built features of such procedures, and not in relation to particular, isolated cases”. UNCTAD, p. 582.

57  “Art. 42 also takes into account the legitimate interests of the defendants, so it could be argued that
the examination procedures, in order to be fair, should take into account not only the legitimate
interests of the applicants, but also those of third parties. In that case, excessive examination delays,
which create uncertainty among competitors, might well be considered unfair”. HOSS, p. 34.

58  “At the outset, it should be noticed that, contrary to Art. 62.2, the reasonableness requirement of
Art. 62.4 is not limited to “avoid unwarranted curtailment of the period of protection”. Therefore,
examinations entailing unwarranted delays would fall foul of Art. 62.4 even if they do not affect
the period of protection of the patent (i.e, even if the law provides, e.g., for term extensions due to
delays). HOSS, p. 36.

59  “Aplicando aqui os principios de balanceamento de interesses do art. 7° de TRIPs: “Objetivos — A
protecgdo e aaplicagao efetiva dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir paraa promogao
da inovagdo tecnoldgica e para a transferéncia e divulgagdo de tecnologia, em beneficio muatuo dos
geradores e utilizadores dos conhecimentos tecnoldgicos e de um modo contundente ao bem-estar
social e econdmico, bem como para um equilibrio entre direitos e obrigagdes”. Sobre esse equilibrio,
vide: BARBOSA, Denis Borges; CHON, M.; MOCAYO, A. Slouching Towards Development in
International Intellectual Property. Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008, V. 2007, p. 71-
143, 2008; também em Anuario Andino de Derechos Intelectuales, v. 1, p. 149-211, 2012.

60 “Infringement practiced before the patent was granted, or both. Nevertheless, those measures are
very useful to increase security of patent rights in the sense that they may avoid the fait accompli
or that infringement reaches large proportions and thus becomes more difficult to control and
sanction. Provisional protection is also very useful in the sense that patent offices are not under
the same pressure for speedy examination of patents, for it alleviates the obligations of WTO
Members under Article 62.2 - in the sense that delays in granting patents do not curtail the period
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Como enfatiza Carlos Correa, a protecao provisdria ndo é uma exigéncia
de TRIPs; é apenas uma maneira de satisfazer o requisito de que nao haja uma
redugdo indevida do prazo de protecdo®. Outra maneira seria a extensao do
prazo de protegao para, de alguma forma, compensar a duragdo do procedi-
mento de concessdo ou registro®.

Mas a cumulacio de meios induz a protecdo indevida para o outro lado

Mas a soma dos dois meios, duplicando a compensacio, pode resultar no ex-
cesso que Pires de Carvalho classificou, como ja visto, como sendo uma armadilha®.

Entendamos em que consiste tal armadilha.

Primeiro de tudo, como ja indicamos, TRIPs ndo exige prorrogacao.
Muitissimos paises, e conspicuamente os europeus, ndo ddo prorrogagao em
caso de atraso. O Brasil, ao incluir o dispositivo do art. 40, paragrafo unico,
nao evitou descumprir TRIPs.

O que o art. 62.2 exige é que os paises tomem providécia para evitar, e
nao remediar os atrasos indevidos®*.

Vamos ao outro lado da questao. Nao s6 TRIPs ndo exige a prorrogacao,
como a norma brasileira, introduzida na lei interna voluntariamente, nao evi-

of protection, for protection stats before the patent is actually granted”. PIRES DE CARVALHO,
The TRIPs Regime of Patent Rights, op. cit., loc. cit.

61  “The purpose of Article 62.2 is ’to avoid unwarranted curtailment of the period of protection’. Some
countries have adopted measures — not required by the TRIPS Agreement - that address this issue.
They allow, for instance, the applicant to take some measures against infringement before the grant
of a patent (after the publication of the application or its notification to a third party), or to be
compensated for third parties’ acts that took place before such grant and that would have infringed
the patent”. Correa, op. cit., p. 469.

62 “In addition, some countries allow for an extension of the patent term to compensate for
unreasonable delays in the examination procedures. For instance, in accordance with US Law
Tide 35, Part. II, Chapter 14, Section 145, (b) (i) (B), there is a ‘guarantee of no more than 3-year
application pendency”. Correa, cit.

63 De novo: “33.10 However, in this regard, the national laws of a small number of WTO Members
hide a’trap” that the inefficiency of patent offices may inadvertently trigger. Those laws, in addition
to providing for provisional protection of patent rights, also permit the compensatory extension of
patent terms. The combination of those two flexibilities leads to an actual extension of the period
during which rights under a patent can be enforced (frequently, beyond the twenty-year term)”.

64 “62.7.(...) However, Article 62.2 does not call for measures that may compensate for unreasonable delays.
Article 62.2 call for measures that avoid unreasonable delays”. PIRES DE CARVALHO, cit., p. 644.
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ta a violagdo de TRIPs. Se o propdsito da norma fosse cumprir TRIPs®, sua
inclusdo na lei brasileira foi e continua ser uma absoluta falacia.

Primeiro, a prorrogacao nao resolve as exigéncias do art. 62.4, em sua re-
missdo ao art. 41.2. Ha neste ultimo dispositivo uma exigéncia de exame sem
demora injustificada, ndo s6 de dura¢ao ou muito menos de prorrogagao®.
Em alguns setores, em especial os de ciclo tecnolégico rapido, a prorrogagao
s6 aumenta o periodo de inocuidade, sem garantir efetiva prote¢do juridica
durante o periodo em que a técnica ainda ndo se tornou obsoleta. Assim, a
prorrogacao ndo evita a violagdo das obrigagoes do Brasil perante TRIPs.

65  “It should be emphasized that paragraph 2 obliges WTO Members to adopt procedures for grants or
registration that permits the acquisition of the rights in a manner. This is important, because certain
WTO Members find it easier to adopt palliative measures that, by definition, do not solve the problem
of unreasonable delays but accord applicants a certain level of compensation. For example, in certain
WTO Member countries, patent applicants may request the court to issue provisional measures
against third parties before the patent is granted and, once it is granted, permit them to obtain damages
accrued in a retroactive manner (from the date of the publication of the application, for example).
Other Members provide for the extension of patent terms to compensate for unreasonable delays in
the granting of the patent. These are examples of measures that compensate for the curtailment of
the period of protection and, actually, may avoid such curtailment. (...) Therefore, when a Member
that provides for retroactive takes seven, eight, or nine years to grant a patent, that Member well be
infringing upon Article 62.2 in spite of that compensatory measure. Moreover, it should be noted
that it is in the interest of society and the patent system as a whole that be granted patents be granted
expeditiously (without prejudice to their quality), because for those inventions that correspond to
society’s demand (which are the vast majority of claimed inventions), the legal security provided by a
patent encourages the owner to bring the invention to the market, and in this context, the sooner the
better, both for the inventor and for the whole society”. Idem, eadem.

66 Eaobservacio de HOSS, com a qual concordamos: “It would be reasonable to ask, however, if this
solution would actually avoid violations of Art. 62:2 in all cases. In other words, could delays of, e.g.,
15 years, still be in compliance with Art. 62:2 only because the period of protection has not been
literally curtailed? Or could Art. 62:2 be interpreted in a way that the term of protection should be
granted in a reasonable time? For some industries, especially in high technology fields, the timely
examination of patents is crucial, because they often refer to products with short life-cycles. Those
industries do not need a long period of protection, but a quick one. In those cases, it would be
interesting to analyze whether an excessive delay in examination could amount to a curtailment
of the period of protection, even if a term extension is provided. This might be possible if the term
curtailment is interpreted in a broader sense, as referring not only to a literal shortening but also to
limiting. In any case, it should also be noted that the obligation of Art. 62:4 to avoid unwarranted
delays might still be violated even if a term extension is provided. As explained above, Art. 62:4 is
not limited to delays which entail a shortening of the period of protection, but rather contains a
general, unqualified obligation not to incur in delays”.
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Piorainda, a prorroga¢ao doart. 40, paragrafo inico, da Lein°9.279/1996,
por apenas atingir casos extremos de demora, também nao livra o Brasil de
infragdo do proprio art. 62.2 de TRIPs®".

Mais ainda, a favorecer as industrias de ciclo longo, em detrimento das de ciclo
tecnoldgico curto, a norma poderia ser arguida como uma violagao do art. 27 de
TRIPs, que postula uma regra de nao-discriminagao entre setores tecnoldgicos®.

No entanto, ao favorecer alguns depositantes, em detrimento de outros,
e ao premiar tais depositantes em desfavor dos interesses gerais da sociedade,
e em especial dos concorrentes, para compensar uma ineficiéncia da Admi-
nistracao Publica, a prorrogacao aparentemente fere a regra constitucional de
nao-discriminag¢ao do caput do art. 5° da CF.

Da resposta aos quesitos

Da aplicagao do direito internacional pertinente

a) A fixagdo de um prazo minimo de vigéncia da patente a partir da
concessdo é exigéncia do direito internacional aplicavel ao Brasil?

Como ja se exp0s, nao ha nenhum instrumento de direito internacional,
aplicavel ao Brasil, que estipule obriga¢des quanto a duragdo das patentes ou
ao prazo do respectivo exame de concessdo, sendo o Acordo TRIPs, compo-
nente do Tratado de Marraqueche de 1994, que institui a Organiza¢ao Mun-
dial do Comércio (OMC). Tal Acordo foi promulgado no Brasil através do
Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

67  Outra vez HOSS, loc. cit.: “Countries might also grant for minimum terms of protection in order
to alleviate the negative consequences of examination delays. Brazil, for example, provides for a
minimum term of protection of 10 years from grant, no matter how long the examination procedure
takes. This appears to be a relatively simple and effective solution to compensate patentees in case of
very long delays, and might have similar effects as the patent term adjustment systems. The problem
of this minimum term, however, might be that it would not completely avoid the curtailment of the
period of protection, as it does not compensate patent applicants for the whole delay but only for
extreme cases of delays which extend for over 10 years. Therefore, a minimum term of protection
like the one offered in Brazil is not likely to put the country on the safe side vis-a-vis Art. 62:2”.

68 Vide: BARBOSA, Denis Borges. Principio da Ndo Discriminagdo (no Direito da Propriedade
Intelectual), cit.
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Neste Acordo, o prazo minimo das patentes ¢ de 20 anos a contar da
data do depdsito®; nao existe nenhuma exigéncia de prazo minimo a con-
tar da data da concessao.

No entanto, no mesmo Acordo, em seu art. 62.2, prescreve que a conces-
sdo se dé num prazo razodvel de modo a evitar uma redugdo injustificada do
periodo de protegdo™. O art. 62.4, por remissao ao art. 41.2, ainda exige que
os procedimentos de concessao ndo serdo desnecessariamente complexos ou
dispendiosos, nem implicardo prazos ndo razodveis ou atrasos injustificados,
inobstante que ndo haja redugao do prazo de protegao.

Assim, as exigéncias do direito internacional sdo, em esséncia, de que o pra-
zo desde a concessao até o fim do prazo de vinte anos contados do depdsito nao
seja injustificadamente reduzido, por procedimentos desnecessariamente comple-
xos ou dispendiosos, nem implicardo prazos ndo razodveis ou atrasos injustificados.

Nao existe nenhum dispositivo de TRIPs, nem nos precedentes julgados
sob o sistema de solugdo de controvérsias, qualquer exigéncia de um prazo
minimo de vigéncia apds a concessao.

Além disso, ndo existe nenhuma exigéncia — seja no Acordo seja nos pre-
cedentes — de protegdo proviséria, como exemplifica o art. 44 da nossa Lei de
Propriedade Industrial. Tal instituto, que implica em garantir alguma prote-
¢do antes da concessdo da patente, consta da lei de muitos paises, inclusive
como forma util, mas ndo necessaria perante TRIPs, de evitar que haja uma
redugdo injustificada do periodo de protegao.

Igualmente ndo existe em nenhum lugar de TRIPs, nem nos precedentes
a ele referentes, qualquer obrigacao de garantia de prazo minimo de vigéncia
da patente, contado da concessdao. Alguns poucos paises preveem tal institu-
to em suas leis nacionais. Mas tal se da por decisdo autbnoma de tais paises,
como, alids, indica a decisdo do caso Canada/Prazo das Patentes, e nao por
qualquer obrigagdo direta perante o Acordo.

69  Artigo 33° - Duragio da protegdo — A duragédo da protegdo oferecida ndo terminard antes do termo
de um periodo de vinte anos, calculado a partir da data de deposito.

70  Art.62.2.Sempre queaaquisi¢do de um direito de propriedade intelectual esteja subordinada a concessao
ou registro do direito, os membros velardo por que os processos de concessdo ou de registro permitam,
dede que sejam respeitadas as condigdes essenciais de aquisi¢do do direito, a concessdo ou registro do
direito num prazo razoavel de modo a evitar uma redugao injustificada do periodo de protegao.
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Assim, o prazo minimo de protecao de patentes contado a partir da conces-
sdo ndo é exigéncia de TRIPs, como demonstra a rejeigao do instituto pelos paises
europeus. Mais ainda, como ja se demonstrou acima, a adogdo desse prazo mi-
nimo a partir da concessao nao satisfaz, necessariamente, as obrigagoes dos art.
62.2 e 62.4 (41.2) do Acordo. Dessa feita, a inclusdo desse prazo minimo contado
da concessao nem cumpre TRIPs, nem evita a violagao das exigéncias de procedi-
mento em tempo razoavel, e de duragdo devida do prazo de prote¢ao.

Finalmente, ao efeito desigual desse dispositivo em face de diferentes tec-
nologias cria o risco de violar a regra de nao-discriminagao do art. 27 de TRIPs.

Extensao de patentes no direito comparado

b) No direito comparado, a extensdo do prazo das patentes como com-
pensacdo pela demora administrativa dos escritorios de patentes é um
instituto uniformemente encontrado?

Sao em pequeno numero os paises que incorporam a suas leis nacionais
uma extensdo de prazo de patentes como compensac¢io do retardo adminis-
trativo dos respectivos escritorios de propriedade industrial. Sdo eles essen-
cialmente os Estados Unidos (37 USC §154) e alguns tantos paises com quem
os Estados Unidos recentemente negociaram tratados bilaterais nesse sentido.

Bem mais comum é a previsdo, nas leis nacionais, de um Certificado
de Protegdo Suplementar ndo da patente, mas de uma protegdo exclusiva do
registro sanitario de produtos sujeitos a licengas de comercializagao pelo equi-
valente a nossa ANVISA, IBMA ou Ministério da Agricultura.

Como se sabe, a concessdo da licenca resulta de andlise de eficicia e ndo-
-toxidade, entre outros requisitos, os quais ndo tém qualquer pertinéncia aos
requisitos de concessdo das patentes, e sdo exigidos havendo, ou ndo havendo
patentes em jogo.

A concessao de tais licengas esta também submetida a pressupostos es-
sencialmente técnicos, como testes de eficacia de ciclo médio e longo de me-
dicamentos perante pacientes-cobaia, podendo ocasionar, assim, retardo que
nada tem a ver com ineficiéncia administrativa.

Tais institutos, além disso, ndo recaem sobre o objeto da patente, mas
somente sobre o objeto da licenga de comercializagdo, e correspondem a um
retardo na concessao da citada licenca de comercializagdo, sem que tal repre-
sente necessariamente qualquer atraso indevido da respectiva administragao.
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O prazo das patentes contado a partir da concessao na politica legislativa

¢) Pode-se afirmar que a politica legislativa que levou a inclusdo do
prazo minimo de vigéncia da patente a partir da concessdo ¢ um impe-
rativo histérico brasileiro?

Na sucessao das legislacoes brasileiras de patentes desde a primeira, de
1809, a contagem do termo final da patente variou de um nimero fixo da anos
a partir da concessao, o mesmo a contar do depdsito, ou ainda um prazo mi-
nimo a partir da concessao.

Nos Anais do Congresso que testemunham a vivida discussao do projeto
dalei de 1971 se consignaram as razdes de politica legislativa que aconselham
que o prazo seja contado a partir do deposito, sern um termo minimo garanti-
do a partir da concessdo. A solugdo anterior, que era de prazo variavel, induzia
a patentes de concesséo tardia, e a uma alianca de interesses entre titulares de
patentes e a inércia da Administracéo.

Isso ocorre porque, em numero relevante de casos, ha interesse dos de-
positantes de diferir a concessao, em particular se isso resultar em maior pe-
riodo de protecdo. Estudos imparciais, citados neste Parecer, dao noticia que
assim ocorre, ndo sO no Brasil, mas em outros sistemas.

Com efeito, tais estudos indicam que existe um efeito econémico poten-
cial de exclusdo de patentes mesmo na patente ainda nao concedida. Embora
tal ndo ocorra em todas as tecnologias e em todos os casos, o efeito de exclusao
ndo corresponde ao direito de exclusdo.

Tal efeito ocorre em muitos casos, e é particularmente notavel nas hipéte-
ses em que a lei garante protegdo proviséria aos pedidos de patentes. Assim é no
caso do art. 44 da Lei Brasileira de 1996: uma vez concedida a patente, certos
efeitos economicos de grande importancia do privilégio tém eficacia retroativa.

Assim, o competidor honesto e prudente é mantido de fora do mercado
antes e a despeito da concessdo. Se o termo final da patente depende, inteira-
mente ou em parte, do momento da concessdo, haverd em certos casos inte-
resse em diferir a concessdo para aumentar o periodo de efeito de exclusio.

A hipotese da patente natimorta

d) Caso haja um retardo administrativo excepcional por parte da au-
tarquia encarregada de conceder patentes, pode ocorrer a hipétese de
um direito natimorto?
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Com a aplicagdo do art. 44 da Lei de Propriedade Industrial, toda patente,
mesmo a concedida apds o prazo de vinte anos do depdsito tem efeitos juridicos
e econdmicos. Juridicos, como ja demonstrado acima, pelo fato de que o art. 44
garante ao titular da patente, uma vez expedida, o poder juridico de obter resti-
tui¢do ou indenizagdo retroativa por um periodo anterior & concessao.

Assim o nota o STJ:

“A patente, da forma como foi concedida, ndo é um direito natimorto.
Pois a nossa legislacdo conferiu efeitos retroativos a data do seu dep6-
sito, podendo o seu titular promover a¢des necessarias a defesa do seu
direito”. Superior Tribunal de Justica, 4* Turma, Min. Luis Felipe Salo-
mao. Medida Cautelar Inominada de n° 15222, DJ 20.02.2009.

Com a presencga na legislagdo brasileira do prazo variavel das patentes,
garantindo-se termo minimo contado da concessio, no caso de atraso devido a
autarquia responsavel, evidentemente tais patentes nao serao jamais natimortas,
mas perenes, durando pelo tempo e desidia do ente publico, e dez anos mais.

Da necessidade de um termo contado da concessao

e) Para o devido equilibrio dos interesses dos inventores e investidores
em inovagdo, e da sociedade, o prazo minimo da patente contado a
partir da concessdo é um instituto necessario?

A questdo sera, certamente de politica publica, ou legislativa, e ndo de
direito. No entanto, como este estudo pretende demonstrar, um sem nimero
de paises prescinde de um tempo de vigéncia de patentes contado — condicio-
nalmente ou nio - da concessao do privilégio.

Assim, ndo havera nem exigibilidade juridica, a luz do direito interna-
cional aplicavel, nem estrutural quanto ao sistema de patentes, de tal forma de
contagem do termo das patentes. Como demonstra a propria histéria do nosso
sistema legislativo, tal forma de computo do termo final das patentes, embora
tenha ocorrido em certas épocas, ndo representa seguramente uma exigéncia
indispensavel para seu funcionamento.

Do ponto de vista do interesse da sociedade, no testemunho de nosso
jurista classico, Gama Cerqueira:
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“159. A prorrogagdo do prazo de duragao do privilégio é medida que
ndo encontra nenhuma justificativa e que s6 podera dar lugar a abu-
sos e injusticas. (...) Ndo receamos errar afirmando que os interesses
nacionais e os interesses da coletividade ndo se conciliam nunca com
a prorrogacdo do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrério, a sua
extingdo no prazo normal”.

E do eloquente julgado do TRF2:

“Adicionar ainda mais dez (10) anos a partir da data da concessio,
como no presente caso, configurard um prejuizo para todos os tercei-
ros que aguardavam a extin¢do da vigéncia da patente e se preparam
para isso, renovando e modernizando as férmulas em beneficio de toda
a coletividade, ao invés de se restringir o mercado ao uso de férmulas
ja obsoletas por periodo incrivelmente ou inaceitavelmente longo, sem
razdo que legitime tal extensao.

Ja se colocou acima, mas ndo custa se frisar tal ponto de que ha eviden-
te interesse publico e social em que haja efetiva temporariedade, isto é,
limitag¢do do prazo de validade das patentes, para permitir o aperfei-
goamento das descobertas cientificas”. Tribunal Regional Federal da 22
Regido, 1* Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1 JC Marcia
Helena Nunes, DJ 12.12.2008

Assim é que ndo me é facultado entender que o instituto assegure a equi-

librio entre os interesses pessoais e sociais pertinentes.
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2. Parecer Prof. Eros Roberto Grau

A Associagao Brasileira das Industrias de Quimica Fina, Biotecnologia e
Especialidades - ABIFINA encaminhou-me a seguinte

“Consulta

O caput e o paragrafo unico do artigo 40 da lei 9.279/96 definem o prazo
de vigéncia das patentes no direito brasileiro, dispondo o quanto segue:

Art. 40. A patente de invengdo vigorard pelo prazo de 20 (vinte) anos
e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da
data de depdsito.

Paragrafo unico. O prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 (dez) anos
para a patente de invengdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo
de utilidade, a contar da data de concessdo, ressalvada a hipdtese de o
INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por
pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior.

A inovagdo legislativa contida no paragrafo unico desse artigo (inexis-
tente no Cédigo da Propriedade Industrial de 1971) foi direcionada a ‘mitigar’
os efeitos da mora do INPI no exame do mérito dos pedidos de patente.

Assim, ao invés de majorar numericamente sua equipe, estipular procedi-
mentos administrativos mais céleres e eficientes, para ndo prejudicar o eventual
titular (futuro) de uma patente, estabeleceu-se uma metodologia distinta de prazo
patentario quando o trdmite administrativo ultrapassar 10 anos.

Contudo, tal dispositivo acaba por alocar a responsabilidade da Uniéo (pela
sua mora, omissiao) em cima dos concorrentes, dos consumidores, e, até, do erdrio
que, em muitos casos, acaba por pagar precos monopolistas até o final da patente.

Factualmente, uma vez depositada a patente, vigora, a priori, o regime do
dominio publico certo (no maximo 20 anos apds a data do deposito). Desde a
data da publicagdo do mero deposito, segundo o art. 44 da Lei 9.279/96, o titular
podera perseguir pretensdo compensatdria retroativa daqueles que estiverem
comercializando indevidamente o produto/processo no interregno do exame
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administrativo do pedido. Por tal razdo, os concorrentes ndo ingressam no mer-
cado até: i) o INPI decidir o pedido; e/ou ii) a patente ser extinta (o que ocorrer
por tltimo). Assim, o dispositivo acaba majorando o lapso temporal em que ha
uma exclusividade de fato, deflagrando situa¢des em que o mercado especifico
de um nicho fique ‘interditado’ por mais de trinta anos, em alguns casos.

Indaga-se:

a) O sistema de alteragdo da data final do termo patentario se coaduna com
o art. 5°, XXIX, que assegura as patentes como um “privilégio temporario”?

b) O art. 40, § tnico, da Lei 9.279/96, ao alterar a sistematica de contagem do
prazo de patente ndo acaba por violar o art. 37, § 6°, uma vez que importa em sancéo
a pessoas estranhas ao causador do dano (pela mora na analise administrativa)?

¢) O art. 40, § unico, da Lei 9.279/96, ao cercear a cognicao, exata, da
potencial data de exploragao mercadoldgica da concorréncia viola o art. 170,
IV, e art.1°, IV, da CRFB?”.

Parecer

01. O encaminhamento das respostas a serem conferidas aos quesitos pro-
postos na consulta reclama a consideragdo de distintas matérias, a primeira de-
las atinente a disciplina juridica e ao carater temporario das patentes. A seguir,
deitarei atengdo ao tema do mercado e, nele, a isonomia e a livre concorréncia.
Por fim tratarei da alegada violagdo ao artigo 37, § 6° da Constituigao.

[a disciplina juridica das patentes]

02. O privilégio temporario de utilizacdo de inventos industriais conce-
dido aos seus autores --- tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais --- consubstancia uma patente'. Patentes
visam a conferir ao seu titular certa vantagem concorrencial. Impedindo que
seu objeto seja explorado economicamente por terceiros, seu titular desfruta

1 Veja-se o artigo 5°, XXIX da Constituigdo: “Art. 5° (...) XXIX - a lei assegurara aos autores de
inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, bem como protegdo as criagdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros signos distintivos, tendo
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais”.
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de uma posi¢ao de vantagem no mercado, o que --- ademais --- viabiliza a
recuperagdo dos investimentos que suportou. Estimulam a inovac¢io tecnolo-
gica mediante o combate & pratica conhecida como free-riding [= aproveita-
mento por parte daquele que ndo investiu na pesquisa dos resultados dela ad-
vindos]. Assumem o carater de incentivo concorrencial, prote¢ado e estimulo
aos investimentos empresariais’.

03. O processo de obtengdo do privilégio de utilizagdo dos inventos in-
dustriais tem inicio com o pedido de patente’, referido a uma tnica inveng¢ao
ou modelo de utilidade®. O relatorio que acompanha esse pedido deve descre-
ver “clara e suficientemente o objeto” da patente® e conter reivindicagdes que
caracterizem suas particularidades, definindo, de modo preciso, a matéria
objeto da prote¢ao®.

O pedido de patente ---- diz o artigo 30 da lei 9.279/96 --- “serd mantido
em sigilo durante dezoito meses contados da data de depdsito ou da priorida-
de mais antiga, quando houver, apés o que serd publicado, a exce¢do do caso
previsto no art. 7577. O depositante, ou qualquer interessado, podera requerer
seu exame no prazo de trinta e seis meses contados da data do deposito®. Esse
exame, ndo obstante, apenas podera ser feito depois de decorridos sessenta
dias da publicagdo do pedido’®. Caso queira abreviar o periodo de dezoito me-
ses de sigilo, para antecipar o exame de mérito, o depositante podera requerer
a antecipa¢ao da publica¢iao do pedido™.

2 Neste sentido, Calixto Salomao Filho, Direito Concorrencial - As Condutas, Malheiros, Sao Paulo,
2003, p. 128; 131.

Artigos 17, 19 e 20 da lei 9.279/96.
Artigos 22 e 23 da lei 9.279/96.
Artigo 24 dalei 9.279/96.

Artigo 25 da lei 9.297/96.

NN U o W

O artigo 75 da lei 9.279/96 dispoe que “[o] pedido de patente originario do Brasil cujo objeto
interesse a defesa nacional serd processado em carater sigiloso e ndo estara sujeito as publicacdes
previstas nesta Lei”.

8  Artigo 33 dalei 9.279/96.
9  Artigo 31 dalei 9.279/96.
10§ 1° do artigo 30 da lei 9.279/96.

51



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

Concluido o exame, o pedido sera deferido ou néo''. O artigo 38 da lei
9.279/96 estabelece que “[a] patente serd concedida depois de deferido o pedi-
do, e comprovado o pagamento da retribuicdo correspondente, expedindo-se
a respectiva carta-patente”, que se reputa concedida na data de publicagdo
do ato dessa concessdo'?.

A patente de invengao vigora pelo prazo de vinte, a de modelo utilidade
pelo prazo de quinze anos contados da data de depdsito do pedido®.

04. Apenas ao titular da patente é conferida exclusividade de exploracéio eco-
ndmica do processo ou produto objeto de prote¢ao™. Vale dizer, o titular da paten-
te somente dela podera se valer apds a conclusao do processo de exame do pedido.

Nao obstante --- este ponto é de importancia fundamental --- a protegdo a
ele conferida retroage a data de depdsito do pedido. Essa tutela consiste inicial-
mente no sigilo do pedido de patente, sigilo que vigora por dezoito meses conta-
dos da data do seu depdsito ou da prioridade mais antiga, quando houver, mas
pode ser interrompido a qualquer momento. Isso porque a publicagdo do pedi-
do podera ser antecipada a requerimento do depositante'. A patente assegura a
seu titular, a partir da data dessa publicacéo, o direito de obter indenizacéo pela
exploragdo indevida de seu objeto. Eis o que define o artigo 44 da lei 9.279/96:

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indeni-
zagdo pela exploracdo indevida de seu objeto, inclusive em relacdo a

exploracdo ocorrida entre a data da publicacdo do pedido e a da con-
cessdo da patente” (grifei).

Dai que o preceito produz efeitos mesmo anteriormente a concessao da
patente. Tal se da porque, por conta do risco de serem posteriormente obri-
gados a indenizar os titulares das respectivas patentes, os agentes econdmicos
que atuam no mercado tendem a nio explorar economicamente produtos ou
processos objeto de pedidos de patente.

11 Artigo 37 da lei 9.279/96.
12 §3°do artigo 38 da lei 9.279/96.
13 Artigo 40, caput dalei 9.279/96.
14 Artigo 42 dalei 9.279/96.
15§ 1°doartigo 30 da lei 9.279/96.
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[o paragrafo unico do artigo 40 da lei 9.279/96 e o

carater temporario das patentes]

05. A protegdo constitucional conferida pelo artigo 5°, XXIX da Consti-
tuicdo do Brasil ao titular da patente visa a proteger investimentos industriais
e a estimular a inovagdo tecnoldgica. Mas o privilégio dela decorrente ha de
durar apenas certo e determinado periodo de tempo. O interesse de quantos
promovam inovag¢ao ¢ objeto de protegdo constitucional, concomitantemen-
te garantindo-se aos demais agentes econdmicos, no entanto, a utilizagdo do
produto ou processo protegido ao término do prazo de vigéncia da patente,
bem assim a certeza de que os titulares das patentes deixardo de gozar dessa
vantagem concorrencial tdo logo decorrido esse prazo.

06. O carater temporario atribuido pela Constitui¢do as patentes nao sig-
nifica apenas que seus prazos de vigéncia sdo limitados no tempo. Esses prazos
héo de ser definidos, com termo certo, predeterminado, conhecido pelo mer-
cado. Atribuir-se as patentes prazos indeterminados, isso descaracterizaria a
temporariedade do instituto, faria tdbula rasa do texto do artigo 5°, XXIX, texto
nitidamente claro, cristalino, ao referir “privilégio tempordrio” de utilizagao.

07. O paragrafo unico do artigo 40 da lei 9.279/96 estabelece que “[o] pra-
zo de vigéncia ndo serd inferior a 10 (dez) anos para a patente de invengdo e a 7
(sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessdo,
ressalvada a hipotese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito
do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de forca maior”.

Ora, ao sujeitar a extensdo da vigéncia das patentes ao prazo de dura-
¢do do processo de exame dos pedidos --- prazo incerto, indeterminado ---,
o paragrafo tnico desse artigo permite que o termo de vigéncia das patentes
supere os prazos estabelecidos pelo caput do preceito: “[a] patente de invengdo
vigorard pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15
(quinze) anos contados da data de depdsito”.

Essa extensdo dar-se-a sempre que o processo de exame do pedido de
patente dure mais de dez anos [=minimo de 10 anos do paragrafo tinico do
artigo 40 + 10 anos], no caso de patente de inven¢ao, e mais de oito anos [=
minimo de 7 anos do paragrafo unico do artigo 40 + 8 anos], no caso de pa-
tente de modelo de utilidade.
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Note-se bem o que se da no seguinte exemplo:

* pedido de patente de invencdo apresentado em 1996, na vigéncia da
lei 9.279, o requerente tendo pedido a antecipagio da sua publicagio;

* desde entdo goza do direito de obter indenizagao pela exploragao do ob-
jeto da patente, “inclusive em relagdo a exploragio ocorrida entre a data da
publicagdo do pedido e a da concessdo da patente” [artigo 44 dalei 9.279/96];

* 0 INPI consome varios anos no exame desse pedido, concedendo a pa-
tente no correr do ano de 2013, de sorte que somente a partir de entdo
passara a ser contado o prazo de dez anos do paragrafo tinico do artigo 40;

* o titular da patente gozara do privilégio de inven¢do durante vinte e
sete anos [de 1996 a 2023], esse prazo --- sempre superior aos vinte anos
definidos pelo caput do artigo 40 --- podendo variar, conforme o tempo
que vier a ser consumido pelo INPI no exame do pedido de patente.

O preceito instalado pelo paragrafo inico do artigo 40 da lei 9.279/96 torna
inarredavelmente variaveis, incertos e indeterminaveis, como se vé, os prazos de
vigéncia das patentes. Esses prazos passam a ser distintos, caso a caso, conforme
a duragédo do respectivo processo de exame de pedido de patente.

08. A inconstitucionalidade do paragrafo tnico do artigo 40 da lei
9.279/96 é, destarte, evidente.

A norma que se extrai desse paragrafo transforma o privilégio tempordrio
definido pelo caput do artigo 40 em privilégio por tempo indeterminado. Ocorre
que privilégios consubstanciam rupturas da igualdade, vantagem, em relagdo ao
direito comum, da qual alguém desfruta excepcionalmente. Excepcionam-no, os
privilégios, por que se colocam em oposigdo a ele ou a margem dele se situam'®.

Privilégio tempordrio, no contexto da totalidade normativa que a Cons-
tituicdo do Brasil compde, é privilégio concedido por prazo certo, predeter-
minado, conhecido pelo mercado. De modo distinto --- mais do que distinto,
adverso --- privilégio por tempo indeterminado é o concedido por prazo incer-
to, ndo determinado, nao conhecido pelo mercado.

16  Um autor an6énimo do século XVII (Droit public de la province de Bretagne, avec des obfervations
relatives aux circonftances actuelles, s.1., 1789, pp. 137-138, nota de rodapé) referia: “Quleft-ce quun

Privilége? C’eft un avantage que le Prince accorde gratuitement ou a prix d’argent, mais toujours contre
le droit commun”. Veja-se ainda Francisco Suarez (Tratado de las leyes y de Dios legislador, version al
castellano por Jaime Torrubiano Ripoll, tomo VIII, Madrid, Editorial Réus, 1919, pp. 4 a 12).
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O artigo 5°, XXIX da Constitui¢do do Brasil, repita-se, concede privilégio
tempordrio de utilizagdo de patentes. Tempordrio, no contexto do preceito, é
o que perdura por tempo determinado, provisoriamente, transitoriamente. O
preceito constitucional, diversamente do que o paragrafo unico do artigo 40
da lei 9.279/96 enseja, nao diz que a lei assegurard aos autores de inventos in-
dustriais privilégio por tempo indeterminado.

Por isso, a toda evidéncia, o paragrafo tnico do artigo 40 da lei 9.279/96
afronta a Constitui¢do. Subverte o carater temporario do privilégio --- privilé-
gio tempordrio de utilizagao de patentes --- na medida em que torna variavel,
incerto e indeterminavel seu prazo de vigéncia. Nesse sentido hd de ser solu-
cionado o primeiro quesito proposto na consulta.

[mercado, isonomia e livre concorréncia]

09. O mercado é uma institui¢do juridica constituida pelo direito positi-
vo, o direito posto pelo Estado moderno".

A nogao de mercado como atividade --- conjunto de operagdes economi-
cas e modelo de trocas; conjunto de contratos, convengdes e transagdes relativas
a bens ou operagoes realizadas no lugar/mercado' — supde a livre competicdo.

Como o mercado ¢ institui¢do juridica, constituida pelo direito posto
pelo Estado, deste se reclama, a um tempo s6, que garanta a liberdade econo-
mica e, concomitantemente, opere a sua regulamentacao [= regulacdo]”. A
livre concorréncia --- dizia Franz Neumann?® --- “necessita da generalidade
da lei e do direito por ser ela a mais alta forma de racionalidade”.

10. Na classica concepgdo de mercado sendo suposta homogeneidade en-
tre eles, os agentes econdmicos cuidavam exclusivamente de si. Submetiam-se
exclusivamente a regras que, em clima de liberdade, a si proprios impunham?'.

17 Valho-me, a seguir, de trecho do meu A Ordem Econdmica na Constitui¢do de 1988, 15 edigio,
Malheiros, Sao Paulo, 2012, p. 34-35.

18  Isto ¢, atos de comércio caracterizados definido pelo ciclo D-M-D (dinheiro-mercadoria-dinheiro).

19 Marthe Torre-Schaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie de marché, LGDJ, Paris,
2002, p. 4.

20 Estado democritico e Estado autoritdrio, trad. de Luiz Cor¢ao, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1969,
p. 49-50.

21 Vide Gérard Farjat, Droit Economique, 2¢ ed., Presses Universitaires de France, Paris, 1982, p. 707-708.
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Mercados ndo sdo, contudo, homogéneos. E perfeitamente possivel a
qualquer empresario, licitamente --- por conta, por exemplo, de tecnologias e/
ou privilégios que detenham --- deles excluir seus concorrentes. Dai a neces-
sidade de atuarem com olhos a eles voltados, desenvolvendo sua atividade niao
apenas em funcao de si, mas também em razdo das agoes de distintos agentes
econdmicos que disputam o mercado.

O mercado ¢ uma arena de luta, na qual cada concorrente configura para
o outro --- sartreanamente --- o inferno. A guerra nos mercados torna necessa-
ria a atuagdo do Estado para regular a concorréncia, inicialmente protegendo os
concorrentes®, apds também os consumidores, no desempenho da fung¢ao que o
move, de preservagao dos mercados. A livre concorréncia exige regulamentagao.

11. Dai que a faculdade de conquistar a clientela ndo pode ser exercitada
mediante praticas que configurem agdes de concorréncia desleal. Por outro
lado, a ordem juridica proibe as formas de atuagdo que importem eliminagao
da concorréncia --- liberdade de comércio e industria nao podem ser exercita-
das de modo a comprometer o regular funcionamento dos mercados.

No primeiro caso, a ordem juridica protege os agentes econdmicos,
unitariamente considerados. No segundo, volta-se a preserva¢ao do merca-
do como instituicdo de coordenagdo das decisdes economicas, adequada ao
modo de produgao capitalista.

Mais do que apenas isso, alids, o artigo 219 da Constituicdo do Brasil
define a integra¢dao do mercado interno ao patrimonio nacional enquanto ex-
pressdo da soberania econdmica nacional. Por isso mesmo --- prossegue o
preceito --- “serd incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural
e socioeconomico, o bem-estar da populagdo e a autonomia tecnoldgica do
Pais, nos termos de lei federal”.

12. Outrossim, a regulamentaqéo da concorréncia deve prover certeza e
seguranca juridicas.

22 Leia-se Pontes de Miranda [Tratado de Direito Privado, tomo XVII, Borsoi, Rio de Janeiro, 1956,
p- 268]: “Quando se viu que a livre concorréncia se tornou sem freios, que se fez algo de luta livre,
cut-throat competition, competigdo de cortar pescogo, teve-se de cogitar de regras juridicas que
lhe aparassem as garras, que lhe cortassem as unhas, que lhe amputassem os tentdculos de polvo,
que lhe vedassem alguns meios. Néo foi o excesso no exercicio o que se teve por fito, em todos os

casos, coibir, foram as armas empregadas, os embustes, as praticas desleais. Principalmente porque
a concorréncia tende, quando intensificada, a eliminar a concorréncia”.
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A racionalidade do direito moderno decorre de sua capacidade de ins-
talar um horizonte de previsibilidade e calculabilidade em relagdo aos com-
portamentos humanos, vale dizer seguranca. Calculabilidade e previsibilidade
sao indispensaveis a preserva¢ao da paz e da ordem social, o que supoe a pre-
serva¢do dos mercados™.

Trata-se, entdo, da ordem publica, constituida pelas normas juridicas que
compdem o nucleo mais expressivo daquilo de Nicos Poulantzas®* chama de le
besoin de calcul de prévision: os agentes econdmicos, no interior de um mercado
extremamente complexo, no qual o ganho voltado a acumulagdo de capital de-
sempenha um papel preponderante, necessitam de uma justica e de uma Admi-
nistragdo cujo funcionamento possa ser, em principio, calculado racionalmente.
Essa possibilidade corresponde a uma exigéncia inafastavel do mercado. Nesse
quadro, a ordem publica, para além da racionalidade da generalidade da lei,
garante a isonomia, a igualdade dos agentes econdmicos perante a lei.

13. Ora, a livre concorréncia pressupde que os agentes econdomicos es-
tejam sujeitos as mesmas normas juridicas. A regulamentagdo imposta pelo
Estado nao ha de violar a isonomia entre os agentes economicos®.

E certo que a lei pode, sem violagdo da isonomia, distinguir situacdes a
fim de a uma delas conferir tratamento diverso do que atribui a outra. Para
que possa fazé-lo sem que tal violacdo se manifeste, é necessério, contudo, que
a discriminagdo guarde compatibilidade com o contetdo da igualdade.

Procurando dar resposta a indagacao a respeito de quais situagdes e pesso-
as podem ser discriminadas sem quebra e agressao aos objetivos transfundidos
na isonomia, a jurisprudéncia do Tribunal Constitucional alemao toma como fio
condutor o seguinte: “a mdxima da igualdade é violada quando para a diferencia-
¢do legal ou para o tratamento legal igual ndo seja possivel encontrar uma razdao

23 Lembre-se, a proposito, Max Weber [Economia y sociedad, trad. de José Medina Echeverria e outros,
México, Fondo de Cultura Econdmica, 1969, p. 238], para quem as exigéncias de calculabilidade e
confianca no funcionamento da ordem juridica e na chamada Administragio constituem uma
exigéncia vital do capitalismo racional; o capitalismo industrial depende da possibilidade de previsoes
seguras --- deve poder contar com estabilidade, seguranga e objetividade no funcionamento da ordem
juridica e no caréter racional e, em principio previsivel, das leis e da Administragao.

24 Nature des Choses et Droit, Librairie Générale de Droit et de Jurispridence, Paris, 1965, p. 326.

25 Trata-se af do sentido da livre concorréncia que exige a neutralidade do Estado diante do fenémeno
concorrencial. Veja-se, a proposito, meu A Ordem Econémica na Constitui¢do de 1988 [cit., p. 201-202].
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adequada, que surja da natureza da coisa ou que, de alguma forma, seja compre-
ensivel, isto é, quando a disposicdo tenha de ser qualificada de arbitrdria”®.
Dir-se-4, pois, que uma discriminagéo sera arbitraria quando “ndo seja pos-
sivel encontrar, para a diferenciagdo legal, alguma razdo adequada que surja da
natureza das coisas ou que, de alguma forma, seja concretamente compreensivel””.

14. Enquanto, de um lado, o caput do artigo 40 da lei 9.279/96 atribui as
patentes do mesmo tipo idéntico prazo de vigéncia --- vinte anos para patente
de invengdo e quinze anos para patente de modelo de utilidade ---, o paragrafo
unico do artigo 40 da lei 9.279/96, de outra banda, atribui a patentes de mesmo
tipo distintos termos de vigéncia, variaveis de acordo com o prazo de duragdo do
processo de exame de pedido de patente conduzido pelo Poder Executivo.

Para logo se vé, destarte, que o paragrafo tnico do artigo 40 da lei
9.279/96 afronta escancaradamente a regra da isonomia. Confere distintos
tratamentos a agentes economicos em igualdade de condi¢des no mercado.
Nio ha, no caso, razdo adequada decorrente da natureza das coisas --- nem
mesmo compreensivel --- que possa justificar a diferenciagdo legal. De resto,
a mora no processo de exame do pedido nao constitui justificativa adequada,
dado que a protegdo conferida pela patente nao se instala a partir da data de
sua concessao, retroagindo, pelo contrario, a data de depdsito do pedido.

Assim, ademais de ferir a regra da isonomia, o paragrafo unico do artigo
40 da lei 9.279/96 viola a livre concorréncia, a certeza e a seguranca juridicas,
sujeitando a distintos tratamentos normativos agentes econdmicos no mercado:

(i) prolonga, injustificadamente, o privilégio de exploragdo exclusiva
de produtos e processos industriais, em prejuizo de quantos possam
concorrer com os titulares da patente e, ainda, dos consumidores, be-
neficidrios da livre concorréncia nos mercados;

(ii) impede que virtuais concorrentes do depositante do pedido de patente
tenham conhecimento da data a partir da qual poderao explorar econo-
micamente os produtos ou processos objeto da patente, o que compromete
calculabilidade e previsibilidade indispensaveis a atuacéo dos agentes eco-
ndémicos no mercado, vale dizer, certeza e seguranga juridicas; e

(iii) permite, viabiliza, incita comportamentos adversos a livre concor-
réncia da parte de depositantes de pedidos de patente, comportamen-

26 Cf. Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986, p. 366.

27  Idem, p. 370.
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tos voltados, tanto quanto isso se torne possivel, ao retardamento do
processo de exame do pedido de patente conduzido pelo Poder Execu-
tivo; quanto mais lento for esse exame, mais extenso serd o privilégio
de utilizagdo exclusiva dos produtos e processos patenteados.

15. O terceiro quesito ha de ser respondido afirmativamente. Ao cercear
a cognicdo, exata, da potencial data de exploragdo mercadolégica da concor-
réncia, o paragrafo unico do artigo 40 da lei 9.279/96 viola os artigos 1°, inciso
IV e 170, inciso IV da Constituigéo.

[violacdo ao artigo 37, § 6° da Constituicao]

16. A mora no processo de exame do pedido de patente afeta a generali-
dade dos agentes econdmicos que atuam no mercado. A todos causa prejuizos.
De um lado, aos que solicitam a patente, visto que o direito de pedir indeni-
zagdo a quem explore indevidamente o produto ou processo objeto do pedido
apenas surge a partir da data de concessao da patente. De outra banda, a todos
quantos por tempo incerto permanecem a nao conhecer da possibilidade ju-
ridica, ou ndo, de comercializa-los sem suportar a indeniza¢ao definida pelo
artigo 44 da lei 9.279/96. Ainda, por fim, os consumidores, que deixam de
usufruir dos efeitos da livre concorréncia.

17. Ao Poder Executivo --- pelo Instituto Nacional da Propriedade Inte-
lectual - INPI --- incumbe o exame de pedidos de patente. Qualquer dano de-
corrente de lentiddo nesse exame --- de sorte que a de invengdo possa vigorar
por prazo superior a vinte anos e, a de modelo de utilidade, por prazo superior
a quinze anos --- ha de ser suportado pelo Estado, nos termos do disposto no
artigo 37, § 6° da Constitui¢do do Brasil.

18. Ademais de converter o privilégio temporario definido pelo artigo 5°,
XXIX da Constitui¢ao do Brasil em privilégio por tempo indeterminado, o
paragrafo tnico do artigo 40 da lei 9.279/96 entra em testilhas com o quanto
dispoe o artigo 37, § 6° da Constituigdo.

Em lugar de responsabilizar o Estado pela sua mora --- dele, Estado ---
no exame do pedido de patente, pune os agentes econdmicos, em geral, ao
admitir a amplia¢ao do prazo de vigéncia das patentes cujos exames durarem
mais de dez anos [=minimo de 10 anos do paragrafo unico do artigo 40 + 10
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anos), no caso das invengodes, e oito anos [= minimo de 7 anos do paragrafo
unico do artigo 40 + 8 anos], no caso dos modelos de utilidade.

19. O nexo de causalidade entre dano e sang¢do é rompido, responsabili-
zando-se concorrentes dos titulares da patente pela demora no desempenho,
pelo Estado, de uma de suas fungoes, vale dizer de um seu dever-poder. Vem
a pelo, neste passo, o velho brocardo: nemo turpitudinem suam allegare potest.

O deslocamento da responsabiliza¢do por essa extensdo de prazos, su-
perior a vinte e a quinze anos, evidenciadamente ndo exclui a responsabili-
dade do Estado, afirmada pelo artigo 37, § 6° da Constitui¢do do Brasil. De
sorte que o segundo quesito proposto na consulta ha de ser respondido nos
seguintes termos: o paragrafo unico do artigo 40 da lei 9.279/96 indiretamente
impoe san¢do a pessoas estranhas ao causador do dano decorrente da mora
na analise administrativa do pedido de patente; ndo obstante, ao Estado --- a
Unido, no caso --- aplica-se o disposto no artigo 37, § 6° da Constitui¢do do
Brasil; dai que qualquer dano decorrente de lentidao no exame de pedidos de
patente hd de ser suportado pela Unido, nos termos do disposto no artigo 37,
§ 6° da Constituicao do Brasil.

[respostas aos quesitos]

20. Aos quesitos propostos na consulta dou as seguintes respostas:

a) ndo; o sistema de alteracio da data final do termo patentario nédo se coaduna
com o art. 5°, XXIX, que assegura as patentes como um “privilégio temporario”;

b) sim; o art. 40, § Gnico, da Lei 9.279/96, ao alterar a sistematica de con-
tagem do prazo de patente acaba por violar o art. 37, § 6°, da Constitui¢ao do
Brasil, uma vez que importa em san¢ao a pessoas estranhas ao causador do
dano (pela mora na analise administrativa);

¢) sim; o art. 40, § unico, da Lei 9.279/96, ao cercear a cognicdo, exata, da
potencial data de exploragao mercadoldgica da concorréncia viola o art. 170,
IV, e art. 1, TV, da Constitui¢do do Brasil.

E 0 que me parece
Sao Paulo, 26 de agosto de 2013

Eros Roberto Grau
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3. Parecer Prof. Celso Antonio
Bandeira de Mello

ABIFINA - Associagdo Brasileira das Industrias de Quimica Fina, Bio-
tecnologia e suas Especialidades, por seu ilustre advogado Dr. PEDRO MAR-
COS NUNES BARBOSA, Expde-nos o que segue, formulando depois

Consulta

A consulente impetrou uma ADI (5061) no STF, questionando a compa-
tibilidade do § tinico do art. 40, da Lei 9.279/96, tendo em vista sua incompa-
tibilidade com diversos preceitos e principios constitucionais.

O mérito da questdo versa sobre a possibilidade de retardo de vigéncia de
um “monopdlio”, em virtude da demora do INPI em examinar o processo ad-
ministrativo. Ou seja, se terceiros que ndo a propria autarquia, podem ser agra-
vados pelo dano cometido pela Fazenda Publica. Como a Consulente representa
o bloco dos produtores nacionais de medicamentos, na pratica tal dispositivo
impede: i) a realizagdo de licitagdes; ii) a concorréncia no dia seguinte dos vinte
anos — que € o prazo legal mainstream - de duragao da patente; e, a0 mesmo
tempo, permite: iii) que terceiros sejam penalizados pela mora da Administra-
¢do; e iv) que o titular do pedido de patente (mais de 90% das vezes uma multi-
nacional) se beneficie da extensao do termo de sua propriedade.

Isto posto, indaga:

I - E constitucional o pardgrafo unico do art. 40 da lei 9.279/96?

IT - O Poder Publico, responde ou nio, nos termos do art. 37, § 6°, da
Constitui¢do, pelos danos que cause ou tenha causado pela desaplica-
¢do do art. 5°, XIX da Constitui¢do Federal, ao preferir servir-se do pa-
ragrafo tinico do art. 40 da lei 9.279/96, ao invés de atender ao disposto
na cabeca deste dispositivo?

As indagagdes respondo nos termos que seguem.
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Parecer

1. Diz o Texto Constitucional brasileiro em seu artigo 1° IV, que a Republi-
ca Federativa do Brasil, tem, entre seus fundamentos, os valores sociais do tra-
balho e da livre iniciativa e o art. 179, “caput”, dispde que: “A ordem econdmica
tera de se fundar na valorizagdo do trabalho humano e na “livre iniciativa”. Eis,
pois, que a Lei Maios a erigiu em fundamento da Republica e principio retor da
ordem econdmica. Nao podia, portanto, atribuir-lhe relevo maior do que aquele
com que o fez. E dizer: conferiu a livre iniciativa importincia méxima.

Esta ideia e seus consectarios estdo igualmente ressaltados na reiterada
consagragao da livre concorréncia. Assim, o precitado art. 170, em seu inciso
IV, preconiza a observéancia do principio da livre concorréncia, expressio esta
que ja se achava no art. 155, §4°, IV “b” e implicitamente no art. 170, §4°, de
acordo com o qual:

“A lei reprimird o abuso do poder econémico que vise a dominagédo
dos mercados, a elimina¢do da concorréncia e ao aumento arbitrario
dos lucros™.

Basta a mengdo aos referidos artigos para exibir-se, de modo incontesta-
vel, a importéncia no direito brasileiro da livre iniciativa e de seu consectario,
a livre concorréncia. E dizer, a Constitui¢cdo do Pais quis, de modo claro, ex-
plicito e enfatico assegurar a uma e a outra relevo impar, de sorte a impedir
que de modo direto ou indireto os valores neles expressos pudessem ser mi-
nimizados, ou pior que isto, suprimidos mediante decisdes diretas, indiretas,
ou mediante subterfagios.

2. As anotagdes feitas sdo mais que suficientes para exibir qye tudo aqui-
lo que na proépria Constitui¢do puder ser considerado como contrariedade a
estes valores tdo amplamente ali mesmo encarecidos terd de ser entendido
como excec¢do. Ademais tera de ser interpretado conspicuamente, isto ¢, com
todas as reservas necessarias para nao afetd-los além do estritamente neces-
sario para a positividade da excepcionalidade estabelecida. E isto que ocorre
com o disposto no artigo 5°, XXIX, de acordo com cujos dizeres

“A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizagdo, bem como protecio as criagdes industriais, a proprieda-
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de das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, quando
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico do Pais”.

Comeca por ser bvio e da mais flagrante obviedade que o texto constitucio-
nal pretendeu a criagdes industriais, a fim de incentiva-las e ademais perante
circunstancias igualmente e expressamente enunciada, a saber: quando em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico do Pais”.

Ou seja, ai nunca se tratou de fomentar alguma protegdo a empresas, ca-
pitais ou criagOes estrangeiras que, notoriamente, sao as que detém, sobretudo
no setor farmacéutico, as patentes, ou seja, as criacdes, marcas relativas aos
produtos deste setor industrial. Dito beneficio a elas, entdo s6 poderia resultar
como mera consequéncia, nunca a titulo de objetivo, ndo sé ante os dizeres do
texto, mas em face do artigo 219 da Lei Magna, de acordo com o qual

“O mercado interno integra o patrimonio nacional e sera incentivado
de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sécio-econémico,
o bem estar da populagdo e a autonomia tecnoldgica do Pafis, nos ter-
mos da lei federal”.

Se é obrigatdrio incentivar o mercado interno a bem, dentre outros objeti-
vos igualmente relevantes, de favorecer a autonomia tecnolégica do Pais, resulta
6bvio que toda conduto a ela antitética é¢ incompativel com a Constituicéo.

3. Em suma, é ao lume deste plexo de considera¢cdes expendidas com es-
tribo na Lei Magna, que se haverd de examinar o art. 40 e paragrafo unico da
lei de propriedade industrial, isto é, a lei n® 9.279/1996, que assegura privilégio
de patente, a fim de verificar-se sua sintonia ou dissonancia com os dizeres da
Constituigdo do Pais, notadamente em face dos arts. 170, caput, e seus incisos
IIL, IV e V, além de seu paragrafo tnico, 173, § 5° e 219, da Carta Magna.

Reza o texto mencionado da lei de propriedade industrial:

“A patente de invengdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de
modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data
de depsito.

Paragrafo inico. O prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 (dez) anos
para a patente de inven¢do de 7 (sete) anos para a patente de modelo
de utilidade, a contar da data de concesséo, ressalvada a hipdtese de o
INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por
pendéncia judicial comprovada ou por motivo de forga maior™.
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Ora bem, este paragrafo torna simplesmente indeterminado um periodo
que a Constitui¢ao declarou que teria de ser temporario, algo, pois, que ontolo-
gicamente pressupoe uma determinaqéo, isto é, um prazo certo, determinado,
insuscetivel de uma continuidade imprecisa, entregue ao libito do Poder Publi-
co, ou seja, sem que se possa saber de antemdo quando se encerrara. E bvio,
entdo, que o dispositivo em causa peleja a arca partida, a forca aberta, ndo sé
com os dizeres, mas sobretudo com o propdsito constitucional ali insculpido.

A ressalva contida na parte final do paragrafo tira dele todo o contetdo
especificador e lhe confere uma fluidez, uma indeterminagdo, antitética ao
carater temporario que a Lei Maior exigiu que fosse uma indeclinavel carac-
teristica de sua natureza.

Dessarte, o que teria de ser uma excecdo a livre iniciativa e ao carater de
necessaria disputa entre os agentes econdmicos, torna-se um elemento para-
lelo a sua existéncia, um tdpico a existir em concorréncia com ela, desfigurado
um fator que, consoante de inicio assinalado, foi instaurado como principio
fundamental retor da ardem economica.

4. Fica, pois, evidenciado que este paragrafo unico do art. 40 é manifes-
tamente inconstitucional porque agride ostensivamente o disposto no art. 5°,
XXIX da Constituicao.

Dado o fato de que a desaplica¢do do art. 5°, XIX, da Constituicao Fede-
ral, com a ousada preferéncia do Poder Publico em valer-se da inconstitucional
disposicdo residente no aludido paragrafo unico do art. 40 da lei 9.279/1996,
causa e tem causado manifesto prejuizo as industrias nacionais, resulta para
elas em dano que, a teor do art. 37, § 6 da Lei Magna, suscita direito a inde-
nizagao a cargo do Poder Publico. Deveras, o referido dispositivo estatui com
meridiana explicitude e clareza que:

“§ 6° As pessoas juridicas de direito publico e as de direito privado
prestadoras de servigos publicos responderdo pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito
de regresso contra o responsavel nos casos de dolo ou culpa”.

O artigo 37, §6°, da Constituigdo, como ¢ visivel, assegura plenamente os
individuos contra a¢do danosa do Poder Publico, ao estatuir responsabilidade
pelos danos que o Estado causar a terceiros.
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O texto ndo discrimina entre condutos comissivas licitas ou ilicitas. No
caso de comportamentos ilicitos, praticados deliberadamente (dolo) ou que
assim se configuram em razao de negligéncia, imprudéncia ou impericia, ca-
racterizadores de descumprimento de dever legal (culpa), o simples principio
da legalidade fundamenta a responsabilizagdo. Ai, a responsabilidade seria a
face reversa da legalidade, ou mera consequéncia do ferimento do direito. No
caso de comportamentos licitos, que agravam alguém de modo particular,
especial e anormal, o fundamento da responsabilidade é a aplicagao d o prin-
cipio constitucional da igualdade, consagrado no art. 5°. Ja nos casos em que
houve omissao estatal (“o servico ndo funcionou”, “funcionou tarde”) e ndo
se possa dizer, entdo, que o Estado foi o autor do dano ou que criou a situagao
de risco, cremos que a responsabilidade sd lhe pode ser imputada se a omissdo
implicou descumprimento de dever juridico.

5. Isto tudo posto e considerado as indagagdes, respondo:

I - O paragrafo unico do art. 40 da lei n® 9.279/1996, ¢é flagrantemente in-
constitucional, pois viola o texto e a inten¢do do art. 5°, XXIX da Constituigio,
dado que transforma em indeterminado e fluido um tempo que pela Lei Maior
teria de ser preciso na caracterizagdo da transitoriedade do privilégio ali previsto
em vista do interesse social e desenvolvimento tecnoldgico do pais e ndo em be-
neficio de alguma empresa que detenha a patente de algum produto industrial.

IT - O Poder Publico, responde nos termos do art. 37, § 6° da Constitui-
¢do pelos danos que cause ou tenha causado as empresas prejudicadas pela de-
saplicacdo do art. 5°, XXIX, da Constitui¢do Federal, proporcionando, a vista
disto, as beneficiarias de patentes o gozo de um indevido privilégio além do
tempo em que poderiam sele desfrutar na conformidade do estabelecido na
cabega do artigo 40 da lei 9.279/1996, com o que lesou a situagdo das demais
empresas do ramo.

E 0 meu parecer.
Sédo Paulo, 14 de dezembro de 2016.

Celso Antonio Bandeira de Mello
OABSP 11.199
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4. Parecer Prof® Paula A. Forgioni

PAuLA A. FORGIONI

PROFESS0ORA TITULAR DE DIREITO COMERCIAL
DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SAD PAULO

EMS S.A., por seus advogados, Dr. Gustavo Svensson e Prof. Pedro Marcos
Barbosa, consulta-me sobre a constitucionalidade do paragrafo tinico do art. 40
da Lei de Propriedade Industrial [Lei n° 9.279, de 1.996, “LPI”], que dispoe:

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

Paragrafo unico. O prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 (dez) anos
para a patente de invengdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo
de utilidade, a contar da data de concessdo, ressalvada a hipdtese de o
INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por
pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior™.

A essa questao respondo com o seguinte:

Parecer

I. Introdugao: a formatagao de estratégias
empresariais por incentivos e desincentivos legais

1. Ha muito se entende que os comerciantes agem de forma profissional’,
visando ao lucro?. O Direito pressupde que a empresa procurara sempre o

1 Nessesentido, dispoe o art. 966 do Codigo Civil: “Considera-se empresario quem exerce profissionalmente
atividade econdmica organizada para a produgao ou a circulagdo de bens ou de servigos”.

2 O padrao juridico estabelecido é a do comerciante ativo e probo, acostumado ao giro mercantil. Por
todos, Cairu: “[...] os Commerciantes sdo, ou sempre se presumem, habeis, atilados, e perspicazes
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ganho e agira com tal escopo’; se ndo luta pelo proveito econémico, nao é
empresa, mas associagdo beneficente ou outro ente sem fins lucrativos.

Ademais, por serem profissionais, os agentes de mercado sio racionais?,
desenhando estratégias de maneira a satisfazer seu autointeresse com avidez’.

A conjungao desses trés fatores [racionalidade + busca do autointeresse +
escopo de lucro] faz com que a empresa, diante de varios possiveis caminhos,
escolha aquele que acredita capaz de lhe trazer maiores beneficios®. Estraté-
gias sao formatadas para obter a maior vantagem econdémica possivel.

2. Em seus processos de tomada de decisdo, o agente econémico respon-
de a incentivos, ou seja, a estimulos para se conduzir de uma ou de outra for-
ma. Para os fins deste parecer, interessam mais de perto os impulsos juridicos
[i.e., postos pelo Direito] que incidem sobre as empresas, capazes de produzir
efeitos econdmicos e, portanto, prescrever seu comportamento.

A implementagdo de politicas publicas passa por esse mecanismo: o Estado
coloca regras para encorajar condutas socialmente desejaveis e desencorajar aque-
las indesejaveis, conforme objetivos previamente definidos no campo politico’.

em seus negocios [...]. Por tanto os que exercem a profissdo de mercancia, ndo devem ser menos
prudentes e circumspectos em seus tratos. [...]” [Jos DA SiLva LisBoA. Principios de direito
mercantil e leis de marinha, 6° ed., Rio de Janeiro: Typographia Academica, 1.874, v. IL, p. 504].

3 A unanimidade da doutrina juridica acentua a caracteristica da busca do lucro como inerente ao
mercador/comerciante/empresa. Para a andlise da bibliografia classica, v. PAuLA A. FORGIONI, A
evolugio do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao mercado, 3* ed., Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 2.016, p. 29-73.

4 Ainda que essa racionalidade seja limitada, pois as empresas encontram entraves a solugao de problemas
complexos. As decisdes dos agentes sdo tomadas com incompletude de informagdes, sendo dbvia a
impossibilidade de “prever e processar todas as contingéncias futuras relativas ao contrato” [ELIZABETH
FARINA e outros. Competitividade, mercado, Estado e organizagdes, Sao Paulo: Singular, 1.997, p. 72].
Sobre aracionalidade limitada dos agentes, é indispensével a referéncia a HERBERT SIMON, Organizations
and Markets, Journal of Economic Perspectives, 1.991, v. 5, n. 2, p. 25-44. Disponivel em: <https://pubs.
aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.5. 2.25>, acesso em 12 de junho de 2.018.

5  Em linguagem econdmica, afirma-se que os agentes sdo oportunistas, ou seja, movidos por “self-
interest seeking with guile” [cf. OLIVER E. WiLLIAMSON. Opportunism and its critics, Managerial
and decision economics, 1.993, v. 14, p. 97].

6  Trata-se do que os economistas chamam de “maximizagao”, ou seja, “[c]hoosing the best alternative
that the constraints allow can be described [...] as maximizing” [ROBERT COOTER e THOMAS ULEN.
Law & Economics, 3¢ ed., Boston: Addison-Wesley, 1.999, p. 11].

7 Sobre as sangdes juridicas e os estimulos de comportamento, indispensavel a leitura de NORBERTO
BosBI0, Teoria generale del diritto, Torino: Giampichelli, 1.993, p. 128 e s.
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Como exemplo, pensemos em uma sociedade que deve optar entre ser
pontual ou ndo no pagamento de seus impostos. Seu processo de tomada de
decisdo for¢osamente ponderard que o inadimplemento da obrigagao levara a
imposicao de multa. A chance de lhe ser impingida uma sangdo constitui in-
centivo para a sociedade recolher seus tributos e desincentivo para sonega-los.

Nesse sentido, a LPI ndo é excec¢do e também tece um sistema de estimu-
los comportamentais para as empresas, muitos dos quais ligados a recompen-
sas tipicas do monopdlio. Analisemos os aspectos desse arranjo institucional
e economico que tocam diretamente ao objeto da Consulta, desdobrados a
partir da Constitui¢ao Federal.

I1. Os incentivos e desincentivos da LPI

II.1. Comandos constitucionais, inovac¢ao e sobrepreco

3. A LPI tem por embasamento a politica pablica insculpida no art. 5°,
inciso XXIX, da Constituicao Federal:

“Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais
ainviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca
e a propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
tempordrio para sua utilizagdo, bem como protegio as criagdes indus-
triais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros sig-
nos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnologico e econdémico do Pais”.

O texto constitucional deixa entrever a complexidade da equagdo: garan-
te-se ao particular o privilégio temporario tipico da propriedade industrial
[ou seja, a exclusividade de exploragdo ou exclusivos], mas essa prerrogativa
ndo tem por escopo o seu interesse individual e sim “o interesse social e o de-
senvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais”.

Por um lado, o sistema juridico deve proteger a inovagao, concedendo
incentivos econdmicos para os empreendedores. Por outro, a Constitui¢do de-
termina a considerac¢do dos interesses da sociedade e dos consumidores.
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4. Tradicionalmente, a propriedade intelectual é encarada como “ilha de
protecao” do agente econdmico contra a for¢a concorrencial, na qual se as-
segura um monopdlio de exploragdo. Os direitos de propriedade industrial
corporificam privilégios e tendem a diminuir o grau de concorréncia em de-
terminado setor da economia, restringindo a livre-iniciativa e a livre-concor-
réncia de forma a recompensar o criador por seu esfor¢o de inovacéo e, desta
feita, incentivar o desenvolvimento de produtos e tecnologias.

A justificativa economica para a exclusividade baseia-se na ideia de que
o agente econdmico tenderia a ndo realizar investimentos sem a perspectiva
de aufericdo de lucros®.

5. Partindo desse argumento e seguindo linha de pensamento esbo¢ada
desde o século XVI, muitos acabam [indevidamente] tomando os direitos de
propriedade industrial como espécie de direito natural® e absoluto de seu
titular: a pesquisa e a inovagdo devem ser recompensadas mediante a outorga
de exclusividade de exploragdo capaz de atribuir lucros sedutores.

O problema - ao qual ndo se costuma dar o devido destaque - reside no
fato de que a garantia do bom retorno econémico decorre da exclusividade
e, portanto, da auséncia de for¢a concorrencial, normalmente responsavel
por pressionar a redugdo dos precos e o aumento da qualidade. O titular do
exclusivo acaba conseguindo impor aos consumidores precos mais altos do
que praticaria caso enfrentasse a competi¢cdo. No campo da propriedade in-
dustrial [mais do que em qualquer outro] a jocosa frase “ndo existe almogo

8  Na explicagdo de HERBERT HOVENKAMP e outros: “In a private market economy, individuals will
not invest sufficiently in invention or creation unless the expected return from doing so exceeds
the cost of doing so” [IP_and Antitrust: An analysis of antitrust principles applied to intellectual
property law, New York: Aspen, 2.006, § 1.1]. Para WiLLIAM LANDES E RICHARD POsNER: “The
dynamic benefit of a property right is the incentive that possession of such a right imparts to invest
in the creation or improvement of a resource in period 1 [for example, planting a crop], given that
no one else can appropriate the resource in period 2 [harvest time]” [The economic structure of
intellectual property law, Cambridge: Belknap Press, 2.003, p. 13].

9  Essaéavisdo de cultuados e antigos autores: “Assim, a propriedade intelectual é de direito natural
e nao um direito de criagio humana, ainda que deduzido logicamente dos principios do direito
natural; ou, por outras palavras, a propriedade intelectual é imediatamente de direito natural e
ndo apenas mediatamente, por intermédio da atividade deliberante ou, pelo menos, discursiva da
razdo, ao contrdrio da propriedade privada” [JoAo paA Gama CERQUEIRA. Tratado da propriedade
industrial, 2¢ ed., Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 1.982, v. I, p. 157].
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gratis” faz-se verdadeira'. O incremento da remuneragdo do detentor do ex-
clusivo provém dos bolsos dos consumidores.

6. E preciso admitir que “a concorréncia, ainda que licita, prejudica os
concorrentes, pois faz com que o empresario acabe por auferir lucros me-
nores, for¢a o cuidado com a qualidade do produto e gera a necessidade de
investimentos para que o agente econémico possa manter-se no mercado,
competindo™'. A concorréncia, na célebre dic¢do de JHERING, é o “regulador
espontaneo do egoismo™?, até mesmo porque, como observava ASCARELLI,
“obriga os produtores a procurarem, constantemente, a melhoria de seus pro-
dutos e a diminui¢ao do prego de custo™’.

Deixada no exercicio de sua atividade sem pressdes competitivas, a empresa
tende a explorar a coletividade para obter o maior lucro possivel. Todo cidaddo
brasileiro tem nogao das pentrias a que esta sujeito quando se depara com um
monopolio. Porém, se ao adquirente for garantida a op¢do de escolha entre os bens
oferecidos por varios agentes economicos, eles serdo forcados a disputar a opor-
tunidade de troca, e aquele que oferecer melhores condigoes ganhara o contrato.

7. Ao mesmo tempo em que ¢ nociva ao agente, a concorréncia indica o
caminho pelo qual ele podera atrair novas oportunidades de negécios, aumen-
tando a perspectiva de obtencdo de proveito econdmico; a fim de incrementar
o volume de operagdes, a empresa deve desfrutar de novas oportunidades de
troca. Para obté-las, de duas uma: ou as subtrai de outros agentes ou as cria.
Em ambas as hipoteses devera competir, seja para saca-la de seu concorrente,
seja para impedir que outro se aproprie das novas oportunidades geradas.

A disputa é essencial para o desenvolvimento das atividades empresa-
riais e, apenas nessa medida, desejada pelo agente econémico. A empresa nao

10 A divulgagdo da expressdo “there is no such thing as a free lunch” deve-se a Milton Friedman que, em
1.975, langou um livro empregando essa frase como titulo. Apontam alguns pesquisadores que a frase
nao teria sido por ele cunhada, ao contrario do que normalmente se acredita [FRED SHAPIRO. Quote...
Misquote, The New York Times Magazine, 21 de julho de 2.008. Disponivel em: <https://www.nytimes.
com/2008/07/21/magazine/27wwwl-guestsafire-t.html>, acesso em 12 de junho de 2.018].

11  Paura A. Forgiont. Os fundamentos do antitruste, 92 ed., Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2.016.
p. 324-325.

12 RUDOLF VON JHERING. A evolucio do direito, Salvador: Progresso, 1.953, p. 140.

13 TurLio AscaReLLL Os Contratos de cartel e os limites de sua legitimidade no direito brasileiro, in:
Ensaios e pareceres, Sao Paulo: Saraiva, 1.952, p. 223.
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aprecia a concorréncia; suporta-a porque esta é a forma admissivel de con-
quistar mercado e de aumentar os lucros.

8. Mas porque protegem o agente da concorréncia, os privilégios dis-
torcem o funcionamento do mercado, aumentando os custos de transagdo e
sujeitando os consumidores as agruras dos pregos de monopolio. Além disso,
a sociedade restara privada das inovagdes — algumas, como no caso dos re-
médios, indispensaveis a vida. Quando se trata de inovagao, progresso e pro-
priedade industrial, é pertinente a observagdo de HOVENKAMP: “patents and
copyrights sometimes constitute formidable barriers to entry”‘. A prote¢ao
excessiva aos exclusivos pode retardar ou mesmo dizimar a inovagao®.

9. Em suma: de uma parte, a garantia a propriedade intelectual tende a
estimular o desenvolvimento tecnolégico, de outra é capaz de gerar situagao
propensa ao abuso, especialmente em ambientes nos quais a forca concor-
rencial é arrefecida pela outorga da exclusividade’. Tudo esta em acertar o

14 HerBerT HovEnkamp. The antitrust enterprise: Principle and execution, Cambridge: Harvard
University Press, 2.008, p. 14.

15 LEA SHAVER. Access to knowledge in Brazil: New research on intellectual property, innovation and
development, Londres: Bloomsbury Academic, 2.010, p. 8. Disponivel em: <https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1729837>, acesso em 7 de junho de 2.018.

16 A esse respeito, KARIN GRAU-KUNTZ: “A questdo ¢ simples: a lei garante protegdo exclusiva aos
bens imateriais com base no argumento de que a inovagao é conveniente para o mercado [inovagao
= aumento da concorréncia = aumento do bem-estar]. Em um primeiro momento, a concorréncia
¢ limitada pela propriedade industrial; entretanto, essa limitagdo gera concorréncia, pois ambos
os institutos sdo complementares e ndo antagonicos. O estimulo a inovagdo da-se por meio da
atribui¢do de proveito econdmico, ou seja, aquele que inovou é assegurado o direito de ndo ser
imitado, o que implica vantagem concorrencial. Essa vantagem cristalizar-se-a no mercado, no
processo de formagdo do preco do bem protegido, uma vez que o titular do direito exclusivo o
determinara levando necessariamente em conta a concorréncia oferecida pelos outros produtos
substituiveis existentes no mercado. Ou seja, os limites e a dimensao da vantagem que lhe assiste
por ser titular do direito exclusivo serdo determinados pela concorréncia no mercado. Dizendo-o de
outro modo: uma vez que o preco do produto sera formado pelo processo concorrencial, a dimenséo
da vantagem garantida por esse direito exclusivo sobre o bem imaterial - a dimensao do estimulo -
¢é formada pela situagao de concorréncia no mercado. Quanto mais inovativo for o produto, maior
serd o lucro do titular do direito exclusivo. Assim, se a propriedade intelectual garante o prémio, a
concorréncia estipula o quantum desse prémio. Esse é o pensamento tradicional sobre a propriedade
intelectual. No entanto, note-se que ele pressupde a existéncia de concorréncia no mercado pois,
como visto, a natureza do prémio pela inovagdo é obrigatoriamente concorrencial. Se o titular do
direito exclusivo possui a exclusividade e ndo esta sujeito a concorréncia, seu prémio nao sera de
natureza competitiva, mas monopolista. Ocorre que esse prémio que nao ¢ determinado ou limitado
pela concorréncia mostra-se absoluto e sem dimensdes, é contrdrio a natureza estimuladora da
competi¢ao da propriedade intelectual, aviltando-a” [O desenho industrial como instrumento de
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“ténue equilibrio entre a justa recompensa do esforgo intelectual humano [...]
e o estimulo a evolugéo cultural e industrial do pais™’.

I1.2 O comportamento dos agentes econdmicos no
periodo do exame do pedido de patente pelo INPI

10. A LPI distingue claramente entre [i] o depdsito do pedido de patente

pelo requerente junto ao INPI e [ii] sua concessao pela autarquia’®.

O deposito do pedido de patente, disciplinado pela Secdo I do Capitulo III

da LPI, acontece tdo logo apresentado o pedido, apds exame formal preliminar®.

Por sua vez, a concessido da patente ocorre quando, depois do “processo

e exame” pelo INPI, o pedido é deferido e expede-se a respectiva carta-paten-
te. De acordo com o art. 38, § 3° da LPI, reputa-se concedida a patente na data
de publicac¢io do ato respectivo®.

11. Quando a patente é outorgada, seu titular passa a deter o direito de

exploragio exclusiva daquela invengao. Novamente, a LPI é clara:

17

18

19

20

controle econémico do mercado secundério de pecas de reposi¢ao de automéveis. Disponivel em:
<https://ibpieuropa.org/?media_dl= 327>, acesso em 7 de junho de 2.018].

NEWTON SILVEIRA € WALTER GODOY DOS SANTOS JR. Propriedade intelectual e liberdade, Revista de
Direito Mercantil, Industrial, Econdémico e Financeiro, Sao Paulo, 2.006, n. 142, p. 20. Nas palavras
de um conservador autor norte americano: “The key to economic efficiency lies in balancing the
social benefit of providing economic incentives for creation and the costs of limiting the diffusion of
knowledge” [HERBERT HOVENKAMP e outros, IP and Antitrust: An analysis of antitrust principles
applied to intellectual property law, New York: Aspen, 2.006, p. 1-10].

Sobre o procedimento administrativo relacionado as patentes, v. DENIs BORGES BARBOSA, Tratado
da propriedade intelectual, 22. ed., Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2.017, t. II, p. 1.422 e s.

Dispde o art. 20 da LPI que a data de depdsito é a data de apresenta¢do do pedido: “Apresentado
o pedido, serd ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruido, serd
protocolizado, considerada a data de deposito a da sua apresentagao”.

“Art. 38. A patente serd concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da
retribui¢do correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1° O pagamento da retribuigdo e respectiva comprovagio deverio ser efetuados no prazo de 60

(sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2° A retribuigdo prevista neste artigo podera ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta)
dias apds o prazo previsto no paragrafo anterior, independentemente de notificagdo, mediante
pagamento de retribuigdo especifica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3° Reputa-se concedida a patente na data de publicagao do respectivo ato”.
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“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro,
sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar com estes propdsitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”.

12. Porém, no intervalo de tempo compreendido entre o deposito e a
concessdo da patente, terceiros podem arvorar-se na comercializagao de pro-
duto ligado a possivel patente ou a tecnologia que esta em analise pelo INPI.

Parece razoavel que, enquanto a patente nao for efetivamente concedida,
a Lei ndo proiba terceiros de exercerem esse comércio”’. Todavia, se o privi-
légio for ao final garantido, terceiros terdo abocanhado lucros que deveriam
pertencer ao inovador.

13. A LPI resolve a situagdo estabelecendo que, em caso de “exploragao
indevida” do objeto da patente, “inclusive em relagdo a explora¢ao ocorrida
entre a data da publica¢do do pedido e a concessao da patente”, assegura-se
“ao titular da patente [...] o direito de obter indeniza¢do”. Textualmente:

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indeni-
zac¢do pela exploragao indevida de seu objeto, inclusive em relagdo a
exploracdo ocorrida entre a data da publica¢do do pedido e a da con-
cessao da patente”.

14. Tome-se a situagdo de um produtor de remédios genéricos diante dos
incentivos e desincentivos postos por esse quadro normativo.

A empresa farmacéutica X depositou um pedido de patente. Se a empresa de
genéricos Y produzir medicamento concorrente valendo-se da tecnologia ainda em
analise pelo INPI e a patente for concedida ao final, Y devera indenizar X, amar-
gando perdas. A indeniza¢do quase que seguramente suplantara o valor de todos os
lucros auferidos pela fabricante de genéricos. Assim, para o concorrente potencial,
o risco envolvido na eventual entrada no mercado é bastante elevado.

Quanto mais embasado e sélido for o pedido de patente em analise,
maior sera o risco assumido pela empresa que desafiar o depositante no mer-
cado, porque quase certo serd o seu dever de indenizar.

21 Porque, em teoria, existe a possibilidade de a patente nio ser concedida ao final do procedimento
administrativo.
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15. Vimos acima que agentes econdmicos tendem a ser racionais e a res-
ponder a incentivos.

Embora, em teoria, o langamento de um produto concorrente aquele
que esta em processo de analise seja possivel pelo texto da LPI, ninguém se
aventura no empreendimento. Os concorrentes potenciais ndo se arriscam,
ainda mais quando querem concorrer com pedidos de patentes “fortes”, cuja
probabilidade de concessdo ¢ altissima. O desincentivo a atua¢do de novos
entrantes mostra-se capaz de neutralizar qualquer for¢a concorrencial, im-
permeabilizando o mercado.

Nao se deve ter qualquer receio em assumir que o quadro de incentivos
e desincentivos posto pelo pardgrafo tinico do art. 40 garante ao detentor da
patente o monopdlio de exploragdo desde o momento do depdsito do pedido de
patente que, atualmente, em muito ultrapassa vinte anos*. Na pratica, des-
de o momento do pedido, a empresa que pleiteia a patente acaba gozando de
elevada protegdo contra a concorréncia, ou seja, de um privilégio juridico e
econdmico®. Ha, portanto, um monopolio de fato.

22 Sobre essarealidade, lembrem-se os ensinamentos do Professor DENIS BARBOSA, em seu Tratado da
Propriedade Intelectual [22 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2.017, t. II, p. 1.510-1.511]: “[A] efic4cia
econémica de uma patente nao se limita ao prazo de vigéncia da patente. Com efeito, o poder
dissuasério de uma patente, em face de seus concorrentes, nasce do momento em que o titular do
pedido de patente exerce seu direito de fazer o primeiro depdsito no mundo. A partir desse deposito,
nasce para o titular o poder de requerer o monopélio em todo e qualquer pais onde se reconhega o
direito de prioridade ou direito de requerimento ao estrangeiro. Em cada um desses Estados cria-se
uma expectativa de direito que desaconselha o investidor prudente de exercer a concorréncia com o
uso da solugdo técnica para a qual se pede a exclusiva. A ciéncia da existéncia desse pedido se dar4,
na maior parte dos casos, apos o periodo de sigilo que é — em regra — de dezoito meses. Interesses
estratégicos podem fazer com que o titular torne ptiblico a descrigao ou referéncia do teor do pedido
para — exatamente — desincentivar a competigdo mesmo pelos competidores que tém tecnologias
competitivas que possam colidir, ainda que em parte, com o objeto do pedido. A regra, alias, é que,
na manifestagao de simples inten¢do de produzir, um concorrente potencial receba a notificagéo
de cease and desist, como se chama internacionalmente o aviso do titular da patente para retirar a
presuncio de boa fé do competidor”.

A questdo ¢ também tratada no artigo “A inexplicavel politica ptiblica por tras do paragrafo tnico
do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial” [Revista da Escola da Magistratura Regional Federal 22
Regido - EMAREF, Rio de Janeiro, 2.013/2.014, v. 19, p. 127 e s. Disponivel em: <http://emarf.trf2 jus.
br/site/documentos/ revistaemarfvol19.pdf >, acesso em 7 de junho de 2.018].

23 Exatamente nessa linha manifestou-se recentemente o STJ: “O autor do invento possui tutela legal que
lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado,
além de indenizagdo por exploragdo indevida de seu objeto, a partir da data da publicagdo do pedido
(e ndo apenas a partir do momento em que a patente ¢ concedida). Dessa forma, apesar da expedigdo
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A conclusio é irrefutdvel: “o investimento em montar fabricas, efetuar
treinamento de pessoal, tentar obter mercado, para depois se ter todo o pro-
veito econdmico, e mais ainda, canalizado para o titular que - eventualmente
— vier a obter o privilégio, nao compensa o risco. Ou seja, a patente efetiva-
mente vale como um instrumento de mercado antes da sua concessao. O efeito
econdmico precede a plenitude do efeito juridico™:.

16. Mesmo que um concorrente potencial resolvesse atuar no mercado, a
protecao oferecida pela LPI aquele que apresentou o pedido de patente faz-se
incrivelmente forte: tao logo obtido o privilégio, recobrara qualquer prejuizo
sofrido durante o tempo de analise pelo INPI.

As quantias auferidas por esses monopolios sao astrondmicas. Nas pa-
lavras do STJ, “[t]ratando-se de medicamentos, adiar a entrada em dominio
publico das invengdes significa retardar o acesso ao mercado de genéricos,
causando, como consequéncia, o prolongamento de precos mais altos, o que
contribui para a oneragao das politicas publicas de satde e dificulta o acesso
da populagéo a tratamentos imprescindiveis”.

As drogas genéricas sdo, em regra, 35% mais baratas do que as de refe-
réncia e os pregos dos medicamentos caem, em média, 66% ap6s o término da
prote¢io patentaria®®. E fato incontroverso que a extensdo indevida de prazos
de vigéncia de patentes impde sensiveis custos adicionais para seus adquiren-
tes e para a sociedade como um todo.

I1.3. O problema do backlog e os prazos do art. 40

17. No mundo ideal, os pedidos de patentes seriam analisados pelo INPI
de forma ao mesmo tempo profunda e célere. Infelizmente, apesar do em-
penho dos servidores do INPI, ndo é isso que ocorre, até mesmo porque 0s

tardia da carta-patente pelo INPI, a invencao do recorrente nao esteve, em absoluto, desprovida de
amparo juridico durante esse lapso temporal” [ST], Terceira Turma, Recurso Especial n° 1.721.711/R],
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17 de abril de 2.018].

24 Denis BArBosA. Tratado da Propriedade Intelectual, 22 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2.017, t. IL, p. 1.512.

25 Conforme estudo: RENATA M. DE ALMEIDA E ALEXANDRE G. VASCONCELLOS, Implicagbes da
indefini¢ao do prazo de vigéncia das patentes “mailbox” para a satide no Brasil: um estudo de caso de
uma patente de combinagdo de firmacos para o tratamento de HIV/AIDS, Cad. Prospec., Salvador,
v. 9, 1.4, p. 376-385, out/dez 2.016. Disponivel em < https://portalseer.ufba.br/index.php/nit/article/
view/17599>, acesso em 20 de junho de 2.018, e referido pelo acérdao do STJ supramencionado.
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recursos da Administra¢do sao exageradamente limitados. Existe o chamado
backlog, isto é, o acimulo de trabalho, uma “pilha de pedidos em espera”,
como se diz coloquialmente.

O periodo que entremeia o depdsito do pedido de patente e sua concessao
¢ demasiadamente longo, ndo correspondendo a qualquer tempo econdmico
ou padrio de eficiéncia. E comum esse processo levar mais de dez anos®.

18. O caput do art. 40 da LPI determina que “[a] patente de inveng¢ao vi-
gorara pelo prazo de 20 (vinte) anos [...] contados da data de deposito”. O seu
paragrafo unico complementa a disciplina:

“O prazo de vigéncia nao serd inferior a 10 (dez) anos para a patente de
invencgdo [...] a contar da data de concessio, ressalvada a hipotese de o
INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por
pendéncia judicial comprovada ou por motivo de forga maior”.

Por for¢a desse paragrafo tinico, considerando o backlog hoje existente,
a protecao concedida as patentes ultrapassa em muito o prazo de vinte anos,
sujeitando os consumidores a precos muito mais elevados do que os vigentes
em um mercado competitivo. Ademais, esse tempo dependera da duragéo do
procedimento administrativo no INPI e, portanto, ndo é conhecido de ante-
mao pelos agentes econdmicos.

19. Por isso, é incorreta a afirmativa frequentemente repetida pelos de-
tentores de patentes, no sentido de que, na pratica, a vigéncia de protecao con-
ferida pela patente seria significativamente menor do que os 20 anos asse-
gurados pelo caput do art. 40 da LPI. Nao é! Na realidade dos fatos, o prazo
de protecao esta se mostrando bastante superior, como atesta publicamente o
Diretor Executivo do INPI:

“Hoje, mais de 65% das patentes concedidas sdo enquadradas na regra
do paragrafo tnico do art. 40 da Lei n. 9.279, de 1.99677".

26  “O tempo médio de espera para o requerente de uma patente obter um ato decisorio do INPI esta
em 10,23 anos. [...] Para firmacos, sio mais de 13 anos” [MAURO SODRE MAIA. Backlog de patentes,
Revista Facto, Rio de Janeiro, 55% ed., 2.018, p. 21].

27 MAURO SODRE MAIA, Backlog de patentes, Revista Facto, Rio de Janeiro, 55% ed., 2.018, p. 21.
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A situagdo fatica e juridica é tao grave que merece ser tratada com maio-
res detalhes.

I1.4 Prazo de gozo do privilégio variavel;
desincentivo a novos investimentos

20. Por for¢a do paragrafo unico do art. 40, o periodo de exclusividade
concedido ao detentor da patente ndo ¢ fixo e dependera do tempo tomado
pelo procedimento administrativo junto ao INPI.

Quanto maior o tempo dispendido na analise pelo 6rgao, maior a van-
tagem atribuida a empresa solicitante e maiores os prejuizos a sociedade e aos
consumidores, pois mais longo sera o periodo do monopélio. A sociedade fica
privada do acesso a inovagdo e os adquirentes seguirdo pagando mais pelos
produtos, especialmente no caso de medicamentos.

21. Como visto acima, um medicamento néao é lan¢ado do dia para a noi-
te, ainda mais considerando a complexa regulacio do setor. E necesséria toda
uma preparagdo para que isso ocorra, que inclui investimentos para viabilizar
a futura producio.

O desconhecimento prévio do tempo de duragdo do privilégio gera um
ambiente de incerteza no mercado, fazendo com que os potenciais concor-
rentes nao realizem investimentos imediatos, mas aguardem a finalizagdo da
analise pelo INPI para, somente apds, aviarem o empreendimento do farma-
co. Repitamos a exaustao: agentes econdmicos sao racionais. Sem saber quan-
do comecara a faturar, por que uma empresa imobilizara capital, deixando
recursos parados a espera do gran finale que nao sabe quando ocorrera?

A incerteza sobre quando se podera iniciar a comercializagdo do me-
dicamento, trazida pelo paragrafo unico do art. 40 da LPI, desestimula os
investimentos e prejudica o bem-estar social.

I1.5 Incentivos perversos

22. Os efeitos produzidos pelo pardgrafo tinico do art. 40 trazem incen-
tivo absolutamente perverso para o interesse puiblico: quanto mais a analise se
alongar no INPI, mais vantagens terd a empresa que pleiteia a patente, pois
maior sera o prazo de seu monopdlio. Vincou-se acima que, durante o pro-
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cesso no INPI, ha um monopdlio de fato, porque o requerente do privilégio
ja esta protegido da competigdo; desta feita, um potencial concorrente nao en-
trara no mercado ciente de que, no momento em que a patente for concedida,
devera pagar indenizagao, entregando os lucros auferidos nas maos do rival.

Considerando que o agente econdmico racional busca seu autointeresse
com avidez®®, compreende-se perfeitamente a informacédo prestada pela Con-
sulente no sentido de que as empresas depositarias do pedido de patente, mui-
tas vezes, tudo fazem para atrasar o andar do procedimento.

23. A jungao da estratégia protelatdria e da escassez de recursos da Ad-
ministra¢ao Publica é deletéria para a sociedade, para os adquirentes e para
o Estado. Conforme demonstrado pelos estudos mencionados, cada ano de
exclusividade significa vultosa transferéncia de riqueza dos consumidores e
do Estado para as empresas detentoras da patente agraciada.

III. A inconstitucionalidade do
paragrafo unico do art. 40 da LPI

24. Esclarecidos os fatos e o sistema de incentivos/desincentivos da LPI,
volta-se a consulta formulada. E nitido o cenario de inconstitucionalidade do
paragrafo unico do art. 40, por quatro principais motivos:

I. o primeiro deles é que o art. 5°, inciso XXIX, da Constitui¢do Fe-
deral, exige que o privilégio da patente seja temporario e, por forca
do paragrafo tinico do art. 40, o prazo passa a ser indeterminado;

II. o segundo é que o paragrafo unico do art. 40 transfere para o par-
ticular a responsabilidade por um prejuizo causado pelo Estado;

III. o terceiro é que a indevida extensao do privilégio da patente, pro-
movida pelo paragrafo unico do art. 40, viola os principios da
livre-concorréncia e da livre-iniciativa, afastando-se dos requi-
sitos necessarios para a concessdo de privilégios firmados pela
Constituicdo Federal; e

IV. o quarto ¢ que o paragrafo unico do art. 40 avilta a tutela dos
consumidores, exigida pela Constituigao Federal.

28 Cf. OLIVER WILLIAMSON, 0p. cit.
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II1.1. Violagao do art. 5 inciso XXIX,
da Constitui¢ao Federal

25. No caso brasileiro, ninguém ousaria negar que a prote¢ao da proprie-
dade intelectual visa ao desenvolvimento nacional, especialmente consideran-
do os termos incisivos do art. 5., XXIX, da Constituicao Federal. Contudo,
para que se dé a concregdo desse preceito, a concessio de exclusivos deve ser
um instrumento pro-concorrencial. Os direitos de propriedade intelectual nao
sao protegidos pelo sistema juridico para satisfazer os interesses do agente
econdmico, mas para fomentar as inovagdes e o desenvolvimento, permitindo
que o titular desfrute de uma ferramenta de conquista de mercado, da qual
seus competidores nao dispoem.

A protegdo das criagdes ocorre para atribuir incentivo competitivo as
empresas, e ndo para agraciar-lhes com poder ilimitado. Se a humanidade ja
evoluiu para incorporar a fungdo social ao exercicio da propriedade de bens
moveis e imdveis, ndo hd razdo para excepcionar os direitos de propriedade
intelectual desse compromisso.

Nesse prisma, tanto a livre-concorréncia como a concessdo de direitos
de propriedade intelectual colocam-se como elementos de protegao da coleti-
vidade, de busca do bem-estar, coarctando a inclinagdo oportunista e egoista
do agente econdmico.

26. Exatamente porque constituem “garantia de monopdlios” e restrin-
gem a livre-iniciativa e a concorréncia, os direitos de propriedade industrial
devem ser encarados como excegdo a essa que ¢ uma das principais vigas da
nossa ordem econémica. Nas palavras do Superior Tribunal de Justica, a “pro-
te¢do ordinaria conferida ao titular de patentes consiste em privilégio que ex-
cepciona a regra geral de nosso ordenamento juridico, cujo objetivo visa a as-
segurar a ampla concorréncia e a livre-iniciativa””. Em uma frase, posta por
insignes professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra:

“A regra ¢ a liberdade, o exclusivo industrial ou comercial é a exce¢ao™.

29 STJ, Terceira Turma, Recurso Especial n° 1.721.711/R], relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
julgado em 17 de abril de 2.018, p. 11.

30 ANTONIO JoSE AVELAS NUNES e outros. A inconstitucionalidade das patentes “pipeline” brasileiras
(artigos 230.° e 231.° do Cddigo da Propriedade Industrial de 1996), Revista Eletrénica do IBPI,
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27. Assim, os exclusivos brotam e vivem nos quadrantes da nossa Cons-
tituicdo; ndo sdo fins em si mesmos, mas instrumentos que se prestam aos
escopos maiores insculpidos no caput do art. 170 e nos arts. 1°, IV e 3°.

Naio é por outra razdo que o art. 5°, inciso XXIX da Constituicdo Federal
dispoe que “a lei assegurara [...] privilégio temporario para [...] protecdo as
criacdes industriais [...] tendo em vista o interesse social e 0 desenvolvimen-
to tecnoldgico e econdmico do Pais”.

Assim, dois sdo os requisitos que devem formatar a regulagao e conces-
sao da propriedade industrial no Brasil:

I. o privilégio ha de ser temporario; e

II. somente podera ser concedido se conforme o interesse social e o
nosso desenvolvimento tecnoldgico e econdmico.

28. No contexto constitucional, temporario nao significa apenas “ndo
eterno”. Quer dizer marcado no tempo. Mais uma vez, a realidade dos fatos
precisa ser levada em conta: ndo pode ser considerado temporario um privi-
légio econdmico cujo término nao é conhecido dos competidores e do mer-
cado. “Sabe-se que vai acabar, mas nao se sabe quando”, em termos concretos,
traz os mesmos efeitos do privilégio nao-temporario, pois implica a inércia
dos concorrentes [agentes economicos racionais], em prejuizo da sociedade.

29. Para cumprir sua finalidade, o privilégio ndo pode ser excessivo, de-
sarrazoado, a ponto de prejudicar a sociedade e o desenvolvimento. A prote-
¢do patentaria concedida por prazo demasiadamente longo sacrifica o interes-
se social e, portanto, afronta a Constitui¢do.

Diverge-se quanto ao prazo de protecdo que seria “adequado” em cada
situacdo, em determinado Pais®. H4, contudo, um forte indicativo: o prazo
de vinte anos, posto pelo proprio TRIPS. Se seu texto [art. 33] estabelece que

Edigdo especial patentes pipeline, 2.009, p. 10. Disponivel em: <https://ibpieuropa.org/book/
revista-eletronica-do-ibpi-edicao-especial-patentes-pipeline>, acesso em 2 de junho de 2.018.

31 Essenumero decorre de uma op¢do politica, que variara conforme o Pais e a época. O mais aneddtico
dos exemplos refere-se ao copyright do personagem Mickey, imagem a partir da qual o império
Disney foi erigido. Sdo inimeras as modificagdes das leis estadunidenses de copyrights ao longo
da historia, para impedir que essa criagdo caia no dominio publico [para a noticia do fato, v. How
Mickey Mouse Keeps Changing Copyright Law, Artrepreneur, New York, 18 de outubro de 2.017.
Disponivel em: <https://mag.orangenius.com/how-mickey-mouse-keeps-changing-copyright-
law/>, acesso em 7 de junho de 2.018].
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o prazo das patentes é de vinte anos, pode-se considerar que os ordenamentos
juridicos de seus signatarios assumem que, regra geral, periodos de protecao
superiores a esse termo nao trazem os beneficios esperados da concessdo de
exclusivos®. O art. 40 da nossa LPI segue exatamente esse prazo de privilégio.

Porém, no caso concreto brasileiro, por for¢a do backlog do INPI, a pro-
tegdo concedida as patentes chega a se estender por mais de trinta anos. For¢o-
so constatar ser prejudicial ao bem-estar social, além de violar as diretrizes do
proprio TRIPS. Uma protegdo patentdria que exceda em 50% o prazo original,
implicando o dispéndio adicional de enormes quantias pela sociedade, a todo
sentir ndo é favoravel ao desenvolvimento do Pais.

II1.2. Violagao do art. 37, § 6°, da Constitui¢ao Federal

30A partir da Emenda Constitucional n° 45, de 2.004, com a introdu¢ao
do inciso LXXVII no art. 5°, o cidaddo passou a ter direito a um procedimento
administrativo com “razodvel duragao”, bem assim aos “meios que garantam
a celeridade de sua tramitacdo”.

Por 6bvio, a demora de mais de dez anos para a concessdo de uma
patente ndo é uma “duragdo razoavel”, como vem sendo reiteradamente
afirmado pela jurisprudéncia®. Além disso, esse backlog vai de encontro

32 A subscritora deste parecer ressalva sua opinido de que mesmo o prazo de vinte anos estabelecido
pelo TRIPS pode mostrar-se excessivo, considerando a atual velocidade do desenvolvimento
tecnoldgico e o ritmo de produgao de inovagoes. Contudo, essa questdo nao ¢ aqui relevante, pois
ndo se discute o lapso temporal posto no caput do art. 40 da LPIL.

33 Acérdaos tém sido proferidos especialmente pelo Tribunal Regional Federal da 22 Regido, com
base em julgado no qual o STJ afirmou que “[n]do é licito & Administragdo Publica prorrogar
indefinidamente a duragao de seus processos, pois ¢ direito do administrado ter seus requerimentos
apreciados em tempo razoavel, ex vi dos arts. 5°, LXXIII, da Constitui¢iao Federal e 2° da Lei n.
9.784/99” [STJ, Primeira Se¢ao, Mandado de Seguranga n° 22.037/DF, com relatoria do Ministro
Og Fernandes, julgado em 2 de margo de 2.017, citando o acérdao da Terceira Se¢ao, Mandado de
Seguranga n° 13.584/DF, com relatoria do Ministro Jorge Mussi, julgado em 26 de junho de 2.009].

Como exemplo, v. TRF da 2* Regido, Turma Especializada I, Remessa Ex Officio n° 0136260-
56.2016.4.02.5101, voto do Ministro Relator Marcelo Granado, p. 2]. Vale também destacar o
julgado TRF da 2¢ Regido, Turma Especializada I, Apelagdo civel/Reexame necessario n° 0097520-
92.2017.4.02.5101, voto do Ministro Relator Antonio Ivan Athié, proferido em 22 de fevereiro de 2.018,
no qual se 1é a seguinte passagem: “Com efeito, ndo se afigura razoavel, e tampouco atende aos ditames
doart. 52, LXXVIII, e art. 37, caput, da Constituigao Federal, que a Autarquia Impetrada demore mais
de uma década para exarar decisdo sobre matéria que estd inserida em sua competéncia institucional,
afrontando, com isso, manifesto direito da impetrante de ter seu pleito solucionado”. [p. 2].
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ao principio da eficiéncia que pauta a atua¢do da Administragao, determi-
nada pelo art. 37°%.

A demora excessiva do procedimento no INPI é de responsabilidade da

Unido, que com ela deve arcar, por forca do art. 37, § 6°:

“As pessoas juridicas de direito publico e as de direito privado presta-
doras de servicos publicos responderdo pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsavel nos casos de dolo ou culpa”.

31. O fato ¢é que o paragrafo unico do art. 40 da LPI institui um mecanis-

mo que transfere os prejuizos econdmicos [danos] decorrentes da demora da
analise do INPI do Estado para os adquirentes dos produtos.

Marcou-se acima que, ainda mais no caso dos farmacos, as patentes pro-

tegem seus titulares da concorréncia ao instituirem monopdlio sobre determi-
nada tecnologia. Se ndo ha competicao, elevam-se os pregos.

Por conta do backlog, o prolongamento do prazo da patente faz com que

o adquirente dos produtos pague por esse plus, por esse lucro anormal, bas-
tante superior aquele que seria auferido em um mercado competitivo. Assim,
o adquirente do produto assume o onus pelo atraso do Estado na analise do
pedido de patente, em franca violacdo do art. 37, § 6°, da Constituicdo Federal.

34

O entendimento do Ministério Publico segue a mesma linha:

“7. Como bem explicitado pela Procuradoria da Republica no Rio de Janeiro (fl. 534), o pedido de
patente em apreco foi protocolizado em 2003, sendo que, até a impetragao do presente mandamus,
aproximadamente 13 anos se passaram sem a sua devida andlise.

8. E notério que a Carta Magna imp6s ao administrador a gestdo publica eficiente, pautada na
razoavel duragao dos processos. Desse modo, ndo se faz necessario grande esforgo para se concluir
pela inobservéncia das maximas principioldgicas em referéncia quando se tem em mente o tempo
compreendido entre a apresentagdo do pedido de patente e a impetragdo deste writ.

9. Ademais, vale ressaltar que a autoridade coautora atuou contrariamente aos ditames da Lei n°
9.784/1999, a qual estabelece expressamente o prazo maximo de trinta dias, prorrogaveis uma vez
por igual periodo, para prolagdo de decisdo em procedimento administrativo (artigo 49)”. [parecer
do Ministério Publico Federal no Reexame Necessario em Mandado de Seguranga n° 0136260-
56.2016.4.02.5101, 22 Turma Especializada, TRF da 22 Regiao].

“Art. 37. A administragdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos principios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiéncia [...]”.
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II1.3 Violagao dos principios da livre-iniciativa
e da livre-concorréncia [art. 1° e 170, caput e
inciso IV da Constitui¢ao Federal]

32. O privilégio patentario concedido por prazo desconhecido, viabiliza-
do pelo paragrafo tnico do art. 40, viola os principios da livre-iniciativa e da
livre-concorréncia.

A livre-iniciativa é um dos fundamentos da Republica e da ordem eco-
ndmica [cf. art. 1° e 170, caput, da Constituicao Federal]. Ela vem tradicional-
mente identificada com a “liberdade de comércio e de inddstria”, “liberdade
econdmica, ou liberdade de iniciativa economica, cujo titular é a empresa™,
e garante aos agentes economicos ingresso ao mercado, d arena de disputas. A
existéncia de adequado fluxo de trocas, de encontro entre oferta e demanda,
depende da possibilidade de os individuos atuarem no mercado.

O papel central do principio da livre-iniciativa na economia capitalista é
garantir que os agentes econdmicos tenham acesso ao mercado e possam nele per-
manecer*, assegurando o acesso a contratagdo. Esta visceralmente atado a liber-
dade de iniciativa econdmica e a liberdade de empresa, que, por sua vez, significa
a liberdade de langar-se a atividade, desenvolvé-la e abandona-la sponte propria®.

Um contraponto histérico faz-se util para compreensao dessa relacao
entre liberdade de iniciativa e legalidade. Na Idade Média, o acesso ao mer-
cado era minuciosamente regulado pelos estatutos das corporagdes de oficio,
que impunham o monopdlio da fabrica¢ao e da comercializagao, regras de
conduta e de policia que neutralizavam a concorréncia entre seus membros e,
via de consequéncia, coibiam a possibilidade de captagdo da clientela alheia.

35 Eros Roberto Grau. A ordem econdmica na Constituicao de 1988: Interpretagao e critica, 14* ed.,
Sao Paulo: Malheiros, 2.008, p. 203.

36 Nadicgao de FAB1o KoNDER CoMPARATO: “Liberdade de iniciativa comporta um duplo sentido: [...]
Garante-se, de um lado, a livre criagdo ou funda¢io de empresas, ou seja, a liberdade de acesso ao
mercado (art. 170, paragrafo inico). [...] Mas protege-se, de outro lado, a livre atuagao das empresas
ja criadas, isto ¢é, a liberdade de atuagdo e permanéncia no mercado” [Regime constitucional do
controle de pre¢os no mercado, Revista de Direito Publico, Londrina, n. 24, 1.991, p. 18-19].

37 NAaTALINO IrTI, Diritto e mercato, in: AAV'V, Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, Bari:
Laterza, 1.999, xvii.
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Com a ascensdo da burguesia, mostrou-se necessario ampliar os horizon-
tes dos negdcios e, assim, aumentar as oportunidades econdmicas. Explica-se
a série de leis francesas que ceifaram as amarras medievais®*. A liberdade de
iniciativa corporifica o ideal de desaparecimento dos ligames das corporagoes
medievais, abrindo espago para o sistema de mercado que comegava a se impor.

Mas ndo apenas; historicamente, a busca pela liberdade de iniciativa signi-
fica também a revolta contra os privilégios tradicionalmente concedidos ou go-
zados pelo monarca. Liberdade de iniciativa evoca o aumento do espago de atu-
agao privada em face dos favorecimentos concedidos a apenas alguns agentes®.

Assim, desde a sua origem, a livre-iniciativa estd ligada a liberdade de
atuagdo e ao repudio de privilégios, da protegao de alguns, em detrimento de
outros. Sem empreendedorismo nao hd desenvolvimento. Sem livre-iniciativa
ndo ha empreendedorismo.

33.Ja o principio da livre-concorréncia desdobra-se a partir daquele da
livre-iniciativa. Vem posto como um pilar da nossa ordem econdmica consti-
tucional, no art. 170:

“Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagdo do trabalho hu-
mano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna,
conforme os ditames da justica social, observados os seguintes principios:

38 O principio daliberdade de iniciativa econdmica é originalmente posto no édito de Turgot, de 1776,
e reafirmado plenamente no decreto d’Allarde, de 1.791. A partir de 1° de abril daquele ano, “seria
livre a qualquer pessoa a realizagdo de qualquer negdcio ou exercicio de qualquer profissao, arte ou
oficio que lhe aprouvesse, sendo, contudo, ela obrigada a se munir previamente de uma ‘patente’
[imposto direto], a pagar as taxas exigiveis e a se sujeitar aos regulamentos de policia aplicaveis”. No
mesmo 1.791, a Lei Le Chapelier reiterou essa diretriz, ao proibir as corporagdes de oficio.

39 Uma das primeiras contestagdes de privilégios de que se tem noticia é relatada no conhecido Case
of Monopolies, julgado na Inglaterra no ano de 1.603. A rainha havia atribuido a Edward Darcy
o monopdlio da importagdo e da fabricagdo de cartas de jogo. Esse poder real de concessdo de
privilégios é contestado, alegando-se que a outorga de monopoélios empobrecia o pais, pois eles
levavam ao aumento de preco, a diminuicao da qualidade e do nivel de atividade econémica da
populagdo em geral. No inicio do século XVII, o Parlamento inglés, visando a minar o poder
do soberano, invoca argumentos calcados no principio da liberdade de iniciativa: a concessdo
de privilégios para exploragdo exclusiva ndo deveria ser tolerada porque avilta o bom fluxo de
relagbes econdmicas, prejudica a populagio, eleva os pregos, diminui a qualidade e impede o
desenvolvimento de atividade econdmica por terceiros. Apds outras decisdes no mesmo sentido, em
1.610, é promulgado o Statute of Monopolies, disciplinando e reduzindo as hipdteses de concessao de
privilégios pelo monarca. Sobre o Statute of monopolies e outras decisdes contestando o poder real
de concessao de monopolios, v. HAROLD Fox, Monopolies and patents: A study of the history and
the future of the patent monopoly, Toronto: The University of Toronto Press, 1.947. p. 113 e s.
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I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - funcdo social da propriedade;
IV - livre concorréncia;

V - defesa do consumidor;

[..]

Paragrafo tnico. E assegurado a todos o livre exercicio de qualquer
atividade econdmica, independentemente de autorizagdo de 6rgaos pu-
blicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nossa Constituicdo enxerga a concorréncia como um fator de producao
de externalidades positivas, capaz de colaborar para o funcionamento do sis-
tema econdmico, diminuindo pregos e aumentando a qualidade do produto
ou do servico oferecido aos consumidores*.

Tem-se, ai, um dos mais fortes pilares da ordem econdémica constitucio-
nal [art. 170, caput e inciso IV]: para o bem da coletividade, os agentes econd-
micos devem disputar/concorrer.

34. Mostrou-se que, no mais das vezes, a patente implica restricdo da
competicdo, pois ao seu titular é assegurado valioso monopdlio. Por outro
lado, o estimulo financeiro as patentes pode fomentar a inovagéo e trazer de-
senvolvimento.

Uma patente outorgada por prazo excessivo, ainda mais no caso dos
farmacos de alto custo, faz minguar a competi¢ao, esteriliza a atividade de ou-
tras empresas que poderiam empreender no mercado, gerar lucros, riquezas e
desenvolvimento e salvar vidas.

35. Por forga do paragrafo tnico do art. 40 da LPI, a patente pode alcan-
¢ar prazo de protecdo além de trinta anos. Nao é de se espantar que seus de-
tentores defendam essa extensdo com unhas e dentes, pois cada ano adicional
em que sdo presenteados pelo aniquilamento da competi¢do significa milhoes
de reais em seus ganhos.

40 Nali¢do de FRIEDRICH A. HAYEK: “A concorréncia, quando ndo obstada, tende a ocasionar um estado
de coisas em que: primeiro, alguém produzira tudo o que for capaz de produzir e vender lucrativamente
a um prego em que os compradores preferirdo seu produto as alternativas existentes; segundo, tudo
que se produz é produzido por alguém capaz de fazé-lo pelo menos a um prego tio baixo quanto o
de quaisquer outras pessoas que na realidade nao o estdo produzindo; e, terceiro, tudo sera vendido a
pregos mais baixos, ou pelo menos tao baixos quanto aqueles a que poderia ser vendido por qualquer
pessoa que de fato ndo o faz” [Direito, legislagdo e liberdade, Sao Paulo: Visdo, 1.985, v. II1, p. 78].
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Novamente trazendo o parametro determinado pelo préprio acordo
TRIPS e pelo caput do art. 40 da LPI, ha de se reconhecer que trinta anos [50%
a mais do que o prazo original] castram tanto a livre-concorréncia quanto a
livre-iniciativa, em prejuizo do desenvolvimento da nagao.

II1.4. Violagao do art. 170, inciso V, da Constitui¢ao
Federal [prote¢ao aos consumidores]

36. Outro importante principio que organiza nossa ordem econdmica
constitucional - e, consequentemente, todo o sistema juridico - é o da pro-
te¢do ao consumidor, posto pelo art. 170, inciso V, da Constituigdo Federal.

A remuneragdo a maior do titular da patente é paga pelo comprador dos
produtos protegidos, ou seja, pelos particulares que precisam do remédio e
pelo Estado. Queira-se admitir ou nao, ha um sobrepreco imposto pelo mono-
pdlio e o consumidor/Estado ¢ obrigado a pagar por ele. Em linguagem eco-
noémica hd uma transferéncia de riqueza do consumidor/Estado [sociedade]
para os titulares das patentes.

A extensdo do prazo da protegao operada pelo paragrafo tnico do art. 40
da LPI sujeita o consumidor/Estado ao pagamento de pregos muito superiores
aos que aconteceriam se houvesse concorréncia. Abriga os detentores das pa-
tentes da competi¢do, mantendo os produtores de genéricos fora do mercado
por prazo que pode ultrapassar os trinta anos.

Nao ha como entender que essa protegdo excessiva e exagerada, que im-
pede a entrada no mercado de fabricantes de medicamentos genéricos [e mais
baratos] muito além do periodo determinado pelo TRIPS, atenda ao ditame
constitucional da prote¢do ao consumidor.

IV. A impossibilidade de prorrogacao

do prazo da patente em virtude do

comportamento de seu futuro titular

37. Vige, entre nos, diretriz juridica no sentido de que a ninguém pode

aproveitar a propria torpeza. Nemo auditur propriam turpiditudinem alle-
gans, ensina o velho brocardo.
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Em nosso ordenamento, a regra deriva de dois importantes comandos: a ve-
dacdo ao abuso de direito e a coibicdo de comportamentos eivados pela ma-fé*.

Noticia a Consulente que, muitas vezes, o prazo das patentes ¢ estendido
ndo apenas em decorréncia do backlog, do acimulo de trabalho no INPI, mas
por atos protelatdrios praticados pelo proprio requerente da patente. Isso nao
¢ de se estranhar. Como posto acima, o paragrafo unico do art. 40 da lugar a
incentivos perversos que fomentam tal conduta. Quanto mais o agente demo-
rar para cumprir formalidades e praticar atos necessarios ao bom andamento
do processo, mais dias gozara de protegao.

38. Essa estratégia permite aquele que pleiteia a patente beneficiar-se da
propria torpeza e, portanto, ndo pode ser amparada por nosso ordenamento
juridico. A todo sentir, tem-se no caso a incidéncia do artigo 187 do Cédigo
Civil, tornando essa conduta ilicita. In verbis:

“Art. 187. Também comete ato ilicito o titular de um direito que, ao
exercé-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim eco-
ndémico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Conclusao

A conclusdo deste parecer ndo poderia ser outra: o paragrafo unico do
art. 40 da LPI é manifestamente inconstitucional, porquanto viola os seguin-
tes dispositivos da nossa Carta Magna:

I. art. 5° inciso XXIX, porque [i.1] produz efeitos em tudo diver-
so0s a protecdo temporaria e [i.2] ndo atende aos requisitos impos-
tos para a concessdo do privilégio, quais sejam, o interesse social
e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais;

II. art. 37, § 6°, porque transfere para o particular a responsabilida-
de por indenizag¢ao que caberia ao Estado;

41  Para as discussoes em torno do tema, superadas pela consolida¢do da doutrina do abuso de direito, v.
GEORGES RIPERT, A regra moral nas obrigagdes civis, tradugdo da 22 ed., Sdo Paulo: Saraiva, 1.937, 188
es. A evolugdo historica da clausula é tragada por FriTz STURM, Apercu sur lorigine du brocard Nemo
auditur propriam turpitudinem allegans, Dijon: Faculté de droit et de Science politique de Dijon, 1.971.
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III. art. 1° e 170, caput e inciso IV, porque viola os principios da
livre-iniciativa e da livre-concorréncia; e

IV. art. 170, inciso V, porque prejudica os consumidores brasileiros.

Ademais, mesmo que o paragrafo inico do art. 40 da LPI nao fosse
inconstitucional, seu prazo nao pode ser prorrogado se o processo de analise
no INPI for atrasado por conta do futuro titular da patente. O art. 187 do
Codigo Civil veda o abuso de direito e, consequentemente, que o agente se
aproveite da propria torpeza.

E 0 meu parecer.

Sao Paulo, 18 de junho de 2.018.

Paula A. Forgioni
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5. Parecer Prof. Clémerson Merlin Cléve

CLEMERSON MERLIN CLEVE
Professor Titular de Direito Constitucional da
Universidade Federal do Parand e do

Centro Universitario Auténomo do Brasil

Parecer
Ac¢ao direta de inconstitucionalidade. Propriedade in-
dustrial. Patente inventiva.
Consulente: Dr. Gustavo André Régis Dutra Svensson
ASSUNTO: Acdo Direta de Inconstitucionalida-
de. Propriedade industrial. Patente inventiva.
Ementa:

Agao Direta de Inconstitucionalidade. Lei de Propriedade Industrial.
Patente. Prazo. Privilégio temporario. Ordem Constitucional Econémica e
direitos fundamentais. Elemento temporal como garantia de equilibrio entre
o direito fundamental do inventor e a prote¢do ao dominio publico do sistema
por meio do atendimento de interesses sociais. Possibilidade e necessidade de
controle judicial sobre a disciplina legal do privilégio temporario. Inconstitu-
cionalidade do art. 40, paragrafo inico da Lei n. 9.279/1996.

O Dr. Gustavo André Régis Dutra Svensson, honra-nos com consulta juri-
dica sobre a (in) constitucionalidade de dispositivo da Lei n° 9.279/1996 - Lei de
Propriedade Industrial (LPI), que disciplina o prazo de privilégio temporario so-
bre patentes no Brasil. Trata-se do art. 40, paragrafo tnico, cujo texto é o seguinte:
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Art. 40. A patente de invengdo vigorard pelo prazo de 20 (vinte) anos
e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da
data de depdsito.

Paragrafo inico. O prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 (dez) anos
para a patente de invengdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo
de utilidade, a contar da data de concessdo, ressalvada a hipdtese de o
INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por
pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior.

O tema aqui tratado é objeto da Ag¢do Direta de Inconstitucionalidade n°
5.529, em tridmite no Supremo Tribunal Federal sob a Relatoria do Ministro
Dias Toffoli. Em sintese, a Procuradoria-Geral da Republica, autora da Ac¢ao
Direta, argumenta que a ressalva introduzida no dispositivo legal acima indi-
cado torna o prazo de protegao patentaria indeterminado, tendo em vista ndo
ser possivel prever o momento em que haverd a conclusao do exame do pedido
no ambito do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Ademais,
sustenta-se que referida indeterminabilidade afronta, dentre outros preceitos,
a previsdo constitucional da temporariedade da protegdo patentdria e, tam-
bém, a ordem constitucional econdmica.

Em relagdo a temporariedade do privilégio conferido aos autores de inventos
industriais, o art. 5°, inc. XXIX, da Constituicdo Federal, estabelece o que segue:

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais
ainviolabilidade do direito a vida, aliberdade, a igualdade, a seguranca
e a propriedade, nos termos seguintes:

[..]

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utiliza¢ao, bem como prote¢io as criagdes indus-
triais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros sig-
nos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnologico e economico do Pafs.

O consulente formula-nos, portanto, para analise, os seguintes quesitos:

a) A vigéncia diferida concedida pelo INPI com base no art. 40, pardgrafo
unico, da Lei de Propriedade Industrial, pode resultar em vigéncia patentdria
de natureza indeterminada?
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b) A temporariedade do monopélio artificial sobre inventos industriais, disci-
plinada pela Lei de Propriedade Industrial, é matéria de natureza constitucional?

¢) A Constitui¢do Federal, no art. 59, inc. XXIX, define prazo certo para a
vigéncia de patentes sobre inventos industriais no Brasil?

d) O backlog patentdrio na Administragdo Publica brasileira transfere a socie-
dade civil eventuais onus decorrentes da vigéncia diferida de privilégios tempordrios?

e) A vigéncia diferida, tal qual prevista pelo art. 40, pardgrafo tinico, da
Lei de Propriedade Industrial, estd em conflito com os arts. 1% Il e IV, 39, I, 11,
II e IV, 5% XXIX, 170, II, 1V, V e VII, 173, pardgrafo 4° e 219, caput, da Cons-
tituigdo Federal?

f) Na hipétese de declaragdo de inconstitucionalidade do art. 40, pardgra-
fo tinico, da Lei n. 9.279/1966, deve haver modulagdo dos efeitos da decisdo?

As préximas segoes serdo destinadas a exposicao dos fundamentos que
embasardo a resposta aos quesitos acima apresentados.

II - O Parecer

1. Temporariedade: o equilibrio entre exploracao
privada sobre inventos industriais e interesse publico

Ao longo de estudo denominado “An Economic Review of The Patent
System™, Fritz Machlup esclarece que, durante os séculos XVIII e XIX,

1 Oestudo “An economic Review of The Patent System” foi elaborado, no ano de 1958, pelo Professor
Fritz Machlup do Departamento de Politica Econdmica da John Hopkins University para o
Subcomité de Patentes, Marcas Registradas e Direitos Autorais do Senado Estadunidense. Trata-
se de um capitulo para a compreensdo da formagdo do Sistema Norte-Americano de Patentes.
O estudo foi realizado de acordo com as Resolugdes 55 do Senado e 236 e 85° do Congresso. O
tema foi supervisionado por John C. Stedaman, professor da University of Wisconsin. No referido
estudo, foram reunidas, de forma sintética e organizada, contribui¢des analiticas a respeito do tema
patentes. Dentre os autores citados estdo: Ludwig Von Mises, John Commons, Friedrich Wieser,
Lionel Robbins, Sidney Chapmam, Itving Fisher, Joseph Schumpeter, F.A. Hayek, Arnold Plant,
entre outros. Além desses Autores, Fritz Machlulp aborda o seu posicionamento ao tratar da
natureza das patentes. UNITED STATES, SENATE. An Economic Review of The Patent System.
Study Of The Subcommitee on patents, trademarks and copyrights of the Committee of the Judiciary.
Washington: United States Government Printing Office, 1958. p. II-III.
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quatro teses de abordagem econdémica prevaleceram no tocante a definicdo
e caracterizacdo das patentes. Sao elas: (i) “the ‘natural-law’ thesis™; (i) “the
‘reward-by-monopoly’ thesis”; (iii) “the ‘monopoly-profit-incentive’ thesis” e,
por fim, (iv) “the ‘exchange-for-secrets’ thesis™. As quatro analises, contudo,
foram abandonadas diante da denominada “Modern Economic Opinion”, que
prevaleceu desde 1873 até o ano de elaboragdo do estudo (1958).

A “natural-law thesis” (“tese do direito natural”) sustenta que o homem
tem uma propriedade natural em relagao as proprias ideias®, o que motiva a so-
ciedade a reconhecé-las e protegé-las (dai a defesa de exclusividade do inventor/
criador). Mencionada tese foi adotada pela Assembleia Constituinte Francesa
quando da elaboracdo do preAmbulo da Lei das Patentes, em 1791. A época,
qualquer viola¢do ao direito de patente representava uma ofensa aos direitos do
homem em sua propria esséncia’. Esta tese, contudo, foi amplamente criticada,
em especial por economistas ingleses que indicavam a existéncia de dois pon-
tos delicados: (i) de um lado, ndo existia respeito ao interesse ptblico, uma vez
que, se a ideia era uma propriedade derivada de um direito natural, ndo seria
possivel sustentar a sua limita¢do (a época, depois de 14 ou 17 anos do deposito
da patente); (i) por outro lado, os elementos logicos do conceito de propriedade
— ocupagdo, controle, apropriagio e restituicdo® — ndo seriam aplicaveis diante

\

da imaterialidade inerente a “ideia™. Essa tese foi abandonada, porquanto “so-

2 Sobre as teses, Fritz Machulp esclarece: “Four different legal philosophies about the nature of
the inventor’s right were thus expressed in the patent laws of the various countries; the French,
recognizing a property right of the inventor in his invention and deriving from it his right to obtain
a patent; the American, silent on the property question, but stressing the inventor’s legal right to a
patent; the English, recognizing the monopoly character of the patent, and regarding it in theory
as a grant of royal favor, but in practice regularly allowing the inventor’s claim to receive a patent
on his invention; the Austrian, insisting that the inventor has no right to protection, but may, as a
matter of policy, be granted a privilege if in the public interest.” Idem, p. 3.

3 Convém advertir que, embora ideia ndo possa ser objeto de patente, utiliza-se, aqui, referida palavra
apenas em razdo de que Fritz MACHLUP a emprega para fazer referéncia ao que se discutia nos
séculos passados. Em sintese, vale a informacdo de que, neste ponto, utiliza-se da expressao “ideia”
para fins de resgatar uma abordagem histérica e nao para delimitar uma concepgao juridica.

4 Idem,p.22.

5  Idem, p. 22: “it is interesting that some French lawyers conceded that they preferred to speak of
‘natural property rights’ chiefly for propaganda purposes, especially because some of the alternative
concepts, such as ‘monopoly right’ or ‘privilege, were so unpopular”.

6  Idem, p.22.
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-called intellectual property is neither control of a thing nor of an idea but rather
‘control of a market’ for things embodying an idea”.

Ja a tese “reward-by-monopoly” (recompensa por monopolio), cuja ori-
gem ¢ inglesa, propunha que “justice requires that a man receive reward for
his services in proportion to their usefulness to society, and that, where nee-
ded, society must intervene to secure him such reward”®. Em sintese, a tese
da recompensa previa, no ambito das patentes, a presenga dos dois espagos
bem delimitados: o privado e o publico. A esfera privada estaria preservada
- mediante atos coativos do Estado -, uma vez que os homens receberiam re-
compensas por seus servicos na propor¢ao de sua utilidade para a sociedade.
A recompensa seria materializada por meio do monopdlio temporario, insti-
tucionalizado por lei (monopdlio juridico), na forma de direitos exclusivos de
patentes’. Em que pese a figura do monopolio, economistas ingleses liberais
aderiram a tese. Isso porque entendiam que o monopdlio juridico temporario
- concedido por ato do Estado -, além de representar uma recompensa (que
geraria uma motivag¢ao a iniciativa privada), era um estimulo para o desenvol-
vimento economico e tecnoldgico da sociedade (espago publico).

Muitas foram as criticas a tese “reward-by-monopoly”. Havia quem sus-
tentasse que as invengdes tUteis dependiam mais do desenvolvimento tecno-
légico da sociedade (dominio publico) do que dos individuos em si. Até por-
que, ndo haveria razdo para beneficiar o primeiro responsavel pelo avango
cientifico/tecnoldgico uma vez que, ainda que este materializasse algo “novo”,
baseava-se em conhecimentos passados e que compunham o dominio publi-
co. Outros até reconheciam a moralidade da recompensa; contudo, insistiam
em que tal fato deveria ocorrer sem a interferéncia do Estado, baseando-se
apenas na relaqéo entre inventores e consumidores. Por fim, a tltima critica
considerava que o sistema de patentes era injusto tanto para o inventor (o qual
ndo era devidamente remunerado), como para a sociedade (os consumidores
eram obrigados a arcar com o custo do monopdlio). Para os criticos da cor-

7 Tradugdo livre: “a denominada propriedade intelectual nao é o controle de uma coisa nem de uma
ideia, mas sim ‘controle de um mercado’ para coisas que incorporam uma ideia. ”. Idem, p. 22

8  Tradugdo livre: “a justiga exige que um homem receba recompensa por seus servigos na propor¢ao
da utilidade deles para a sociedade, e que, quando necessario, a sociedade deve intervir para garantir
a ele tal recompensa. ”. Idem, p. 22.

9  Idem, p.21L.
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rente “reward-by-monopoly” o caminho mais adequado seria o pagamento de
recompensa por meio de bonus ou acordos sociais a favor dos inventores'’.

A tese “monopoly-profit-incentive” (monopdlio-lucro-incentivo) declarou
que as invengdes e a sua exploragao industrial sdo necessarias para o progresso
(espago publico). A luz dessa concepgdo, o ganho privado serd drasticamente
minimizado se a concorréncia for permitida desde o inicio para a exploracdo
de um novo produto ou processo produtivo — dai a razao pela qual o monopo-
lio temporario, introduzido por lei, na forma de direitos exclusivos de patentes
sobre invengoes é estabelecido: para fazer valer a pena o esfor¢o de arriscar
capital, tempo e conhecimento no desenvolvimento de novos produtos'. A
tese “monopoly-profit-incentive” diferencia-se da “reward-by-monopoly” por-
que reconhece que o termo “recompensa” é muito fragil diante da formagao
industrial que se consolidava a época (as “inveng¢des” nao eram mais produtos
de pesquisadores individuais, mas, sobretudo, de pessoas juridicas estrutura-
das, cujo objetivo era o lucro). A teoria salienta que o monopolio é necessario
para que as empresas, a um s6 tempo, induzam novos talentos a direcionar os
seus esforcos e arrisquem seu dinheiro em pesquisa e experimenta¢ao para o
desenvolvimento tecnoldgico.

Da mesma forma que a tese “reward-by-monopoly”, a principal critica no
tocante a “monopoly-profit-incentive” diz respeito aos custos sociais do modelo
(dominio publico). Neste sentido: “finally, that the obstacles and hindrances which
patent protection puts in the way of competitive enterprise involve a social cost in
excess of any benefits derived from the system”*Observa-se, dessa forma, o nas-
cimento de uma preocupagio coletiva com o espago publico relacionado ao custo
para sociedade da manutencio de mecanismo de incentivos baseados unica e ex-
clusivamente no lucro e materializado por meio de um monopolio juridico.

Por fim, a tltima tese trata-se da “exchange-for-secrets” (troca por segredos),
a qual pressupde uma barganha entre inventor e sociedade: o primeiro renuncia
a posse do segredo (conhecimento) em troca de uma protecdo exclusiva tempo-
raria em seu uso industrial (concedida pela sociedade em razdo do interesse em

10 Idem,p.23
11 Idem, p. 26.

12 Tradugéo livre: “(...) finalmente, que os obstaculos e entraves que a protegdo patentaria coloca no
caminho da empreitada competitiva envolvem um custo social superior a quaisquer beneficios
derivados do sistema”. Idem, p. 24.
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negociar com o inventor para fazé-lo divulgar seu segredo para o uso das geragoes
futuras). Assim como nas teorias anteriores (“reward-by-monopoly” e “monopoly-
-profit-incentive”), o caminho mais rapido e certo para incentivar a produgio tec-
noldgica seria a concessao de monopolios temporarios na forma de direitos exclu-
sivos de patentes®. Essa tese foi severamente criticada. Isso porque o sistema de
patentes, em verdade, promove o sigilo e ndo o quebra - eis que incentiva o siléncio
no estagio de desenvolvimento tecnolégico™.

Fritz Machlup, apds a andlise das teses acima mencionadas, ensina que
depois do ano de 1873 formou-se, a partir das quatro propostas anteriores, a
“Opinido Economica Moderna”. Ao longo de seu estudo, o autor destaca que,
com o passar dos anos, a tese de origem francesa foi substituida pelo entendi-
mento de que as inven¢des — que, no fundo, consistem em ideias - correspon-
dem a um bem imaterial, intangivel, impalpavel, cuja utilidade em si ndo pode
ser exaurida por usos, mas cujo uso poderia tornar-se restrito (escassez), o que
influencia o interesse econdmico (eis a importancia do monopolio juridico).
Por isso, passa-se a tratar dos direitos relacionados a uma patente; ou seja,
do direito de propriedade de um bem imaterial, materializado por um titulo,
criado por lei, e concedido pelo Estado. E mais: este direito de patente estaria
relacionado a um monopdlio (protegao do agente privado), no caso, criado por
lei, como uma institui¢ao legitima e legal'®, de forma a incentivar o desenvol-
vimento tecnoldgico em favor do interesse publico.

A ligacdo entre os institutos “bem” (produto ou processo derivado de uma
invencéo) e “propriedade”, a partir das teses acima, torna-se clara. Referida liga-
¢do representa, portanto, a recep¢ao da visdo liberal e moderna dos direitos do
homem no 4mbito imaterial da pesquisa. Neste mesmo sentido, Paula A. For-
gioni esclarece que: “a expressao ‘propriedade’ intelectual ja denota a tomada de

posicao ideoldgica”. Isso porque atribuiu “ds descobertas, criagoes, inovagoes a
forte protegio ligada a visdo cldssica dos direitos absolutos: poderes de usar,

13 Idem, p. 21.
14 Idem, p. 25.

15  FritzMachulp esclarece que “o monopdliolegal era responsavel apenas por induzir o comportamento
esperado por outras pessoas a ser obtido por meio de uma contengio esperada da competigdo e o
controle da oferta do produto. Esta ideia de monopdlio ndo surge como odiosa. Aqui, neste caso, os
monopdlios sao vistos como sociais, de bem-estar social que geram ganhos sociais. Tanto é que os
monopolios sdo limitados (¢ limitado eis que a sociedade deve desfruta-la para que, uma vez jogada
na arena, a concorréncia possa aperfeigoar a tecnologia criada) e condicionais. Idem, p. 25.
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fruir e dispor, oponiveis erga omnes™. Em outras palavras: o monopdlio ar-
tificial, criado por lei para garantir exclusividade ao seu autor (o que estimula
ainda mais a pesquisa), torna-se de mais facil compreensao para a sociedade se
o instituto classico da propriedade for — em alguma medida - utilizado.

Segundo Richard Posner, atualmente, sdo duas as saidas encontradas pela
sociedade para o incentivo a produgéo: a primeira é a criacdo de subsidios, os
quais podem ser publicos ou privados”. A segunda, por sua vez, corresponde a
institucionalizacao de um “limited property-rights system”, ou seja, de um “sistema
de direitos de propriedade limitado”, no qual as patentes estariam incluidas. '

Posner", ao tratar especificamente da propriedade intelectual, esclarece
que o foco do estudioso das patentes devera ser a analise?® sobre o equilibrio
necessario entre os incentivos para a produgio (subsidios) e desenvolvimento
tecnolodgico (que contribuira para o dominio publico). Contudo, esclarece que
se faz necessaria a criagdo de barreiras para que o conhecimento produzido
seja remunerado (direitos exclusivos - o que permite ao inventor delimitar um

16 FORGIONTI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 9. ed. SP: Revista dos Tribunais, 2016, p. 326-327.

17 Aolongo do seu texto, o autor exemplifica o subsidio privado como remuneragao de professores no
ambito de universidades e prémios, como o Pulitzer.

18  Um dos grandes problemas dos avangos tecnoldgicos diz respeito a criagiao de uma metodologia capaz de
calcular qual o valor do retorno intelectual. O atraso resultante no reembolso do originador aumentara
a dificuldade de financiamento de projetos de propriedade intelectual (POSNER, Intellectual Property:
The Law and Economics Approach. In: Journal of Economic Perspectives, 19 (2): 57-73.

19 POSNER, op. cit., p. 58.

20 O autor, ao longo do texto, a partir do paralelo do tratamento juridico da propriedade fisica e
intelectual, trata de quatro aspectos. Sao eles: (i) duragao da propriedade intelectual, (ii) regras
que permitem a copia de propriedade intelectual sem a permissao do originador (direitos autorais),
(iii) regras que regem trabalhos derivados (direitos autorais) e (iv) métodos alternativos de fornecer
incentivos para a criagao de propriedade intelectual. POSNER, op. cit., p. 57.
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prego para o acesso ao bem, prego esse que excede o denominado custo mar-
ginal e possibilita o seu lucro®')*.

Ultrapassada a analise do sucesso comercial da invenc¢ao (a discussao so-
bre a queda ou ndo do monopolio s6 é relevante se ha ou nao interesse da socie-
dade), a principal consequéncia em relagdo a criagao do “limited property-rights
system” esta atrelada, no caso das patentes, a possibilidade de restringir o acesso
da sociedade a inven¢ao®, o que gera ao inventor, apds corre¢do de toda e qual-
quer falha do mercado, um retorno que excede os custos de criagao™*.

Nessa medida, segundo Richard Posner, a andlise do elemento temporal® é
importante para compreender a restricdo de acesso sobre a tecnologia objeto de

21 Richard Posner explica que a criagdo da propriedade intelectual é cara. Contudo, os custos da
criagdo, sendo invariaveis em relagdo a produgao, sao custos fixos uma vez incorridos. Os custos
da produgao, por sua vez, sdo baixos em relacdo aos custos fixos. Sendo assim, quando os custos
fixos correspondem a uma alta porcentagem dos custos totais, um prego igual ao custo marginal
ndo cobrira os custos totais do produto. Logo, a tinica saida seria um aumento drastico do valor do
produto. O custo elevado, contudo, desviara compradores potenciais para outras empresas ou mais
ineficientes ou empresas que podem aproveitar o investimento tecnolégico realizado pelo inventor
e apenas copiar o produto (ndo terd custo inicial). Logo, a decisdo a respeito dos custos da invengao
pode acarretar a auséncia de incentivo para a produgéo. (Op. cit., p. 57-58).

22 Oautor, contudo, é claro ao afirmar que: “esta questéo, e a questdo mais ampla de troca de incentivos
e consideragdes de acesso, provou ser intratavel no nivel da anélise abstrata”. POSNER, op. cit., p. 57.

23 Idem, p.58.

24 Richard Posner é um critico do referido modelo. Para o autor, o direito de exclusividade pode
recompensar em excesso determinados pesquisadores, eis a razao pela qual destaca a importancia
do incentivo ao financiamento publico da pesquisa bdsica. Destaca-se o seguinte trecho: “Other
Alternatives for Covering the Fixed Costs of Innovation Propertization is not the only method of
providing incentives to engage in a socially valuable activity like basic research. Another method,
particularly important in scientific fields, is public financing of basic research. It corresponds to
the preference of property law for giving finders of lost property a reward rather than the property
itself, since giving them the property might over reward finders and thereby induce excessive (rent-
seeking) expenditures on finding (and also on not losing!), just as granting patents on the fruits of
basic research might cause excessive investment in the inventive process. In the more common case
in which the benefits of basic research are just too remote to interest a firm, public financing of basic
research may still be justifiable in economic terms if the social discount rate of such investments
is lower than the private rate. In effect, society may weight the welfare of future generations more
heavily than private investors do.” POSNER, op. cit., p. 58.

25 Nao hd pretensdo de realizar uma descrigao historica das patentes. Contudo, ndo ha como deixar
de apontar que o tema da existéncia ou ndo do monopdlio e de eventuais prejuizos ji é ha anos
discutido e estudado. Isso porque, infelizmente, “Many of the privileges, however, served neither
to reward inventors and protect innovators, nor to exempt innovators from restrictive regulations,
nor to promote the development of industry in general, but just to grant profitable monopoly rights
to favorites of the court or to supporters of the royal coffers. Patents of monopoly of this sort became
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patente. A razdo da peculiaridade esta relacionada ao fato de que: “the intellectual
public domain, consisting of inventions that are not patented and expressive works
that are not copyrighted, is a source of vital inputs into the creation of subsequent
intellectual property”*. Percebe-se, portanto, que o carater incremental do pro-
cesso inventivo é evidente, conforme destaca o autor norte-americano. Eis um
dos motivos que poderiam justificar a aceitagio, pelos inventores, da limitagiao
temporal: poder usufruir do dominio publico para novas cria¢des, as quais
serdo protegidas, de forma temporaria, pelo monopdlio juridico”. Nota-se,
desta forma, que o equilibrio do sistema se sustenta a partir da no¢ao da tem-
porariedade, a qual devera ser plenamente respeitada.

Conclusivamente, pode-se afirmar, a partir das licdes do autor, que dois
elementos devem ser analisados de forma conjunta sobre as patentes: o pri-
meiro corresponde a criagdo do “limited property-rights system”, que confere
o direito de excluir terceiros do uso de uma inven¢ao particular, mediante a
for¢a do Estado, por um determinado nimero de anos. O segundo ¢ o elemen-
to temporariedade, que deve ser construido (delimitado) de forma com que
se garanta incentivos ao criador®, sem prejudicar o desenvolvimento tecno-
légico da sociedade. Neste sentido, o prazo de exclusdao ndo podera ser longo
demais, uma vez que havera um conflito entre as multiplas negociagdes que a

very numerous in England after 1560, and the abuses led to increasing public discontent.9 In 1603, in
the “Case of Monopolies,” a court declared a monopoly in playing cards void under common law, and
in 1623-24 Parliament passed the Statute of Monopolies (21 Jac. L, cap. 3) forbidding the granting by
the Crown of exclusive rights to trade, with the exception of patent monopolies to the “first and true
inventor” of a new manufacture. It is this emphasis of the law, that only the first and true inventor
could be granted a monopoly patent, which justified designation of the Statute of Monopolies as the
“Magna Carta of the rights of inventors.” MACHLUP, op. cit. p. 2-3.

26 Em tradugdo livre: “é o fato de que o dominio publico intelectual, consistindo em invengdes que
ndo sdo patenteadas e obras expressivas que nao sao protegidas por direitos autorais, ¢ uma fonte de
informagodes vital para a criagao de subsequentes propriedades”. (POSNER, op cit., p. 60)

27 POSNER, op. cit., p. 60-61.

28 Em determinadas situagdes, o criador pode optar pelo sigilo, 0 que seria um custo baixo, desistindo
do pedido da patente. A patente pode néo ser positiva para o criador, eis que, além de ser limitada
em duragao, requer a incidéncia de taxas. Mas, nao ¢ s6. Por ser um documento publico, permite aos
concorrentes “inventar em torno” do processo patenteado. Os custos sociais do sigilo sdo elevados. O
sigilo, por si s6, também ¢ auto-limitante e um motivador da prépria patente. Isso porque se a invengio
for muito valiosa, os concorrentes investirdo pesadamente na tentativa de duplica-la. Neste momento, o
criador esta na melhor condigdo de patented-la. Neste sentido, a patente também garantiria aos criadores
ganho em relago & produgio: pode dar ao inventor uma vantagem de custo permanente em relagdo aos
retardatdrios, além de controlar a produgao de bens complementares. (POSNER, op. cit., p. 65-66)
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retencdo gera (contratos de licenciamento e de royalties) e o dominio publico

no qual as informacdes poderdo ser obtidas sem qualquer custo de transa-

¢d0%. Ao comparar as patentes com os direitos autorais, Richard Posner es-

clarece que: “[t]he benefits of long patent terms are less clear, and so one is not
surprised that patent terms are considerably shorter”.

2. Temporariedade na Constituicao Federal de 1988 e o
art. 40, paragrafo unico, da Lei federal n. 9.279/1996.

2.1 Patente inventiva e o privilégio temporario no

constitucionalismo brasileiro.

2.1.1 As Constituicoes de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946,
1967 e a EC n° 1/69

A protegao juridica sobre inventos e bens juridicos deles decorrentes en-

contrava previsao ja na Constituicao brasileira imperial, tendo passado por
alteragOes substantivas até que fossem atingidos os contornos atuais do insti-
tuto®. A Constituicao de 1824 previa o direito dos inventores a propriedade

29
30
31

Idem, p. 61.
Idem, ibidem.

Apesar de tais alteragdes, Carlos Alberto Menezes Direito pontua que a dimenséo social da protegio
inventiva ja se encontrava presente em constituigdes anteriores: “O direito subjetivo dos inventores
vem da Constituigdo de 1824 (art. 179, 26), sendo acolhido pela primeira Constituigao Republicana,
de 1891 (art. 72, par. 25). Ja naquela época, Jodo Barbalho assinalava que a prote¢do aos inventos
ou descobertas de carater industrial ¢ uma questdo de justiga, porque os inventos aproveitam
grandemente a sociedade, ao desenvolvimento das industrias, do comércio, ao incremento da
riqueza publica. Até a Constitui¢do de 1946 (art. 141, par. 17), a regra constitucional mandava que a
lei concedesse um privilégio temporario ou, se a vulgarizagdo do invento conviesse a coletividade,
concedesse um justo prémio. O sistema, entdo, admitia, expressamente, que o inventor fosse
compensado se o privilégio temporario lhes fosse negado, fundado na desapropriagdo do direito
formativo gerador, isto ¢, do direito a obtengao de patente. Na Constituigdo de 1967, e na Emenda
n. 1, de 1969 (art. 153, par. 24) essa alternativa foi retirada. Pontes de Miranda escreveu que a
Constituigdo de 1967 retirou a referéncia a salvaguarda do lado social da invengéo, permitindo que
o Estado a vulgarizasse, mediante paga de prémio justo, isto ¢, de acordo com o valor do invento e
dos gastos que forem de mister. Para Pontes de Miranda, afastada a mengéo ao prémio justo, s6 a
desapropriagdo pode caber, se a vulgarizagdo foi um caso de necessidade, ou utilidade publica, ou
interesse social.” (MENEZES DIREITO, op. cit., p. 23)
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sobre suas descobertas e produgdes®. Tal protecdo constitucional constava do
rol de direitos e garantias fundamentais e ja ali previa-se o privilégio tempo-
rario ou ressarcimento ao inventor na hipétese de necessaria vulgarizagao do
invento. A Constituicdo de 1891, em redacdo dada pela EC 3/26, contemplou
o mesmo comando normativo, aperfeicoando a sua redagdo *. Da mesma
forma, as Constituicoes de 1934 ** e 1946%.

Na Constitui¢do de 1937, a prote¢ao estatal foi estendida aos “modelos,
marcas e outras designagdes de mercadorias”. A reformulagao da proteciao
inventiva demonstrou o viés nitidamente nacionalista da nova carta cons-
titucional. Centralizadora e antidemocritica, a Constituicdo de 37 retirou a
protecao inventiva do rol de direitos e garantias fundamentais, silenciando
quanto ao seu carater temporario. O tema, agora, surge dentre as competén-
cias privativas da Unido, e também como um dos fundamentos da ordem eco-
noémica constitucional.*

A Constituigdo de 1967, a EC 01/69 e a Constituicdo de 1988 dao tra-
tamento diferenciado ao tema. Em comum a Constitui¢des anteriores (1824,
1891, 1934 e 1946), as mais recentes cartas constitucionais voltam a cuidar da

32 Constituigdo de 1824, art. 179, XXVI: “Os inventores terdo a propriedade das suas descobertas, ou
das suas producgdes. A Lei lhes assegurard um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerara
em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisagdo.”

33 Constitui¢do de 1891, art. 72, § 25: “Os inventos industriaes pertencerdo aos seus autores, aos
quaes ficard garantido por lei um privilegio temporario ou sera concedido pelo Congresso um
premiorazoavel, quando haja conveniencia de vulgarizar o invento.”

34 Constituicdo de 1934, art. 113, 18: “Os inventos industriais pertencerao aos seus autores, aos quais a
lei garantira privilégio temporario ou concedera justo prémio, quando a sua vulgarizagao convenha
a coletividade.”

35 Constitui¢do de 1946, art. 141, § 17: «Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei
garantira privilégio tempordrio ou, se a vulgarizagao convier a coletividade, concedera justo prémio.»

36 Constituigio de 1937, art 16: “Compete privativamente & Unido o poder de legislar sobre as
seguintes matérias: [...] XXI - os privilégios de invento, assim como a protegao dos modelos, marcas
e outras designagoes de mercadorias;”, e art. 135: “Na iniciativa individual, no poder de criagao, de
organizagdo e de invengdo do individuo, exercido nos limites do bem publico, funda-se a riqueza e
a prosperidade nacional. [...]

»
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protecao patentdria dentro do rol de direitos e garantias individuais *73%%.
Retoma-se, portanto, a nota de fundamentalidade formal da protegdo inventi-
va, atribuindo-lhe relevancia diferenciada e, também, regime juridico préprio.
Adicionalmente, as trés ultimas Constituicdes diferenciam direito a proprie-
dade sobre criagdes industriais de direito ao privilégio temporario sobre essas
criagdes. Apesar do discrimen, o legislador ordinario disciplinou, mediante a
Lei n. 9.279/1996, “direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial ™"
O tema sera a seguir tratado.

Percebe-se, portanto, que desde a primeira Constitui¢do brasileira, im-
perial, de 1824, até a EC 01/69, existem, pelo menos, dois elementos impor-
tantes, que marcam a protecado industrial inventiva no Brasil no plano consti-
tucional: a nota de fundamentalidade sobre a matéria e a temporariedade da
protecdo patentdria.

2.1.2 A ponderacao politica do constituinte de 1988

Conforme observado anteriormente, a prote¢do juridica sobre inventos
industriais sempre fez parte do rol de direitos e garantias individuais desde a
Constituicdo imperial de 1824, a exce¢do da Carta outorgada em 1937. Nessa
medida, tem-se como certo que a protec¢do juridica sobre inventos industriais
assumiu e assume ndo apenas locus constitucional, como, também, regime
juridico especifico e diferenciado em relagao ao tratamento dispensado pela
Constituigdo Federal brasileira a tantos outros temas.

37 Constituicdo de 1967, art. 150, § 24 - “A lei garantira aos autores de inventos Industriais privilégio
tempordario para sua utiliza¢do e assegurard a propriedade das marcas de industria e comércio, bem
como a exclusividade do nome comercial.”

38 Emenda Constitucional n. 01/ de 1969, art. 153, § 24. “A lei assegurard aos autores de inventos
industriais privilégio tempordrio para sua utilizagdo, bem como a propriedade das marcas de
industria e comércio e a exclusividade do nome comercial.”

39  Constituigdo de 1988, art. 5., XXIX: “a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizagdo, bem como protegdo as criacdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais;”

40 Assim enuncia o art. 1., da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996): “Esta Lei regula
direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial.”
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Nesse respeito, uma observagao inicial merece destaque. O Constituinte
de 1988 fez uma opgao politica, inédita frente as constituicdes anteriores, no
sentido de explicitar que a prote¢ao juridica sobre inventos industriais aten-
dera a interesses sociais e a0 desenvolvimento econdmico e tecnolégico nacio-
nais (incentivo ao dominio publico), sem prejuizo de prémio a ser conferido ao
respectivo inventor (direitos fundamentais). De um lado, trata-se de uma es-
colha que se afina a principiologia subjacente a proposta constituinte de 1988,
e eis a nota de fundamentalidade niao s6 formal, como, também, material so-
bre a matéria. De outro lado, a escolha do constituinte por impor restrigdes
a protegdo juridica da produgao industrial inventiva encontra ressonancia na
temporariedade do privilégio (elemento tempo).

Ao comentar o percurso histérico do regime juridico de patentes no Bra-
sil, Menezes Direito afirma:

Se, inquestionavelmente, a disciplina juridica do sistema de patentes
pertence ao Estado, é fundamental considerar, como ja destacado, que
o atual progresso da humanidade impde a democratizagao do sistema,
por via de acordos multilaterais, que propiciem um aproveitamento re-
gular dos inventos em beneficio dos povos. E bom salientar que o siste-
ma de patentes é um estimulo a criagdo de bens necessarios a uma me-
lhor qualidade de vida. Restringir ou ampliar a prote¢do é uma politica
publica que deve levar na devida conta a realidade econdmica e social.
Como acentuou a Dra. Margarida R. Mittelbach, ‘A prética, acentuada
na ultima década para a conquista e monopdlio de mercado através de
patente, pode parecer justa se isoladamente considerada como um dos
meios possiveis para o retorno de investimentos realizados em pesqui-
sas. Contudo, sua limitacdo através dos tempos tem estado condicio-
nada ao estado de desenvolvimento e interesses sociais e econdmicos
dos paises - como historicamente conhecido - dada a significancia do
setor envolvido e suas implicagdes sociais e econdmicas’ (cf. Anais do
VIII Seminario Nacional de Propriedade Industrial, 1988, p. 45)*

Prosseguindo na analise, Menezes Direito pontua que, no campo das rela-
¢Oes internacionais, o Constituinte de 1988 fixou como objetivo a cooperagao en-
tre os povos para o progresso da humanidade. Assim é que “ao proteger os autores

41 MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. A disciplina constitucional da propriedade industrial.
Revista de Direito Administrativo, 185:19-25, jul./set., 1991. p. 25.
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de inventos industriais, submeteu a concessao do privilégio temporario ao inte-
resse social e ao desenvolvimento tecnolégico e econémico do pais.™? E conclui:

O que se espera neste momento é que a discussdo sobre o sistema de
patentes ndo se circunscreva aos interesses econdémicos das grandes
corporacdes, mas, ao revés, permaneca subordinada aos interesses
maiores da humanidade. Se em determinadas circunstancias nacionais
impoe-se extinguir, limitar ou ampliar restrigdes, nao se perca de vista,
jamais, que a pobreza do mundo serd salva pela riqueza inesgotavel da
inteligéncia do homem.*

A Constituicao Federal estabelece, no art. 219, caput, que “[o] mercado

interno integra o patrimonio nacional e sera incentivado de modo a viabilizar
o desenvolvimento cultural e sdcio-econdmico, o bem-estar da populagao e a
autonomia tecnoldgica do Pais, nos termos de lei federal.”. Nota-se que o cons-
tituinte indica o fomento (incentivo), como um passo para o desenvolvimento.

E nitido o intento do constituinte no sentido de que seja reduzida a de-

pendéncia nacional de tecnologias desenvolvidas no exterior. A proposito, o
constituinte derivado refor¢ou a ideia de subsidio publico a pesquisa cientifica
nesse campo, conforme artigos 218,** 219-A* e 219-B,* introduzidos pela

42
43
44

45

46

MENEZES DIREITO, op. cit., p. 23.

Idem, ibidem.

“Art. 218. O Estado promovera e incentivara o desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitagéo
cientifica e tecnoldgica e a inovagdo. § 1° A pesquisa cientifica bésica e tecnoldgica recebera
tratamento prioritario do Estado, tendo em vista o bem publico e o progresso da ciéncia, tecnologia
e inovagdo. (..)§ 3° O Estado apoiard a formacdo de recursos humanos nas dreas de ciéncia,
pesquisa, tecnologia e inovagao, inclusive por meio do apoio as atividades de extensao tecnologica,
e concederd aos que delas se ocupem meios e condigées especiais de trabalho. (...) § 6° O Estado,
na execugao das atividades previstas no caput, estimulara a articulagdo entre entes, tanto publicos
quanto privados, nas diversas esferas de governo. § 7° O Estado promovera e incentivard a atuagdo
no exterior das institui¢des publicas de ciéncia, tecnologia e inovagdo, com vistas a execu¢io das
atividades previstas no caput .”

“Art. 219-A. A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderdo firmar instrumentos
de cooperagiao com oérgdos e entidades publicos e com entidades privadas, inclusive para o
compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execugédo
de projetos de pesquisa, de desenvolvimento cientifico e tecnoldgico e de inovagdo, mediante
contrapartida financeira ou nao financeira assumida pelo ente beneficidrio, na forma da lei.

“Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo (SNCTI) sera organizado
em regime de colaboragio entre entes, tanto publicos quanto privados, com vistas a promover o
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico e a inovagao. § 1° Lei federal dispora sobre as normas
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Emenda Constitucional de n° 86. Nesse cenario, o Estado é o responsavel por
promover e incentivar o desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitacdo
cientifica e tecnoldgica e a inovagao, em prol do bem publico e progresso.

Por outro lado, o constituinte institucionalizou um regime juridico espe-
cifico e diferenciado, marcado pela fundamentalidade e temporariedade - mo-
nopdlio de direitos juridicos exclusivos de patentes (que é aplicado indepen-
dente se os subsidios sao publicos ou privados*). Neste sentido, destaca-se,
novamente, o teor do artigo 5°, inciso XXIX:

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distin¢do de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais
ainviolabilidade do direito a vida, aliberdade, a igualdade, a seguranca
e a propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
tempordrio para sua utiliza¢ao, bem como prote¢ao as criagdes indus-
triais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros sig-
nos distintivos, tendo em vista o interesse social e 0 desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais;

Maristela Basso esclarece que o direito do inventor é de “garantia relati-
va, uma vez que decorrerd de legislagdo ordindria ulterior”. E, portanto, uma
norma de eficacia limitada, de aplicagdo mediata, contrastando com o para-
grafo primeiro do artigo 5° que determina que “as normas definidoras dos
direitos e garantias fundamentais tém aplicacao imediata™®.

gerais do SNCTTL. § 2° Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios legislarao concorrentemente
sobre suas peculiaridades.”

47  Neste sentido, destaca-se, como exemplo, o artigo 57 da Portaria 289/2018, responsavel por Instituir
o Regulamento que estabelece as normas para as modalidades de bolsas e auxilios no exterior,
aplicavel as agoes da Diretoria de Relagdes Internacionais - DRI. O artigo 57 da Portaria esclarece
que: “Art. 57. Caso o projeto ou o relatério em si venha a ter valor comercial ou possam produzir
resultado potencialmente objeto de Patente de Invengéo, Patente de Modelo de Utilidade, Registro de
Desenho Industrial, Registro de Propriedade Intelectual de Programa de Computador, Certificado
de Protegdo de Cultivar, Registro de Topografia de Circuito Integrado ou qualquer outra forma de
protegdo da Propriedade Intelectual, a troca de informagoes e a reserva dos direitos, em cada caso,
se dardo de acordo com o estabelecido nas legislagdes especificas sobre propriedade intelectual (..)”.

48 BASSO, Maristela. Artigo 5% inciso XXIX.In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira;
SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lénio Luiz (Coords.). Comentdrio a Constitui¢io do Brasil. SP:
Almedina 2013, p.333-337.
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Contudo, destaca-se que, independentemente da forma de produgao e
desenvolvimento tecnolégico no espago privado (eis que assegurou aos auto-
res de inventos a sua utiliza¢ao, a prote¢do as criagdes industriais, as proprie-
dades das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos), o constituinte
reconheceu a prote¢ao do dominio publico (tendo em vista o desenvolvimento
tecnologico e economico do Pais). O instrumento de equilibrio entre o direito
fundamental do inventor (ainda que de garantia relativa; eficacia limitada; e
aplica¢do imediata) e de prote¢do ao dominio publico do sistema (com o fim
de desenvolvimento do mercado) é o tempo.

O constituinte reconheceu o carater incremental do processo inventivo.
Sendo assim, o artigo 5°, inciso XXIX, responsavel por introduzir o regime es-
pecifico e diferenciado, indicou ao legislador infraconstitucional que o elemento
que permitira o equilibrio entre os interesses publico (dominio publico) e priva-
dos, no @mbito do desenvolvimento tecnologico, social e econémico é o tempo.
Para tanto, utilizou-se da expressao “privilégio temporario” para a protegdo da
exclusividade do inventor, ou seja, por uma protegdo por “determinado periodo
que ndo ¢ definitivo, que é transitério”. Ao longo deste privilégio temporario,
sera garantido ao inventor o direito de explorar, de forma individual, o seu pro-
duto ou processo, possibilitando ganhos maiores do que o seu custo marginal
(dai a nogao de monopdlio juridico para garantir a escassez do produto).

Portanto, a opgao politica do constituinte de 88, em fixar o tema da tem-
porariedade da protegdo patentaria no rol de direitos e garantias fundamen-
tais em um contexto de consolidagdo de discursos em torno da constitucio-
nalizagdo do direito *°, e de valorizagdo das dimensoes objetiva e subjetiva de
direitos fundamentais, nao ¢, de forma alguma, gratuita. Trata-se de comando

49  Porisso, é comum sustentar que “the patent system has, from its inception, involved a basic economic
inconsistency”. Isso porque “In a free-enterprise economy dedicated to competition, we have chosen,
not only to tolerate but to encourage, individual limited islands of monopoly in the form of patents”.
(MACHLUP, op. cit..)

50 A constitucionalizagdo do direito, no Brasil, faz parte de cenario tedrico mais abrangente, no qual se
desenvolvem discursos no campo da teoria do direito e da filosofia da constitui¢do que resultaram
no que se convencionou chamar de neoconstitucionalismo. Nesse respeito: “SARMENTO, Daniel. O
Neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: ______.(Org,) Filosofia e Teoria Constitucional
Contempordnea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, especialmente p. 125. Sobre o neoconstitucionalismo
enquanto movimento tedrico e intelectual: CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo (s). Madrid:
Trotta, 2003. Vide, também: SILVA, Virgilio Afonso da. A constitucionalizagdo do direito. Os direitos
fundamentais nas relagdes entre particulares. Sao Paulo: Malheiros, 2005.
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normativo que impoe tratamento do tema sob regime juridico préprio, o que
inclui restrigdes especificas dirigidas diretamente ao legislador e aos demais
poderes constituidos. E a for¢a normativa da Constituicdo que se impde, dis-
curso histdrico cuja subversao é impensavel, sendo, impraticavel. Afinal, é a
Constituicdo Federal, em toda a sua principiologia e pratica constituinte, que
informa a ordem juridica sob ela constituida, e ndo o contrario. E ndo poderia
ocorrer diferente com a Lei de Propriedade Industrial.

O regime juridico especifico e diferenciado das patentes é construido a
partir dos elementos fundamentalidade e temporalidade acima indicados. Con-
tudo, o enquadramento juridico das patentes (natureza juridica) nao é uma ati-
vidade facil. Pelo contrario. Maristela Basso esclarece que as patentes (proprie-
dade industrial) seguem trés feixes de direitos: o primeiro é o moral; o segundo
¢ o obrigacional e, por fim, o de propriedade. Fala-se na vertente moral porque
o inventor, assim como o autor, possui o “direito de inédito” ou ao direito de
ter seu nome relacionado a patente. Por outro lado, a seara dos direitos obriga-
cionais ¢ ampla. Isto porque os bens imateriais podem ser objeto de alienagao,
licenga e cessao. Finalmente, as patentes envolvem os elementos que compdem
os direitos de propriedade (de matriz constitucional, paralelo ao classico, eis que
lhe é imposto o caréter resoluvel). Outro aspecto ainda mencionado pela autora
¢ de extrema importancia: mais do que questdes relacionadas aos direitos indi-
viduais, a produgdo tecnoldgica esta relacionada a ordem econdmica °'.

Por fim, ainda no tocante ao posicionamento do constituinte, como
qualquer outra espécie de propriedade, por forga do artigo 5°, inciso XXIII, da
Constituicdo Federal, os direitos em relagdo a propriedade industrial deverao
atender a sua funcéo social.

Para delimitar o conteudo da “fungédo social” no tocante a propriedade
industrial, um importante passo ¢ voltar-se para o Acordo TRIPS (Agreemen-
ton Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ou Acordo sobre As-
pectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio),
recepcionado, no Brasil, pelo Decreto n° 1.355 de 30 de dezembro de 1994.
Logo no seu preambulo esta descrito: “reconhecendo os objetivos basicos de

51 BASSO, Maristela. Artigo 5 inciso XXIX.In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira;
SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lénio Luiz (Coords.). Comentdrio a Constitui¢io do Brasil. SP:
Almedina 2013, p.334-335.
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politica publica dos sistemas nacionais para a protecdo da propriedade inte-
lectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento de tecnologia”.

Ja ao tratar dos objetivos da politica de prote¢ao a propriedade industrial,
o artigo 7° do referido acordo ¢ claro ao afirmar que: “A protegao e a aplicagao
de normas de protecdo dos direitos de propriedade intelectual devem contri-
buir para a promogao da inovagao tecnologica e para a transferéncia e difusao
de tecnologia, em beneficio muatuo de produtores e usudrios de conhecimento
tecnologico e de uma forma condescendente ao bem-estar social econdmico e
a um equilibrio entre direitos e obriga¢des”.

A construgdo da fun¢ao social em torno da propriedade industrial, no
caso patentes, devera ser realizada a partir da no¢ao de equilibrio entre produ-
tores (inventores), - e dominio ptblico do conhecimento - carater incremental
de conhecimento. Este equilibrio havera de respeitar uma série de direitos e
obrigacdes e deverd estar inserido em um contexto que tem como objetivo
o desenvolvimento tecnoldgico, bem como o bem-estar social e econémico.
Logo, qualquer conduta que viole tais preceitos devera ser afastada, eis que
contraria ao ordenamento juridico nacional.

2.1.3 A disciplina juridica do legislador
infraconstitucional.

A disciplina infraconstitucional do artigo 5°, inciso XXIX da Constitui¢ao
Federal ¢ intensa. Sdo inumeros os textos legais: Lei n° 9.279, de 14 de maio
de 1996 (regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial), Lei n°
9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Protecao de Cultivares), Lei n° 9.609, de 19 de
fevereiro de 1998 (dispde sobre prote¢do da propriedade intelectual de progra-
ma de computador e comercializagdo no Pais), Lei n° 10.973, de 2 de dezembro
de 2004 (dispoe sobre incentivos a inovagao e a pesquisa cientifica e tecnologica
no ambiente produtivo e outras providéncias), Lei n° 10.603, de 17 de dezembro
de 2002 (dispde sobre a prote¢do de informagao nao divulgada submetida para
aprovagdo da comercializa¢do de produtos e outras providéncias), Lei n° 12.270,
de 24 de junho de 2010 (dispde sobre medidas de suspensdo de concessdes ou
outras obrigagdes do Pais relativas aos direitos de propriedade intelectual e ou-
tros, em casos de descumprimento de obrigacdes do Acordo Constitutivo da
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Organizagdo Mundial do Comércio) e Lei n° 13.123, de 20 de maio de 2015 (dis-
poe sobre o acesso ao material genético entre outras providéncias) .

Em relagdo ao “sistema de direitos de propriedade limitado”, deve-se sa-
lientar que a Lei n° 9.279/1.996, responsavel por regular, no ambito infraconsti-
tucional, direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial, preocupou-se,
inicialmente, com a defini¢do da natureza juridica dos direitos relacionados a
propriedade industrial. Logo no seu artigo 5°, o legislador classifica os direitos
de propriedade industrial (invento) como um bem mdvel* - ha aqui a inclu-
sdo do instituto “propriedade”. A vista disso, destaca-se que a legislacdo pétria
recepcionou, também, a visio econdmica moderna, anteriormente tratada, que
caracteriza a invengdo/o processo como um “bem” (origem no common law).
Este bem, conforme ja mencionado, ndo se exaure por seu uso, mas o seu valor
econdmico surge diante da escassez, quando ha interesse pela sociedade (dai
a necessidade de criagao do monopdlio juridico). Desta forma, é garantido ao
bem um cardter patrimonial, o que também ¢é reconhecido pelo ordenamento
juridico nacional - artigo 83, inciso III do Cédigo Civil®”. Assim como desta-
cado por Richard Posner, hd, no ordenamento juridico nacional, por meio do
legislador infraconstitucional, a recepgao do processo de “propertizing”.

O legislador infraconstitucional reconhece que mencionado bem mével
¢é materializado perante o mercado, mediante um titulo, concedido pelo Esta-
do (artigos 2° e 38 ambos da Lei n° 9.279/1.996) para quem realiza o requeri-
mento especifico, no caso, o inventor (artigo 6°). Logo, é possivel afirmar que
o inventor possui direito de propriedade em relagdo a um bem mavel imaterial
(propriedade industrial), que é transportando para o mercado, mediante um
titulo (carta-patente, conforme regulado pelo artigo 39 da Lei n° 9.279/1.996),
o qual é criado por Lei e concedido pelo Estado, desde que preenchidos deter-
minados requisitos relacionados a invengdo (novidade e atividade inventiva,
desde que nao inseridos no estado de técnica e aplicagdo industrial).

Esse titulo garantira exclusividade na exploragao ao longo de um deter-

minado periodo - privilégio temporario previsto na Constituicdo Federal e
fixado pelo caput do artigo 40 da Lei n° 9.279/1996. Referido artigo, ao regular

52 “Art. 5° Consideram-se bens moveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.”

53  “Art. 83. Consideram-se méveis para os efeitos legais: (...) III - os direitos pessoais de cardter
patrimonial e respectivas a¢oes.”
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o conceito de privilégio temporario, delimita o prazo do monopdlio artificial:
“a patente de invencao vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de
utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depdsito™.

Ao proprietario da patente sera garantido o direito de exclusdo, ou seja,
“confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propdsitos: I - pro-
duto objeto de patente; I — processo ou produto obtido diretamente por processo
patenteado” ou, ainda, permite ao proprietario da patente “impedir que terceiros
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo” — artigo 42
da Lei n° 9.279/1.996. Além do direito de excluséo, é garantido ao proprietario da
patente, por forca do artigo 44 da Lei n° 9.279/1.996, o direito de ser indenizado
“pela exploragdo indevida de seu objeto, inclusive em relagio a exploragdo ocorri-
da entre a data da publicagdo do pedido e a da concessdo da patente”.

Em relagdo a propriedade industrial (processo propertizing) destaca-se a
presenca dos elementos que, no Brasil**, compdem o conceito de propriedade
ampla: o uso, 0 gozo, a disposicdo e a possibilidade de reaver ou ser indenizado.
O uso e 0 gozo estao evidentes tanto no caput do artigo 61 da Lei n° 9.279/1996
- 0 qual permite ao titular da patente e ao simples depositante a possibilidade
de celebrar contratos de licenca para a exploracao (contratos estes que deverdo
ser averbados no INPI para a produgédo de efeitos perante terceiros) -, como
no artigo 64 - responsével por regular a exploragio mediante oferta publica.
Por outro lado, a disposi¢do esta prevista na possibilidade de cessao, parcial
ou total, da patente ou do mero pedido (artigo 58 da Lei 9.278/1996). De tais
informacoes é importante deixar claro que sao concedidos os mesmos direitos
tanto ao mero depositante do pedido quanto ao detentor da carta-patente. A
unica diferenga diz respeito ao momento no qual os efeitos econémicos do di-

54 Tais elementos também sdo encontrado na Convengio Europeia de Patentes. Observe-se:
“CAPITULO IV - Do pedido de patente europeia como objecto de propriedade. Artigo 71°
Transferéncia e constituicao de direitos. O pedido de patente europeia pode ser transferido ou dar
lugar a constitui¢do de direitos para um ou vérios dos Estados Contratantes designados. Artigo 72°
Cessdo. A cessao do pedido de patente europeia deve ser feita por escrito e requer a assinatura das
partes no contrato. Artigo 73° Licenga contratual. Um pedido de patente europeia pode ser, na sua
totalidade ou em parte, objecto de licengas para a totalidade ou parte dos territérios dos Estados
Contratantes designados. Artigo 74° Direito aplicavel. Salvo disposigées em contrario na presente
Convengao, o pedido de patente europeia como objecto de propriedade estd submetido, em cada
Estado Contratante designado e com efeito nesse Estado, a legislagdo aplicavel no referido Estado
aos pedidos de patente nacional.”
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reito de exclusdo poderio ser reivindicados. E que, enquanto os depositantes
poderio pleitear apenas a partir da data da concessdo da patente (embora, por
forga do artigo 44 da Lei n° 9.279/1996, seja possivel pleitear de forma retro-
ativa); tem-se que o detentor da carta-patente podera excluir e exigir a inde-
nizagdo de forma imediata (a diferenga é apenas um “delay” - o que pode ser
suprido por tutelas de urgéncia, no &mbito do direito processual brasileiro®).

Por fim, um dltimo elemento deve ser tratado. A exclusividade. Ora, com
o final do prazo do monopolio artificial, todos podem passar a explorar a
invengdo. Dai a razdo pela qual a propriedade industrial é tratada como uma
“propriedade resoluvel™®, ou seja, o “proprietario, em cujo favor se opera a
resolucdo” é a sociedade, uma vez que encerrado o prazo de protecio a patente
cai em dominio publico.

3. Principiologia constitucional

3.1 Principios fundamentais, direitos fundamentais e

ordem constitucional econOmica

A Constituigao brasileira de 88, analitica e prospectiva,” singulariza-se
pelas escolhas politicas traduzidas em seus preceitos juridicos fundamentais.

55 A respeito da matéria, Luiz Fernando C. Pereira esclarece que: “(...) Apesar disso, o certo é que
as marcas ndo depositadas ou os inventos desprovidos de carta-patente ficam muitas vezes sem
qualquer protecdo. As restricdes que se impdem sao no minimo discutiveis. (...) O importante ¢
mesmo notar que, se houver aincidéncia de regras da concorréncia desleal as marcas nao depositadas
e aos inventos ainda ndo patenteados — como parece correto supor - a tutela jurisdicional que se
outorga é exatamente a mesma que se outorga a marca registrada e a patente”. PEREIRA, Luiz
Fernando Casagrande. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. Aspectos processuais da Lei
9.279/1996. SP:RT, 2006, p. 167-168.

56 Art. 1.359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condi¢do ou pelo advento do termo,
entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendéncia, e o proprietario, em
cujo favor se opera a resolugio, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha.

57 A possibilidade de normas programaticas, no Estado constitucional contemporaneo brasileiro,
¢ limitada. Sobre o tema, consulte-se: FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Normatividade,
operatividade e efetividade. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. Dialogando com o tema ja
no contexto do chamado constitucionalismo da efetividade: BARROSO, Luis Roberto. O direito
constitucional e a efetividade de suas normas. Limites e possibilidades da Constituigdo brasileira. 9.
ed.. Rio de janeiro: Renovar, 2009. p. 113-118.
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Nesse passo, é evidente o esfor¢o do constituinte originario no sentido de con-
ciliar valores fundamentais de liberdade e de igualdade.

Uma demanda do constitucionalismo moderno, e que foi trazida para
o constitucionalismo contemporaneo, é que o legislador prestigie ndo ape-
nas a liberdade individualmente considerada, como, também, e talvez sobre-
tudo, a liberdade dos individuos no espago publico, cujo exercicio importa
em contemplar o atingimento de fins comuns®® Nessa medida, a liberdade
individual esta sujeita a restricdes, porque presente em um espago publico.
Particularmente no que diz respeito ao regime juridico da protegdo inventi-
va industrial, a liberdade do inventor encontra-se restringida pelo elemento
temporariedade, e também pela determinagdo constitucional de atingimento
de fins de interesse social e de desenvolvimento econdmico e tecnoldgico na-
cionais. Tais restri¢oes a prote¢do juridica inventiva surgem no préprio texto
da Constituicao Federal. Todavia, é de se considerar que nem por isso abrem
via a imposi¢ao de limites imanentes ao direito fundamental ali estatuido®

De fato, e no que diz respeito a atividade do legislador ordinario, a dou-
trina mais festejada tem se orientado no sentido de, afastando-se da teoria in-
terna, admitir qualquer intervengdo do legislador nos direitos fundamentais
como hipdtese de restricdo®, e nao, limite imanente. Ora, as restri¢des supdem

58 FIORAVANTI, Maurizio. Constitucion: de la antiguedad a nuestros dias. Madrid: Trotta, 2011.

59 Afinal, também o que caracteriza interesse social e desenvolvimento econémico e tecnoldgico
nacional é resultado de um sopesamento entre bens colidentes. A defini¢ao do contetdo de tais
ideias nao ¢ trazida a priori pela constitui¢do. A posigdo ¢ de Robert Alexy, conforme segue:
“No ambito dessa interpretagdo é sempre também necessario um sopesamento entre o principio
constitucional da liberdade de reunido e os principios com ele colidentes, os quais deram ensejo
a que o constituinte estabelecesse a cldusula restritiva definitiva diretamente constitucional. Isso
mostra que a clausula nada mais é que uma decisdo do constituinte a favor de determinadas razdes
contra a protegdo constitucional. Essas razdes contra a prote¢do constitucional - nio importa como
estejam individualmente constituidas - pertencem, contudo, ao ambito das restri¢oes. Se se abre
mao dessa forma de compreender a questdo, haveria o perigo de que o jogo de razdes e contra-
razdes fosse substituido por compreensdes mais ou menos intuitivas.” Cf. ALEXY, Robert. Teoria
dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgilio Afonso da Silva. Sao Paulo: Malheiros, 2008. p. 288.

60 No mesmo sentido, manifestamo-nos em outro parecer, onde se discutia a constitucionalidade
da legislagao federal que disciplina a propaganda comercial do tabaco. O texto integral pode ser
consultado em: CLEVE, Clémerson Merlin. Proscrigio da propaganda comercial do tabaco - os
meios de comunicagdo de massa, regime constitucional da liberdade de conformagéo legislativa e
limites da atividade normativa de restri¢ao a direitos fundamentais. In: _____. Solu¢ées Prdticas de
Direito - Pareceres. V. L. Direitos Fundamentais e Organizacio dos Poderes. Sao Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012. Proscrigdo da propaganda comercial do tabaco..., cit., p. 129-130. Sobre a ideia de
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um regime apropriado que cuida seja do correspondente veiculo de introdu-
¢do na ordem juridica (reserva de lei), seja dos limites ao seu manejo (principio
da proporcionalidade, preservacdo do nucleo essencial do direito restringido,
etc.). Importa, aqui, considerar que o legislador estd autorizado (i) implicita ou
(i) explicitamente a operar, dentro de limites controlaveis, restri¢do nos direi-
tos fundamentais, tudo para, através de um juizo de concorddancia prdtica, de
ponderagdo, concretizador de um balancing, harmonizar os direitos em fungao
da possivel emergéncia de colisao ou de concorréncia. Fala-se de restri¢des aos
direitos fundamentais ndo expressamente autorizadas pela Constituigao®ou de
situagdo de restricdo expressamente autorizada pela Constituicdo.

No ponto, outra conclusido parcial pode ser alcancada: eventuais restri-
¢oes impostas pelo legislador ordinario devem respeitar o nicleo essencial do
preceito fundamental constitucional. Voltar-se-a ao tema mais adiante. Neste
momento, retome-se a ideia de principiologia constitucional, e a leitura da Lei
n. 9.279/1996, art. 40, paragrafo unico, a luz de preceitos fundamentais.

A hipétese descrita no dispositivo legal das patentes atinge a previsdo
constitucional entre os espagos publico e privado do desenvolvimento tecno-
légico, o que representa, ndo apenas, no caso brasileiro, a violagao do conceito
de “privilégio tempordrio” contido no artigo 5° inciso XXIX da Constituigao

restri¢ao a direitos fundamentais: “Sobre la base de la interpretacion amplia del ambito de proteccién
de los derechos fundamentales, cada ley del parlamento termina convirtiéndose en una intervencién
en el derecho fundamental.” BOROWSKI, Martin. La estructura de los derechos fundamentalesTrad.
Carlos Bernal Pulido. Bogota: Universidad Externado de Colombia, 2003. p. 59.

61 Cf.NOVAIS, Jorge Reis. As restri¢ées aos direitos fundamentais ndio expressamente autorizados pela
Constituigdo. Coimbra: Coimbra editora, 2003.
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Federal, mas, também dos arts. 1°, IV ¢, 3¢, I1 I, 170, caput, e incisos III, IV, V,
§ tnico *, 173, paragrafo 4°® e 219 , todos da Constituigdo Federal de 1988.

(a) Barreiras de acesso ao livre mercado

Segundo Paula A. Forgioni, “a auséncia de concorréncia potencial em
mercados concentrados é vista como um dos principais indicadores da po-
sicdo dominante: se a empresa encontra-se livre de pressdes concorrenciais,
atuais e potenciais, sua independéncia concretiza-se em grau maximo, viabi-
lizando a atuagdo potestativa™’.

Para ingressar no mercado, os agentes econdmicos deverdo analisar os
fatores de produgdo, eis que é necessario determinar o espago de tempo no
qual ocorrerd. Para existir a potencial concorréncia, devera ser garantido aos
players, ou seja, aos novos operadores essa entrada, desde que seja (i) provd-
vel, (ii) rdpida e (iii) suficiente. Neste sentido, Paula Forgioni, ao comentar os
critérios da Comissdao Europeia para a defini¢do do conceito de posi¢ao domi-
nante, esclarece que:

Para que a expansdo ou entrada sejam provaveis, elas devem mostrar-
-se suficientemente lucrativas para o concorrente ou para o novo player,
exigindo o estudo de fatores como (a) barreiras a expansdo ou a entra-

62  Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela unido indissoluvel dos Estados e Municipios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrético de Direito e tem como fundamentos: (...)
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (...)”

63 Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil: (...) II - garantir o
desenvolvimento nacional;

64 Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justiga social, observados
os seguintes principios: III - fungdo social da propriedade; IV - livre concorréncia; V - defesa
do consumidor; Pardgrafo unico. E assegurado a todos o livre exercicio de qualquer atividade
econdmica, independentemente de autorizagao de 6rgaos publicos, salvo nos casos previstos em lei.

65 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constitui¢do, a exploragdo direta de atividade
econdmica pelo Estado s6 sera permitida quando necesséria aos imperativos da seguranga nacional
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. (....) § 4° A lei reprimira o abuso do
poder econémico que vise @ domina¢ao dos mercados, a elimina¢ao da concorréncia e ao aumento
arbitrario dos lucros.

66  Art.219. O mercado interno integra o patriménio nacional e sera incentivado de modo a viabilizar o
desenvolvimento cultural e sécio-econdmico, o bem-estar da populagdo e a autonomia tecnolégica
do Pais, nos termos de lei federal.

67 FORGIONI, Paula. Op. Cit, p. 284.
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da; (b) provaveis reagdes da empresa investigada e dos concorrentes e
(c) riscos e custos do fracasso (“sunk costs”). Para que a expansdo ou a
entrada seja considerada adequadamente rapida deve ser capaz de dis-
suadir ou impedir eventuais abusos. Por fim, para que a expansdo ou
a entrada seja suficiente, ndo se pode apresentar como simples entrada
de pequena escala, por exemplo, em um nicho de mercado, devendo ser
de tal magnitude a ponto de desistimular qualquer tentativa de aumen-
to de pregos pela empresa investigada®®.

Infelizmente, o paragrafo tinico do artigo 40 representa uma barreira a
entrada de novos players no mercado. E, neste ponto, retomo o parecer de Eros
Roberto Grau apresentado na ADIN em questdo. O paragrafo tnico do artigo
40 é inconstitucional porque viola os principios da concorréncia, livre iniciati-
va e isonomia, uma vez que: “impede que virtuais concorrentes de depositante
do pedido de patente tenham conhecimento da data a partir da qual poderao
explorar economicamente os produtos ou processos objeto da patente, o que
compromete calculabilidade e previsibilidade indispensaveis a atuag¢ao dos
agentes econdmicos no mercado, vale dizer, certeza e seguranca juridica”.

O mercado é uma ordem, eis que embasado em comportamentos previ-
siveis e calculaveis. A previsibilidade e a calculabilidade levam a possibilidade
de antecipagdo de comportamentos e, como consequéncia, a uma ordem. Nes-
te sentido, Paula Forgioni destaca que: “os agentes econdmicos confiam que
sua atuagdo (e a atuagdo dos outros) serd baseada em regras, de forma que o

risco estara no sucesso ou insucesso da jogada, e nunca nas regras do jogo™.

Sendo assim, Paula Forgioni esclarece que a ordem juridica econdmica
possui trés caracteristicas. A primeira ¢ a normalidade, eis que os comporta-
mentos ocorrem de acordo com normas, as quais podem ser exdgenas e endo-
genas. A segunda ¢ a uniformidade, eis que os comportamentos dos agentes
econdmicos sdo formatados pela norma, reproduzindo uma certa repititivida-
de. Por fim, a regularidade é representada pelos atos normativos - o que retira
o carater fortuito e arbitrario (previsibilidade)”. Diante da conjugagdo das

68 FORGIONI, Paula, Op. Cit.p. 286-288.

69 FORGIONI, Paula A. A evolugdo do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado.SP: RT,
2009, p. 229-230.

70 FORGIONI, Paula A. A evolugdo do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado.SP: RT,
2009, p.230.
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trés caracteristicas, obtém-se a seguranca juridica e a redu¢do dos denomina-
dos custos de transagdo”.

Paula Forgioni ao comentar o artigo 36, paragrafo 3°, inciso III da Lei de
n° 12.529-2011, responsavel por estabelecer as infracdes a ordem econdmica,
esclarece que um dos exemplos tipicos diz respeito a criagdo de barreiras ao
ingresso no mercado. E neste sentido que esclarece o seguinte:

(...) quanto mais o mercado for impermedvel, menor sera o grau de con-
corréncia potencial a que estara sujeito. A medida dessa impermeabili-
zagdo deriva dos obstaculos a entrada (e a saida) de novos agentes, pois
a existéncia de barreiras permite que a empresa ja instalada, livre de
pressdes competitivas, valha-se da sua posi¢do (dominante) para au-
mentar seus lucros de forma excessiva (ou anormal, como quer Korah),
sem com isso atrair outros operadores para seu ramo de negdcio)’.

Assim, nota-se que o paragrafo unico do artigo 40, somado aos artigos
44, 58, 61 e 64, todos da Lei de Propriedade Industrial, representam uma ver-
dadeira barreira legal ao ingresso de novos concorrentes no mercado. A razao
¢ simples: os efeitos econdmicos do monopolio juridico criado sob o manto do
privilégio temporario nascem no pedido de depdsito e ndo no ato da conces-
sdo. O marco temporal inicial, portanto, para a analise dos efeitos econdémicos
do “privilégio temporario” é o pedido de depdsito (eis que o inventor pode-
ra usufruir de todos os elementos que compdem o instituto da propriedade).
Contudo, ndo ha rigidez em relagdo ao marco final, em razao - justamente
- do sistema paralelo introduzido pelo paragrafo tnico do artigo 40. Ao re-
vés: o paragrafo inico corresponde a perigoso mecanismo de flexibilidade que
permite ao inventor impedir novos agentes, os quais poderdo optar - diante da
auséncia de ideia dos custos - em nao ingressar no mercado. Esse — indeseja-
vel - fendmeno fortalece o monopdlio no tempo, e pode caracterizar abuso do
poder econémico - pratica que provoca prejuizos nao apenas para o desenvol-
vimento tecnoldgico do pais, mas, também, para os consumidores. Enfim, nas
palavras de Paula Forgioni, o paragrafo unico cria instabilidade em relagao
as “regras do jogo”, o que quebra, por si 56, o principio da seguranca juridica.

71  FORGIONTI, Paula A. A evolugdo do Direito Comercial Brasileiro: da mercancia ao mercado. SP: RT,
2009, p.230.

72 FORGIONI, Paula, Op. Cit.p. 288
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(b) Abuso de direito e efeitos econémicos

O art. 173, § 4°, da Constituicao Federal estabelece o seguinte: “[a] lei
reprimira o abuso do poder econémico que vise a domina¢ao dos mercados,
a eliminac¢io da concorréncia e a0 aumento arbitrario dos lucros.” Necessario
destacar que o art. 40, paragrafo tnico, da Lei n. 9.249/1996 autoriza o exerci-
cio abusivo de direitos decorrentes do privilégio temporario.

De inicio, registre-se que o privilégio temporario ¢ um monopdlio legal.
Trata-se, nas palavras de Fritz Machulp, de um monopdlio “limitado em es-
copo e tempo”, e que pode ser entendido como uma recompensa a uma con-
tribuicdo inventiva, a qual, apds determinado periodo, serda repassada para
o dominio publico”. Nao necessariamente, o monopdlio juridico representa
um monopdlio econdmico. Isto porque podem existir alternativas ou produ-
tos passiveis de substituicdo ou porque o publico, com o monopdlio, nio é
privado de nada que ja possuisse anteriormente’™. Contudo, o autor é claro ao
afirmar que,“[sJuch explanations may render the conflict less serious, but they
do not resolve it”.”>

Richard Posner, por sua vez, seguindo a mesma linha, reitera que nao
necessariamente um monopdlio legal é um monopdlio econémico’. O mo-

73 No original: “patent monopoly is limited both in scope and time; that this monopoly is more than
balanced by the inventive contribution”. UNITED STATES, SENATE. An Economic Review of The
Patent System. Study Of The Subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee
os the Judiciary. Washington: United States, p. 111

74  No original: “that patented inventions are not actually monopolistic in fact because they are subject
to competing alternatives and substitutes; that such monopoly as does result is unobjectionable
because the public is deprived of nothing it had previously possessed;” UNITED STATES, SENATE.
An Economic Review of The Patent System. Study Of The Subcommittee on patents, trademarks and
copyrights of the Committee of the Judiciary. Washington: United States

75  Tradugdo livre: “Tais explicagdes podem tornar o conflito menos grave, mas nao o resolvem.”

76  Ademais, a andlise monopolistica das patentes nao é facil de ser realizada. Isso porque: “Moreover,
patents, though sometimes a source of monopoly, are also a counter to monopoly because in their
absence firms would have an incentive to expand and combine in order to diversify the risks of
invention and internalize the benefits of inventions. A policy of interpreting patentes narrowly, which
would increase the cost of patente protection to a firm, might swing the balance toward monopoly, ou,
em tradugdo propria, “além disso as patentes, embora as vezes uma fonte de monopolio, também séo
um contra-monopdlio porque, na sua auséncia, as empresas teriam um incentivo para se expandir e
combinar a fim de diversificar os riscos de invencéo e internalizar os beneficios de inven¢des. Uma
politica de interpretacao restrita de patentes, o que aumentaria o custo de protegdo de patente para
uma empresa, pode balangar a balanga para o monopolio”. POSNER, Richard. Op cit. 69

118



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

nopdlio legal sé sera economico se nao existirem substitutos préoximos ao
produto patenteado’””. Neste caso, o monopdlio juridico da patente garantira
poder sobre os precos do produto’. O autor, contudo, apresenta uma exce¢ao:

os medicamentos genéricos.

Sobre os medicamentos genéricos, Posner esclarece que a populagao so-
fre efeitos diretos das marcas comercias criadas em relagdo a uma determi-
nada patente farmacéutica. A criagdo da marca funciona como uma extensao
da patente. De inicio, ha uma tendéncia - ja consolidada - dos medicamentos
de marca permanecerem altos mesmo apoés a criagdo dos medicamentos ge-
néricos (quimicamente idénticos). Além disso, se 0 medicamento é de grande
sucesso no mercado, os consumidores podem ter duvidas sobre a eficacia dos
substitutos genéricos com nomes diferentes””. Em suma, ao tratar de indus-
tria famacéutica, o problema do monopdlio juridico possui outras nuances.

A analise, tanto de Richard Posner, como de Fritz Machulp, pressupoe
que, apds o encerramento do “privilégio temporario”, as condi¢des do merca-
do, ou melhor, dos agentes econdmicos interessados em ingressar no mercado,
sao plenas. Ocorre, contudo, que problemas podem surgir caso o monopdlio
juridico seja estendido no tempo ou alterado em sua finalidade, como autoriza
o art. 40, paragrafo tnico, da Lei de Propriedade Industrial. Trata-se, nessa
hipétese, da incidéncia do instituto do abuso de direito, que pode ser caracte-
rizado como abuso do poder econdmico.

77  Da mesma forma: “It is pointed out that the patent monopoly is limited both in scope and time; that
this monopoly is more than balanced by the inventive contribution; that patented inventions are
not actually monopolistic in fact because they are subject to competing alternatives and substitutes;
that such monopoly as does result is unobjectionable because the public is deprived of nothing it had
previously possessed; and so on. Such explanations may render the conflict less serious, but they do
not resolve it”. UNITED STATES, SENATE. An Economic Review of The Patent System. Study Of The
Subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee of the Judiciary. Washington:
United States Government Printing Office, 1958, p III.

78 Neste sentido, destaca-se o seguinte trecho: “The monopolistic effects of patents are exaggerated in
other respects as well. A legal monopoly is not necessarily an economic monopoly; if close substitutes
exist for a patented product, the patent may confer little power over price. A common fallacy is to
suppose that a patent can be used as a lever to obtain power over the price of unpatented products
that are complements of the patented product; in general (though with exceptions discussed in Carlton
and Waldman, 2002, and elsewhere), this is false, because increasing the price of a good reduces the
demand for its complements”. POSNER, Richard. Op cit. 68.

79 POSNER, Richard. Op cit, 67-68.
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A respeito do abuso do monopolio juridico da patente, destaca-se o se-

guinte trecho do estudo de Fritz Machulp, realizado no ano de 1958:

80

81

120

In general one speaks of an abuse of the patent monopoly when the so-
cial objectives which it is supposed to serve are not promoted but rather
jeopardized by the way it is used (...). This will be most plausibly asser-
ted when the temporal, functional, or material limits of the monopoly
intended by the patent grant are overstepped and the actually achieved
monopolistic control is extended in time, in scope, or in strength®. ®.

UNITED STATES, SENATE. An Economic Review of The Patent System. Study Of The Subcommittee

on patents, trademarks and copyrights of the Committee os the Judiciary. Washington: United
States Government Printing Office, 1958, p.10-11. Tradugéo livre: “De uma forma geral, fala-se de
abuso do monopdlio da patente quando os objetivos sociais a que se destina ndo siao promovidos,
mas, antes, prejudicados pela forma como ¢ utilizada (...). Isso serd mais plausivelmente afirmado
quando os limites temporais, funcionais ou materiais do monopdélio pretendido pela concessdo da
patente forem ultrapassados e o controle monopolistico efetivamente alcangado for estendido em
tempo, no escopo ou na forma.”

A respeito da extensdo da patente por meio do escopo e for¢a, Fritz Malchup esclarece que:”The
patentee may succeed in extending the scope and strength of the monopoly beyond that intended
by the law—that is, beyond the control of the use of a single invention supposedly in competition
with other inventions—to achieve control of an entire industry or of the markets of other goods not
covered by the patent. Substantial control of an industry can be achieved by a  basic patent” (on a
bona, fide basic invention), by an “ umbrella patent,” where illegitimately broad or ambiguous claims,
covering the entire industry, have been allowed and are not tested in the courts,53 by a “bottleneck
patent,”54 which is not basic but good enough to hold up or close the entire industry, by an aggregation
or accumulation of patents which secure domination of all existing firms and effectively close the
industry to newcomers,55 or by the use of restrictive licensing agreements establishing domination
or cartelization of the industry and exclusion of newcomers.56 Control, sometimes, is extended
to markets of products not covered by the patent, through the use of tying clauses in licensing
agreements.”. Livre-tradugédo: “O titular da patente pode ter sucesso em estender o escopo e a for¢a
do o monopdlio além do pretendido pela lei, isto ¢, além do controle do uso de uma unica inven¢io
supostamente em competi¢do com outras invengdes - para obter o controle de toda uma industria ou
deos mercados de outros bens nao cobertos pela patente. Substancial o controle de uma industria pode
ser alcangado por uma “patente basica” (em um bona, fide basic invengéo), por uma “patente guarda-
chuva”, onde reivindicagdes ilegitimamente amplas ou ambiguas, abrangendo toda a industria, tém
permitidos e ndo testados nos tribunais, 53 por um “gargalo patente ”, 54 que ndo ¢é basico, mas bom
o suficiente para segurar ou fechar toda a industria, por uma agregagdo ou aciimulo de patentes
que asseguram o dominio de todas as empresas existentes e efetivamente fecham a industria para
recém-chegados, 55 ou pelo uso de licenciamento restritivo acordos que estabelecem dominagao
ou cartelizagdo da industria e exclusio de recém-chegados.56 O controle, as vezes, ¢ estendido para
mercados de produtos nao cobertos pela patente, mediante a utilizagdo de clausulas vinculativas em
acordos de licenciamento.” UNITED STATES, SENATE.An Economic Review of The Patent System.
Study Of The Subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee os the Judiciary.
Washington: United States Government Printing Office, 1958, p. 10-11
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Ja no ano de 1958 o monopdlio juridico da patente era objeto de preo-
cupagéo. Fritz Machulp preocupa-se, inclusive, em enumera-las: (i) criagdo de
mecanismos procedimentais, em especial, pelo atraso de tempo existente entre
o pedido de patente e a emissdo da carta; (ii) possibilidade do uso da figura do
segredo industrial antes do pedido da patente; (iii) uso de pedido de patente,
realizado mediante divulgagdo incompleta, tornando incompreensivel o seu
objeto; (iv) o patenteamento sucessivo de melhoras (aumento ou alteragao do
pedido realizado); (v) a criagdo de uma posi¢do de mercado monopolista base-
ada no “goodwill de uma marca associada ao produto ou processo patenteado”,
por meio do qual a marca da patente agrega-se a fidelidade do consumidor, e por
fim, (vi) , por meio de acordos de licenciamento que sobrevivem a patente origi-
nal porque licenciam uma série de patentes de melhoria (efeito de sucessao)*.

Conforme ja mencionado, a regra da duragao das patentes no Brasil é a
contida no do artigo 40, caput, a qual determina a duragdo de 20 anos para
patentes de invenc¢ao e de 15 para modelos de utilidade - contados a partir da
data de depdsito. Os prazos indicados coincidem com os prazos internacio-
nais. O artigo 33 do acordo TRIPS estabelece que: “A vigéncia da patente nao
serd inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data de deposito”. Da
mesma forma, a Convenc¢ao Europeia de Patentes — artigo 63%.

82 No original: “Patentees may succeed in extending the time period of control (a) through procedural
devices, especially through delays in the pendency of the patent between application and issuance;48
(b) through secret use of the invention prior to the application for a patent, or through incomplete
disclosure, making it impossible for those without special “ know-how” to use the invention even
after expiration of the patent;49 (c) through the successive patenting of strategic improvements of
the invention which make the unimproved invention commercially unusable after expiration of the
original patent;50 (d) through creation of a monopolistic market position based on the goodwill of a
trademark associated with the patented product or process, where the mark and the consumer loyalty
continue after expiration of the patent; 51 and (e) through licensing agreements which survive the
original patent because they license a series of existing improvement patents and a possibly endless
succession of future patents. ” UNITED STATES, SENATE.An Economic Review of The Patent
System. Study Of The Subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee of
the Judiciary. Washington: United States Government Printing Office, 1958, p. 10-11.

83  Artigo 63° Duragio da patente europeia 1 — A duragio da patente europeia é de 20 anos a contar
da data da apresentagao do pedido. 2 - O niimero 1 nao limita o direito de um Estado Contratante
de prolongar a duragdo de uma patente europeia, ou de conceder uma protecgao correspondente a
partir do vencimento dessa duragdo, nas condigdes aplicaveis as patentes nacionais: a) para ter em
considera¢ao um estado de guerra ou um estado de crise comparavel que afectem esse Estado;
b) se o objecto da patente europeia for um produto ou um processo de fabrico ou uma utilizagao
de um produto que, antes da sua colocagiao no mercado nesse Estado, tenha de ser submetido a
um procedimento administrativo de autorizagao instituido pela lei. 3 - O nimero 2 aplica-se as

121



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

O paragrafo unico, contudo, cria uma regra paralela, cuja contagem inicial
¢ a data de concessdo. Neste sentido, destaca-se o teor do enunciado: “O prazo
de vigéncia nao sera inferior a 10 (dez) anos para a patente de invengao e a 7
(sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessio,
ressalvada a hipotese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito
do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior”.

Ao criar um sistema paralelo de contagem de prazos, o legislador brasi-
leiro, por meio do paragrafo unico do artigo 40 da Lei n © 9.279/1996, passou
a estimular a iniciativa privada a praticar determinadas condutas de forma
a estender o prazo de vigéncia do privilégio tempordario — o que caracteriza
o abuso de direito representado pelo poder econdmico, violando, portanto,
a ordem constitucional. Esta-se a referir desde protocolos de pedidos de pa-
tente incompletos ou amplos (de forma a estimular pedidos de informagoes);
até protocolos de patentes de melhorias ou mesmo através da promogio de
pedidos administrativos ou judiciais. O fato certo é que o dispositivo legal
em questdo alimenta o fenomeno social do backlog de modo a estimular o
ciclo. Convém lembrar que, ao analisar os textos legislativos infraconstitucio-
nais (desde o ano de 1860), embora seja possivel constatar distingdes entre os
marcos iniciais para o computo do privilégio temporario no Brasil, nenhum
texto legislativo tratou de um “mecanismo de compensagdo de tempo” como o
indicado. O DL n° 7.903/1945 regulou a possibilidade de extensao a pedido do
interessado, condicionado a andlise do interesse nacional.

patentes europeias concedidas em conjunto para qualquer grupo de Estados Contratantes visado
no artigo 142°. 4 - Qualquer Estado Contratante que preveja um prolongamento da duragdo da
patente ou uma protec¢do correspondente em conformidade com a alinea b) do nimero 2 pode,
com base num acordo concluido com a Organizagao, transferir para o Instituto Europeu de Patentes
a realizagdo dos actos relativos a aplicagdo destas disposigdes. Artigo 64° Direitos conferidos pela
patente europeia 1 - Sob reserva do niimero 2, a patente europeia confere ao seu titular, a contar da
data da publicagdao da mengao da sua concessdo no Boletim Europeu de Patentes e em cada um dos
Estados Contratantes em relagdo aos quais foi concedida, os mesmos direitos que lhe conferiria uma
patente nacional concedida nesse Estado.
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Vigéncia

Lei/Decreto

Decreto n° 2.721 de 22
de dezembro de 1860

Hei por bem, Tendo Ouvido as Sec¢oes dos Negécios do Impé-

Fixa o prazo, dentro do qual se deve contar o tem-
po para duragdo dos privilégios.

rio ¢ Justi¢a do Conselho de Estado, Determinar o seguinte:

O prazo, dentro do qual se tem de contar o tempo para du-
ragao dos privilégios concedidos nos termos da Lei de 28 de
Agosto de 1830, deve comecar a correr da data do Decreto da
concessdo,e nao da em que for expedida a respectiva Carta.

Joao de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Mi-
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Impe-
rio, assim o tenha entendido e faca executar.

Palacio do Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezembro de mil oito-
centos e sessenta, trigesimo nono da Independencia e do Imperio.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Joao de Almeida Pereira Filho

Decreto-Lei n° 7.903 De
27 de Agosto de 1945.

Coédigo da Proprie-
dade Industrial

Art. 39. O privilégio de invencio vigorara pelo prazo de
quinze anos contados da data da expedicdo da paten-

te, findo o qual o invento caira no dominio publico.

Art. 40. O Govérno poderd, excepcionalmente, e quan-
do julgue conveniente aos interesses nacionais, me-
diante pedido devidamente comprovado, prorrogar o
prazo de vigéncia do privilegio, até cinco anos.

Art. 41. A patente de modélo de utilidade serd concedida
pelo prazo de cinco anos, contados da data da sua expedi-

¢a0, o qual podera ser prorrogado por igual periodo, se o

requerer o interessado. Fica a prorrogagao, o modélo

caird no dominio publico.

Art. 42. A patente de desenho e modélo industrial vigo-
raré pelo prazo de trés anos, prorrogavel por iguais pe-
riodos sucessivos, até se completar o maximo de quin-
ze anos, contados da data da respectiva expedigao.

Paragrafo tinico. A prorrogagio deve ser requerida no semestre ante-
rior & expiragdo do triénio. O Diretor do Departamento poder4, entre-
tanto, recusa-la, sempre que, mediante novo exame técnico, verificar

haver sido a patente concedida com infragao do disposto no art.
15, cabendo recurso désse ato, dentro do prazo de sessenta dias.
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Decreto Lei n° 254 De 28
de Fevereiro de 1967

Codigo de proprie-
dade industrial

Art. 25. O privilégio de patente de invencédo, de desenho ou de mo-

délo industrial vigorard, desde que pagas as contribuicdes devidas

regularmente, pelo prazo de vinte anos contados da data do depésito

do pedido de privilégio ou de quinze, contados da data da concessio,

caso esta ocorra apos cinco anos da data do depésito do pedido.

§ 1° Findo o prazo de vigéncia da patente, a inven-
a0 caird automaticamente no dominio publico.

§ 2° As patentes concedidas nos termos déste Codi-
go vigorardo pelo prazo previsto neste artigo, ain-
da que extintas ou caducas em estado estrangeiro.

Art. 26. O Govérno poderd, excepcionalmente e quando julgar

conveniente ao interésse nacional, “exofficio”, ou a vista de pe-
dido devidamente fundamentado e comprovado, prorrogar o
prazo de vigéncia do privilégio até o médximo de cinco anos.

Art. 27. Quando os privilégios de patentes de invengéo, de
desenhos ou de modelos industriais forem concedidos em co-
-propriedade, ou se tornarem comuns, mediante qualquer titulo
habil, cada um dos co-proprietarios podera explorar livremen-
te 0 objeto da invengao, observadas as disposi¢oes legais.

Decreto-Lei 1005/1969

Art. 29. Os privilégios de inven¢ao, de modélo e de dese-
nho industrial vigorarao, desde que pagas regularmen-
te as anuidades devidas, pelo prazo de 15 anos, conta-
do da data da expedigao das respectivas patentes.

§ 1° Findo o prazo de vigéncia do privilégio, o objeto da pa-
tente caird automaticamente no dominio publico.

§ 2° Os privilégios concedidos nos termos déste Codigo vigora-
rdo pelo prazo previsto neste artigo, ainda que extintos ou ca-
ducos os privilégios correspondentes em Estado estrangeiro.

Lein® 5772/1971
Institui o Cédigo da Pro-
priedade Industrial, e d&

outras providéncias.

Art. 24. O privilégio de invenc¢ao vigorara pelo prazo de quin-
ze anos, o de modélo de utilidade e 0 de modélo ou desenho
industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da
data do depésito, desde que observadas as prescricoes legais.

Paragrafo unico. Extinto o privilégio, o obje-
to da patente caira em dominio publico.

Lei n° 9279/1996 Regula
direitos e obrigagdes relati-
vos a propriedade industrial

Art. 40. A patente de invengdo vigorard pelo prazo de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo pra-
z0 15 (quinze) anos contados da data de depdsito.

Paragrafo unico. O prazo de vigéncia nao serd inferior a 10 (dez) anos
para a patente de invengdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo
de utilidade, a contar da data de concessao, ressalvada a hipotese de

oINPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido,
por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de forga maior.

124




As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

O mecanismo de compensagdo de tempo gera, sem duvidas, efeitos
concorrenciais em relagdo ao mercado de patentes. Isso porque, conforme ja
apontado, os efeitos econdmicos do “privilégio temporario” nascem quando
do depdsito da patente e nao quando da sua concessdo. A partir do deposito,
ha a possibilidade de dispor, usar, gozar e proteger o bem (inclusive de ser
indenizado, ainda que de forma retroativa no caso de uso indevido - o que,
diga-se de passagem, pode ser, inclusive, e caso seja de interesse do titular,
barrado por medida processual adequada).

Logo, ao possibilitar ao inventor a escolha da data do inicio do privilégio
(se do deposito ou da concessao), o paragrafo unico do artigo 40 representa o
instrumento que possibilita o abuso de direito. Neste sentido, destacam-se trés
condutas previstas na Lei n° 12.529/2011** que podem representar a violagao
aos principios da isonomia, concorréncia e livre iniciativa. Sao elas: (i) limitar
ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado (criagdo de barreiras — que-
bra do principio da isonomia e desrespeito as regras de mercado), jd foi acima
tratado; (ii) acambarcar ou impedir a exploragdo de direitos de propriedade
industrial ou intelectual ou de tecnologia (patent trolls e o denominado sham
litigation); e, por fim, (iii) exercer ou explorar abusivamente direitos de proprie-
dade industrial, intelectual, tecnologia ou marca (artigo 36, caput, paragrafo
terceiro, incisos III *, XIV® e, por fim, XIX* da Lei 2.529/2011). Tanto a
conduta (i) como aquela prevista no item (ii) resultardo na conduta (iii).

No Brasil, a preocupagdo com a prote¢do da concorréncia no ambito das
patentes ¢ antiga. Encontra-se ja no Decreto n° 18.056/1929%, bem como no

84 Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia.

85 Art. 36. Constituem infracio da ordem econdmica, independentemente de culpa, os atos sob
qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos,
ainda que ndo sejam alcangados: (...) § 3° As seguintes condutas, além de outras, na medida em que
configurem hipdtese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infragio da ordem
econdmica: III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;

86 XIV - agambarcar ou impedir a exploragao de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou
de tecnologia;

87 XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia
ou marca.

88 No Decerton° 19.056, de 31/12/1929, que recepciou o Tratado de Haia, logo no artigo 1°, ha: “A protecao
da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de invengdo, os modelos de utilidade, os
desenhos e modelos industriais, as marcas de fabrica ou de comércio, o nome comercial e as indicagoes
de procedéncia ou denominagoes de origem, bem como a repressdo da concorréncia desleal. Art. 10°
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Decreto n° 75.572/1975%. A preocupagdo também ¢ apresentada na Lei de
n° 9.279/1996, em especial no artigo 2°, inciso V, que determina: “art. 2°. A
protecao dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu in-
teresse social e o desenvolvimento tecnoldgico e economico do Pais, efetua-se
mediante: (...) V - repressdo a concorréncia desleal”.

(c) Condutas anticoncorrenciais: patent trolls, sham litigation e a pra-
tica do evergreening

A liberdade de concorréncia encontra-se consagrada nos arts. 170, IV,
173, § 4° e 37, XXI, da Constitui¢do Federal. A livre concorréncia, associada
a livre iniciativa e ao principio da competitividade, assegura que potenciais
consumidores possam ter acesso a uma oferta de bens mais significativa em
termos quantitativos e qualitativos no mercado. O principio da livre con-
corréncia, associado e, de certa forma, decorrente do principio da liberdade
de iniciativa, supde o livre jogo das forcas do mercado na busca da cliente-
la; supde, igualmente, como lembra Eros Roberto Grau, “(...) desigualdade ao
final da competigdo, a partir, porém, de um quadro de igualdade juridico-
-formal”™°. Supde, além disso, repressao ao abuso do poder economico - tra-
tado anteriormente - exatamente para impedir o dominio dos mercados ou
outras manifestagdes disfuncionais e restabelecer, até onde isso for possivel,
num contexto de economia industrial e de acumulacao do capital, a concor-
réncia livre (ndo mais a liberdade de concorréncia, mas j4, insiste-se, a con-
corréncia livre). A livre concorréncia, portanto, manifesta-se como um “(...)

(...) Os paises contratantes serdo obrigados a assegurar a todos os cidadaos dos paises da Unido uma
protegao efetiva contra concorréncia desleal. Art. 10° (22 p.) Constitui ato de concorréncia desleal todo
ato de concorréncia contrario as praticas honestas em matéria industrial ou comercial.

89  Decreto 75572/1975 — Estocolmo Art 1C (2) A protegdo da propriedade industrial tem por objeto
as patentes de invengao, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de
servigo, o nome comercial e as indicagdes de procedéncia ou denominagdes de origem, bem como
a repressao da concorréncia desleal. Art. 10° bis (1) Os paises da Unido obrigam se a assegurar
aos nacionais dos paises da Unido prote¢do efetiva contra a concorréncia desleal. Art. 10° bis (2)
Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos usos honestos em
matéria industrial ou comercial.

90 GRAU, Eros Roberto. A ordem econémica na Constitui¢do de 1988: interpretagao e critica, 6%ed. Sao
Paulo: Malheiros, 2001. p. 244. As ideias aqui presentes, no que diz respeito a concorréncia, foram
expressadas, também, no parecer Proscri¢io da propaganda comercial do tabaco ..., cit., p. 121.
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. . -
processo comportamental competitivo”, * que implica a descentralizagdo das
decisoes, inclusive no dominio da formagéo de pregos (e por isso tutela o in-
teresse do consumidor), constituindo, ademais, “garantia de oportunidades
iguais a todos os agentes”, substanciando, por isso mesmo, “uma forma de
desconcentragdo de poder”.*?

O art. 40, paragrafo tnico, da Lei de Propriedade Industrial configura
estimulo as condutas previstas no artigo 36, paragrafo 3°, incisos III, XIV e
XIX, da Lei n° 12.529/2011 (patent trolls, sham litigation e a pratica do ever-
greening), todas produzidas no contexto do conhecido fendmeno do blacklog.

O fendémeno do backlog possui origem em diferentes situagdes. Por um
lado, pode-se afirmar que a concentragdo de pedidos de patentes deve-se ao
represamento de requerimentos de prote¢do intelectual em razao do fluxo
continuo e crescente de requerimentos, os quais ndo sao absorvidos pelo 6r-
gdo da administragdo publica em razdo das condi¢oes humanas e materiais
dos 6rgaos competentes. Por outro lado, ndo se pode descartar que ha estraté-
gias de empresas que protocolizam inimeras solicitagdes de patentes ou mo-
delos de utilidade com a finalidade de obter tutela decorrente de privilégio
e assegurar, até mesmo, a protecdo a criagdes ndo patentedveis, as quais sdo
denominadas non patente able apllications. Nessa segunda hipétese, inclusive,
ndo se pode mencionar a responsabilidade do Estado (inerente apenas a pri-
meira), mas sim as decorrentes de condutas reprovaveis da iniciativa privada.

Em relagao ao segundo caso, ou seja, a respeito da utilizagdo do meca-
nismo de extensdo do privilégio temporario por empresa cujo objetivo é o
dominio de mercado, Roberto Domingos Taufick® esclarece que:

(...) um agente priva terceiro do uso do seu monopolio legal. A tutela
concorrencial, aqui, tanto quanto no inciso XIII, ambos de natureza
difusa, convive com aquela de natureza privada do Coédigo Civil e da
Lei de Propriedade Intelectual e dirige-se a proteger o mercado contra
medidas que tenham o potencial de levar a escassez de determinados

91 FERRAZJR, Tércio Sampaio. A economia e o controle do Estado. Parecer publicado no jornal O
Estado de Sao Paulo, edi¢io de 04 de junho de 1989.

92 Idem.

93 TUAFICK, Roberto Domingos Taufick. Nova Lei Antitruste Brasileira. Avalia¢do Critica,
Jurisprudéncia, Doutrina e Estudo Comparado. SP: Almedina, 2017, p. 326-327.
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produtos em fung¢do do acambarcamento de determinados direitos de
propriedade intelectual (PI).

A conduta ilicita aqui, portanto, ndo esta no legitimo acimulo de di-
reitos de PI por entidade praticamente, mas em praticas de contestagdo
do uso, por terceiros, de direito de PI nédo utilizado, ou subutilizado
com o potencial de elevar os custos daquele terceiro, em particular se
for um rival (em geral, concorrentes de menor porte e start ups), ou
de concentragdo de direitos de PI sem qualquer proposito de uso — o
que, em ultima instincia, priva o mercado nio apenas da concorréncia,
mas, também, da presenca do proprio produto.

A hipdtese acima corresponde a pratica dos “patent trolls” ou empresas
ndo praticantes. Para compreender a pratica, cumpre ver as consequéncias do
depdsito/concessao das patentes. Por um lado, o registro da patente garante
ao inventor um monopdlio legal, desde que divulgue para a sociedade qual é
o produto, o processo de produgédo, a composicao ou a estrutura de producio.
Por outro, ao final do “privilégio temporario”, a divulgagdo permite que con-
correntes possam competir a custos mais reduzidos (uma vez que nio tiveram
onus econdmicos para o desenvolvimento do produto). Eis a razao pela qual
muitas empresas preferem trabalhar com a nog¢ao de segredo industrial, pois,
diferente do que ocorre com as patentes, o segredo pode ser eterno.

Diante da situacéo acima, as empresas podem optar por uma saida estraté-
gica. Optam pela patente de apenas um aspecto da produgio ou ainda elaboram
um pedido de patente de forma ampla, com descri¢des vagas ou insuficientes.
O protocolo, segundo Roberto Domingos Taufick, é realizado, justamente, com
o objetivo de “dificultar um dos propoésitos da protecao legal dos direitos de PI:
promover o trade-off entre o monopolio temporario do uso daquele direito de
IPI em troca da divulgagao para o mercado de como fazer aquele produto™.

Este processo passa a ser ilicito, justamente, quando o “seu autor, ao de-
ter patentes nao operacionais, especializa-se em processar outros players com
o objetivo de extrair renda sem agregar valor (rent seeking) ou de eliminar
potenciais concorrentes.”” Dai a atuagdo dos “patent trolls”, os quais espe-
cializam-se na prote¢do dos clientes mediante a compra de outras licencas de
forma a evitar a¢des judiciais. Contudo, a conduta, com o passar do tempo,

94 TAUFICK, op cit p. 328
95 Idem.
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alterou-se. Atualmente, ha casos nos quais os trolls “acabam por alavancar
seu negocio ameagando terceiros de entrar com agdes judiciais por infracao
patentaria caso nao licenciem patente ou patentes que estiverem infringindo
dentro do seu portfélio™.

A respeito do “patent trolls” e o abuso de direito, o CADE - Conselho
Administrativo de Defesa Econdmica, em decisdo proferida nos autos de n°
08012.011508/2007-91, afirmou que:

[a] propriedade intelectual, nesse sentido, pode ensejar diversos tipos
de abuso, que nao vém passando despercebidos para o direito concor-
rencial. Com efeito, a literatura recente estd permeada de preocupacoes
a respeito de patentes que sdo registradas propositalmente com limites
pouco claros ou ambiguos tdo somente para que possam ser utilizadas
como pretextos para guerras judiciais contra concorrentes, como ocor-
re nas chamadas patent trolls. Tem-se, portanto, que a falta de rigor das
autoridades de registro acaba levando a um contexto propicio a pratica
de sham litigation em diversas modalidades.

De forma geral, a materializagdo do patent trolls ocorre pela pratica da
chamada “sham litigation”. No Brasil, trés processos administrativos peran-
te o Conselho Administrativo de Defesa Econdémica devem ser destacados.
O primeiro ¢ o PA n° 08012.004484/2005-21. O segundo é a Averiguagao
Preliminar n° 08012.006076/2003-72. Por fim, deve-se mencionar o PA n°
08012.011508/2007-91.

Foi no Processo Administrativo n° 08012.004484/2005-51, que o Con-
selho Administrativo de Defesa Econdmica, pela primeira vez, discutiu, de
forma mais verticalizada, a relagdo entre a prote¢do ao direito de peti¢ao e
sham litigation. O caso tratava da suposta imposi¢do de obstaculos, por par-
te da Siemens VDO Automotive Ltda, a comercializagdo de tacégrafos por
sua concorrente Seva Engenharia Eletronica S.A, por meio do ajuizamento
de agoes judicias para suspender portaria do Denatran que autorizava a co-
mercializacdo de produtos da Seva. A maioria dos Conselheiros entendeu que
nao houve sham litigation, mas condenou a Siemens por influéncia de conduta
comercial uniforme em razao do convite a cartelizacido. A decisao, contudo,
foi bastante controversa, tendo o Conselheiro Relator, inclusive, procedido a

96 Idem.
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retificacao do voto, alterando seu entendimento para afastar a existéncia de
abuso de direito de peticéo.

O voto do Conselheiro César Costa Alves de Mattos parte dos ensina-
mentos de Christopher Klein a respeito do sham litigation. Este ultimo autor
esclarece que “sham litigation” pode ser compreendida como:

A definition of sham litigation that more in keeping with economic re-
asoning would identify sham litigation as predatory or fraudulent liti-
gation with anticompetitive effect, that is, the improper use of the courts
and other government adjudicative processes against rivals to achieve an
ticompetitive ends™’.

Ou seja, a pratica, portanto, do sham litigation necessariamente devera
envolver (i) litigio falso ou predatério, com o fim (ii) anticompetitivo (uso in-
devido dos tribunais e outros processos administrativos) contra rivais. Isto é,
a tese do sham litigation surge derivada da hipdtese de que o direito de peticao
é exercido a partir da simulagdo de fatos, com viés de abuso de direito®.

A doutrina americana parte do caso Professional Real Estate Investors,
Inc. versus Columbia Pictures (PRE), para delimitar os requisitos necessarios
para configura¢do ou nao de “sham litigation”. No total, sdo trés aspectos -
sendo os dois primeiros cumulativos: o primeiro, se a agdo é desprovida de
base objetiva, ou seja, da auséncia de expectativas de ser bem sucedida em
seu mérito; o segundo diz respeito a possibilidade de o litigante influir nos
negdcios da(s) empresa(s) concorrente(s); o terceiro ¢ a agdo ancorada em ba-
ses enganosas, onde o litigante procura efetivamente o resultado do processo,
porém induzindo o Estado a erro®.

97  KLEIN, Christopher C. The Economics 0/Sham Litigation:Theory, Cases. And Policy. Bureau of
Economics Staff. Report to the Federal Trade Commission, 1989. Disponivel em: {ittD://vvww.ftc.
gov/be/econrDt/232158 pdf Acesso em 11 de margo de 2020, p. 1(Tradugdo livre: “Uma defini¢do
de sham litigation que, mais de acordo com o raciocinio econémico, identificaria o sham litigation
como um litigio predatério ou fraudulento com efeito anticompetitivo, ou seja, o uso indevido de
tribunais e outros processos governamentais contra rivais para atingir fins competitivos. ”)

98 A tese do “sham litigation” nasce como exce¢do a doutrina Noerr-Pemington, que concedia
imunidade antitruste ao exercicio do direito de peti¢dao. Nesse sentido, a peti¢ao junto ao Poder
Publico, Executivo, Legislativo e Judicidrio, gozaria de isen¢ao antitruste, ainda que com finalidades
anticompetitivas.

99 KLEIN, Christopher C. Anticompetitive Litigation and Antitrust Liability. Middle Tennessee
State Universitv DEPARTMENT OF ECONOMICS AND FINANCE WORKING PAPER SERJES:
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Para o Conselheiro César Costa Alves de Mattos a melhor forma de re-
cepcionar o sham litigation é por meio do instituto do abuso de direito. Isto
porque “(...) a prética de agao geradora de efeitos anticoncorrenciais, deve-se
ter em conta os limites necessarios a preservacgdo dos direitos fundamentais
de acesso ao Poder Judiciario. A diferenca entre o exercicio do direito funda-
mental de peti¢do e de infra¢ao a ordem econdmica materializa-se por meio

da defini¢do do que é o abuso do direito de peticionar™.

No caso do antitruste, o abuso do direito de peticionar deveria, segundo
o Conselheiro César Costa Alves de Mattos, ser somado a condutas especifi-
cas da Lei n° 8.884/1994 - vigente a época do voto. Logo, no ambito do direito
antitruste, o sham litigation esta delineado no arcabougo juridico nacional, na
combinagao do artigo 187 do Cédigo Civil'” somado aos artigos 202 e 21, IV
e V' da Lei n. 8.88/1994 — vigente a época. Dai por que se afirma que o abuso
no exercicio do direito de petigdo — que poderd ocorrer tanto no ambito judi-
cial, como no administrativo - e também por meio de interferéncias na esfera

104

legislativa'®* — deverao estar relacionados aos efeitos anticompetitivos.

«

2007: “Thus, economic sham litigation occurs “...when his (the predator ‘s) purpose is not to win a
favorable judgement against a competitor but to harass hm, and deter others. by the process itself-
regardless of outcome - of litigating. “5/ The Court s opinion also rejected its own previous reasoning.
which indicated that a sham could occur if claims were filed with cr without probable cause”.
Ver também,FEDERAL TRADE COMMISSION et al. Enforcement perspectives on the Noerr-
Pennington Doctrine. 2006.

100 Uma observagio deve ser realizada: o sham litigation ndo depende da figura da litigdncia de ma-
fé. Ela pode estar presente ou ndo. Em outras palavras: a litigdncia de ma fé nao é condigdo nem
necessaria e nem suficiente para a caracterizagao de sham litigation. Mais importante é a presen¢a
do abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC.

101 Art. 187. Também comete ato ilicito o titular de um direito que, ao exercé-lo, excede manifestamente
os limites impostos pelo seu fim econdmico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

102 Art.20. Constitueminfra¢ao daordem econémica, independentemente de culpa, osatos sob qualquer
forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que néo
sejam alcangados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorréncia ou a livre
iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou servigos; III - aumentar arbitrariamente os
lucros; I'V - exercer de forma abusiva posi¢ao dominante.

103 Art.21. Asseguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipétese prevista no art. 20
e seus incisos, caracterizam infracao da ordem econdmica; (...) IV - limitar ou impedir o acesso de novas
empresas ao mercado; V - criar dificuldades a constitui¢ao, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de
empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou servigos;

104 Ao longo do voto, o Conselheiro César Costa Alves de Mattos esclarece que: “A excegdo se verifica
quando os proprios meios utilizados para se obter uma resposta do Legislador sdo restritivos a
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A respeito do sham litigation e a relagdo com a Lei de Propriedade Indus-

trial, trecho interessante da decisao merece ser destacado:

Pode ser o caso também de empresa que tenha obtido prote¢do de pro-
priedade industrial de produtos que ja estejam em dominio publico com
base em informagdo enganosa a autoridade e, posteriormente, teria en-
trado com agdes para impedir que empresas concorrentes comercializas-
sem esses produtos. Seria um caso envolvendo duas competéncias admi-
nistrativas - o INPI e 0 SBDC - e o Judicirio. De quem é a competéncia
para julgar o caso? do INPI, ja que envolve a regularidade da concessdo
de registros? do SBDC, ja que esses mesmos registros podem estar sendo
utilizados para lesar a concorréncia? ou do Judiciario, ja que as agdes ju-
diciais supostamente teriam sido utilizadas de maneira irregular, como
instrumento anticompetitivo, com mera aparéncia de licitude?

Mencione-se, ainda, o caso da AstraZeneca (2005), multada pela Co-
missdo Européia em $60 milhdes de euros por estender, de forma frau-
dulenta, a propriedade intelectual de seu medicamento Losec, entre
1993 € 2000, retardando a entrada de genéricos no mercado.

Como se v&, todas as hipoteses apresentadas denotam uma amplitude
de configura¢do que extrapolam as hipéteses do art. 17 do CPC, inci-
dindo a conduta no tipo mais amplo do abuso de direito, aplicados, por
analogia, aos dispositivos da Lei Antitruste.

7

O segundo caso a ser mencionado é a Averiguagdo Preliminar n°

08012.006076/2003-72, cujo Conselheiro Relator foi Ricardo Villas Boas Cue-
va. Neste caso, o relator entendeu que a Representada se valeu de conflito nor-
mativo existente entre CONTRAN e INMETRO para criar dificuldades ao
negocio de empresa concorrente no mercado de tacoégrafos, tanto por meio
de petigdes administrativas dirigidas ao DENATRAN, como judiciais. Para

tanto, o Conselheiro relatou a existéncia de trés “elementos basicos” para a
configuragdo do sham litigation: “1) interesse promovido; 2) medidas empre-
gadas para a promogao do interesse; e 3) impacto sobre a concorréncia”. Nas
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concorréncia. Ou seja, ndo se verifica a isengao antitruste quando a concorréncia vem a ser
restringida pelos meios utilizados para se obter uma resposta do Parlamento, ao contrario
do que acontece quando a restri¢do originar-se de uma resposta efetiva do Parlamento”. O
exemplo utilizado diz respeito & coordenagdo entre concorrentes, com troca de informagdes
concorrencialmente relevantes, precedendo eventual lobby para obter do Congresso uma resposta
favorével. Nesse caso, a persecugdo antitruste deverd surgir, nao do lobby propriamente dito, mas da
coordenagio entre concorrentes que, por si s0, pode acarretar danos a concorréncia.
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palavras do Relator: “A ilicitude advém da cumulagdo de um interesse questio-
navel, de medidas inapropriadas e de efeitos negativos sobre o mercado”.

Por fim, ha a decisao proferida nos autos de Processo Administrativo n°
08012.011508/2007-91, promovido pela Associacdo Brasileira das Industrias
de Medicamentos Genéricos em face da Eli Lilly do Brasil Ltda. e Eli Lilly and
Company, cuja Relatora foi a Conselheira Ana Frazao'”. De acordo com a re-
presentagdo, Eli Lilly estaria impondo barreiras artificiais & concorréncia por
meio do ajuizamento de multiplos pedidos administrativos (perante o INPI e
ANVISA) e agdes judiciais em face de institui¢des publicas diversas (INPI e
ANVISA), em comarcas diferentes (Rio de Janeiro e Distrito Federal), visan-
do a obtengédo de indevida exclusividade na comercializacdo do medicamento
cloridrato de gencitabina (utilizado para o tratamento de cancer), em prejuizo
de seus potenciais concorrentes.

A partir da andlise conjunta de todos os pedidos administrativos e judiciais
da representada, foi possivel ao CADE aferir a existéncia de padroes de comporta-
mento estratégico a partir de uma macrovisao das condutas empreendidas. Neste
caso, inclusive, ndo ha necessidade de avaliagdo do Market share da representada
(poder economico). O que deve ser investigado tao somente é o impacto do abuso
do direito sobre o mercado. Neste sentido, a Conselheira destacou que: “[cJom
maior razao, ¢ possivel se cogitar de sham litigation quando a parte, embora nao
tenha obtido regularmente a patente, utiliza-se de diversos expedientes processu-
ais para obter o resultado pratico da patente, como é o caso dos autos”.

No caso concreto conclui-se pelo sham litigation porque: “a analise de con-
duta lesiva a concorréncia observara as seguintes etapas: (i) o deposito da patente e
o ajuizamento da primeira agdo judicial em face do INPI; (ii) a alteragido do escopo
do pedido de patente; (iii) o suposto induzimento do Judicidrio a erro mediante
omissdo de informacdes relevantes e a obtencio de exclusividade de comercializa-
¢do do cloridrato de gencitabina, (iv) a hipétese do forum shopping e (v) a vedagao
a Sandoz da comercializagdo do medicamento GEMCIT”.

105 Consta na ementa: “Processo administrativo instaurado para apurar suposta conduta de sham
litigation. Alteragao de escopo de patente, omissdo de informagoes, obtengao indevida de monopdlio
(EMR), férum shopping. Pareceres da SG, da Pro CADE e do MPF pela condenagéo. Existéncia de
abuso de direito de peticao e de efeitos lesivos a concorréncia. Voto pela condenagao”.
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No ambito internacional, caso que se destaca é a condenagdo da ASTRA/

ZENECA. A seu respeito, destaca-se trecho do estudo de Jeremy K. West elabo-
rado paraa OCDE - Organisation for Economic Co-Operationand Development.:
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3.1.3 Astra/Zeneca. The Discussion Paper concludes that where a certain
exclusionary conduct is clearly not based on competition on the merits
(creating no efficiencies and only raising obstacles to residual competi-
tion) this conduct is presumably abusive. The dominant company has
the possibility to rebut this presumption by providing evidence that the
conduct in question does not and will not have the alleged likely ex-
clusionary effect or is objectively justified (see par. 60 of the Discussion
Paper). This was the scenario in Astra/Zeneca. In this case (currently
under appeal before the CFI) the Commission found that the company,
dominant in the market for proton pump inhibitors (PPIs) with its pro-
duct ‘Losec’thad infringed Article 82 EC by misusing pubic procedures in
a number of EEA States only with the objective to exclude competition
from generic rivals. AZ was fined 60 million Euro.

AZisfirst abuse involved misuse of a EC Regulation creating supplemen-
tary protection certificates which allow extension of basic patent pro-
tection for pharmaceuticals. The concrete abuse consisted in misleading
representations made by AZ before patent offices. Due to these misle-
ading representations AZ managed to delay the entry o cheaper gene-
ric versions of Losec (with costs for health systems and consumers). The
Commission’s intervention under these circumstances was very impor-
tant given that the authorities applying the patent procedures have little
or no discretion. Although there exist other legal rules which could have
been used by the generic producers as remedies, the Commission found
that there is no reason to limit the applicability of competition law (rules
on abusive conduct) to situations where such conduct does not violate
other laws and where there are no other remedies.

The second abuse consisted of AZis requests for the deregistration of its
market authorization for Losec capsules in several Nordic countries, thus
removing the reference market authorization on which generic firms and
parallel traders arguably needed to rely at the time to enter or remain
on the market34. Again, this second exclusionary abuse took place in a
regulatory context characterized by little or no discretion on the part of
the authorities concerned. The Commission found that dominant com-
panies have a special responsibility to use specific entitlements (including
IPRs) in a reasonable way in respect of market access for other parties.
The types of abuse are both novel and represent the Commission’s first
decision in relation to patent evergreening (the practice of extending the
period over which a patentee of a pharmaceutical product may enjoy
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monopoly rights beyond the period of basic patent protection. Finally,
the EC Discussion Paper on Article 82 refers to the specific scenario of a
refusal to supply information by a dominant provider in a way that allo-
ws it to extend its dominance from one market to another: this is the case
for information necessary for interoperability between one market and
another. The principle promoted by the EC Discussion paper (par. 241)
is that leveraging market power in this way by refusing interoperability
information may be an abuse of a dominant position "¢

Nota-se, portanto, que a pratica do sham litigation acarreta o fendmeno
do “evergreening”, o qual materializa-se pela “pratica de estender o periodo du-
rante o qual o titular da patente de um produto farmacéutico pode desfrutar de
direitos de monopdlio além do periodo de protecao basica da patente”. Ricardo
Villas Boas Cueva, por sua vez, a respeito do caso AstraZeneca, esclarece que:

Este caso ilustra bem o entendimento consolidado na jurisprudéncia
européia de que se a conduta exclusiondria nao se funda na concorrén-

cia quanto ao mérito - ou seja, se ndo cria eficiéncias e se presta, antes,

a criar barreiras a concorréncia - , presume-se que ¢ abusiva. No caso,
o primeiro abuso caracterizou-se pela prestagdo de falsas informagdes,

que permitiu & empresa apenada adiar a entrada de medicamentos
genéricos. Segundo a OCDE, a interven¢do da Comissdo nessas cir-
cunstincias foi muito importante, pois as autoridades patentarias ndo
dispéem de competéncia para evitar manobras abusivas. Embora os
produtores de genéricos pudessem invocar outras regras juridicas para
sua prote¢do, nao hd razdo, como bem demonstrado pela Comissio,
para limitar a aplicabilidade do direito antitru te as situagdes em que a
conduta néo viola outras normas e nio haja outras san¢des possiveis.
O segundo abuso também se verificou num contexto regulatério em
que as autoridades patentarias tém escassos instrumentos para im-
pedir condutas desviantes. Foi a primeira vez que esses dois tipos de
abuso de posi¢do dominante ficaram materializados, no que representa
a primeira decisdo da Comissdo Européia contra a pratica de “evergre-
ening”, isto ¢é. a conduta consistente em estender ao maximo o periodo
de protecio conferido pela patente .

106 WEST, Jeremy K. Competition, Patents and Innovation. OECD WorkingPaper No. 72, 2007.

107 CUVEA, Ricado Vila Boas. A protegao da propriedade intelectual e a defesa da concorréncia nas
decisoes do CADE. Revista do IBARC, Sao Paulo, v 16, n° 1, p. 121-147, 2009, In:https://core.ac.uk/
download/pdf/16029754.pdf (grifo nosso)
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A prética do “evergreening” perante o INPI ja foi discutida no Brasil
pelo Tribunal de Contas da Unido ao longo da Tomada de Contas de n° TC
015.369/2019-6'%. Para tanto, a equipe de auditores partiu da analise de pe-
didos envolvendo o principio ativo do “etanercepte” para mostrar como uma
empresa farmacéutica pode atuar de forma a maximizar a exclusividade em
relagdo a seus produtos.

O principio ativo “etanercepte” foi o segundo maior entre o total das
compras do Ministério da Satide no Brasil no ano de 2010. Em uma breve ana-
lise realizada pelo Tribunal de Contas existiam, perante o INPI, 15 pedidos de
patente relacionados a0 mesmo principio ativo. Os dados foram obtidos em
consulta realizada em 20 de fevereiro de 2020. A conclusido ao que o Tribunal
de Contas chega é que:

Essa dindmica, que cria a situagdo em que ndo existe patente concedida
no pais para um produto que esta sujeito a prote¢do patentaria, devido
a um ou mais pedidos aguardando decisédo, é verificada nos sistemas
de patentes em geral. Nao ¢é especifica do sistema brasileiro. Todavia,
no sistema brasileiro, a situagdo é agravada pelo disposto no paragrafo
unico do art. 40 da LPI, dispositivo ndo encontrado em legislagées de
propriedade industrial internacionais.

As patentes possuem importincia impar no ambito da industria farma-

«

céutica. Sendo assim, “a crescente fungao de bloqueio das patentes™(...) “aca-
bam por prestar-se a dificultar o acesso de concorrentes ao mercado, além de
servirem de instrumentos para alavancar o poder de barganha das empresas
em negociagoes de consdrcios de patentes e de licengas cruzadas™®. Logo, é

108 Neste sentido: “A equipe utiliza o caso supramencionado do principio ativo “etanercepte” para
mostrar como empresas farmacéuticas podem operar para maximizar a exclusividade em relagdo a
seus produtos. A estratégia ¢ chamada “gestdo do ciclo de vida” por parte das empresas. Pelos criticos
¢é chamada de “evergreening”. Ndo é possivel afirmar, de forma peremptoria, que essa gestdo, nesse caso
especifico, bloqueou efetivamente a atuagdo da concorréncia. No entanto, o quadro serve de exemplo
de existéncia de muitos pedidos de patente que sdo depositados para modificagdes realizadas em
medicamentos ja existentes. Essa dindmica, que cria a situagdo em que nio existe patente concedida no
pais para um produto que estd sujeito a protegdo patentaria, devido a um ou mais pedidos aguardando
decisao, ¢ verificada nos sistemas de patentes em geral. Nao ¢é especifica do sistema brasileiro”.

109 CUEVA, Ricardo Vila Boas. A protegdo da propriedade intelectual e a defesa da concorréncia nas
decisoes do CADE. Revista do IBARC, Sao paulo, v 16, n° 1, p. 121-147, 2009, In:https://core.ac.uk/
download/pdf/16029754.pdf.
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possivel afirmar que referida conduta é abusiva na medida em que cria barrei-
ras artificiais para o ingresso de concorrentes no mercado.

Desta forma, mais do que violar osprincipios da eficiéncia e da duragao
razoavel do processo, o paragrafo unico do artigo 40 da Lei de Propriedade
Industrial permite a materializagdo do evergreening (pratica que procura es-
tender ao maximo o periodo de protecdo conferido pela patente), mediante a
pratica do sham litigation.

(d) A protecao constitucional ao consumidor

Mencione-se, finalmente, a ofensa ao preceito fundamental de protecao
ao consumidor, assentado nos arts. 5°, XXXII e 170, V, da Constituicdo Fe-
deral. A prote¢do ao consumidor, conquista historica do constituinte de 88,
densifica juridicamente a “harmonia, boa-fé, protecao dos mais fracos e equi-
librio nas relagdes de consumo.” " O Supremo Tribunal Federal tem sido
responsavel por reafirmar a normatividade desse principio. Ao comentar o
julgamento da ADI 2.591DF, Claudia Lima Marques ensina:

Faltava uma decisdo de nossa Corte Constitucional para dar coeréncia
a manuten¢do do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.079/90), em
sua inteireza, mesmo depois da entrada em vigor de um Coédigo Civil
(Lei 10.406/2002), que unificou as obrigacdes civis e comerciais e dei-
xou em vigor somente a segunda parte do Céddigo Comercial de 1850.
Uma decisao que esclarece o bindmio Constituigéo e relagdes privadas,
no aspecto da Constituicdo como garantia e limite da atividade econé-
mica, e ndo sé a relacdo da Constituigdo com o respeito e a dignidade
da pessoa humana, ressaltando o status constitucional da protecao do
consumidor no direito privado brasileiro. '

E direito do consumidor ver respeitado o preceito fundamental da con-
corréncia livre, sob pena de se achar limitado em suas escolhas e, inclusive, na
preserva¢ao do minimo existencial. A temporariedade das patentes inventivas
protege a liberdade de escolha do consumidor, evitando a eterniza¢ao de um
monopdlio artificial na circulagao de determinado invento industrial.

110 Cf. MARQUES, Claudia Lima. Direito privado brasileiro apds a decisio da Adin dos bancos.
In: MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno (Org.). Doutrinas Essenciais - Direito do
Consumidor. V. II. Vulnerabilidade do consumidor e modelos de prote¢do. Sdo Paulo: Thomson
Reuters/revista dos Tribunais, p. 93.

111 Idem, ibidem.

137



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

A principiologia constitucional contempla, portanto, preceitos constitu-
cionais que se alinham aos principios fundamentais estruturantes da Reputblica
Federativa do Brasil ' e aos objetivos fundamentais fixados pelo Constituinte
de 1988."° E nessa medida que a temporariedade da protegdo patentdria, bem
como a finalidade social que a Constitui¢do lhe impde, fazem absoluto sentido

se compreendidas a luz da realidade politica, econémica e social brasileiras.'*

3.2. Privilégio temporario na Constitui¢ao de 1988:
nota de fundamentalidade material e formal do tema

Discute-se se a prote¢ao patentaria configuraria direito fundamental, '°
ou, ainda, norma de eficacia limitada. '® Fato é que, diante da integragao le-
gislativa (LPI), importa discutir se e qual preceito fundamental é extraivel do
respectivo enunciado normativo.

Diante do que foi exposto até o presente momento, pode-se compreender
que o art. 5°, XXIX, prevé como direito fundamental a temporariedade do pri-
vilégio patentario. Assegura-se o monopolio artificial temporario ao inventor
para que possa ser retribuido pelo alcance e desenvolvimento de nova técnica

112 “Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel dos Estados e Municipios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico de Direito e tem como fundamentos: I -a
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa; V - o pluralismo politico. Pardgrafo unico. Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituigdo.”

113 “Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil: I - construir uma
sociedade livre, justa e solidaria; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e
amarginalizagao e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raga, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminagao.”

114 Nio por outro motivo, afirmou o ex-Ministro Menezes Direito: “E necessdrio, porém, escapar para
a abertura da economia sem descurar da salvaguarda do interesse social e do desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico, no limite em que a circulagdo da riqueza e do conhecimento é conditio
sine qua non para o desenvolvimento da humanidade. Como afirmou J. Bronowski, em A Escalada
do Homem, ‘representamos uma civilizacao cientifica: e isso significa uma civilizagdo na qual o
conhecimento e sua integridade sao cruciais.” (Op. cit., p. 23)

115 PARANAGUA, Pedro; REIS, Renata. Patentes e criagdes industriais. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 42,
com base em Tércio Sampaio Ferraz Junior. Disponivel em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/
bitstream/handle/10438/2755/Patentes%20e%20Cria%E7%F5es%20Industriais.pdf?sequence=5.
Acesso em: 09 out. 2020.

116 SILVA, José Afonso da. Comentdrio contextual a Constitui¢do. 7. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2010. p. 127.
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que, via de regra, decorre do aporte e investimento de recursos de diferentes
naturezas (tecnologicos, humanos, financeiros). Também, o monopélio arti-
ficial potencializa, com objetivo de maximizar, a obten¢ao de retorno por in-
vestimentos realizados, tendo em vista a finitude de aludido momento. E tal
finitude (temporariedade) justifica-se, afirmamos, sobre restrigoes impostas
por preceitos constitucionais fundamentais, a exemplo da concorréncia, da
protecdo ao consumidor e da vedagdo ao abuso de poder econdomico.

Por outro lado, a temporariedade do monopdlio artificial atende a pre-
ceitos fundamentais constitucionais que resguardam diferentes bens juridi-
cos: saude, dignidade humana, desenvolvimento econémico, social e tecno-
légico, concorréncia livre, protecdao ao consumidor e vedagao ao abuso de
poder econdmico. Conforme apontado, é escolha do constituinte brasileiro
que o regime juridico protetivo da invengdo industrial seja conciliado com o
atendimento de interesses de toda a coletividade. Trata-se, como observado,
de restri¢oes impostas a protegao inventiva, a maneira do que ocorre com o
direito fundamental a propriedade, cuja prote¢ao juridica é restringida pelo
imperativo constitucional de que atenda a sua funcéo social.

Dessa forma, a limitagdo temporal integra o nucleo essencial da protegao
patentdria; a nota de fundamentalidade reside em sua temporariedade.

O nucleo da controvérsia objeto do presente estudo reside em discutir a
constitucionalidade de dispositivo que, na pratica, substitui a temporarieda-
de, que é expressamente prevista pela Constitui¢do, por uma possivel prote¢do
patentaria indeterminada. A temporariedade, conforme visto anteriormente,
¢ escolha do constituinte originario que decorre de um processo histérico de
construgdo do regime de patentes no Brasil. Processo histérico este que conta
mais de cem anos de constitucionalismo, sendo certo que principios juridicos
resultam mais de uma afirmacéo histérica do que de mera enunciagéo positiva.

A ponderagdo, além de ser utilizada enquanto metodologia deciséria no
ambito de cortes constitucionais, ' também informa a atuagao do legislador,

117 A metodologia da ponderagao de bens (balancing), ainda antes de sua disseminagdo na Europa,
a partir dos anos cinquenta, foi alvo de controvérsia nos Estados Unidos. Do debate entre os
defensores do (i) approach absolutista (caso dos Juizes Black e Douglas) e os (ii) defensores do
balancing (em especial a partir dos argumentos dos Justices Frankfurter e Harlan) vai se delineando,
com avangos e recuos, a jurisprudéncia da Suprema Corte que, afinal, a partir de uma orientagao
pragmatica e eclética vai agregar as vantagens e neutralizar os inconvenientes das duas posigoes
(formalismo exagerado, falta de plasticidade, compreensdao da Constituigdo como conjunto de
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inclusive o constituinte, no momento em que procede as escolhas politicas
que fardo parte do compromisso constitucional. E essa ponderaciao néo ¢é ale-
atdria: resulta da composi¢do de multiplos interesses colidentes, cada um ce-
dendo em determinada medida.

Finalmente, nunca é excessivo recordar que a Constituicdo nao se su-
bordina a legislagao infraconstitucional. Diversamente, as escolhas politicas
do legislador é que devem observéncia aos preceitos fundamentais constitu-
cionais. Subverter tal ordem de ideias significa desconstruir todo o edificio
jusnormativo erigido por séculos de constitucionalismo. Trata-se de preservar
a Constituicdo frente as disputas havidas no seio das maiorias ocasionais. A lei
ordinaria, como resultado do cotidiano embate politico entre for¢as econdmi-
cas e sociais, submete-se a Constitui¢do, e ndo o contrario.

A partir da andlise acima elaborada, nota-se que o paragrafo tinico do
artigo 40 da Lei de n° 9.279/1.996 substancia violagao do artigo 5°, inciso XXIX
da Constituicdo Federal. Afinal, referida op¢ao configuraum rompimento
com a nogdo de equilibrio, o que ¢ garantido pelo elemento temporalidade.
Neste caso, o legislador infraconstitucional quebrou o equilibrio temporal in-
dicado pelo constituinte (privilégio temporario) em prol do inventor. Logo,
este direito de exclusdo, que antes era apenas um privilégio temporario, torna-
-se um instrumento de reserva de mercado, o qual contribui para a limitacao
da concorréncia, o que gera efeitos contrarios ao progresso tecnologico, bem
como prejuizos sociais (em especial em areas farmacéuticas e alimentares).
O equilibrio temporal necessario entre a prote¢ao da propriedade industrial
(autor) e a sua disponibiliza¢do no dominio publico (em beneficio do desen-
volvimento tecnoldgico e econdmico do pais) é violado pela perpetuagao da
protecdo patentaria. Eis a razao da inconstitucionalidade do paragrafo unico
do artigo 40 da Lei n° 9279/1996, pormenorizada a seguir.

O Supremo Tribunal Federal, sera visto mais adiante, Corte politica por
exceléncia, exerce a fungdo de enunciagao e guarda de valores relevantes para a
comunidade politica. As Constitui¢des brasileiras, desde a imperial de 1824, até
a republicana de 1988, a exce¢do da Carta outorgada em 1937, sempre contem-
plaram a temporariedade na protecdo patentdria, por diferentes razdes. Dessa

regras, na circunstincia do approach absolutista; risco de subjetivismo, no caso dos balancers). Cf.
CLEVE, A proscrigdo da propaganda comercial do tabaco..., p. 144.
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forma, um ponto de partida que merece ser observado para a solu¢ao da contro-
vérsia é questionar por que motivos o constituinte de 88 prestigiou a escolha dos
constituintes pretéritos, uma escolha politica ja mais do que centendria.

A Constituicao de 1988, comprometida com a erradica¢do da pobreza, o
desenvolvimento nacional e a redugdo das desigualdades sociais, ndo poderia
trazer opgao politica diferente. Trata-se de compreender que a temporarieda-
de da protegao patentaria deve ser lida dentro das realidades politica, social,
econdmica e juridica brasileiras. O Brasil possui dimensdes continentais, que
contemplam realidades distintas: bolsdes de fome, miséria e também centros de
poder onde o destino do Pais é decidido, muitas vezes, a revelia de necessidades
prioritarias da populagdo. O desenvolvimento tecnoldgico limitado e tardio do
Brasil cobra a protegdo patentdria temporaria. Afinal, o privilégio temporario
assegura uma logica de racionalidade no uso de tecnologias que venham a aten-
der aos objetivos fundamentais preceituados pelo constituinte de 88, e que se
preservam nos dias de hoje: equilibrio entre o retorno do investidor, que gozara
de exclusividade por determinado periodo, e interesses sociais.

3.3 Clausulas pétreas e vedacao a supressao do nucleo
essencial de direitos fundamentais

A jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal ndo repele a ideia se-
gundo a qual os direitos ou principios apresentam, como exigentes de espe-
cial cuidado, um niicleo ou contetido essencial."'® Calha, a altura, citar o voto
do Ministro Moreira Alves, prolatado ainda antes da promulga¢ao da nova

Constitui¢do, onde aparece o conceito. '

Sob a égide da Constituicao de 1988, em sede de agdo direta de incons-
titucionalidade (ADI - 2024/DF - Rel. Min. Sepulveda Pertence), outra vez a
construcao conceitual irrompe. E bem de ver que, em ambas as situacoes, tra-
tava-se, para a Excelsa Corte, de desenhar as fronteiras das clausulas pétreas,
as indicadas como intangiveis mesmo em virtude da manifestacao do poder
constituinte derivado (art. 60, § 4°, da Constitui¢do). Nesta ocasido, orientava-
-se a Corte no sentido de que “(...) as limitagdes materiais ao poder de re-

118 Cf. CLEVE, Proscrigdo da propaganda comercial do tabaco..., p. 157-158.
119 Revista Trimestral de Jurisprudéncia, v. 99, 1980, p. 1040-1041.
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forma constitucional ndo significam uma intangibilidade literal, mas apenas
a protecdo do nucleo essencial dos principios e institutos cuja preservagao é
assegurada pelas ‘clausulas pétreas’.”.’** Nao envolviam, portanto, o problema
dos limites as restrigdes a direitos fundamentais (introduzidas pela obra le-
gislativa). Além disso, outros casos, eventualmente, poderiam ser levantados.

A incursao ndo é impertinente quando demonstra que a ideia de nucleo
essencial ndo constitui nenhuma novidade para o Supremo Tribunal Federal.
E, mais do que isso, que a Colenda Corte inadmite a agressdo ao coragdo, a
esséncia, ao territério tltimo identitdrio dos direitos ou principios (desafian-
do clausula de reconhecimento enquanto cldusulas pétreas), mesmo diante de
manifestagdo do poder de reforma constitucional. Que dird, entdo, quando
direitos fundamentais sdo vulnerados pela manifestacao desmedida do legis-
lador ordinario? Pois a ponderagdo do Poder Legislativo condensada norma-
tivamente no art. 40, paragrafo unico, da Lei n° 9.279, de 1996, deixou de
salvaguardar o nucleo essencial do direito restringido (temporariedade do
privilégio), assim como os demais direitos a ele associados (satude, desenvolvi-
mento tecnoldgico, concorréncia livre).

O art. 40, paragrafo unico, da Lei n. 9.279/96, ao instituir ressalvas sobre o
prazo de monopolio artificial, abre espago para transformar em indeterminado
0 que, por expressa determinacdo constitucional, é temporario. Ao assim proce-
der, o legislador ordindrio desconstréi o nicleo essencial de direito fundamen-
tal, a saber, o direito fundamental a temporariedade da protegdo patentaria so-
bre invengoes industriais, dai decorrendo ainda outras inconstitucionalidades.

A Constituicao Federal estabelece que “a lei assegurara aos inventos in-
dustriais privilégio tempordrio ..” (grifou-se). Dessa forma, fica vedado, ao
legislador ordinadrio, estatuir privilégio indeterminado, que é o que pode de-
correr, afinal, na Lei de Propriedade Industrial.

Digna de nota, ainda, a inconstitucionalidade decorrente de violagao
a preceitos fundamentais, estatuidos seja dentre os principios fundamentais
constitucionais, os objetivos fundamentais, o regime juridico inerente aos di-
reitos e garantias fundamentais, e também principios da ordem econdmica e
da ordem social.

120 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficdcia dos direitos fundamentais, 4 ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2004. p. 401.
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3.4 O custo do atraso na concessao de patentes de

medicamentos para a satude no Brasil.

A demora na aprecia¢do dos pedidos de patentes, e que contribui para o
seu acimulo, fendmeno conhecido como backlog, como apontado, é capaz de
“estender o prazo de vigéncia das patentes concedidas e retardar a entrada de
medicamentos genéricos no mercado.”* A extensdo de prazo de vigéncia de
patentes seria possivel, porém, apenas em carater excepcional. Nada obstan-
te, Januzzi e Vasconcellos apontam, em estudo recente, que 100% das paten-
tes concedidas para medicamentos no Brasil apds 1992 tiveram seu prazo de
vigéncia estendido. '** No mesmo sentido, também com base em estudos de
Januzzi e Vasconcellos, Rafaela Dias Gongalves lembra que “a excegdo tornou-
-se regra, em38% das cartas-patentes expedidas para pedidos depositados em
1997, 85,5% para pedidos depositados em 1998 e praticamente 100% das pa-

tentes concedidas para medicamentos depositadas no Brasil apds 1999.”%

O backlog, motivado por diferentes fatores, coloca o Brasil na lideranca do
ranking mundial de atraso na andlise de pedidos de patentes, conforme mostra
o Relatério para 2019 da World Intellectual Property Organization (WIPO):'**

121 JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimaraes. Quanto custa o
atraso na concessao de patentes de medicamentos para a saiide no Brasil? In: Cadernos de Saiide
Publica, 2017; 33 (8): €00206516. p. 2. Sobre o tema, consulte-se, também: MELLO E SOUZA, André
de. O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio
(TRIPS): implicagdes e possibilidades para a satde publica no Brasil. Disponivel em: https://www.
ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1615.pdf. Acesso em: 08/10/2020; JOB, Ulisses da
Silveira. A protegdo da propriedade intelectual e a saude publica pela Organizagao Mundial do
Comércio (OMC) e pelo Brasil. Revista de Informagao Legislativa, Brasilia, a. 49, n. 195, jul./set.
2012. Disponivel em: (https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496602/000966853.
pdf?sequence=1. Acesso em: 09 out. 2020; CORREA, Carlos M.. O acordo TRIPS e o acesso a
medicamentos em paises em desenvolvimento. In:Sur — Revista Internacional de Direitos Humanos,
Sao Paulo, n. 3, v. 2, dez. 2005.Disponivel em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artt
ext&pid=S1806-64452005000200003. Acessoem: 09 out. 2020; World Trade Organization. The

Doha Declaration explained. Disponivel em: https://www.wto.org/english/tratop e/trips e/
healthdeclexpln e.htm. Acesso em: 09 out 2020.

122 Idem, ibidem.

123 GONGALVES, Rafaela Dias. Extensiao do prazo de validade de patentes farmacéuticas numa
perspectiva de direito constitucional brasileiro. PIDCC, Aracaju, ano VII, v. 12, n. 03, out./2018, p. 58.

124 Alguns autores apontam, dentre os fatores que influenciam a demora na analise de pedidos junto ao
INPI, a) a insuficiéncia de pessoal técnico-administrativo para proceder a andlise dos pedidos; b) a
estratégia de solicitantes no sentido de deduzir multiplos pedidos, ainda que de produtos nao patenteaveis
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A45. Average pendency times for first office action and final decision at selected offices, 2018
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Fonte: World Intellectual Property Indicators 2019. Disponivel em: www.wipo.int/.
Nesse ponto, Gongalves acentua que

[...] paises como Japdo, Canadd e EUA tiveram o tempo reduzido de
pendéncia nos tltimos anos: ‘[o] Japao teve a redu¢do mais acentuada
no tempo de pendéncia da primeira a¢do de escritério, de 25,9 meses em
2011 para 9,5 meses em 2016; Canada e os EUA também diminuiram o
pendency de agao no mesmo periodo.'”

O atraso na concessao de patentes seria a justificativa para o disposto no
art. 40, paragrafo unico, da Lei de Propriedade Industrial. Todavia, além da
previsao legal abrir brecha para a indeterminabilidade na vigéncia de patentes,
o que ¢é francamente contrario a temporariedade prevista pela Constituigdo,
pode resultar em um custo financeiro extravagante para o Governo brasileiro.

Na industria de medicamentos, por exemplo, o impacto financeiro do
atraso no exame de mérito de pedidos de patentes ¢ bastante significativo. Es-
tudos de Januzzi e Vasconcellos mostram que, para o Fosamprenavir 100mg,
por exemplo, medicamento utilizado em tratamentos contra o virus HIV, a
extensdo de tempo de vigéncia da patente, por for¢a do art. 40, paragrafo uni-
co, gerou para o Governo federal um custo extra de quase 100 milhoes de

(non patentable applications), com o objetivo de tornar excessivo o trabalho de analise sobre pedidos,
prolongando o periodo de monopdlio artificial sobre outros inventos. (GONCALVES, op. cit., p. 51).

125 GONGALVES, op. cit,, p. 53.
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reais.’?® Isso para apenas um medicamento. O custo justifica-se pelo fato de o
medicamento assumir um valor de mercado mais elevado, na medida em que,
durante a vigéncia da proteao patentaria, nao ¢ possivel que outros laboratd-
rios explorem a tecnologia do remédio.

A prorrogagao de periodo temporal previsto na Lei n. 9.279/1996, ou me-
lhor, sua indeterminabilidade, resulta em uma “perenizagao legal” incompa-
tivel com a Constitui¢do, conforme bem observa Jodo da Gama Cerqueira:

A prorrogacdo do prazo de duragdo do privilégio é medida que ndo
encontra nenhuma justificativa e que s6 podera dar lugar a abusos e
injusticas. (...) Nao receamos errar afirmando que os interesses nacionais
e os interesses da coletividade ndo se conciliam nunca com a prorrogagao
do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrario, a sua extin¢do no prazo
normal. De fato, como pode a Nagido ou a coletividade ter interesse na
permanéncia de um privilégio que cerceia a liberdade de todos e cuja
exploragdo exclusiva s6 ao seu concessionario traz beneficio? Alids, a
incoeréncia da lei mais se patenteia quando faz depender a prorrogacéo
do prazo de “pedido devidamente comprovado”, pois esse pedido so-
mente podera ser feito pelo tinico interessado no prolongamento do
privilégio, isto ¢, pelo concessionario, o qual representa seus interesses
pessoais e ndo os interesses nacionais ou os da coletividade. '¥

Percebe-se, portanto, que sobre violar o texto da Constitui¢ao e seus pre-
ceitos fundamentais, na pratica, a indeterminabilidade da protecao patenta-
ria pode ocasionar um custo financeiro imensamente significativo aos cofres
publicos, com evidente prejuizo a saide publica e ao atendimento universal e
eficiente das necessidades basicas dos cidadaos brasileiros.

126 JANNUZZI; Vasconcellos, op. cit., p. 4. “[...] considerando ainda que os genéricos sdo pelo menos 35%
mais baratos do que os medicamentos de referéncia, somente com o Fosamprenavir 100mg poderiam
ser economizados anualmente R$ 14.011.830,00 (R$ 40.033.800 X 0,35). Desse modo, sem considerar
nenhum reajuste de pregos dos medicamentos antirretrovirais e baseado na estimativa dos gastos
governamentais exposta na Tabela 1, a dilatagdo do prazo de vigéncia de 2.597 dias concedida para
a patente desse medicamento, por for¢a do paragrafo inico do Art. 40 da LPI, provocard um custo
adicional de pelo menos R$ 99.695.130,16 aos cofres ptiblicos.” Disponivel em: https://www.scielo.br/
pdf/csp/v33n8/1678-4464-csp-33-08-e00206516.pdf. Acesso em: 02 out. 2020.

127 CERQUEIRA, Jodo da Gama, apud GONCALVES, op. cit., p. 58.
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4. O controle judicial da constitucionalidade

sobre escolhas legislativas

A foérmula encontrada pelo constituinte de 88 para promover equilibrio
entre o retorno financeiro do investidor industrial e o dever do Estado em
atender interesses sociais, encontra-se materializada no tempo, na temporarie-
dade da prote¢ao inventiva, tal qual definido no art. 5°, XXIX, da Constitui-
¢do Federal. A temporariedade da protecao inventiva é direito fundamental,
insuprimivel pelo constituinte derivado, sobretudo pelo legislador ordinario.
Os direitos fundamentais, heranga do constitucionalismo moderno, configu-
ram auténticos limites ao poder de legislar.

O constituinte brasileiro, a partir do principio geral da liberdade'*® (art. 5°,
caput), desenhou um regime constitucional para os direitos fundamentais, de
tal ordem estabelecido, que a atuagdo do legislador democratico ¢ justificada,
seja para produzir a melhor eficicia dos direitos normativamente positivados,
seja para, através da imposicao de restricdes proporcionais, adequadas e exigi-
veis, operar a concordancia pratica com outros direitos (o problema da colisdo
ou da concorréncia), seja, finalmente, para, no terreno dos deveres de prote-
¢do, definir as pautas para a manifestagdo do Poder Publico quanto a tutela de
determinadas circunstancias singulares sugeridas ou expressamente indicadas
no discurso constitucional. '* Os direitos fundamentais, portanto, a um tempo
— eis aqui o paradoxo -, limitam a agdo do legislador (a lei nos termos dos direi-
tos fundamentais e ndo o contrario) e exigern a sua manifestacao (o legislador,
limitado pelos direitos fundamentais, tem um papel indispensavel a cumprir no
Estado Constitucional para a preservagao dos proprios direitos fundamentais).

128 Neste campo, calha tratar da méxima “in dubio pro libertate”. Na ligdio de PEREZ LUNO: “Entre los
topoi o reglas técnicas para la interpretacion constitucional, con inmediata repercusion en la esfera
de los derechos fundamentales, reviste especial importancia el principio in dubio pro libertate. Con
este principio se pretende aludir, en términos generales, a la presuncion general, propia de todo
Estado de Derecho, en favor de la libertad del ciudadano. (...) El principio in dubio pro libertate
tiende a ampliarse en el postulado favor libertatis, o sea, no significa s6lo que en supuestos dudosos
habra que optar por la interpretaciéon que mejor proteja los derechos fundamentales, sino que
implica concebir el proceso hermenéutico constitucional como una labor tendente a maximizar y
optimizar la fuerza expansiva y la eficacia de los derechos fundamentales en su conjunto.” (PEREZ
LUNO, Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de derecho y Constitucion, 6° ed., Madrid:
Editorial Tecnos, 1999, p. 315).

129 Cf. CLEVE, Proscri¢do da propaganda comercial do tabaco..., p. 104.
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A possibilidade juridica do controle judicial da constitucionalidade de
leis e atos normativos sintetiza outra conquista histérica do constitucionalis-
mo moderno: o limite do poder pelo poder. A Corte Constitucional, ao exercer
a guarda da Constituigdo Federal, reafirma os valores que sdo e que tém sido
considerados relevantes na histéria do constitucionalismo brasileiro, dentre
os quais se inclui o valor da temporariedade da protegdo patentaria, direito
fundamental que nao pode ser abolido ou amesquinhado- salvo se e quando
da fundagdo de uma nova ordem constitucional.

A constitui¢do brasileira contempla as grandes decisdes de uma demo-
cracia que assim se pretende constituir, sendo essencial, para o atingimento
de tal objetivo, que determinadas escolhas politicas sejam preservadas com o
passar do tempo.”** Uma escolha politica relevante ¢ a absoluta inviolabilidade
dos direitos fundamentais. Todos os poderes constituidos devem estar com-

prometidos com a preservacao desse principio."

A Acgao Direta de Inconstitucionalidaden. 5529, deve ser julgada proce-
dente. Neste ponto, entendo que o caso em questdo — diante dos interesses so-
ciais envolvidos - prescinde de modulagédo de efeitos (possibilidade conferida
pelo art. 27, da Lei n. 9.899/99), devendo seguir a regra geral decorrente da nu-
lificagdo de todo ato normativo: efeito “ex tunc”. Até porque, é preciso lembrar
que - mesmo diante da inconstitucionalidade sem modulagao de efeitos — o
inventor nio serd prejudicado. Pelo contrario. E que o privilégio temporario,
previsto no ambito das garantias constitucionais, continuara protegido — no
caso das patentes - durante vinte anos (seguranga juridica). Como se viu, tal
prazo é o adotado nao sé no Brasil, mas em diversos paises do mundo.

Destaque-se: a conclusio do prazo de 20 (vinte) anos ndo corresponde a
concessdo automatica da patente. Esta depende, ainda, do ato formal da con-
cessdo. A discussio aqui estabelecida corresponde, em verdade, ao fim do pra-
zo do privilégio temporario - o que podera permitir a terceiros a exploragao.
Cabera, portanto, ao Poder Executivo criar mecanismos para agilizar, ainda

130 A continuidade no tempo é um elemento que integra a ideia de Constitui¢do, sobretudo se
considerada como marco instituinte de uma nova ordem politica que se busca desenvolver.

131 Ja em Benjamin Constant via-se que a continuidade dos principios em uma reptblica carrega a ideia
de soberania popular disciplinada constitucionalmente. (FIORAVANTI, op. cit., p. 127) Todavia,
Constant ndo via a possibilidade de controle de constitucionalidade. Com efeito, entendia que os
direitos a serem protegidos estavam prescritos em leis, nao em uma Constituigao.
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mais, o tempo de apreciagdo dos pedidos, além, é claro, de criar mecanismos
de transparéncia para o conhecimento exato de todos dos processos em tra-
mita¢do, bem como as datas iniciais e o pedido em si.

Por fim, convém salientar que a defini¢do exata do tempo do “privilégio
temporario” contribuird para a melhoria da qualidade dos pedidos adminis-
trativos. Ao tomar conhecimento de que nao havera a possibilidade de exten-
sao dos prazos da patente, os interessados serdo mais cuidadosos nos pedidos,
evitando demandas protelatérias ou mesmo desistindo, eis que o foco ndo serd
mais a extensdo no tempo, mas a rapidez na andlise e concessdo.

ITI. Respostas aos quesitos

a) A vigéncia diferida concedida pelo INPI com base no art. 40, para-
grafo unico, da Lei de Propriedade Industrial, pode resultar em vigéncia
patentaria de natureza indeterminada?

Sim. O art. 40, paragrafo tnico, da Lei n. 9.279/96, ao instituir ressal-
vas sobre o prazo de monopdlio artificial, além de contrariar o préprio caput
do artigo (o qual estabelece prazo certo e determinado), viola determinagao
constitucional expressa que consagrou o “privilégio temporario”, ou seja, com
datas iniciais e finais certas e previamente estabelecidas. Ao assim proceder
(concedendo a extensdo do prazo), o legislador ordindrio desconstruiu o nd-
cleo essencial de direito fundamental, a saber, o direito fundamental a prote-
¢do patentaria temporaria sobre invenc¢des industriais.

b) A temporariedade do monopolio artificial sobre inventos indus-
triais, disciplinada pela Lei de Propriedade Industrial, é matéria de natu-
reza constitucional?

Sim. Isto porque o regime juridico especial protetivo da invengao indus-
trial é construido a partir do texto constitucional, levando em conta interesses
privados e os de toda a coletividade (dominio publico). Ha, como observado,
restri¢oes impostas a prote¢ao inventiva a maneira do que ocorre com o direi-
to fundamental a propriedade, cuja protegao juridica é atingida pelo impera-
tivo constitucional da fun¢ao social e a ordem econémica.
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¢) A Constituicao Federal, no art. 5°, inc. XXIX, define prazo certo
para a vigéncia de patentes sobre inventos industriais no Brasil?

Conforme tratado ao longo do parecer, o constituinte tratou tanto do es-
paco privado do desenvolvimento tecnologico (eis que assegurou aos autores
de inventos a sua utilizagdo, a prote¢do as criagdes industriais, as proprieda-
des das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos) ao mesmo tempo
em que justificou a sua prote¢ao por meio do dominio publico (tendo em vista
o desenvolvimento tecnolédgico e econdmico do Pais). Sendo assim, o Cons-
tituinte Brasileiro, por meio do artigo 5°, inciso XXIX, indicou ao legislador
infraconstitucional que o elemento que permitira o equilibrio entre os inte-
resses publico e privados, no ambito do desenvolvimento tecnologico, social
e econdmico, é o tempo. Para tanto, utilizou-se da expressao “privilégio tem-
pordrio”, o qual sera marcado por um monopdlio artificial. A delimitagdo do
tempo, inclusive, é a fdrmula para manter o processo inventivo e o interesse
social protegidos de abusos - dai a razdo pela qual deve ser certo e determina-
do (afastando a instabilidade juridica).

d) O backlog patentario na Administracao Publica brasileira transfere
a sociedade civil eventuais onus decorrentes da vigéncia diferida de privi-
légios temporarios?

O legislador brasileiro, por meio do paragrafo tnico do artigo 40 da Lei n°.
9.279/.1996, criou um sistema paralelo de contagem de prazos. A consequéncia
imediata foi o estimulo para determinadas condutas orientadas a extensdo do
prazo de vigéncia do privilégio temporario. Ao utilizar-se de técnicas como pa-
tent trolls, sham litigation ou evergreening, resta consagrado o abuso de direito
representado pelo poder econémico, violando, portanto, a ordem constitucio-
nal. Sendo assim, é possivel sustentar que o dispositivo legal em questao alimen-
ta o fenomeno social do backlog, estimulando o ciclo e acarretando intimeros
prejuizos a sociedade, em especial, ao desenvolvimento tecnoldgico.

e) A vigéncia diferida, tal qual prevista pelo art. 40, paragrafo unico,
da Lei de Propriedade Industrial, esta em conflito com os arts. 1°, III e IV,
3o LIL IIIelV,5° XXIX, 170, IL, IV, V e VII, 173, paragrafo 4° e 219, ca-
put, da Constituicio Federal?

Sim. Isto porque o paragrafo inico do artigo 40 da Lei de Proprieda-
de Industrial representa uma verdadeira barreira legal ao ingresso de novos
concorrentes no mercado. A razao é simples, conforme ja tratado ao longo do
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parecer, os efeitos econdmicos do monopdlio juridico, criado sob o manto do
privilégio temporario, nascem do pedido de depdsito e nao do ato da conces-
sdo. Contudo, nao ha rigidez em relagdo ao marco final, em razdo, justamente,
do sistema paralelo introduzido pelo paragrafo tinico do artigo 40. O para-
grafo tnico corresponde a um mecanismo de flexibilidade que permite ao
inventor impedir a entrada de novos agentes.

f) Na hipotese de declaragio de inconstitucionalidade do art. 40, paragra-
fo uinico, da Lei n° 9.279/1966, deve haver modulagao dos efeitos da decisio?

Nao. A decisdo declaratéria de inconstitucionalidade deverd seguir a re-
gra geral dos efeitos temporais do ato nulo: “ex tunc”. Vale dizer que a auséncia
de modulagio de feitos ndo fere a seguranca juridica, porquanto, neste novo
contexto, nem os inventores, nem a sociedade serdo prejudicadas. E que, com
a manutengdo unica e exclusiva do caput do artigo 40, o elemento tempo sera
consagrado e protegido — regra que continua a garantir o direito fundamental
dos inventores. De outro lado, ante a data exata do encerramento, quem ganha
¢ o dominio publico - situagdo mais favoravel ao desenvolvimento tecnologi-
co e concorrencial, consagrando, desta forma, o carater incremental do pro-
cesso inventivo —op¢édo do constituinte brasileiro.

E o parecer, s. m. j.

Curitiba, 16 de novembro de 2020.

Prof. Tit. Dr. Clémerson Merlin Cléve
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7. Parecer Prof? Karin Grau-Kuntz

Dr. jur. Karin Grau-Kuntz, LL.M.

Estudo

O presente Estudo sobre a (in)constitucionalidade do art. 40, paragrafo
unico, dispositivo da Lei n° 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial (LPI),
que vincula a determinagéo do prazo total de vigéncia do privilégio tempora-
rio sobre patentes no Brasil a eficiéncia do INPI na condugio do exame técni-
co referente a satisfagdo dos requisitos de prote¢ao dos pedidos de patente, é
conduzido a pedido do Dr. Gustavo André Regis Dutra Svensson.

O texto do dispositivo em questdo é o seguinte:

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

Paragrafo unico. O prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 (dez) anos
para a patente de invengdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo
de utilidade, a contar da data de concessdo, ressalvada a hipdtese de o
INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por
pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior.

O tema aqui tratado é objeto da Agdo Direta de Inconstitucionalidade n°
5.529, em tramite no Supremo Tribunal Federal.

O objetivo do Estudo esta voltado, em primeiro momento, a identificar
e distinguir as duas linhas tedéricas que permeiam a discussdo sobre o sistema
de patente, qual sejam, a compreenséo estdtica (ou individualista) e a dinami-
ca (ou concorrencial) do instituto juridico. O passo analitico ¢ essencial para a
compreensio da discussdo conduzida nos autos da ADI 5.229.
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Ainda, sob o prisma de compreensdo dinamica do instituto e da ordem
juridica brasileira, o presente Estudo estd voltado a demonstrar as razdes juri-
dicas que indicam a inconstitucionalidade do dispositivo em discussao.

I- O sistema de patente

1. Nos termos do Art. 5, XXIX, da Constitui¢cdo do Brasil, “a lei assegu-
rard aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utili-
zagdo, [...] tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico
e economico do Pais”. Em obediéncia a0 mandamento constitucional o legis-
lador ordindrio determinou o teor do privilégio temporario na Lei 9.279/96,
Lei de Propriedade Industrial, LPI, Capitulo V, “Da protecao conferida pela
patente”, Se¢do I, Dos Direitos, garantindo a seu titular um direito de impedir
terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender
ou importar com estes propositos o invento e um direito de obter compensa-
¢do pela exploragao econémica indevida do invento (arts. 42 e 44, LPI).

\

Vinculados a explora¢ao econémica do invento os direitos elencados
pressupdem o mercado.

O invento, o objeto do privilégio constitucionalmente garantido, é ca-
racterizado como solugdo técnica voltada a solucionar um problema técnico
anteriormente proposto que, concomitantemente, satisfaz os requisitos legais
de protecao, nomeadamente, o da novidade, da atividade inventiva, da aplica-
¢do industrial' e da suficiéncia descritiva.?

A solugdo (técnica) é um esquema informativo abstrato, de forma que
ndo se deixa confundir com a corporifica¢ao de seu resultado.

A matéria prima da solugdo técnica (do invento) é a informacéo. Infor-
magao, a seu turno, ¢ definida, para os fins aqui propostos, como conjunto

1 LPI, Art. 8° E patentedvel a invengio que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicagao industrial.

2 Sobre a suficiéncia descritiva vide BORGES BARBOSA, Denis, Do requisito de suficiéncia
descritiva das patentes (2011), http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_
suficiencia_patentes.pdf
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organizado de simbolos inteligiveis (dados), capaz de aderir ao patrimdnio
intelectual de seu(s) receptor(es).?

A informagdo é caracterizada por ser ubiqua - logo ndo sujeita as mesmas
légicas de escassez tipicas as coisas fisicas, podendo estar a0 mesmo tempo
presente em diversos lugares. Isto em conta, é praticamente impossivel impe-
dir sua internalizagdo por um individuo que porventura venha a ter contato
com ela. O unico controle possivel em rela¢ao a informagéo esta relacionado
a sua divulgacdo. Uma vez divulgada, serda impossivel impedir a sua inter-
nalizacio pelo receptor. Essa impossibilidade é um atributo de um principio
denominado de “principio da ndo-exclusao”.

Sob uma perspectiva econdmica a informagéo ¢, ainda, particularizada
como nao-rival. Uma vez produzida e divulgada ela beneficia todos aqueles
que a internalizam, independentemente de suas participacdes no rateio dos
custos de sua produgio.

A informagdo, ademais, ndo perece ou se desgasta pelo uso — quando muito
ela podera estar desatualizada, de modo que é, também, infinitamente reproduzivel.

Tendo em conta a ubiquidade da informacdo e a sua consequente de-
terminagdo como nao-exclusiva, ndo-rival e infinitamente reproduzivel, os
economistas qualificam-na como um bem publico, i.e., como algo que tem
um valor de uso ou uma utilidade - portanto um bem - néo dotado de valor
de troca - portanto publico. A relagdo natural entre o receptor e a informagao
ou, em uma linha mais elaborada, o liame natural entre receptor e a solu¢do
técnica (invento) é, por conseguinte, marcado pela liberdade.

O processo de elaboracdo de uma solucio técnica pressupde a interna-
lizagdo de informagoes pelo receptor e suas contextualizagdes, o que ocorre
pela correlagdo e/ou recombinagdo com outras informagdes ja anteriormente
internalizadas. O processo de contextualizag¢ao de informagdes, que culmi-
nam em uma solucio técnica (invento), ndo se desenvolve no vacuo, mas antes

3 Adepender da perspectiva adotada o vocébulo informagdo podera reportar a conteudo distinto, dai
a importancia de oferecer sua definicio. SCOTCHMER, Suzane, Innovation and incentives. The
MIT Press (2006), pag. 31, vincula, por exemplo, o vocabulo informagéo as criagdes intelectuais
protegidas pelo direito de autor, enquanto que se refere a solugdo técnica no ambito do direito de
patente como “conhecimento”.
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faz supor uma cascata de informagoes anteriores ja contextualizadas ou, em
outros termos, conhecimentos anteriores.*

Quanto maior a producdo de informagdes e, ainda, quanto maiores as
habilidades de contextualizacdo e aplica¢do pratica das informacdes por seus
receptores, maiores serdo as chances de produgdo de novas solugoes técnicas
(inventos) que incrementam o estado da técnica.’®

2. Assimiladas as caracteristicas da informagdo como bem publico, a
livre relacdo entre receptor e informacio - i.e., liberdade de utilizagdo da in-
formacao, e a importancia dessa liberdade como elemento vital para o desen-
volvimento de novas solugdes técnicas, que culmina com o avango econdmico
e tecnoldgico ou, em outros termos, com o incremento do bem-estar social,
¢ necessario considerar a razao que levou o legislador a interferir neste fluxo
natural, garantindo aos inventores um privilégio em relagdo ao conjunto de
informagoes que ddo corpo ao invento.

Para explicar a intervenc¢ao do legislador no fluxo natural da informa-
¢do recorre-se a motivagdo econdmica do inventor. Nesse sentido, afirma-se
que, implicando o processo de combinagdo/recombinagdo de variaveis (pro-
cesso inventivo) em investimento de tempo e dinheiro e, tendo em conta as
caracteristicas econdmicas da informagdo anteriormente apontadas (ubiqui-
dade, capacidade infinita de reproduc¢ao, ndo-exclusividade e ndo-rivalidade),
presume-se que os inventores nao estariam dispostos a revelar seus inventos
ou, de forma mais radical, nem mesmo se lancariam na empreitada de desen-
volvimento de inventos, se ndo pudessem contar com a possibilidade de amor-
tizagdo de investimento e, ainda, com a de alcan¢ar uma margem de retorno
econdmico positivo (lucro).

4  Chama-se a atengdo, neste passo, a condenacdo da imitagdo, que muitas vezes aparece nivelada a
parasitismo. Considerando que a solugdo técnica (o invento) ¢ um produto cultural, i.e., algo que
resulta de objetos e conceitos preexistentes, caberia, entdo, se correto fosse adotar a terminologia que
pressupde a consideragdo superficial do fendmeno, especular o quanto de imitagdo (parasitismo?)
haveria em cada invento.

5  Quanto maior a divulgagao informacional, maior a tendéncia a cooperagao entre sujeitos de direito.
Vide OSTROM, Elinor. Governing the Commons. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p.
116: “The practice of obtaining the best information available and disseminating it widely increased
the degree of understanding and level of cooperation among the participants”.

6  Sobreoestado da técnicaoart. 11, § 1° LPI: “O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado
acessivel ao publico antes da data de dep6sito do pedido de patente, por descri¢io escrita ou oral, por
uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12,16 e 17.”
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Esta nogédo de inventor — um individuo motivado pela maximizagao de
suas vantagens individuais - coincide com a do modelo de homo economicus.
Outros fatores que ndo os econdmicos, que poderiam motivar o inventor a se
debrugar no processo inventivo, nao sao aqui considerados.”

Com a garantia de um privilégio o legislador rareia artificialmente a in-
formacéo, transformando a solugdo técnica (o invento) em um bem dotado
de valor de troca e sanando, dessa forma, o que os economistas denominam
de falha de mercado. Evidentemente, ndo tendo a interferéncia do legislador o
condéo de alterar o estado da solugédo técnica, esta é e sempre sera niao apro-
priavel. Isso implica em afirmar que mesmo e apesar de titular do privilégio, o
inventor jamais serd o “dono” do invento, da mesma forma que, com o fim da
duragdo da protegdo, o invento nio entrard em “dominio publico”.?

Sob uma perspectiva juridica o privilégio ganha corpo nos poderes que
emanam dos direitos elencados nos ja mencionados artigos 42 e 44 da LPI;
sob uma perspectiva econdmica e considerando a proibigdo (temporaria) de
concorréncia por imitagao, o privilégio ganha corpo na possibilidade do in-
ventor, durante o periodo de sua vigéncia, determinar o prego de seu invento
sem sofrer pressoes de seus concorrentes.

Destaca-se, neste passo, que, a despeito do privilégio estar elencado no
Art. 5, XXIX, da CRFB como direito individual,’ o objetivo por ele perse-

7 Sob uma perspectiva psicoldgica e a mero titulo exemplificativo, recorda-se da famosa pirdmide das
necessidades de Abraham Maslow e as complementag¢des de niveis subsequentemente propostas.
Sob esta perspectiva o homem inventaria para satisfazer necessidade de autorrealizagao.

8  Com a publicagdo do pedido de patente o inventor abre mao do unico poder que tem sobre a
informagao, qual seja, o de controle de sua divulgagdo. O conhecimento novo, em si considerado,
nasce nao apropridvel e assim permanece para além desse momento, de modo que em relagio a ele
persiste, sob a perspectiva do receptor, uma liberdade coletiva.

9  Comodestacado pela Procuradoria-Geral da Republica, “(...) alocaliza¢ao da prote¢ao a propriedade
industrial entre as garantias individuais é tema de discussdo na doutrina, porquanto nido possui
natureza de direito fundamental e depende de legislagdo ordinaria; trata-se de norma com eficacia
limitada. JOSE AFONSO DA SILVA defende que o preceito mais bem se adequaria ao Titulo VII
da Constitui¢do, concernente a ordem econdmica.” Mas mesmo para aqueles que entendem ver
adequada a garantia do privilégio no art. 5 da Constituigdo brasileira, destaca-se, na ligao do ilustre
Prof. Cléemerson Merlin Cléve, que a fundamentalidade do privilégio esta vinculada ao prémio
(melhor seria dizer & vantagem concorrencial ou ao incentivo) a ser conferido ao inventor que, a
seu turno, esta condicionado a interesses sociais e ao desenvolvimento econdémico e tecnolégico
nacionais (incremento do bem-estar social). Vide Opinido juntada aos autos da ADI 5.529.
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guido ¢, como ja mencionado, o de sanar uma falha de mercado para, assim,
incrementar o bem-estar social.

Na licdo de DOMINGUES, o privilégio é concedido “visando ndo o inte-
resse do individuo [do inventor], mas sim o interesse geral da sociedade, concei-
to abrangente no qual se acham contidos o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do pais.” (o texto entre colchetes foi acrescentado)

O incremento do bem-estar social ocorre por duas vias, quais sejam:

a. pela garantia do privilégio (uma vantagem concorrencial), que funciona
como incentivo para os inventores assumirem os riscos vinculados a inves-
timentos em projetos de desenvolvimento de novas tecnologias (inventos);

b. pelo incremento da concorréncia de imita¢do ao fim do privilégio, fa-
tor que gera alternativas nos mercados, precos e qualidades melhores
(temporariedade / adequagao econoémica da duragao do privilégio).

A considera¢ao econdmica desse mecanismo indica que um privilégio
garantido por pouco tempo nao seria suficiente como incentivo para os inven-
tores assumirem os riscos vinculados ao desenvolvimento de novas solugdes
técnicas, o que faria persistir a falha de mercado que se pretende sanar. Por
outro lado, o privilégio garantido por um periodo muito longo tem por efeito
gerar poder de mercado, i.e., uma nova falha de mercado.! Em sintese, um
dos ingredientes principais que faz a receita de sucesso do sistema de patente
¢ encontrado na medida ideal de duragdo do privilégio. * Esta, a seu turno,

10 DOMINGUES, Douglas Gabriel. A Propriedade Industrial na Constitui¢ao Federal de 1988. Revista
Forense: doutrina, legislagao e jurisprudéncia, Belo Horizonte, v. 84, n. 304, p. 69 — 86, out./dez., 1988.

11 Osefeitos perversos da prote¢do muito longa podem ser vistos, por exemplos, na drea farmacéutica. Vide,
nesse sentido, PARANHOS, Julia (coord.), Projeto ABIA: extensao das patentes e custos para o SUS. Rio
de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2016. 22 p. e PARANHOS, Julia (coord.). A ampliagao
dos custos para o Sistema Unico de Saude pela extensdo da vigéncia das patentes de medicamentos. Rio
de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019. 29 p. Ainda, vide a Manifesta¢ao da Associagao
Brasileira Interdisciplinar de AIDS, ABIA, juntada aos autos da ADI 5.229..

12 De acordo com a Opinido do ilustre Prof. Gesner Oliveira, juntada aos autos da ADI 5.229 em
andlise, o sistema de patente estimula o “investimento em inova¢iao mediante a permissdo de
obtengdo de renda monopdlica durante um periodo de tempo T* que maximiza o bem-estar social.
Quando T<T*, os beneficios do progresso técnico superam os custos do monopdlio, recomendando
um prolongamento de manuteng¢io da patente; quando T>T* os custos do monopolio superam os
beneficios da inovagao, reduzindo o bem-estar social e sugerindo que seria melhor ter um menor
periodo de patente.” [pag 7] “Por um lado, a duragao das patente (20 ou 15 anos) ¢ estabelecida a
partir de um trade-off entre as perdas atreladas a concessio de um monopdlio e o problema da
carona” [pag. 9] “De tudo que foi dito, note-se que subjaz ao sistema patentario um trade-off entre
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seguindo o standard internacional (art. 33 do Acordo do TRIPS), aparece de-
terminada no art. 40 da LPI: 20 anos a contar da data do depdsito.

Insta ressaltar, neste passo, que a afirmagdo de que o direito de patente
protegeria o investimento deve ser considerada e utilizada com muita pre-
caucdo, sendo evitada, pois que tal efeito protetivo, quando existente, é mero
efeito colateral do sistema.

O privilégio, na forma como foi garantido na LPI, nao tem o condao de
garantir qualquer retorno financeiro a seu titular. O legislador mune-o com
uma vantagem concorrencial, caracterizada pelos direitos de poder excluir
terceiros da utilizagdo econdémica da solugdo técnica (informacao) e de poder
exigir compensagdo por utilizagao econoémica ndo autorizada por terceiros e
o envia ao mercado, para que ld procure conquistar a mercé do consumidor.

Na hipétese de o invento ndo vir a ser bem aceito no mercado e mesmo e
apesar do inventor ter enriquecido o estado da técnica com o desenvolvimento
de seu invento, o privilégio ndo proporcionara o retorno econdémico necessa-
rio para a recuperagdo do investimento aplicado."”

Na contramao, sendo o invento bem aceito pelos consumidores, o in-
ventor/titular do direito lograra recuperar o investimento dedicado ao de-
senvolvimento da solugdo técnica. Nessa hipotese, o privilégio, impedindo a
concorréncia por imitagdo, produzira um efeito econdémico que faz vezes de
protetivo do investimento. Tal efeito, porém, nao é inerente ao privilégio, mas
antes vinculado a resposta do mercado (procura pelo invento).

Efetivamente, o valor dos inventos protegidos pelo privilégio garantido no
inciso XXIX, do Art. 5, da Constituicio brasileira, ndo é encontrado no invento

duas falhas de mercado, no caso, o problema da carona e o poder de mercado. Alternativamente,
sopesa-se a eficiéncia estatica, relativa a estrutura de mercado, contra uma eficiéncia dindmica,
consubstanciada no inventivo a inovagao, conforme Carrier (2002).” [pag. 15]

13 Haabundancia de exemplos de inventos que ndo foram aceitos pelos mercados e, consequentemente,
ndo implicaram na oportunidade de recuperagdo dos investimentos. Um exemplo cldssico é
encontrado no console Intellevision da empresa Mattel, lancado nos mercados em 1980. O produto,
que incorporava novas solugdes técnicas e que foi lancado para fazer concorréncia com o Atari, ndo
foi aceito pelo mercado e quase levou a Mattel a faléncia. Outro exemplo cldssico é encontrado no
fantastico “Apple Newton” da empresa Apple, também ele, a despeito de incorporar uma série de
inovagdes patenteadas, nao foi aceito pelo mercado, gerando prejuizo ao invés de retorno econémico.
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em si considerado e/ou no ato de inven¢ao, mas em sua aceitagdo pelo mercado,

0 que, a seu turno, depende de uma série de fatores a ele externos." >

Outro problema vinculado a afirmagao de que o privilégio serviria a pro-
tecdo do investimento estd relacionado a variacao do montante de investimen-
to necessario para o desenvolvimento de inventos e a extensao da protecéo.
Enquanto a complexidade de determinadas solugdes técnicas exige a aplica-
¢do de altos investimentos em seus desenvolvimentos, 0 mesmo nao se pode
afirmar em relagdo a outras solugdes técnicas. Isto em conta é valido ques-
tionar a razao que levaria o legislador a proteger o investimento relacionado
ao desenvolvimento de uma tecnologia cara, por exemplo, voltada a projetos
espaciais, com a mesma protecdo (one size fits all) do investimento feito para
a elaboracdo do invento do clip de papel.’®

Se por um lado o objetivo perseguido pelo privilégio nao estd relaciona-
do a protecdo do investimento necessario para o desenvolvimento do invento,
por outro, o rareamento da informacao pela interferéncia do legislador fun-
ciona como incentivo para que o agente econdmico inventor assuma os riscos
de se debrugar na empreitada de desenvolver uma solu¢ao técnica. Da fungao

14  Para o ilustre economista Samy Dana, por exemplo, o valor econdmico do invento seria encontrado
no fato de implicar na geragdo de novos produtos: “E evidente, portanto, que um novo conhecimento
que possibilite a criagdo de novos produtos possui grande valor econémico.” (Vide Opinido do
autor juntada aos autos da ADI 5.229 em anélise). A afirmagdo deve ser recebida com cautela. Sob
a perspectiva do inventor o invento que gera novos produtos implicard, evidentemente, em valor
econdmico, pois que pressupde investimentos em seu desenvolvimento. Outra é a situagdo que se
coloca sob a perspectiva do mercado. Nesta hipotese o valor econdmico reclamado nio é “evidente”,
mas antes mera possibilidade, a depender da aceitagdo dos novos produtos no mercado.

15 Aclarando, langa-se mao de uma ilustragdo. Frente a situagdo mundial de pandemia pressupoe-se
o valor econdmico de uma futura vacina contra o Covid 19. Tal pressuposigdo sera, porém, em
relagdo ao grupo de pessoas que recusam vacinagao, incorreta. Na Alemanha, por exemplo, em
uma situagdo normal, 10% das criangas ndo sdo vacinadas, pois que seus pais negam utilidade a elas
ou as consideram perigosas. No que tange as especulagdes em torno de uma vacina para o Covid
19, de acordo com uma pesquisa publicada na Aerzteblatt em 24 de julho de 2020, apenas 55% dos
entrevistados informaram pretensdo de vacinagdo, caso uma vacina venha a ser introduzida no
mercado alemao. Nao sendo aceita por 45% da populagao, a eventual solu¢do técnica contra o Covid
19 ndo terd valor econdmico em relagao a 45% da populagao alema (vide https://www.aerzteblatt.de/

nachrichten/114996/SARS-CoV-2-Umfrage-zeigt-bedingte-Impfbereitschaft). Ressalva-se que esta
percentagem vem variando nos ultimos meses.

16 Com relagdo a patentes vinculadas a projetos espaciais (e muitas outras) vide o portfolio de patentes
da Nasa (https://technology.nasa.gov/patents); sobre patentes de solucdes técnicas para solucionar,

de maneira geral, o problema de agrupar papéis, sugere-se ao leitor que va ao link do Espacenet
(https://worldwide.espacenet.com/patent/) e que procure no campo “search” por “paper clip”.
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de incentivo a assumir riscos, porém, ndo é possivel deduzir uma protegdo do
investimento ou, em outros termos, uma prote¢ao contra o risco.

Apesar da vinculagdo do privilégio ao mercado e das consequéncias que
dai naturalmente emanam, uma parte consideravel da doutrina insiste em ar-
gumentar partindo do principio de que o privilégio protegeria contra o risco
e/ou estaria voltado a proteger o investimento'” ou até mesmo o lucro."

O destaque nesta oportunidade é necessario porque a premissa de que o
sistema de patentes protege contra o risco e/ou esta voltado a proteger o inves-
timento gera a ilusdo de que os interesses econdmicos dos titulares de privilé-
gios estariam em relagdo de harmonia com o fim perseguido pelo sistema de
patente, o que ndo é necessariamente (ou mesmo geralmente) o caso.

Enquanto o agente econémico (inventor ou nao inventor) atua no mercado
com o fim de auferir lucro, o sistema de patente tem por objetivo o incremento
do bem-estar social. Presume-se, neste passo, que a experiéncia do leitor como
consumidor seja bastante para compreender a afirmacao de que o desejo de lucro
e o incremento do bem-estar social ndo andam necessariamente “de mao dadas”.

Também importante é apontar a inadequagao de vincular a garantia do
privilégio com a ideia de prémio. Este é um aspecto que seduz a, incorreta-
mente, encontrar a legitima¢ao do direito de patente na protecao do trabalho
ou na genialidade do inventor.

Em miudos, se por um lado a interven¢ao do legislador na liberdade de
utilizagdo da informagao tem por fim sanar a falha de mercado, ela implica,

17 No sentido de que o direito de patente protegeria o investimento, vide a Opinido do ilustre Prof.
Carlos Ari Sundfeld (pag. 6), juntada aos autos da ADI 5.229, em analise: “A razao econdmica
dessa regra é assegurar, ao sujeito que logrou o reconhecimento estatal de seu invento, a fruigéo
de periodo minimo de exploragio plena, forte, dos investimentos que fez, e eventualmente fard
— agora com riscos controlados. E uma solugéo legal de estimulo e protegdo aos investimentos.”
[destaque acrescentado].

18 No sentido de que o direito de patente seria instrumento para proteger lucro, vide a Opinido do
ilustre economista Samy Dana juntada aos autos da ADI 5.229, em analise: “Dessa forma, considera-
se que na produgao de novas tecnologias por empresas existe uma falha de mercado que impede que a
quantidade produzida seja 6tima do ponto de vista social. Uma economia sem algum mecanismo de
proteger os lucros do empreendedor geraria uma quantidade sub-6tima deste novo conhecimento.”
[destaque acrescentado].
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por outro, em um custo social que se desdobra na exclusdo temporal de utili-

zagdo da informagao.

19
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Na ligio de OLIVEIRA ASCENSAO, José de. A questdo do dominio ptiblico, in Estudos de Direito de

Autor e Interesse Ptiblico — Anais do IT Congresso de Direito de Autor e Interesse Ptiblico, Fundagio
Boiteaux (2008), pags. 23 e 24, em http://www.direitoautoral.ufsc.br/arquivos/anais_na_integra.
pdf: “Pelo contrério: o direito exclusivo é uma excepgéo a liberdade natural. E como excepgao, esta
rigorosamente dependente da sua justificagdo. Nao pode ultrapassar em nada os fins que a justificam,
porque caso contrario o beneficio privado se faria a custa daliberdade social. O ‘alto nivel de prote¢ao’
do direito intelectual, incessantemente proclamado nos foros internacionais e repetido pelos
interessados internos, nao é uma evidéncia e nem uma via de sentido tinico. A prote¢do tem a sua
medida rigorosamente demarcada pelos fins que a justificam. Inversamente, o dominio ptiblico nao
é nem excepgio nem resto. E a situagdo normal, mais, o objetivo para que se tende, para que o espago
de didlogo social e de liberdade de acesso a cultura ndo sofram entraves desnecessarios. Por isso, esta
liberdade natural nao pode ser restringida sem razao ponderosa que o justifique.”

O presente Estudo nao ¢ o lugar adequado para desenvolver o assunto, mas importa frisar que o tema
patentes e incremento de bem-estar social é muito mais complexo do que a afirmacdo generalizada
de que a concessdo do privilégio gera desenvolvimento econdmico e tecnoldgico faz parecer. Em
determinadas situagdes a afirmagao parece ser correta, em outras ndo. Como exemplo negativo cita-
se o fendmeno de criagdo de patent thickets, um emaranhado de patentes que se sobrepdem e que
funciona como barreira de entrada nos mercados. Sobre o fenomeno vide https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/311234/ipresearch-
thickets.pdf. Considerando a conclusdo de MACHLUP, transcrita a seguir, o tema direito de patente
deve ser sempre tratado com muita sobriedade. As palavras de MACHLUP, Fritz. An economic review
of the patent system (1958), https://cdn.mises.org/An%20Economic%20Review%200f%20the%20
Patent%20System Vol 3 3.pdf: “If we did not have a patent system, it would be irresponsible, on the
basis of our present knowledge of its economic consequences, to recommend instituting one. But since
we have had a patent system for a long time, it would be irresponsible, on the basis of our present
knowledge, to recommend abolishing it.” Note-se, porém, a seguinte resalva do préprio autor: “This
last statement refers to a country such as the United States of America—not to a small country and
not a predominantly nonindustrial country, where a different weight of argument might well suggest
another conclusion.” Ainda, no sentido de que o sistema de patente seriaum “mal necessario” (necessary
evil), vide os trabalhos de Schumpeter (The Theory of Economic Development. Harvard University
Press, 1934), Nelson (The Simple Economics of Basic Scientific Research. Journal of Political Economy
, 67(3), 297-306, 1959) e Arrow (Economic welfare and the allocation of resources for invention.
National Bureau of Economical research: The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic
and Social Factors I: S. 609-626, 1962). A caracterizagdo econémica do sistema de patente como “mal
necessario” reporta a contraposi¢ao da garantia de uma posigao concorrencial exclusiva ao inventor
ao sistema econdmico regido por livre concorréncia e livre iniciativa. Nao h4, assim, na expressao “mal
necessario”, conotagao ideoldgica, como ¢ aventado em alguns dos documentos juntados aos autos
da ADI 5.229. Isto em conta as referéncias acima tém por fim acentuar as imperfeigdes do sistema de
patentes: se em algumas situagdes logra funcionar bem como instrumento de incremento do bem-
estar social, em outras o contrario ocorre.
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Isto em conta, ha varias teorias que procuram legitimar a intervengao.
Nao cabe discorrer em detalhes sobre elas, mas, de forma sintética, demons-
trar que o direito de patente nao se deixa justificar deontologicamente.”

A ideia de que o privilégio deve, por razdes morais ou éticas, correspon-
der a um prémio-compensa¢ao devido ao inventor por seu trabalho ou pela
disponibilizacdo do invento a sociedade, ndo ¢ suficiente para explicar, por
exemplo, porque, apesar da variagdo de qualidade de contribui¢oes, a medida
do prémio é sempre a mesma (one size fits all). Ainda e de forma nao exaus-
tiva, considerando que o avango tecnologico sempre ocorre “nos ombros” do
conhecimentos e/ou tecnologias anteriores (i.e., por imitac¢do), ndo parece ser
possivel determinar a dimensio precisa do trabalho ou contribuiciao do in-
ventor. Ademais, ndo se explica porque, sob uma perspectiva meritoria, s6
sao agraciados com protecao legal os inventores de inventos que satisfazem os
pressupostos de protecao e nao aqueles que, no exercicio de trabalho de pes-
quisas que exigem investimentos, fazem, por exemplo, descobertas, podendo
as ultimas serem socialmente muito mais valiosas do que as primeiras.*

A consideragdo do privilégio como um meio para atingir um fim, qual
seja o de sanar uma falha de mercado para, assim, promover o desenvolvi-
mento econdémico e tecnolégico ou, em outros termos, o bem-estar social,
permite legitima-lo através de sua instrumentalidade ou utilidade. A perspec-
tiva utilitarista, ao contrario da deontoldgica, é capaz de oferecer respostas
satisfatdrias as questoes acima mencionadas.”

21  Deacordo coma classificagdo classicade MACHLUP, ob.cit., haveriam quatro teorias voltadas a justificar
a garantia do privilégio, quais sejam, a) a teoria do direito natural; b) teoria da recompensa, baseada na
ideia de que & contribui¢do do inventor deve corresponder uma recompensa; ¢) a teoria do estimulo,
calcada na ideia de que inventor sé investiria esforgos e dinheiro no desenvolvimento do invento se
puder contar com um incentivo econdémico (recompensa); d) teoria do contrato, onde a revelagdo e
disponibilizagio do invento corresponderia o privilégio. O préprio autor oferece criticas as teorias.

22 Umajustifica deontoldgica é encontrada, por exemplo, na Opinido do ilustre Prof. Daniel Sarmento,
(pag. 43), juntado aos autos da ADI 5.229 em analise. Transcreve-se: “A definigao dos contornos
dessa temporariedade envolve a necessidade de acomodagao normativa de valores em tensdo.
Por um lado, quis o constituinte proteger a propriedade industrial. Nesse ponto, ele partiu da
premissa de que, por razoes de justi¢a, o investimento, trabalho e engenho do inventor devem
ser recompensados (...)” [grifo acrescentado]. Nota-se, no trecho, ainda, a ideia de protegdo de
investimento, do trabalho e do engenho do inventor.

23 De forma sintética sobre as justificativas deontoldgicas e utilitaristas e com indicag¢do de literatura
sobre o tema vide OHLY, Ansgar, Einfithrung in das Recht des geistigen Eigentums, LMU.
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3. Como afirmado, os direitos de exclusdo de terceiros (tutela inibitoria)
da explora¢ido economica do invento e de obter compensagao pela exploracdo
econdmica desautorizada do invento estdo vinculados a atuacdo nos merca-
dos. Isto em conta, deduz-se que o privilégio garantido no art. 5, XXIX, da
Constituigdo brasileira pressupde o mercado. E necessario, por consequéncia,
compreender, por uma, o desenho juridico dos mercados e, por outra, os efei-
tos do exercicio do privilégio nos mercados.

No que tange ao desenho juridico dos mercados reporta-se ao Art. 170
da Constitui¢do brasileira. Nos termos do dispositivo a ordem econdmica
brasileira tem por fundamentos a livre iniciativa e a valoriza¢do do trabalho
humano, visando a existéncia digna a todos e a justica social, devendo, ainda,
ser observado, entre outros, o principio da livre concorréncia.

A expressao livre iniciativa expressa dois sentidos, i) o de liberdade de
comércio e industria e ii) o de concorréncia livre. A seu turno, liberdade de
concorréncia, principio vinculado a e, a0 mesmo tempo, modelador da livre
iniciativa, determina (regula) as condi¢ées de ingresso no mercado ao supor,
na licdo de GRAU, “desigualdade ao final da competi¢ao, a partir, porém, de

um quadro de igualdade juridico-formal”.**

Uma ordem econdmica assim estruturada indica uma organiza¢io economi-
ca pautada pela logica de economia de mercado. Economia de mercado implica,
como acima indicado, na livre negociagdo e troca de bens e servigos nos mercados.

No contexto da economia de mercado o vocabulo concorréncia (de con-
correr, do latim cum = junto e currere = correr) supde, por uma, a existéncia
de pelo menos dois agentes econdmicos disputando um mesmo mercado (plu-
ralidade de agentes economicos) e, por outra, a possibilidade (liberdade) de
participa¢ao na “corrida”.

A liberdade de participar da “corrida” implica nao apenas na oportu-
nidade do agente econdmico dela tomar parte (livre concorréncia), visando
a promogdo de sua propria empresa e, especialmente, o lucro, mas, ainda, é
o fator que legitima o seu resultado, que culmina na selecdo dos agentes eco-
ndmicos mais aptos (eficiéncia econdmica), o que gera, por fim, o desejado
incremento do bem-estar social.

24 GRAU, Eros Roberto. A ordem econdmica na Constituicdo de 1988: interpretacio e critica, 15%d.
Sao Paulo: Malheiros, 2012. p. 244.
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Evidentemente, a legitimidade desse processo de sele¢ao dos agentes eco-
ndmicos mais aptos, que pode até mesmo significar a elimina¢do do concor-
rente, pressupde que os agentes econémicos que disputam um mesmo merca-
do atuem com base em esfor¢os proprios, i.e., por meio de prestacdes positivas.

Na economia de mercado a distribuicao de riqueza esta vinculada ao
desempenho dos agentes econdmicos, de modo que nao se questiona serem
eles merecedores ou ndo merecedores da posi¢do econdmica que porventura
ocupem. Em outras palavras, as liberdades de atuar e concorrer nos mercados
pela preferéncia dos consumidores, em combina¢do com a garantia da pro-
priedade privada, legitimam o lucro e o acimulo de capital individual.

A contrapartida a legitimidade do lucro e acimulo de capital ganha ex-
pressdao na responsabilidade do agente econémico pelos riscos envolvidos em
sua atuagdo econdmica. Se por um lado ele é livre para decidir sobre a conveni-
éncia e a melhor forma de disputar um mercado e, ainda, para optar pela estra-
tégia de atuacao mais adequada, o que implica em tomar decisdes econémicas,
como, por exemplo, a de investir no desenvolvimento de novas tecnologias, por
outro lado ele serd o unico responsavel pelo risco vinculado a essas decisoes.

A concorréncia é responsavel por trazer aos mercados uma maior varie-
dade de produtos e servigos de melhor qualidade e a precos mais baixos, de
modo que ¢ fator de geracdo de bem-estar social. Nesse contexto a liberdade
de utilizagdo da informacéo (leia-se a concorréncia por imita¢ao) ndo é nem
proibida e muito menos indesejada. Indesejada s6 serd quando e pelo tempo
necessario a sanar a falha de mercado nos termos acima explicados.

Quando a retdrica empregada tem por fim a prote¢ao dos interesses dos
agentes econdmicos inventores, ha o mau hébito de nivelar a concorréncia por
imitagdo a parasitismo. Recorda-se que o incremento do bem-estar social, fina-
lidade perseguida pela garantia do privilégio, nao ocorre com o ato de inventar
isoladamente considerado, mas antes é consequéncia de um processo que envol-
ve a possibilidade de concorréncia por imitagdo ao fim da vigéncia da patente.
Em um contexto onde, faltando a possibilidade de concorréncia por imitagéo,
s6 houvesse privilégios ou privilégio demasiadamente longos, o mercado resta-
ria “emperrado” e a economia centralizada nas maos de poucos (os inventores).

4. Implicando a nogao de mercado em pluralidade de agentes econdmicos,
a garantia do privilégio afeta diretamente os interesses dos agentes economicos
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que atuem no mesmo mercado que o do inventor.” A vantagem do titular do pri-
vilégio sempre correspondera a desvantagem do agente econdmico concorrente.

Constituindo o privilégio em direitos de impedir terceiros de explorarem
economicamente o invento, bem como de exigir compensagdo por sua explo-
ragdo econdmica ndo autorizada, enquanto valer o privilégio o concorrente
ndo podera competir pela via de precos ou qualidade melhores, pois que isso
implicaria na reprodugdo do invento, mas apenas pela via da inovagdo. Nesse
sentido diz-se que, na perspectiva do concorrente, a concorréncia por imita-
¢do - fora das hipdteses legais exemplificativas (e.g. art. 43, da Lei 9279/96 ou
art. 46 da Lei 9.610/98) - resta proibida durante a vigéncia do privilégio. Isto
ndo implica, porém, pressuposta a possibilidade do agente econdmico poder
informar suas decisdes econdmicas, em uma impossibilidade geral de concor-
réncia. De outra forma, o privilégio podera limitar a concorréncia, mas nunca
gerar efeitos que coloquem em risco a preservagao dos mercados.

A asser¢ao exige a compreensao do conceito de instituicao.

De acordo com PIPER, “institui¢do é uma organizagao [Einrichtung] que
estrutura, de forma duradoura, a a¢do social [comportamentos] em areas de
relevancia social, a regula normativamente e a legitima por meio de referéncias
de significado e valor.”*® (o acréscimo entre colchetes ndo esta no original)

Na licdo de BERGER e LUKMANN,?” comportamentos sdo a¢des pau-
tadas em informacdes contextualizadas na forma de interac¢do social, na inte-
ra¢do do homem com a natureza etc., continuamente repetidas. A repeti¢do
do comportamento leva a formag¢do de um modelo. O modelo, a seu turno,
significa economia de forgas, no sentido de que evita o esfor¢o psiquico vincu-
lado ao ato de decisdo, o que, por sua vez, permite ao individuo se concentrar
na descoberta de algo novo. A transformac¢do de um comportamento em um

25 Faz-se referéncia, neste passo e de memoria, a licdo do Prof. Pedro Marcos Nunes Barbosa no que
tange a poliedria da relagao juridica, que toca diversos nucleos de interesses relevantes. Nesse
sentido os atos vinculados ao direito de patente impactam ndo apenas aquele que depositou um
pedido de patente, mas também aos interesses do agente econémico concorrente, do consumidor,
do Estado, enfim, da sociedade em geral.

26 PIPER, R., Institution, in Soziologie Lexikon, (org. Reinhold), 4* edigdo, 2000, Miinchen, Wien,
Oldenburg, pag. 295.

27 BERGER, Peter L./ LUCKMANN, Thomas. Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit,
22 edigdo, Frankfurt a. M.: Fischer Verlag, (2009).
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modelo ¢, assim, socialmente vantajosa, o que explica sua internaliza¢do, ou
institucionalizagdo, pelo grupo social.

Em outras palavras, porque a transformagdo de um comportamento
em um modelo é socialmente vantajosa, o comportamento passa a funcionar
como referéncia de significado e valor.

Transmitido entdo as geragdes seguintes, o comportamento ganha rou-
pagem de valor coletivo, passando, a partir deste momento, a servir como
determinante externa de agao social para as geragoes futuras.

O conceito de instituicao reporta a esses valores coletivos que servem de
determinantes de comportamento ou, de forma simples, institui¢oes determi-
nam, a longo prazo, o que deve ser feito.

Ao determinarem as formas de comportamento (“o que deve ser feito”)
as institui¢cdes oferecem seguranga, tornam os processos sociais mais com-
preensiveis e previsiveis, permitindo aos individuos orientarem suas agoes,
fazerem planos e cdlculos. Para além disso, elas cumprem com a fungdo de
assegurarem as estruturas sociais.

O mercado é uma instituigdo juridica.
Nas palavras de GRAU, reportando a licdo de IRTI:*

“O mercado (...) ¢ uma ordem, no sentido de regularidade e previsibi-
lidade de comportamentos, cujo funcionamento pressupde a obedién-
cia, pelos agentes que nele atuam, de determinadas condutas. Essa uni-
formidade de condutas permite a cada um desses desenvolver calculos
que irdo informar as decisdes a serem assumidas, de parte deles, no
dinamismo do mercado.”

Também a concorréncia ¢ institui¢ao juridica. KLEIN a explica através de
contraposicao aos conceitos de conflito e luta, pois que concorréncia pressupoe um
acordo mutuo quanto a um modus vivendi pautado no respeito as “regras de jogo”.”’

28 Reportando a li¢ao de IRTI, Natalino. UOrdine Giuridico del Mercato. Editori Laterza: Bari, 1998,
p. 5: “Nessuno dubita che il mercato sia un ordine: taluni lo il chiarano esplicitamente, altri lo
presuppongono o lo lasciano argomentare. Ordine, nel senso di regolarita e prevedibilita dell’agire:
chi entra nel mercato - nel mercato di un dato bene - sa che I’ agire, proprio e altrui, e governato ‘da
regole, e dunque che, entro la misura definita da codeste regole, i comportamenti sono prevedibili.”

29 KLEIN, Hans Joachim. Konkurrenz, in Grundbegriffe der Soziologie, (Org. Schifers), 2001, Leske/
Budrich, 7 ed., pag.187 s.
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Ao pressuporem uniformidade de comportamentos e horizonte de
previsibilidade e calculabilidade, as institui¢coes em questdo possibilitam e
regulam o desenvolvimento das atividades economicas o que, por fim, cul-
mina na realizagdo do fim estratégico de organizagdo de produgdo de bens
econdmicos e sua distribuicéo.

Uma vez que a discussao sobre a inconstitucionalidade do paragrafo uni-
co, art. 40, LPI, exigird do leitor solida compreensao do conceito de institui-
¢do, é prudente, neste passo, insistir em sua explica¢do, o que se faz por meio
de uma ilustracio.

Imagina-se uma competicdo de xadrez, onde os vencedores das partidas
serdo agraciados com um prémio em dinheiro.*® A competigdo esta aberta a
todos aqueles que dela desejem participar, de forma que a referéncia aqui é de

“livre competi¢do”.*

O jogo de xadrez se desenvolve com base em regras pré-determinadas,
que estipulam o objetivo do jogo, qual seja a captura da pega do “rei” do joga-
dor adversario, e convencionam os movimentos das pecas no tabuleiro.

Na perspectiva do sujeito que se propde a participar da competicdo, a
convencao que regula os movimentos das pegas ndo s6 modela o seu compor-
tamento durante o jogo mas, ao mesmo tempo, da ensejo a expectativa de que
também o adversario modele o seu comportamento durante o jogo, adequan-
do-o ao que foi previamente convencionado. Nesse sentido faz-se referéncia a
uniformidade de condutas/comportamentos.

O ambiente de comportamentos modelados instaura uma situa¢do de
previsibilidade que, a seu turno, viabiliza aos jogadores calcularem suas jo-
gadas, desenvolvendo taticas de jogo que lhes permitam, por fim, atingir o
objetivo de capturar a pega do “rei” do adversario.

A referéncia a instauracido de um horizonte de calculabilidade tem em
conta esta situagdo de possibilidade de antecipagdo e desenvolvimento de ta-
ticas legitimas do jogo. Ademais, a nogao de calculabilidade esta vinculada a

30 A utilizagdo de ilustragdo por meio de jogo de xadrez foi usada, em um contexto algo diverso,
originariamente por KOENEN, Johannes / PEITZ, Martin. The economics of pending patents,
CESIFO Working Paper N. 3657, 2011.

31 Evidentemente e a exemplo do mercado, a entrada na competicio esta aberta a todos apenas em
teoria, pois que a participagdo dependera de se saber como jogar xadrez.
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de liberdade de jogo (ou de competi¢do), pois que condug¢io do jogo por meio
de decisdes proprias (liberdade) pressupdem realizagdo de calculos e o desen-
volvimento de estratégias.

Em sintese, o agir de acordo com as regras do jogo em combinag¢dao com
a expectativa de que também o adversario haja de acordo com elas (unifor-
midade de conduta) tem por consequéncia a instauragdo de um horizonte de
previsibilidade.?” Nestas circunstancias previsiveis os jogadores poderao, por
meio de decisdes proprias (liberdade) desenvolver taticas de jogo (horizonte
de calculabilidade), por exemplo, planejando uma sequéncia de jogadas que
idealmente culminara na captura da peca do rei do adversario.

Esta estrutura, por outra banda, é o que faz da interagdo de dois sujeitos
frente a um tabuleiro um jogo de xadrez.

Na hipdtese de comportamento ndo uniforme (arbitrario) de um dos
jogadores, quando, por exemplo, ele movimenta as pecas a seu bel prazer,
contrariando as regras do jogo, a instauracao do horizonte de previsibilidade
restara prejudicada, o desenvolvimento de calculos nao sera viavel e, em con-
sequéncia, o jogo nao sera possivel.

Uma vez que a realizagdo da competi¢do de xadrez depende da possibi-
lidade de jogo, afirma-se, ainda, que a aten¢ao a uniformidade de comporta-
mento e a consequente instaura¢do de um horizonte de previsibilidade e cal-
culabilidade é imprescindivel para a realizagao (preservagio) da competicao.

A exemplo do jogo de xadrez, mercado e concorréncia reportam a or-
dens que uniformizam comportamentos dos agentes econdmicos viabilizan-
do a possibilidade de desenvolvimento de calculos econdémicos (instaurado
um horizonte de previsibilidade e calculabilidade) e, por fim, fazendo possi-
vel o exercicio das liberdades economicas. Por outro lado, também como no
campeonato de xadrez, a preserva¢do do mercado e da concorréncia depende

32 Reporta-se, neste passo, a licio de AVILA, Humberto. Constitui¢ao, Liberdade e Interpretagio.
Sao Paulo: Malheiros, 2019, p. 12: “Mas, para poder determinar quais atos deseja praticar e quais
consequéncias quer e aceita suportar, é indispensavel que ele esteja consciente e bem-informado
a respeito das alternativas de a¢ao de que dispoe e que possa determinar minimamente que
consequéncias cada uma delas ird futuramente desencadear. Ter liberdade implica, portanto,
saber sobre o que decidir, querer conscientemente decidir em determinado sentido e arcar
responsavelmente com as consequéncias dessa decisdo.”
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da instaurag¢ao de um horizonte de previsibilidade e calculabilidade. A falta
desses elementos coloca em risco a prépria institui¢do.*

5. Para demonstrar os efeitos do privilégio no mercado langa-se mao,
mais uma vez, de uma ilustragdo. Imagina-se o mercado de saca-rolhas. Espe-
cificamente, determina-se que neste mercado s seja oferecido um tnico tipo
do produto, qual seja, o saca-rolhas manual.

Nao sendo a solugdo técnica para o problema de sacar manualmente a ro-
lha da garrafa objeto de uma patente, os agentes econdmicos concorrem entre
si oferecendo diferentes produtos (alternativas) que viabilizam sacar a rolha da
garrafa pelo emprego de forca. O diferencial entre os produtos é encontrado nos
fatores qualidade e prego. O agente econdmico que lograr ter a melhor perfor-
mance nesse mercado sera aquele que mais lucrara. O incremento do bem-estar
social ocorre pela via da concorréncia que, para o fim do presente Estudo, é de-
nominada “de imita¢do” (variedade de produtos adotando uma mesma solugao
técnica = preco e qualidade melhores = incremento do bem-estar social).

Imagina-se, agora, que o agente econdmico B, percebendo que os consumi-
dores sem forca nas méos tém dificuldade no manuseio do saca-rolhas manual,
reconheca uma oportunidade comercial e decida assumir o risco de investir no
desenvolvimento de uma solugao para o problema identificado, que resulta na
técnica de sacar a rolha da garrafa por meio de uma alavanca. Satisfeitos os pres-
supostos de patenteabilidade, o agora inventor B sera titular de um privilégio
em relagdo a solugao técnica incorporada no produto saca-rolhas de alavanca.

Enquanto durar o privilégio B sera o unico agente econdmico autoriza-
do a oferecer a0 mercado saca-rolhas que incorporem a tecnologia de alavan-
ca, pois que a concorréncia por imitagdo, no que toca a solugdo incorporada
no produto mencionado, esta temporalmente proibida. Frente a esta vantagem
concorrencial B podera determinar o preco do produto que incorpora o inven-
to sem precisar modela-lo as forcas de mercado (i.e., aos precos oferecidos por
concorrentes).** Paralelamente ao saca-rolhas de alavanca, o saca-rolhas manu-

33  Reporta-se, neste passo, ao ilustre Ministro Eros Grau em Opinido juntada aos autos da ADI 5.229.

34 “Um principio bdsico em microeconomia é que se os mercados sdo competitivos, os pregos nesses
mercados se aproximam do custo médio. Com apenas quatro grandes concorrentes, o mercado de
freios antitrava provavelmente se encontra em um meio termo entre a concorréncia perfeita e o
monopdlio.“, BESANKO, David & DRANOVE, D & SHANLEY, M & SCHAEFER, S. Traduzido por
Christiane de Brito. A Economia da Estratégia. 5* Edigdo, Porto Alegre: Bookman, 2012, p. 148.
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al continua a ser oferecido ao mercado, de modo que o consumidor que deseje
abrir uma garrafa de vinho podera optar por adquirir o saca-rolhas produzido
por B (provavelmente mais caro) ou por um dos muitos produtos manuais ofe-
recidos pelos agentes economicos concorrentes (provavelmente mais baratos).

Imagina-se, agora, que o agente econodmico C, percebendo haver deman-
da para saca-rolhas cujo manuseio nao exige emprego de for¢a nas maos e,
em razdo do privilégio de B, consciente de ndo estar autorizado a competir
oferecendo saca-rolhas com a tecnologia de alavanca por qualidade e precos
melhores, decida assumir o risco de investir no desenvolvimento de uma nova
tecnologia. Desenvolvendo uma solugdo técnica baseada em um mecanismo
de pressao, também ele requer patente para sua tecnologia e, em sequéncia,
langa no mercado um novo produto contendo a tecnologia protegida.

Supondo que C decida introduzir seu invento no mercado paralelamente
a vigéncia do privilégio de B, a seguinte situagdo se coloca: o agente econdmi-
co B, o tinico a oferecer um produto para a demanda especifica de consumi-
dores sem for¢a nas maos, determina o prego do saca-rolhas de alavanca sem
precisar se preocupar com as for¢as da concorréncia. Com a entrada de C no
mercado oferecendo um produto substituto para satisfazer a demanda especi-
fica, B, mesmo e apesar de ser o Uinico autorizado a explorar economicamente
a solucao técnica de alavanca para o problema de sacar rolhas de garrafas,
passa a estar sujeito as for¢as de concorréncia em relagao ao mercado formado
pelos consumidores sem for¢a nas méaos. A depender do prego estipulado por
C para o produto que incorpora a tecnologia de pressao patenteada, B podera
ter de adequar o preco de seu produto.

Outra hipotese é que C, entendendo ser economicamente mais adequa-
do, decida aguardar o fim da vigéncia da patente do concorrente B para iniciar
a exploragao econdmica de seu invento.

Em um ou outro caso o desenvolvimento de estratégias econdmicas por
parte deste agente econdmico pressupde o conhecimento do fim do prazo de
duragédo do privilégio de B.

Considera-se, ainda, a hipotese dos agentes econdmicos que ja atuavam
no mercado oferecendo o saca-rolhas manual decidirem, em consideracédo
ao fim da vigéncia do privilégio de B, iniciar com a exploragdao econémica
da solugao de sacar a rolha da garrafa por meio da tecnologia de alavanca.
Na economia de mercado tocada pelo ritmo da livre concorréncia este tipo
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de decisdo é desejado, pois que, como ja repetido, variedade de produtos no
mercado geram melhores precos e qualidade, culminando em incremento do
bem-estar social. Ademais, como acima mencionado, o fim do incremento
de bem-estar social pelo sistema de patente nédo é alcancado pela considera-
¢do isolada do ato de invenc¢ao e/ou pela sua divulgagdo (disponibilizagao)
ao publico, mas antes pela combinac¢do dos elementos a) desenvolvimento de
nova solugdo técnica, b) divulgacdo da nova solugao técnica, c) privilégio, d)
concorréncia por imitagao ao fim do privilégio.

Tendo em conta a ilustracdo do mercado de saca-rolhas é possivel com-
preender a afirmagdo de que a relagao do privilégio com as institui¢des mer-
cado e/ou concorréncia é caracterizada por complementaridade. Tal comple-
mentaridade néo se deixa, porém, antever pela simples consideragdo dos ins-
titutos patente e mercado/concorréncia, mas, ao contrario, sé despontara nos
casos em que haja, efetivamente, interacao entre o privilégio e as estruturas do
mercado e concorréncia.”

Além disso, como ja se deixou antever, a complementaridade sempre
pressupde a possibilidade dos agentes econdmicos, sejam eles inventores ou
nao inventores, de desenvolverem estratégias econdmicas.

Nio sendo possivel atingir o fim de incremento do bem-estar social de for-
ma estatica, ressalta-se que a afirmacéo de que na falta de direito de patente néo

35 Em um contexto de organizagdo econdmica centralizado, como, por exemplo, na Alemanha
durante a fase de industrializagdo até a segunda guerra mundial com seus famosos cartéis, o
privilégio ndo cumpriu com um papel complementar em relagdo a concorréncia. Pelo contrério,
o instituto do direito de patente serviu como uma arma poderosa para criar e consolidar a for¢a
de cartéis, criando barreiras que impediam a entrada nos mercados de concorrentes que nao se
curvassem as regras por eles impostas. A natureza juridica de exclusividade do privilégio implica
em um potencial instrumental natural de suporte para concentragdo de poder econdémico. Esse
potencial natural se manifesta, por exemplo, quando o privilégio é empregado em um contexto
marcado pela inexisténcia de regras voltadas a preservar as estruturas institucionais econdmicas
ou, ainda, quando o privilégio ¢ empregado de forma desvirtuada. Os cartéis alemaes funcionavam
com base em acordos através dos quais seus membros trocavam informagdes e se comprometiam a
ndo atacarem suas patentes reciprocas. Entre outras consequéncias, o conluio gerou uma avalanche
de pedidos de patentes fracos e/ou falhos, em relagiao aos quais nao eram oferecidas objegdes,
perturbando, dessa forma, o exercicio da atividade econémica dos agentes que nao fizesse parte
das “Verbande” daquele periodo. Sobre o papel do direito de patente nesta fase da historia do pais
recomenda-se a leitura dos trabalhos de KRONSTEIN, Heinrich, quais sejam, The Dynamic of
German Cartels and Patents I e II, estes e outros trabalho de KRONSTEIN, podem ser livremente
baixados no seguinte enderego web: https://www.ili.org/about/528-heinrich-kronstein-documents-
and-publications-archive.html
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haveria incremento de bem-estar social e que a sociedade sairia prejudicada é tao
verdadeira quanto postular que na falta de liberdade de concorréncia ou de liber-
dade de informagao o objetivo de incremento de bem-estar social nao seria alcan-
¢ado e a sociedade sairia prejudicada. O mesmo vale em relagao a reclamagao por
seguranga juridica, pois que o usuario de informagdes, o agente econémico con-
corrente ou o inventor alimentam, em mesma medida, legitimo interesse nesse
sentido. Considera-se, também, que o desequilibrio na interagdo de qualquer um
dos trés elementos sempre implicara em efeitos sociais negativos.

Por fim, nota-se que a expressio monopolio e/ou monopdlio legal é em-
pregada nas Opinides e Manifestagdes juntadas aos autos da ADI 5.529 repor-
tando a diferentes contetidos, quais sejam, monopolio em relagdo ao preco,
monopdlio em relagao ao mercado relevante e monopdélio sob uma perspecti-
va juridica, desvinculada da econdmica.

A referéncia a monopolio de preco tem em consideragéo a proibigdo de con-
corréncia por imitagdo e sua consequéncia em relacdo a formagao do prego, que
¢ determinado pelo titular do privilégio e ndo pelo mercado.”® Por outro lado,
como a propria expressdo ja deixa antever, a referéncia ao privilégio como um
monopolio de mercado implica na dominagdo do mercado, o que podera ocorrer,
por exemplo, quando néo for possivel ao agente econémico concorrer por supe-
ra¢do.” Por fim, a expressdo ¢é ainda utilizada de forma meramente juridica, des-
vinculada de seus efeitos econdmicos, expressando uma exclusividade.®®

Retroatividade do direito de patente

6. Como mencionado no item primeiro do presente Estudo, o legislador,
em obediéncia a0 mandamento constitucional, determinou no Capitulo V, Se-
¢do I, sob o titulo “Dos Direitos” (no plural), o teor do privilégio temporario.

36  Assim o ilustre Prof. Gesner Oliveira, em Estudo econémico juntado aos autos da ADI 5.529.

37 Nos mercados de pegas de reposigdo must-match, por exemplo, a concorréncia por superagao de
desenhos protegidos ndo é possivel, de forma que, nestes casos, a referéncia a um monopoélio de
mercado serd correta. Vide GRAU-KUNTZ, Karin. O desenho industrial como instrumento de
controle econdmico do mercado secundario de pegas de reposigdao de automoveis — Uma andlise
critica a recente decisdo da Secretaria de Direito Econémico (SDE) in Revista Eletronica do IBPI,
https://ibpieuropa.org/?media_d1=327

38 Assim o ilustre Prof. Clemerson Merlin Cléve em Opinido juntada aos autos da ADI 5.229, pag.65.
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De acordo com os arts. 42 e 44 a LPI garante ao titular do privilégio um direito
de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar com estes propodsitos o invento e um direito de
obter compensacao pela exploracio econdmica indevida do invento.

Nos termos do art. 8 LPI é patentedvel o invento que atenda aos requi-
sitos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial. A exigéncia de
satisfagdo de pressupostos legais modela qualitativamente a concessao do pri-
vilégio, de forma que a garantia de protecao sé serd justificada quando um
determinado nivel de contribuigdo tecnoldgica estiver presente no invento.*

Considerando ser garantido a qualquer um que julgue ser autor de um
invento patenteavel o direito de oferecer a Autarquia um pedido de patente,*’
havera concorréncia de pedidos de patente que terdo, ao fim do exame técnico,
destinos diversos: uma parte deles ndo culminara na concessio de um direito
de patente, enquanto outra parte gerara privilégio. Uma vez que a verificagao
de satisfacdo dos requisitos de patenteabilidade pressupde a realizagdo de um
exame técnico, este evento sempre antecedera a concessao.

Ocorre, porém, ao contrario do que seria intuitivo apreender, que o ter-
mo de vigéncia do privilégio temporario nao se inicia na data de sua conces-
sao, mas, de acordo com o Art. 40, caput, LPI, na data do depésito. Em outras
palavras, no sistema de direito brasileiro o termo de inicio de vigéncia do di-
reito de patente ndo coincide com o momento de sua concessao.

A concessdo do privilégio ¢ um ato administrativo constitutivo. O ato ad-
ministrativo sera perfeito quando nao for nulo. Por outra banda, ele sera eficaz
quando apto a produzir os efeitos que dele se espera e que lhe sdo inerentes.

Geralmente, a eficacia do ato administrativo tem inicio quando o ato se
torna perfeito. Porém, por determinacao legal, sua eficacia podera ser estabe-
lecida em momento anterior a sua perfeiqéo, i.e, retroativamente.

Assim ocorre no sistema de patentes brasileiro onde, por determinacao
legal (art. 40, LPI), a eficacia do ato de concessao do privilégio é estabelecida

39 BARBOSA chamou esse nivel necessario de contribui¢do tecnoldgica de “contributo minimo”. A
esse respeito vide BORGES BARBOSA, Denis / SOUTO MAIOR, Rodrigo / TINOCO RAMOS,
Carolina. O Contributo Minimo na Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010.

40 A afirmagdo é consequéncia da letra do Art. 5, XXIX, Constituigao brasileira.

172



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

em um momento anterior a sua perfeicdo, nomeadamente na data de depdsito
do pedido, de modo que o privilégio garantido produz efeitos retroativos.

Retroagindo a eficacia do ato de concessao do privilégio a data do depo-
sito do pedido de patente, retroagem os direitos elencados nos Arts. 42 e 44
LPI. Destaca-se, neste passo, para além do fato do legislador ter determinado
a retroa¢ao da patente como um todo no caput do art. 40, o que implica na
consideracdo de ambos direitos elencados na Se¢ao I, Capitulo V, LPI, que o
direito de exigir compensacao pressupde o direito anterior de impedir tercei-
ros de explorarem economicamente o invento. Em outras palavras, ha dever
retroativo de reparar porque, também retroativamente, ha direito de impedir
terceiros da explora¢do econdmica do invento.

Ocorre, porém, que o exercicio retroativo do direito de impedir terceiros
de explorarem economicamente o invento serd impossivel, pois que impedir
alguém de fazer algo implica que o ato que se impede esteja ocorrendo no
presente ou que va acontecer no futuro. Isto em conta, o direito de impedir
terceiros s6 podera ser exercido para agdes presentes e/ou futuras. Outra é a
situacdo que se coloca em relagao ao direito de obter compensacao, que pode
ser exercido também em relacdo a atos ocorridos no passado.

Isto posto destaca-se ser necessario nao confundir a possibilidade retro-
ativa de exercicio do direito com a eficdcia retroativa do ato administrativo.

A vigéncia do direito de patente, i.e., 0 espaco de tempo durante o qual
persistem efeitos juridicos (poder de impedir terceiros e exigir compensagao),
inicia-se retroativamente na data do deposito do pedido de patente, de forma
que o depositante, até o momento da concessio da patente, apenas contara com
expectativa de vir a ser, no momento da (futura) concessao, titular do privilégio.

Em sintese, a fase retroativa do direito de patente é caracterizada pela
possibilidade de exercicio de um tnico poder, qual seja o de exigir compensa-
¢do pela exploragdo econdmica indevida do invento. Por outro lado, durante
a fase que se estende do momento da concessio até a expiragdo do privilégio,
o titular do privilégio podera exercer dois poderes, qual sejam o de exigir
compensagao pela explora¢ao econémica do invento e de impedir terceiros de
explorarem economicamente o invento. As fases que antecedem a concessao,
i.e., aquela que se inicia com o depésito do pedido de patente e segue até o
momento da concessdo (fase de pendéncia administrativa do pedido de pa-
tente), e aquela que se inicia com a expiracao do privilégio sdo caracterizadas
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pela auséncia de poderes em relagao ao invento. No que tange a primeira sé ha
expectativa de direito. Em rela¢ao a segunda, com a expiragdo do privilégio
os poderes se extinguem, de forma que nao se ha de falar em privilégio, seja
de fato ou de direito. O mesmo se afirma em relagdo a hipotese de haver um
lapso de tempo entre o fim do privilégio e a entrada do primeiro concorrente
no mercado relevante, ou no caso de nenhum concorrente desejar explorar
economicamente a solugdo técnica ndo mais protegida. A situagdo aqui é me-
ramente circunstancial. No maximo, podera haver uma situagdo privilegiada,
mas nunca privilégio.

7. Convém, ainda, esclarecer sobre a qualificacdo da prote¢iao durante o
periodo de pendéncia da patente como “precaria” ou “fraca” e como “forte”
para o periodo abrangido apds a concessdo do privilégio até sua extingao.

Antes da concessao, como acima demonstrado, nao ha direito.* Depois
da concessdo retroagem os direitos elencados no Titulo 5, Se¢do I, da LPI. Uma
vez que o exercicio do poder de excluir terceiros nao é possivel em relagdo ao
passado, retroativamente o titular do privilégio s6 podera exercer o poder de
exigir compensacao pela exploragdo economica indevida de seu invento.

A referéncia a uma protegao “precéaria”, “fraca” ou “forte” estd, assim,
necessariamente vinculada a i) perspectiva do inventor e ii) a quantidade de
poderes que podem ser exercidos em relagdo ao invento.

Em mitdos, retroativamente, da data do depdsito até a concessdo, so
sera possivel ao titular do privilégio exercer um poder, qual seja o de exigir
compensac¢ao pela exploracao econdmica indevida do invento; da concessiao
até a extingdo o titular do privilégio podera exercer dois poderes, o de impedir
terceiros de explorarem economicamente seu invento e de exigir compensa-
¢do pela exploracao econémica indevida de seu invento por terceiros.

Recorda-se, neste passo, que os efeitos do direito de patente ndo se desdo-
bram em uma via de mao Unica, mas, em razao de sua natureza concorrencial,
afetam também os interesses (legitimos) vinculados ao mercado (polideria da
relagdo juridica).** Isto em conta e sob a perspectiva do agente econémico

41 Porém, sob uma perspectiva econdmica, como bem destaca o ilustre Prof. Cléemerson Merlin
Cléve em Opinido juntada aos autos da ADI 5.229, o fato de nao haver direito nao implica que o
depositante jd ndo possa usar e gozar do invento durante a fase de pendéncia da patente, pois que
podera celebrar contratos de licenga de exploragdo ou ceder o mero pedido.

42 Vide nota 25 supra.
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concorrente a protecao garantida ao titular do privilégio devera ser classifica-
da de outra forma, nomeadamente, como “forte” e “muito” forte.

A principio, surpreende o recurso a este tipo de classificagao, pois que
nada acrescenta a discussdo sobre a (in)constitucionalidade do paragrafo tinico
do art. 40 da LPL E possivel que o apelo a ele se deva a dificuldade de compreen-
sao do mecanismo de retroatividade ou que esteja, equivocadamente, como sera
demonstrado a seguir, vinculado aos efeitos econdmicos dos poderes em causa.

A falacia de generalizag¢oes precipitadas

8. O discurso centrado meramente na defesa dos interesses dos invento-
res é curiosamente e comumente marcado pelo fendmeno de faldcia de gene-
ralizagdo precipitada.*’

O problema de conclusoes generalizadas precipitadas parece estar vincu-
lado a compreensao estética do direito de patente ou, por outra perspectiva, na
nao consideragdo do direito de patente em sua instrumentalidade concorrencial.

A preocupagao com a compreensdo dindmica do sistema de patente, um
aspecto central no presente Estudo, pede que seja dado destaque aos riscos 16gi-
cos de um discurso desenvolvido estaticamente. Isto em conta, langa-se a seguir
mao de um trecho da Opiniao proferida pelo ilustre Dr. Nuno Pires de Carvalho
como base de analise. Destaca-se, nesse passo, que a escolha do texto se deveu
ao seu valor ilustrativo. Ainda, frisa-se com énfase, apesar de discordancia te6-
rica, o grande respeito ao profissional autor da passagem que se transcreve:

“Primeiro cendrio: uma empresa fabricante de equipamentos industriais
- aIndustrias para o Mundo Novo S.A. (IMN) - desenvolve em seu depar-
tamento de projetos e engenharia um novo sistema de refino de petréleo,
que aumenta sensivelmente a eficiéncia e reduz a poluigdo ambiental. Para
implementar o processo, ha que redesenhar o layout de toda a fabrica. Isto
é, o projeto s6 pode ser implementado no momento da construgéo de uma
nova refinaria — algo que, dependendo da dimenséo da unidade industrial,

43 Fala-se em faldcia de generalizagdo precipitada quando, a partir de uma amostra da realidade,
conclui-se de forma generalizada. Assim, por exemplo, no seguinte raciocinio: conhego um alemao
que gosta de beber cerveja, logo todo aleméo gosta de beber cerveja. O fato de um alemao gostar de
beber cerveja ndo permite concluir, sem um levantamento dos habitos de consumo de bebidas entre
alemaes, que todos os alemaes gostam de beber cerveja.
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leva de 4 a 5 anos para concluir, desde a elaboragdo do projeto até ao “girar
da chave” para coloca-la em funcionamento.

Pois bem. A empresa IMN depositou um pedido de patente no INPI
em 2 de janeiro de 2000, reivindicando a exclusividade para o processo.
Em 2012, a autarquia concedeu e expediu a patente. Isto é, quando a
patente foi concedida, faltavam oito anos para a sua extingéo.

Mas, entretanto, durante o periodo de pendéncia do pedido de patente,
nenhuma empresa petrolifera no Brasil lhe pediria uma licen¢a para
usar a invencéo, pois a incerteza quanto a concessdo da patente torna-
ria o investimento muito arriscado. Com efeito, a garantia da exclusi-
vidade é essencial em se tratando de produtos de baixo pre¢o unitario,
e levando em consideragido o elevadissimo custo da ere¢ao da usina. A
possibilidade de pedir danos retroativos, desde a data da publicagdo,
oferecida pelo caput do art. 44 da LPI, ndo adianta de nada, pois essa
possibilidade so existe caso a patente seja concedida. Se néo o for, para
quem investiu muito contando com a exclusividade para depois se res-
sarcir do investimento, nao sobra nada.

Neste cendrio, sobraria a IMN um prazo curto para fruir da exclusi-
vidade de sua invengdo. Perante isto, é muito provavel que a IMN nao
solicite patente, e mantenha o processo em segredo. Assim, a exclusi-
vidade que teria duracéo temporaria, passara a valer indefinidamente,
enquanto o segredo perdurar.

Ou pior: neste cenario, a IMN nio inventard o processo de refino mais
eficiente e menos poluente.

E é precisamente porque esta é uma triste realidade do panorama in-
dustrial brasileiro que o INPI promete acelerar o exame dos pedidos de
patente relativos a inventos que reduzam a emissdo de CO2. O objetivo
é de fazer com que os inventores neste campo néo se sintam desmoti-
vados pela ineficiéncia burocratica da autarquia.”

O direito de patente, ja foi afirmado, é um instrumento de natureza con-
correncial, servindo como instrumento de incentivo ao inventor para que
assuma os riscos econdmicos envolvidos no desenvolvimento de uma nova
solucdo técnica.

Assim, considerando a dinAmica dos mercados, presume-se que a empresa
IMN, antes de se langar na empreitada de desenvolvimento de um novo sistema
de refino de petroleo, proceda a calculos para avaliagdo de custos, o que implica-
ra no prévio planejamento temporal e financeiro de construgao da refinaria, por
exemplo, e para a avaliagdo dos riscos envolvidos nessa empreitada. Por con-
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sequéncia, supde-se que a decisdo de levar a cabo o projeto de novo sistema de
refinamento de petroleo implicard no convencimento de que a solugdo técnica
que se tem em planejamento culminara com a concessdo do privilégio.

Apesar de convencida do potencial inventivo da solugdo técnica, a em-
presa IMN ndo terd, durante o periodo de pendéncia administrativa do pedi-
do de patente, qualquer certeza quanto a concessao do privilégio. Isto implica
em afirmar que da decisdo de assumir um risco ndo emana qualquer direito.

O mesmo ocorreria, por exemplo, em relagdo ao agente econdmico X, ndo
inventor, que decidisse investir no aumento de seu parque industrial para du-
plicar a produgéo de seu produto. Também dessa decisdao nao emana qualquer
direito voltado a proteger o investimento necessario a consecu¢ao do projeto.

O privilégio, como acima esclarecido, s6 é concedido em relagdo aos in-
ventos que logram satisfazer os pressupostos de prote¢do. Assim, se o pro-
cesso de refinamento implicar em uma contribui¢do tecnoldgica protegivel,
a Autarquia concedera a patente e a IMN serad titular de uma vantagem con-
correncial que se consubstancia, sob uma perspectiva juridica, no exercicio
dos poderes de excluir terceiros da exploracdao econdmica do invento e exigir
compensa¢ao por sua exploragdo econdmica nio autorizada para o periodo
apos a concessdo e do poder retroativo de exigir compensagdo para a fase em
que a patente esteve pendente.

Caso contrdrio, i.e., se a patente ndo vier a ser concedida, a IMN nio
podera contar com essa vantagem e tera, a exemplo do também investidor
agente econdmico X, de lutar no mercado relevante pela preferéncia do con-
sumidor enfrentando a concorréncia por imitacdo. Por essa razao afirmou-se
diversas vezes no decorrer do presente Estudo que o direito de patente néo é
instrumento de protegdo contra riscos. Na vida adulta insita da economia de
mercado capitalista ndo existe imunidade a riscos.

Por outro lado, a possibilidade de garantia do privilégio estd condicio-
nada a satisfacdo dos pressupostos de protecao e nao a realizagdo de investi-
mentos. A afirmag¢io acima transcrita, no sentido de que a possibilidade de
exigir compensagao retroativa de nada adiantaria, pois que, na hipdtese da
patente ndo ser concedida, nada sobraria aquele que investiu muito contando
com a exclusividade para depois se ressarcir do investimento, expressa um
entendimento diverso, qual seja, o de que o investimento seria o estopim para
a garantia do privilégio.
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Outro aspecto que merece aten¢ao esta na afirmacao de que “(...) duran-
te o periodo de pendéncia do pedido de patente, nenhuma empresa petrolifera
no Brasil lhe pediria [a MIN] uma licenga para usar a invengao, pois a incer-
teza quanto a concessdo da patente tornaria o investimento muito arriscado.”

Também a decisdo de pedir licenca de uso do invento da empresa MIN
sucede uma avaliagdo economica. Para informar esta decisdo supde-se que
a empresa petrolifera va, efetivamente, considerar o andamento do processo
de exame de patente e, ainda, avaliar a utilidade do invento e a qualidade do
pedido. Se o pedido for de boa qualidade, i.e., consubstanciando boas chances
que a patente venha a ser concedida e, ainda, traduzir uma utilidade para a
empresa petrolifera, serd bastante provavel que haja procura por licenga de
uso da solugao técnica durante o periodo de pendéncia.

Caso contrario, é possivel que a empresa petrolifera decida por ndo pedir
licenga de uso a MIN em razao do invento nao ter a utilidade que seu inventor
julga que tenha. Por outro lado, a incerteza quanto a concessio da patente
pode estar relacionada a baixa qualidade do pedido, colocando em evidéncia a
improbabilidade de que a Autarquia venha conceder protegdo. Ha ainda uma
série de outros fatores econdmicos e financeiros que podem ter relevancia
para a tomada de decisao da empresa petrolifera em relacdo a possibilidade de
pedir licenca de uso do invento da empresa MIN.

Em outros termos, a hipdtese de que a empresa petrolifera ndo venha pedir
licenca @ MIN para usar seu invento ¢ uma possibilidade, entre varias outras, de
modo que ndo ¢ possivel prever a partir dela, de forma generalizada, o compor-
tamento da empresa petrolifera durante o periodo de pendéncia da patente.***

44  Aexperiéncia pratica com o direito de patentes faz possivel afirmar que concessao de licenga ja durante
o periodo de pendéncia nio é excegdo. O que efetivamente ocorre é que o prego negociado pela licenga
antes da concessao da patente ¢ geralmente mais baixo do que aquele negociado apds a concessao do
privilégio. Note-se, porém, que este fato nao permite deduzir pelo prejuizo do inventor, pois que é
possivel que o prego mais baixo negociado para a licenga durante a fase de pendéncia administrativa
seja suficiente para caracterizar um saldo positivo (lucro). Por outro lado, se ¢ legitimo ao inventor
desejar retirar o maximo de retorno econdmico de seu invento, recorda-se que o ordenamento juridico
brasileiro nao garante um “direito a lucro” ou um “direito a lucro maximo”.

45 Com o fim de demonstrar a necessidade da regra do paragrafo unico do art. 40, LPI, como
compensagao pelo atraso nos exames pelo INPI (backlog) ¢ feita mengao, nos autos da ADI 5.229,
a tecnologia ClearType da Microsoft, cuja patente foi concedida quando, decorridos 13 anos do
deposito, a tecnologia ja estava ultrapassada. Se por um lado o exemplo tem utilidade para ilustrar
os efeitos do backlog em relagao as tecnologias com ciclo de vida curta, por outro nao permite
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Com relagéo a assertiva de que a demora no exame implicaria em um prazo
curto para a MIN fruir da exclusividade de sua inven¢ao é importante relembrar
que o privilégio, no direito brasileiro, ¢ constituido por dois direitos, quais sejam,
aquele previsto no art. 42 e outro elencado no art. 44. Como explicado, com a
retroatividade do poder de exigir compensagdo o periodo completo de vigéncia
do privilégio resta juridicamente protegido. A empresa MIN podera, entdo, fruir
da vantagem concorrencial em rela¢iao ao periodo integral da vigéncia da patente
exigindo compensagdo por eventuais atos violadores de seu privilégio.

No contexto de discussdo sobre a (in)constitucionalidade do paragrafo
unico, do art. 40, LPI, é comum o entendimento de que em razao dos atrasos
na conducio dos exames pela Autarquia ndo seria possivel ao titular fruir do
privilégio ou que s6 seria possivel dele fruir por um periodo curto. Para além
do que se supde ser dificuldade de compreensdo do mecanismo de retroati-
vidade paira, ainda, em torno do poder de exigir compensagdo, uma queixa
no sentido de que ele nao seria um instrumento suficiente a compensar as
eventuais perdas economicas vinculadas ao periodo de pendéncia da patente.

De plano, da demora da Autarquia na condu¢ao de exame técnico dos
pedidos de patente nio é possivel concluir que o titular ndo poderia fruir eco-
nomicamente do privilégio, ou que s6 poderia dele fruir por um periodo mui-
to curto, pois que ndo ha, entre a pendéncia do pedido de patente e a possibili-
dade de fruir economicamente do privilégio, uma relacao de causalidade dire-
ta. A fruicao econdmica do invento durante a fase de pendéncia dependera do
interesse de agentes econdmicos em negociarem licengas de uso do invento,
ou do interesse do consumidor pelo invento oferecido ao mercado. A demora
da Autarquia na condugdo do exame técnico é um mero fator que, a depender
das circunsténcias, podera influir na tomada de decisdes economicas.

No que toca a queixa de que o direito previsto no art. 44 LPI ndo se-
ria suficiente para compensar as eventuais perdas economicas vinculadas ao
periodo de pendéncia da patente, recorda-se o fato da LPI oferecer critérios

demonstrar a razdo de se reclamar a compensagdo em discussao, pois que nao ¢ fornecida qualquer
evidencia no sentido de que a Microsoft ndo tenha licenciado a tecnologia durante a fase de
pendéncia do pedido de patente. Efetivamente, considerando a posi¢do econémica da empresa no
mercado relevante, a mengao a tecnologia da Microsoft para o fim proposto ndo poderia ser mais
infeliz, pois que as chances de que a tecnologia nao tenha sido licenciada e que, consequentemente,
a empresa nao tenha fruido economicamente do invento, sdo praticamente inexistentes.

179



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

objetivos para o calculo da compensagdo devida.*® O destaque as palavras
critérios objetivos tem por fim ressaltar que, se por um lado ¢ legitimo aos
inventores desejarem o maximo de lucro possivel, a esse desejo ndo corres-
ponde qualquer direito no ordenamento juridico brasileiro. Assim, é sempre
necessario inquirir a natureza dos critérios que embasam a reclamac¢ao. Uma
discrepancia entre valores calculados com base em critérios objetivos e o de-
sejo subjetivo de lucro nao sera fator suficiente para legitima-la.

Na mesma medida em que nao é correto do ponto de vista légico afirmar,
de forma generalizada, que durante o periodo de pendéncia a empresa IMN nao
fruiria de seu invento (a possibilidade de que empresas de petréleo contratem
licenga mesmo e apesar da pendéncia é real), também nao é de boa légica pres-
supor, de forma generalizada, que a concessdo do privilégio corresponda frui-
¢do econdmica do invento. Isto é assim porque ndo hd, no mercado, qualquer
certeza de que a empresa petrolifera, depois da concessdo do privilégio, tenha
interesse em acordar licenca de uso da invengdo da MIN. A razao disso podera,
por exemplo, estar vinculada ao desenvolvimento paralelo de um processo de
refinamento de 6leo muito melhor por um agente inventor concorrente.

Em sintese, da insatisfacdo (justificada ou injustificada) com a eficacia
do poder de exigir compensagdo garantido na LPI nao ¢ possivel concluir que
o titular do invento ndo desfrute (retroativamente) de protecdo também em
relagdo ao periodo de pendéncia da patente.

A falacia da generalizagao precipitada também esta presente quando, no
trecho transcrito, presume-se que na impossibilidade de fruir do privilégio
(uma afirmag¢ao que também revela uma falacia de generalizagdo precipita-
da) o inventor manteria o invento em segredo ou até mesmo nao se langaria
na empreitada de inventar. A decisdo de assumir ou nio assumir o risco de
investir no desenvolvimento de nova tecnologia ¢ complexa, abrangendo a
consideracdo de uma série de fatores econdmicos.

Por fim, retomando neste passo a classificacdo proposta no item anterior,
concluisse nao ser possivel, sob uma perspectiva econdmica, uma qualificagdo

46 LPI, Art. 210 - Os lucros cessantes serdao determinados pelo critério mais favoravel ao prejudicado,
dentre os seguintes: I - os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagao nao tivesse
ocorrido; ou II - os beneficios que foram auferidos pelo autor da violagao do direito; ou III - a
remunerag¢do que o autor da violagdo teria pago ao titular do direito violado pela concessio de uma
licenga que lhe permitisse legalmente explorar o bem.Ref- Lei
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generalizada da protegdo vinculada ao privilégio nas fases que antecedem e
precedem sua concessdo, pois que, se a intencéo é qualifica-la, isto deverd ser
feito pela analise caso a caso.

A boa compreensao do privilégio garantido no Art. 5, XXIX, Constitui-
¢do do Brasil, exige considerar e entender a realidade dos mercados e o papel
do privilégio como instrumento concorrencial.

9. Quanto maior o periodo de pendéncia de pedido de patente, maior o
tempo marcado por incerteza quanto a concessao ou nao concessao do pri-
Vilégio. Esta incerteza afeta tanto o inventor como o seu concorrente. Porém,
ja se adianta, neste passo, que isto nao significa que o atraso nos exames de
pedidos de patente seja a causa da inconstitucionalidade que se reclama em
relagdo ao paragrafo unico, do art. 40 LPI.

Do ponto de vista juridico o depositante de patente s sera titular de
direitos (retroativo e nao retroativos) em relagdo a seu invento depois de con-
cedida a patente.

Do ponto de vista economico, ja o pedido de patente gera efeitos que
influenciam as decisdes a serem tomadas pelos agentes econdmicos invento-
res ou nao inventores, pois que, concedida a patente, o entdo titular do direi-
to podera exigir retroativamente compensagao por atos ocorridos durante a
fase de pendéncia da patente, além da imediata cessacdo de qualquer ato de
contrafacao. Isto implica em ndo ser possivel determinar durante a fase que
antecede a concessdo se a explora¢do econémica do invento é permitida ou
nao (recorda-se que o direito de pedir compensagéo esta vinculado ao direito
de impedir, cujo exercicio nao é possivel no passado).

Assim, da mesma forma que inventor sé sabera no futuro se pode ou nio
pode contar com o privilégio e se tera de lutar pela preferéncia do consumidor
suportando a concorréncia de imitagdo ou se munido da vantagem concorrencial,
também o concorrente so sabera no futuro se a exploragdo econémica da solugao
para a qual se requereu a concessao do privilégio é ou ndo ¢ permitida/proibida.

Isto em conta pedidos de patente tém por efeito gerar um fator de risco
adicional que devera ser considerado pelos agentes concorrentes para infor-
marem suas decisoes relativas a assumirem ou nao assumirem riscos em suas
atuacdes econdmicas.
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O fato dos pedidos de patente implicarem na geragdo de um risco adicio-
nal aos concorrentes corresponde, na perspectiva dos depositantes de pedidos
de patente, a um valor estratégico.

Lembrando que os empresarios atuam nos mercados buscando o lucro
e que quanto menor a concorréncia maior serd a possibilidade de atingirem
este objetivo, o deposito de pedidos de patente é economicamente vantajoso,
mesmo que eles ndo venham a ser concedidos.

O artigo 40 e seu paragrafo inico da Lei 9.279/96

10. A garantia de um privilégio em relagdo a inventos que satisfacam os
requisitos de prote¢ao pressupde um processo que se inicia com a proposicao
do pedido de patente.47 Apresentado, o pedido serd submetido a exame for-
mal preliminar e, se devidamente instruido, sera protocolizado, considerada a
data do depdsito a de sua apresentacao.48 O pedido de patente sera mantido
em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de deposito ou da prio-
ridade mais antiga, quando houver, apds o que sera publicado.49 A publica-
¢do do pedido podera, porém, ser antecipada a requerimento do requerente.*

O exame de mérito do pedido de patente, i.e., a verificagdo de satisfacao
dos pressupostos de protecdo, devera ser requerido pelo requerente ou por
qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data
do depdsito, sob pena do arquivamento do pedido.” Concluido o exame sera
proferida decisdo, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.”> Por fim, a
patente sera concedida depois de deferido o pedido e comprovado o pagamen-
to da retribui¢do correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.>

47  Art. 19 LPL
48 Art. 20 LPL
49  Art. 30 LPL
50 Art. 30 LPI, paragrafo inico.
51 Art.33 LPI
52 Art.37LPI
53 Art.38 LPI
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Nos termos do art. 40 LPI a patente de inven¢ao vigorara pelo prazo de 20
(vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados
da data de depdsito. Porém, de acordo com o paragrafo tinico do dispositivo, o
prazo de vigéncia da patente de invenc¢ao nao sera inferior a 10 (dez) anos, ea 7
(sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concesséo,
ressalvada a hipotese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito
do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior.

Trazendo, nesse passo, um novo elemento ao raciocinio até aqui desen-
volvido, qual seja o do periodo de vigéncia do privilégio, retoma-se a ilustra-
¢do do jogo de xadrez.

Imagina-se uma competi¢do de xadrez. Nos termos das regras de jogo
sera garantido ao jogador ‘A’ uma vantagem na partida em relagao ao jogador
‘B’. Propde-se, entao, duas formas de garantir ao jogador ‘A’ uma posigdo pri-
vilegiada no jogo, quais sejam:

1. o jogador B ¢ informado que s6 podera mover o seu bispo a partir do

décimo lance da partida;

2. o jogador B ¢é informado que ndo podera mover o seu bispo durante,
no minimo, 10 lances da partida, mas ndo é informado a partir de que
momento do jogo podera comegar a mover a pega;

Na perspectiva do jogador B a vantagem garantida ao jogador A na hi-
potese marcada com o nimero 1 possivelmente o levara a elaborar uma estra-
tégia de jogo que viabilize, a médio prazo, compensar sua desvantagem para,
no minimo, permanecer no jogo para além dos 10 primeiros lances. Ademais,
consciente do fato de que podera usar seu bispo a partir do décimo primeiro
lance, podera planejar langar mao da pega para, entdo, minimizar a desvanta-
gem sofrida na primeira fase da partida.

Em outros termos, informado sobre qual pe¢a ndo podera mover e sobre
a duragdo da proibigdo, i.e., conhecendo a dimensdo de sua desvantagem, o
jogador B contard com a seguranca necessaria para se langar na competicdo
de xadrez apesar de sua condigdo desvantajosa em relagao ao jogador B.

Outra sera a situagao na hipdtese marcada com o numero 2. Faltando
a informacéao sobre a dimensdo exata de sua desvantagem em relagdo ao jo-
gador A - no caso ele apenas estd informado sobre sua duragio minima (10
lances) - nao podera elaborar calculos, desenvolvendo uma estratégia que lhe
permita compensar sua posi¢do desvantajosa. Ainda, resta incerta (insegura)
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a possibilidade de poder langar méao de seu bispo no jogo, pois que este podera
terminar antes do evento que dara ensejo a contagem dos dez lances.

A gravidade dos efeitos da desvantagem do jogador B em relagao ao joga-
dor A nas hipdteses marcadas com o nimero 1) e 2) sdo, evidentemente, diver-
sas. Na hipdtese marcada com o numero 1) o jogador B conta, apesar da des-
vantagem, com uma perspectiva razoavel de permanecer no jogo (a liberdade
de jogo ¢ limitada). Na impossibilidade de proceder a calculos e desenvolver
estratégia de jogo a perspectiva de permanecer no jogo na hipdtese marcada
com o numero 2) resta bastante reduzida, sendo até mesmo impossibilitada.

A ilustragdo permite antever a importancia do conhecimento da dimen-
sao da vantagem concorrencial vinculada ao privilégio ou, em outras pala-
vras, da desvantagem concorrencial no “jogo” do mercado.

Com a publica¢io do pedido de patente o concorrente do requerente, em
paralelo com a ilustracdo oferecida, tem a sua disposi¢do a informacéo sobre
qual “peca” (solugao técnica) recaira a vantagem de seu adversario. O mesmo,
porém, ndo ocorre com relagdo a duragéo do privilégio.

Em miutdos, assim a arquitetura legal do art. 40 LPI e de se paragrafo tnico:

« no caput do artigo 40 sdo garantidos 20 anos de prote¢do a contar
da data de depdsito (15 anos para o modelo de utilidade),

« aseu turno, o paragrafo inico determina que a protegdo nunca
sera inferior a 10 anos a contar da data de concessao (7 anos para
o modelo de utilidade) de forma que,

o se o procedimento de exame e concessiao da patente de inven¢do
ocorrer em um periodo menor do que onze anos, ou em um peri-
odo menor do que 9 anos para os modelos de utilidade, a duragéo
do privilégio serd, nos termos do artigo 40 LPI, de 20 anos, ou de
15 anos para os modelos de utilidade,

« se, porém, o procedimento de exame e concessdo da patente de
inven¢do ocorrer em um prazo maior do que 10 anos para as
patentes de invenc¢do, ou maior de 8 anos para os modelos de
utilidade, o prazo de protegao se estendera para além dos 20 anos
previstos no artigo 40 LPI e resultara da soma do tempo decorri-
do durante o processo de exame e concessao da patente, somado
de 10 anos no caso das patentes de invengdes e de 7 anos no caso
dos modelos de utilidade
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Supondo, entdo, que um pedido de patente venha a ser concedido pela
Autarquia em um prazo de 5 anos, a duragdo do privilégio sera de 20 anos
(art. 40 LPI). No caso do processo de um pedido de patente ter consumido 12
anos, a duragao do privilégio sera de 22 anos (12 anos decorridos da data do
depdsito do pedido de patente até a concessao do privilégio pela Autarquia +
10 anos, como previsto do paragrafo unico do artigo 40 LPI).

Da regra retira-se as seguintes consequéncias:

o0 prazo de prote¢ao determinado no art. 40 LPI, respectivamente
20 anos para as patentes de inven¢ao e 15 anos para os modelos de
utilidade, s6 vale em relagdo aos pedidos de patente de invengao
examinados em um periodo inferior a 11 anos e, no que toca os de
modelo de utilidade, examinados em um periodo inferior a 9 anos.

» com relagao aos pedidos examinados em um tempo superior a 10
anos no caso da patente de invencéo e superior a 8 anos no caso
do modelo de utilidade, o prazo de duragdo do privilégio nao é
determinado, pois que serd a soma do periodo de tempo consu-
mido para proceder com o exame do pedido de patente somado
de 10 anos (ou 7 anos nos casos dos modelos de utilidade);

Tendo em conta ndo ser possivel prever, no momento do de-
posito do pedido de patente, quanto tempo a Autarquia necessita-
ra para completar o processo de exame, s6 é possivel afirmar, no que toca
a duragdo (total) do privilégio, que ele durara, na melhor das hipéteses, 20
anos, podendo, na pior das hipdteses, estender-se pelo tempo.

Neste contexto, enquanto no caput do artigo 40 LPI o legislador determinou
a duragdo total da vigéncia do privilégio, a seguir, com a introdugao do paragrafo
40, a fez indeterminada, pois que, como acima explicado, ninguém sera capaz de
afirmar, no momento do depésito do pedido, seu prazo total de vigéncia.

Em outras palavras, enquanto nos termos do caput do Art. 40 LPI a res-
posta a pergunta “quanto tempo durara o privilégio garantido no Art. 5, XXIX
da Constituigdo brasileira?” é 20 anos, o paragrafo unico ndo mais possibilita
oferecer uma resposta a questdo. Destaca-se, neste passo, que a informagéo de
que o privilégio duraria no minimo 10 anos a contar da concessdo (ou 7 anos
para os modelos de utilidade) nao ¢ suficiente para a resposta que se pede com
a proposic¢do da pergunta.
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Imaginando que a questio sobre a duragéo total do privilégio fosse uma per-
gunta de um teste de matematica, a demonstracdo da resposta seria a seguinte:

o Inicio de contagem do prazo de vigéncia do privilégio = data do
deposito

o X corresponde tempo do procedimento administrativo
« prazo minimo a partir da concessdo = 10 anos
e« >X+10=7

Indicar a duragéo total do privilégio implica em conhecer o valor de X. En-
quanto este elemento nao for conhecido, nao serd possivel fornecer uma respos-
ta a questdo proposta. Considerando que a variavel s6 sera conhecida no mo-
mento da concessdo, enquanto durar a fase administrativa do pedido os agentes
econdmicos ndo estarao informados sobre a duragéo do privilégio, estando em
situagdo semelhante ao jogador B na hipo6tese acima marcada com o nimero 2.

Nota-se, como foi demonstrado em Opinido juntada aos autos da ADI,
que o tempo do procedimento administrativo nunca é determinavel.** Consi-
derando o papel essencial da informagéo sobre a duragdo do privilégio como
elemento essencial para que os agentes econdmicos, sejam eles inventores ou
nao inventores®, possam proceder a calculos e desenvolver estratégias eco-

54  Vide pagina 10 da Opiniao do ilustre Dr. Nuno Pires de Carvalho juntada aos autos da ADI 5229.

55 Recordando que os interesses dos titulares de privilégio nao sdo necessariamente harmonicos com o
objetivo perseguido com a garantia do privilégio, insta questionar a legitimidade do discurso de defesa
da constitucionalidade do paragrafo unico do art. 40 LPI em nome de toda a classe de inventores.
Como demonstrado acima com a ilustracao do mercado de saca-rolhas, o dispositivo em critica tem o
condao de prejudicar a tomada de decisoes estratégicas quando a concorréncia ocorre por superagao
de tecnologia patenteada de inventor concorrente. Vide a discussdo que envolveu a implementagio do
Acordo do TRIPS nos Estados Unidos da América, implicando na alteragao da contagem do prazo de
vigéncia da patente de 17 anos da data de sua concessao para 20 anos contados da data do depdsito.
Destaca-se, neste contexto, o conteudo de uma manifestagdo do Comité de Tecnologia e Inovagio
da Conferéncia de Pequenas Empresas, realizada em 24 de julho de 1995. Manifestando-se contra
a proposta H.R. 359 (Dole/Rohrabacher), que propunha garantir um prazo minimo de patente de
17 anos contado da concessdo do privilégio ou de vinte anos contado da data do depdsito, devendo
prevalecer o maislongo, transcreve-se: “Entre os delegados da Se¢ao de Tecnologia e Inovagao incluem-
se representantes de empresas envolvidas com patentes e invengdes. A agenda deste Comité inclui
a discussdo sobre o direito de patente nacional. N6s, que presidimos o presente Comité, desejamos
informar que os delegados apoiam o GATT e se opoem especificamente a disposi¢ao que permite
que os termos da patente sejam baseados na data de concessdo, pois que isso elimina os incentivos
para o requerente processar o pedido de patente rapidamente. O tempo é extremamente importante
para pequenas empresas preocupadas com o desenvolvimento e comercializagdo de tecnologia. Nao
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ndmicas, insta reconhecer a importancia de a lei sempre fornecer um prazo
determinado de duragao total do privilégio.*®

11. Neste passo é importante trazer a baila a questdo dos “certificados
complementares de protecao”. A comercializagdo de alguns tipos de produtos,
como os medicamentos, por exemplo, esta sujeita, por razoes de seguranga, a
expedicao de autorizagdo de comercializagdo. Considerando que o processo ad-
ministrativo que antecede a expedigdo de autoriza¢ao de comercializagdo toma
tempo, a legislagdo europeia, por exemplo, garante aos titulares de patente a
possibilidade de requerem uma extensio da protecdo da patente por até 5 anos.

Na Unido Europeia, como no Brasil, o prazo de vigéncia da patente é de
20 contado da data do depdsito. Para os casos em que a explora¢do econdmi-
ca do invento estd condicionada & emissdo de autorizacio de comercializa-
¢do sera possivel requerer uma extensiao de até 5 anos. Assim, por exemplo,
o0 agente econdmico europeu que deseje elaborar sua estratégia de entrada no
mercado explorando economicamente a patente de um medicamento depois
de extinto o privilégio podera proceder a calculos e desenvolver suas estraté-
gias informado da duragdo do tempo do privilégio, que sera de, considerada a
hipdtese de extensdo por requerimento de protecio complementar, no mini-
mo 20 e no maximo 25 anos.

desejamos voltar a um sistema que cria incentivos para atrasos nos exames por parte de qualquer
pessoa. Votamos para nao apoiar o H.R.359 porque ele recompensa o atraso do requerente e nos move
para longe de um padrio internacional.” (tradugao livre). O texto transcrito é encontrado em Patents
Legislation: Hearings Before the Subcommittee on Courts and Intellectual Property of the Committee
on the Judiciary House of the Representatives. By United States. Congress. House. Committee on the
Judiciary. Subcommittee on Courts and Intellectual Property, pag. 159.

56 Ha quem argumente que também o Direito de Autor nao oferece um prazo determinavel de protegéo,
de modo que a indeterminagédo do privilégio seria comum na ordem juridica brasileira. Sem alongar
na apreciagao do instituto juridico, o que extrapolaria os limites do presente Estudo, destaca-se que,
ao contrario do direito de patente, a legitimagao do direito de autor é encontrada na pessoa do autor.
Consequéncia disto é a garantia expressa de dois feixes de prerrogativas, quais sejam as morais (direito
pessoal) e as patrimoniais. Evidentemente, as prerrogativas morais, porque vinculadas a pessoa do
autor, acompanham o autor durante toda a sua vida. A vida, a seu turno, é um fator naturalmente
indeterminado. A protegdo autoral, por conseguinte, é vitalicia. No que toca os direitos patrimoniais,
perduram por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. Ao
contrério do direito de autor o direito de patente ndo esta diretamente vinculado a pessoa do invento,
de modo que o argumento nio é efetivo para sanar o problema da ndo determinagéo do prazo total de
duragéo da patente introduzido pelo paragrafo unico do art. 40, LPIL.
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Voltando a atengdo ao paragrafo inico do art. 40, LPI, nota-se, em relagdo
a estrutura da regra que da corpo aos certificados complementares de protegao,
pertinentes a atos das ANVISAs locais, mas jamais dos INPI’s mundo afora,
uma diferenca importante: enquanto o primeiro faz o periodo de vigéncia do
privilégio variavel e, portanto, ndo determinavel, o segundo fornece a informa-
¢do quanto a duragao da protegdo. Por outra via, enquanto na primeira hipotese
falta aos agentes econdmicos uma informagao essencial para informarem suas
decisoes econdmicas, na segunda hipétese eles contam com ela.””

Por outro lado, privilégio e a autorizagdo de comercializa¢ao nao se dei-
xam confundir. O primeiro garante a seu titular uma vantagem concorrencial
nos mercados, o segundo garante ao titular um direito de comercializar, de
forma que uma eventual mora da agéncia sanitdria em nada se confunde com
a ineficiéncia do INPL.®

Evidentemente, o paragrafo tnico do Art. 40 LPI ndo toca a questao de
autorizacao de comercializa¢ao ou, em outros termos, a compensagao proteti-
va nele prevista esta vinculada ao direito de impedir terceiros de explorarem
economicamente o invento e de exigirem compensagdo pela exploragao in-
devida, e ndo ao direito de comercializar. Isto se deixa inferir ndo apenas do
fato de o dispositivo fazer referéncia expressa ao INPI, mas também pelo fato
de que a regra nele prevista atinge todas as classes de inventos, o que inclui os
inventos cuja comercializagdo nao estd vinculada a autorizagdo especial.

Em sintese, o pardgrafo unico do art. 40 LPI foi introduzido para com-
pensar o inventor pelo atraso nos exames de pedidos de patente (backlog), i.e.,

57  Eneste sentido que é feita referéncia a0 mecanismo de compensagio em discussio como uma “jabuticaba”.

58 Vide BARBOSA, DENIS Borges. A inexplicavel politica publica por tras do paragrafo unico do art.
40 da Lei de Propriedade Industrial, 2013. “Em sintese, a patente cobre a exclusividade da tecnologia
reivindicada; o SPC [Certificado de Protegdo Especial, i.e., autorizagao de comercializagdo] somente o
produto registrado. Como o produto é registrado alhures, s6 1a a exclusividade sera ampliada, pois nao
ha objeto possivel em face de uma patente emitida no Brasil. Em segundo lugar, a prote¢do suplementar
(a legislagdo comunitaria e nacional evita com énfase chamara protegio de “patente”) é eventual, e
resulta em cada caso de razdes completamente independentes da concessdo da patente. S6 ha SPC
se o registro sanitdrio demorar. Assim, a natureza desse Certificado ¢ indenizatéria, compensagao
de uma mora da Administracdo, em propdsito absolutamente diverso da concessdo patentaria, e no
consequéncia da simples revelagao da tecnologia ao ptblico.” (texto entre colchetes adicionado).
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pela ineficiéncia do processo de exame do pedido de patente, e nao pelo tempo
envolvido no procedimento de concessio de autorizagdo de comercializa¢do.”

12. Duas outras teses desenvolvidas no contexto da discussdo sobre a
inconstitucionalidade do paragrafo unico do art. 40, LPI, merecem mengao.

Por uma, ha quem defenda que a referéncia a vigéncia da patente no ca-
put do art. 40 da LPI estaria restrita ao periodo em que o titular pode exercer
o direito de excluir terceiros da explora¢do econdémica de seu invento e nao
aquele retroativo, em que, impossibilitado de exercer a exclusdo, s6 podera
exigir compensacao.

Se a referéncia a vigéncia da patente no dispositivo mencionado s6 abar-
casse o tempo em que o titular pode exercer o direito de exclusdo, entdo seria
imperativo inferir que a vigéncia da patente se iniciaria com sua concessdo.*

Seguindo com o raciocinio, haveria, entdo, dois tipos de protecao. Pres-
supondo eficiéncia da Autarquia na condugdo do exame técnico a vigéncia
da patente estaria determinada no caput do art. 40, de modo que seria de 20
anos a contar da data do depdsito do pedido de patente. Caso contrario. i.e.,
na hipétese do exame se estender pelo tempo, a vigéncia seria contada a partir
da concessao da patente e seu prazo seria, de acordo com a letra do paragrafo
Unico do art. 40, de, no minimo, 10 anos

Sem aprofundar na critica de que uma interpretagdo deste tipo nao parece
possivel frente a estrutura da LPI e, ainda, ao fato de fazer impossivel saber, no
momento da data do depdsito, quando a vigéncia do direito se iniciaria, de forma
que, como sera demonstrado a seguir, a inconstitucionalidade do preceito persis-

59 Nao sem manifestar, mais uma vez, a devida considera¢ao a Opinido do ilustre Dr. Nuno Pires de
Carvalho, destaca-se, na didatica ilustragao com a empresa “Medicamentos para Salvara Vida” (MSV),
pag. 5, confusdo entre o privilégio garantido no Art. 5, XXIX, Constituigdo do Brasil e autorizagio
de comercializagao. O (evidente) objetivo do paragrafo unico do art. 40, LPI, ndo é compensar o
inventor por um eventual atraso no exame de requisito de seguranga, o que condiciona a emissao de
autorizagdo de comercializagdo, mas antes compensa-lo pelo atraso do INPI na condugdo de exame
técnico voltado a constatar a satisfagdao dos pressupostos de protecao pelo direito de patente.

60 De acordo com BARBOSA (2013), nota 57, supra, a legislagdo brasileira pertinente de 1945 e 1969
determinava que o prazo de vigéncia da patente no Brasil era de 15 anos contado da concessao do
privilégio Por outro lado a legislagdo de 1967 determinava quinze anos a partir da concessdo, se essa
se desse a mais de cinco anos do depdsito. A alteragdo no termo inicial da vigéncia da patente da
data de concessdo para a data do deposito do pedido de patente na legislagao subsequente, de 1971,
deveu-se aos problemas criados pelo sistema anterior, que implicavam em privilégios de duragio
muito alongada, sdo ilustrados por BARBOSA no trabalho citado.

189



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

tiria, surpreende ter passado desapercebido aqueles que defendem tal tese que o
prazo de 10 anos de vigéncia da patente confrontaria o art. 32 TRIPS, acordo que
faz parte da ordem juridica brasileira por for¢a do Decreto 1.355/94.%'

A li¢ao primorosa de Carlos Maximiliano cai aqui como uma luva e, de
forma sintética, diz tudo o que deve ser dito em rela¢do a esta tese:

Deve o direito ser interpretado inteligentemente: nao de modo que a
ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniéncias, va ter a
conclusdes inconsistentes ou impossiveis”.62

Por outra, reclama-se que, sendo o paragrafo nico fruto de uma deci-
sao politica, ndo caberia ao Judiciario questiona-lo. Esquece-se, neste passo, que
toda lei é produto de decisdo politica. O que se discute em uma agdo de incons-
titucionalidade é a adequagdo constitucional da decisdo politica e ndo a decisao
politica em si considerada. Nesse sentido transcreve-se a licao do ilustre Prof.
Clémerson Merlin Cleve em Opinido juntada aos autos da ADI 5.529 (pag. 65):

“Finalmente, nunca é excessivo recordar que a Constitui¢do nio se
subordina a legislagdo infraconstitucional. Diversamente, as escolhas
politicas do legislador é que devem observancia aos preceitos funda-
mentais constitucionais. Subverter tal ordem de ideias significa des-
construir todo o edificio jusnormativo erigido por séculos de consti-
tucionalismo. Trata-se de preservar a Constituicdo frente as disputas
havidas no seio das maiorias ocasionais. A lei ordindria, como resul-

61 Trips, art. 33: “A vigéncia da patente ndo sera inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da
data do depdsito.” Vide, ainda, o sumario da OMC sobre a decisao do Grupo Especial referente a
controvérsia entre os EUA e o Canada versando sobre o termo de vigéncia de 17 anos a contar da
data da concessdo na legislagio canadense (WT/DS170/R, 2000): “A Camara de Apelagdo manteve a
decisdo proferida pelo Painel de que a Lei de Patentes do Canada em questao era inconsistente com
o art. 33 [TRIPS], uma vez que o termo de prote¢do da patente na Segao 45 da antiga Lei de patentes
(i.e., data de concessdo da patente somado de 17 anos) nio atendeu ao requisito de “20 anos a partir
da data do depésito” do art. 33. A Camara de Apelagao considerou o texto do Art. 33 inequivoco
ao definir “data de depdsito somado de 20 anos” como a primeira data a partir da qual o prazo de
prote¢do de uma patente poderia terminar, e este prazo de 20 anos deve ser “um direito prontamente
discernivel e especifico, e deve ser claramente reconhecido como tal pelo requerente da patente
quando um pedido de patente é depositado ” (tradugao livre). O original pode ser visto aqui: https://

www.wto.org/english/tratop e/dispu_e/cases e/lpagesum e/ds170sum e.pdf.

62 Maximiliano, Carlos. Hermenéutica e aplicagdo do direito. Livraria Freitas Bastos, sexta edi¢do, Rio
de Janeiro, 1957, p.201
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tado do cotidiano embate politico entre for¢as econdmicas e sociais,
submete-se & Constitui¢do, e ndo o contrario. [grifo acrescentado]

13. O TRIPS

Argumenta-se, nos autos da ADI 5.229, que com a eventual declara(;éo
de inconstitucionalidade do paragrafo unico do Art. 40, LPI, nao seria possi-
vel justificar aos parceiros comerciais do Brasil na Organizagdo Mundial do
Comércio (OMC) a violagdo da obrigac¢ao de conceder patentes de forma cé-
lere, conforme o disposto no nimero 2 do art. 62 do Acordo TRIPS, e que um
eventual recurso ao Mecanismo de Solugao de Controvérsias questionando a
demora do INPI em conceder patentes poderia vir a ser coroado por sucesso.

Assim o texto do dispositivo em questio:

Art. 62
(...

2. Quando a obten¢do de um direito de propriedade intelectual estiver
sujeita & concessdo do direito ou a seu registro, os Membros, sem pre-
juizo do cumprimento dos requisitos substantivos para obtengdo dos
direitos, assegurardo que os procedimentos para concessio ou registro
permitam a concessdo ou registro do direito num prazo razoavel, de
modo a evitar redugéo indevida do prazo de protegio.

Da leitura do dispositivo retira-se a i) obrigagdo do Estado signatario de ii)
assegurar procedimentos de concessao ou registro, iii) que permitam a concessao
ou registro do direito num prazo razoavel, de modo a evitar redugdo indevida do
prazo de protecdo. Em outros termos, a obrigagao assumida esta diretamente vin-
culada a garantia de um procedimento caracterizado por eficiéncia.*®

A seu turno, o paragrafo tnico do artigo 40 da LPI tem por objetivo
compensar o inventor pela ineficiéncia do procedimento em questdo e ndo,
evidentemente, resolver o problema de falta de eficiéncia da Autarquia na con-
ducédo do exame dos requisitos de patenteabilidade.

Sendo a compensagdo garantida consequéncia do procedimento inefi-
ciente, a eventual declaracdo de inconstitucionalidade ndo geraria qualquer
efeito em relagdo ao fato do Brasil nao estar, ha muito, cuamprindo com a obri-

63 Nesse passo faz-se referéncia a discussdo sobre a determina¢do do conteudo a que se refere a
expressao “prazo razoavel” na interpretacao do Art. 62, nimero 2, TRIPS.
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gacao assumida como signatario do Tratado Internacional e, por conseguinte,
desde entéo, arriscando um recurso ao Mecanismo de Solugdo de Controvér-
sias por parte de um de seus parceiros concorréncias.

Ainda, destaca-se que a forma como foi garantida a compensagao, vincu-
lando-a ao tempo de exame da Autarquia, tem por consequéncia, em relacao
aos inventos de ciclo de vida longa,** fazer economicamente atrativa a demora
na condugao de exames de pedidos de patente.

Nos autos da ADI 5.529 ha quem se insurja contra a afirmagdo de que os
depositantes de pedidos de patente procurariam ativamente retardar a fase de
pendéncia administrativa.

Ressalta-se, neste passo, que a preocupagdo com este tipo atitude por
parte dos depositantes de pedidos de patente é mundial. Se por um lado uma
busca na internet oferece uma série de resultados ensinando como o deposi-
tante deve agir para estender o periodo de exame dos requisitos de patentea-
bilidade® (como acima mencionado, pedidos de patente sio dotados de valor
econdmico estratégico nos mercados), por outro chama-se atengao a produ¢ao
académica volta a analisar fendmeno.®

64 Enquanto a ineficiéncia da Autarquia afeta negativamente toda a classe de inventos, a compensagao
prevista no paragrafo inico do art. 40, LPI, aproveita, em primeira linha, as tecnologias de vida
longa, como, por exemplo, a do setor farmacéutico. Tecnologias de vida curta - as da 4rea de
comunicagio, por exemplo - pouco aproveitam da compensagio em questio.

65 Neste passo sugere-se ao leitor proceder uma busca Google com os termos “strategy delaying the
granting of a patente”.

66 Vide, por exemplo, o estudo de HENKEL e JELL , HENKEL, Joachim / JELL, Florian. Patent Pending
- Why faster isn’t always better. (October 2010). Henkel, Joachim and Jell, Florian, Patent Pending
- Why Faster Isn’t Always Better (October 1, 2010), SSRN: https://ssrn.com/abstract=1738912
ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1738912, que teve por objeto a andlise de 443.988 pedidos de
patentes depositados frente a autarquia alema responsével pelo procedimento de analise de pedidos
de patente. De acordo com os autores, naquela jurisdigdo o indice de atrasos no procedimento
induzidos pelos requerentes foi superior a 50%. Nele os economistas consideraram os motivos que
estimulam os requerentes de patentes alangarem mao de estratégias sofisticadas para estenderem no
tempo o procedimento que culmina com a decis@o sobre a concessao do privilégio. Para a apuragao
do elemento foram realizadas entrevistas e coletas de dados por meio de questionarios enviados
aos requerentes de pedidos de patentes. Os motivos mais citados como estimulo para o emprego
das estratégias voltadas a estender no tempo o procedimento em questdo foram “criar inseguranga
em relagdo aos concorrentes” e “ganhar tempo para proceder com avaliagdes [econdmicas]”. De
maneira esperada, o estudo econdmico demonstrou que o emprego deste tipo de estratégia é
contraprodutivo para o processo inovador, resultando em aumento de beneficios privados as custas
de um efeito negativo para o bem-estar social. Por outro lado no trabalho de RASSENFOSSE,
Gaétan / ZABY, Alexandra K. The economics of patente backlog, (Julho 10, 2016), SSRN: https://
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Efetivamente, no que tange o Acordo TRIPS, o que ndo se deve perder de
vista é o disposto no art. 7, que se transcreve:

“a protegdo e a aplicacdo de normas de prote¢do dos direitos de pro-
priedade intelectual devem contribuir para a promogido da inovagédo
tecnoldgica e para a transferéncia e difusdo de tecnologia, em beneficio
mutuo de produtores e usudrios de conhecimento tecnoldgico e de uma
forma conducente ao bem-estar social e econémico e a um equilibrio
entre direitos e obrigagdes.”

E questionével até que ponto a protegdo garantida pelo mecanismo do
paragrafo unico do art. 40 LPI, que vai além da medida 6tima de trade-oft
entre as falhas de mercado, ndo estaria afrontando o objetivo da protegao pela
propriedade intelectual como deseja o Acordo mencionado.

A inconstitucionalidade do paragrafo unico do art. 40

14. A razdo de se reclamar a inconstitucionalidade do paragrafo tinico
do art. 40 LPI é encontrada, em um primeiro momento, na forma como o le-
gislador desenhou a compensagao prevista no dispositivo, pois que a garantiu
estabelecendo um prazo (total) variavel de prote¢ao ou, em outros termos, um
prazo (total) ndo determinavel de vigéncia do privilégio.

Como explicado, a impossibilidade de determinagdo do prazo (total) de

vigéncia do privilégio nao faz viavel aos agentes econdmicos concorrentes, se-
jam eles inventores ou nao inventores, informarem suas decisdes econOmicas.

ssrn.com/abstract=2615090 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2615090 apurou-se que 0s atrasos
nos exames crescem consideravelmente na propor¢do em que comunicagio adicional é necesséria

entre examinador e requerente e, ainda, que o aumento no fluxo de comunicagio entre requerente
e examinador cresce na proporgdo do numero de reivindicagdes e em relagdo as reivindicagdes
ndo claras ou definidas de forma exageradamente amplas. Ainda, LAZARIDIS, George /
POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, Bruno. The rigour of EPO’s patentability criteria: An insight
into the “inducted withdrawals”, 2007, https://econpapers.repec.org/paper/solwpaper/07-007.htm,
quantificando o impacto de reivindicagoes em relagdo a redugdo de pendéncias de pedidos frente
ao EPO, o escritdrio europeu de patentes, estimam que cada duas reivindicagdes adicionais estdo
associadas a uma comunicagao adicional com o examinador, prolongando o processo de exame em
um ano. O mesmo ocorre no caso de apresentacdo de documentagdo incompleta, de tradugdes de

documentos de baixa qualidade etc., que torna necessaria comunicagao adicional entre examinador
e requerente do pedido e possibilita estender o processo de analise do pedido no tempo.
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Recordando a licdo de GRAU e IRTT, a ordem (ou a instituicio) mercado
pressupde a instauragdo de um horizonte de previsibilidade e calculabilidade.
Um dispositivo que garante um privilégio com vigéncia (total) variavel e, por-
tanto, ndo determinavel, agride a estrutura da ordem (da institui¢ao) mercado
e coloca em risco seu funcionamento.®” Nesse passo o paragrafo unico do art.
40 ¢é inconstitucional porque viola o art. 170 da constitui¢do do Brasil.®®

A forma como o legislador entendeu por bem compensar os inventores
pelo atraso da Autarquia, gera, ainda, uma série de efeitos que tocam outras
garantias constitucionais.

Afetando suas estruturas, a forma como o legislador desenhou a com-
pensagdo garantida aos inventores no paragrafo tunico do art. 40 LPI compro-
mete o fim estratégico a que se presta a ordem (instituigdo) mercado, qual seja,
o de organizacgdo de producao de bens econdmicos e sua distribuigao.

Isto em conta, para além de afrontar os interesses protegidos dos agen-
tes concorrentes — note-se, ndo ha aqui mera limitagao da concorréncia, mas
sua inviabilizagdo por faltar informacao essencial para informar decisoes eco-
ndmicas - afronta os interesses dos consumidores, intrinsecamente vincu-
lados a ordem (instituicdo) mercado. Viola-se, aqui, o primado da liberdade
de concorréncia e da prote¢do ao consumidor (art. 5, XXXII, Constituicao
brasileira). Ainda, ao comprometer o funcionamento da ordem (institui¢do)
mercado, afeta indiretamente direitos vinculados a areas estratégicas, como o
direito a saude (art. 196, Constituicado brasileira).

A forma como a compensagao foi prevista no dispositivo em questao, impli-
cando em uma dilata¢io indeterminada do tempo de protecéo, rouba, ainda, do
sistema de patente o equilibrio crucial para que o bem-estar social seja alcangado.

Como explicado, o direito de patente é caracterizado por um trade-off
entre duas falhas de mercado. Prazos totais de vigéncia de privilégio para além
do tempo ideal e, especialmente, ndo determinaveis, implicam em potencial
de geragao de poder de mercado.

67  Vide a Opinido do ilustre Ministro Eros Grau juntada aos autos da ADI 5.5.29.

68 Destacam-se, ainda, as conclusdes do Estudo econdmico do ilustre Prof. Gesner de Oiliveira e da
Opinido do também ilustre Prof. Clémerson Merlin Cléve, juntados aos autos da ADI 5.229, no
sentido de que o paragrafo tnico do art. 40 da LPI cria um incentivo a utiliza¢ao das patente como
meio de geragdo de barreiras a entrada nos mercados e a exclusdo de concorrente o que nao apenas
viola a ordem econdmica brasileira mas, ainda, perverte a propria fungao do direito de patente.
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A forma como legislador desenhou a compensagao no paragrafo unico do
art. 40 LPI tem por efeito fazer economicamente vantajosos os atrasos no exame,
pois que, quanto mais longa a fase de pendéncia da patente, maior a protegao
(> valor econdmico). Esse mecanismo é incompativel com a ratio do sistema.?
A seu turno, privilégios cuja extensdo ultrapassam o ponto 6timo de duragdo
ndo geram bem-estar social. O paragrafo tnico do art. 40 LPI, viola, em relagao
a este aspecto, o art. 5, XXIX da Constituicao brasileira, que vincula a garantia
do privilégio ao incremento do bem-estar social (“a lei assegurard aos autores
de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, (...) tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais”).

Ainda, considerando que “néo se interpreta o direito em tiras, aos peda-
¢os”, ou, em outros termos, que nao se interpreta “textos de direito isolada-
mente, mas sim o direito, no seu todo””’, a temporariedade do privilégio (um
direito de natureza concorrencial) prevista no art. 5 XXIX da Constituicdo
deve ser interpretada em consonincia com a ordem econdmica brasileira.”
Como na ilustragao do jogo de xadrez acima oferecida, também o “jogo” mer-
cado pressupoe a instauragdo de um horizonte de previsibilidade e calculabi-
lidade; na sua falta nao havera jogo. A forma como a compensagao no dispo-
sitivo em analise foi desenhada, implicando em vigéncia total variavel e, por
consequéncia, nao determinavel do privilégio temporario, afronta a ordem
(institui¢do) mercado e compromete o fim social do privilégio. Isto posto, o
paragrafo tnico do artigo 40 LPI, para além da violagao do art. 170, afronta,
também sob esta perspectiva, o Art. 5, XXIX da Constituicio brasileira.

Destaca-se que as razdes de inconstitucionalidade acima apontadas em
nada tocam a questao do backlog. Encontrando o problema na forma como o
legislador desenhou a compensagao no paragrafo tinico do art. 40 LPI, ele per-
sistiria mesmo na hipotese de nunca ter havido atraso nos exames de pedidos
de patente. Efetivamente, em razdo dos efeitos negativos generalizados que

69 Recorda-se, neste passo, que os interesses dos titulares de privilégios nao estiao necessariamente em
harmonia com o objetivo perseguido pelo sistema de patente. O agente econdémico vai a0 mercado
buscar lucro. Quanto mais longo o privilégio, mais longo o periodo em que poderd fazer valer a
vantagem concorrencial.

70 GRAU, Eros Roberto, Das Verhiltnis der Richterschaft zum Recht (trad. Volkhart Hanewald),
Nomos, Baden-Baden, 2019.

71 Uma leitura sistematica da temporariedade é oferecida nos autos da ADI 5.529 em Opinido de
autoria do ilustre Prof. Clemerson Merlin Cléve.
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causa, o combate ao backlog deve ser levado a cabo como prioridade maxima.
A desejada superagdo do problema ndo tem, porém, o condao de superar a
inconstitucionalidade do dispositivo.

Neste mesmo passo ¢ irrelevante o alegado fato de que o legislador teria
previsto a compensag¢do no paragrafo tnico do Art. 40 LPI como um meca-
nismo excepcional. O que importa € a ter previsto na forma criticada.

Mas néo s6 na forma como a compensagao foi garantida encontra-se o
vicio da inconstitucionalidade.

Considerando a natureza concorrencial do privilégio, a compensagido
garantida no paragrafo unico do art. 40, LPI, corresponde, de maneira direta,
a desvantagem do agente economico concorrente. Por outra banda, deve-se
ter em mente que a exclusividade garantida tem por fim o fomento do bem-
-estar social que, a seu turno, depende da medida 6tima de trade-off entre as
falhas de mercado. Nos limites da medida 6tima o tratamento privilegiado
garantido aos inventores resta juridicamente legitimado; para além dessa me-
dida, porém, nao mais o sera.

Para explicar o que se postula transcreve-se, a seguir trechos de Parecer
inédito de autoria do ilustre Ministro Eros Grau:

“A igualdade se expressa em isonomia --- garantia de condi¢des idén-
ticas asseguradas ao sujeito de direito em igualdade de condi¢des com
outro --- e na vedagéo de privilégios. Decorre da universalidade das leis
- jura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur --- qual
ensina Ulpiano. Reunidos, igualdade e universalidade das leis assim se
traduzem: a lei e igual para todos e todos sdo iguais perante a lei.(...)

A concregdo da regra de igualdade reclama a prévia determinagio de
quais sejam os iguais e os desiguais, até porque ---- e isso é repetido
desde Platdo e Aristoteles ---- a igualdade consiste em dar tratamento
igual aos iguais e desigual aos desiguais. Vale dizer: o direito deve dis-
tinguir pessoas e situagdes distintas entre si a fim de conferir tratamen-
tos normativos diversos a pessoas e a situagdes que nio sejam iguais.

(..

Por isso mesmo pode, a lei --- como qualquer outro texto normativo
--- sem viola¢do da regra de igualdade, distinguir situag¢des, a fim de
conferir a um tratamento diverso do que atribui a outra. Para que pos-
sa fazé-lo, contudo, sem que tal violagdo se manifeste, é necessario que
a discriminagdo guarde compatibilidade com o contetido da regra.
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Procurando dar resposta a indagagdo a respeito de quais situagdes e
pessoas podem ser discriminadas sem quebra e agressdo aos objetivos
transfundidos na regra constitucional da isonomia, a jurisprudéncia
do Tribunal Constitucional aleméio toma como fio condutor o seguinte:

‘amaxima da igualdade é violada quando para a diferenciagio legal ou para
o tratamento legal igual ndo seja possivel encontrar uma razdo adequada que
surja da natureza da coisa ou que, de alguma forma, seja compreensivel, isto
¢, quando a disposi¢do tenha de ser qualificada de arbitraria.”

Dir-se-4, pois, que uma discriminacéo sera arbitraria quando 'néo seja
possivel encontrar, para a diferenciagdo legal, alguma razdo adequada
que surja da natureza das coisas ou que, de alguma forma, seja concre-
tamente compreensivel . [as notas de rodapé originais foram suprimi-
das na presente transcri¢ao]

Como demonstrado, ndo é possivel acordar com o entendimento de que
atraso nos exames teria influéncia no direito do inventor de fruir do privilé-
gio. Por outra banda, a morosidade da conducao do exame dos requisitos de
protecdo pela Autarquia gera, em mesma medida, efeitos negativos em relagao
aos agentes econdmicos inventores e concorrentes.

Afastado o primeiro argumento e compreendidos efeitos negativos do
backlog alcangando todas as partes interessadas, ndo parece ser possivel en-
contrar uma razdo “adequada que surja da natureza das coisas ou que, de
alguma forma, seja concretamente compreensivel” capaz de explicar a garan-
tia da compensa¢do aos inventores. Neste cenario a compensagdo prevista no
paragrafo tnico do Art. 40, LPI, desponta como discriminagao arbitraria,
violando o principio da isonomia.

A compreensdo individual do sistema de patente levou a adogdo de uma
politica publica a qual o saudoso Denis Borges Barbosa se referiu como estra-
nha.”> Ao invés de se concentrar na enfermidade da falta de eficiéncia do INPI,
o legislador ofereceu no paragrafo unico do art. 40 um remédio voltado a com-
bater alguns de seus sintomas. Além de, assim, mascarar o descaso da mao pu-
blica com a Autarquia (a enfermidade), a droga empregada contra os sintomas
gera altos custos sociais e, ademais, prejudica o proprio sistema de patente.

Por fim, no que toca a modulagao de efeitos da decisdo de inconstitu-
cionalidade, endossa-se a conclusio do ilustre Prof. Cléemerson Merlin Cléve,

72 Vide nota 58, supra.
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oferecida em Opinido juntada aos autos da ADI 5.529 (pag 65 s.): “A decisao
declaratéria de inconstitucionalidade devera seguir a regra geral dos efeitos
temporais do ato nulo: “ex tunc”. Vale dizer que a auséncia de modulagido de
efeitos nao fere a seguranca juridica, porquanto, neste novo contexto, nem os
inventores, nem a sociedade serdo prejudicadas. E que, com a manuten¢io
unica e exclusiva do caput do artigo 40, o elemento tempo sera consagrado
e protegido — regra que continua a garantir o direito fundamental dos in-
ventores. De outro lado, ante a data exata do encerramento, quem ganha é o
dominio publico - situagdo mais favoravel ao desenvolvimento tecnoldgico e
concorrencial, consagrando, desta forma, o carater incremental do processo
inventivo - opgdo do constituinte brasileiro.”

Puchheim, em 12 de dezembro de 2020.

Dr. jur. Karin Grau-Kuntz, LL.M.
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Parecer

QUADRO-SINTESE

I. O direito de patente integra o conjunto de normas de nossa Constituigdo e, por isso mesmo, nao
pode ser compreendido como instituto ou instrumento isolado ou blindado, pois existe apenas dentro
de um quadro normativo muito especifico.

II. Na linha de compreender a moldura na qual se insere, registro, inicialmente, que as criagdes cien-
tificas e todo seu regime juridico compdem o que eu tenho denominado como Constitui¢do cien-
tifica. Isso significa, em linhas gerais, que a Constitui¢do de 1988 tutela os avangos da ciéncia e da
tecnologia. Contextualizar o direito de patente nesse conjunto de normas constitucionais nos ajuda a
compreender que o tema se refere (em termos juridicos), sobretudo, ao desenvolvimento (geralmente
referido apenas por uma de suas dimensdes, o “progresso”) e a coletividade.

III. Mas o desenvolvimento e, com ele, o progresso cientifico estdo inevitavelmente conectados com
a Ordem Econdmica nacional. E é nesta que encontramos novos comandos incidentes sobre a explo-
ragdo das patentes. A propriedade da patente, enquanto privilégio constitucional, teve os respectivos
interesses individuais alinhados aos coletivos. Assim, sobre este tema, elucidarei questdes como o
monopdlio da exploragio e a fung¢io social dos inventos.

IV. Ainda no mesmo ambito tematico, podemos identificar na Constitui¢ao brasileira um regime
especifico de exploragdo econdmica das patentes. O art. 5°, inc. XXIX, ao prever um privilégio tem-
porario, aceita e legitima uma excegao a livre concorréncia. Contudo, para fazé-lo, veda a imprevi-
sibilidade do prazo desse monopdlio privado de exploragao patentdria. Ao dispor que o privilégio
sera temporario, quer a Constituigao que a Lei regulamentadora assegure a previsibilidade de data de
inicio e de fim do referido privilégio constitucional, para que se onere o minimo possivel a retomada
da concorréncia em momento subsequente.

IV.1. Neste ponto, é no sentido de retomada da livre concorréncia com exploragdo econémica ampla
que a previsdo de uma data final se reveste de grande importancia. Nao é razodvel a permanéncia de
um dispositivo que provoca tamanha incerteza para os agentes econdémicos e para a sociedade (tam-
bém em termos cientificos e tecnoldgicos), ainda que a Constituigdo deixasse de exigir a provisorieda-
de. Mas a Constituigio a exige expressamente, sem espago para tergiversagdo. Mais do que isso, coloca
esse elemento como central para a propria existéncia de um direito que é excepcional.
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IV.2. Para além das inimeras razdes constitucionais que registrei acima para que a temporariedade
seja cumprida integralmente, o paragrafo nico, do art. 40 da LPI onera, ainda, o préprio Estado
Social. O custo da extensdo incerta dos prazos de vigéncia de uma patente impacta diretamente as
politicas de satide e o orgamento publico. Essa situagdo pode ser facilmente identificada a partir do
levantamento de dados sobre gastos do Estado na compra de medicamentos para o SUS, que estdao
com patente estendida.

V. O Estado é responsavel pela regularizagdo das atividades econdmicas. Exatamente para mitigar
riscos econdmicos e incentivar os setores publico e privado. No sensivel tema da satde, o setor de
farmacos assume um papel extremamente importante. Como o investimento para inovagiao em me-
dicamentos muito alto e constante, a seguranga juridica precisa ser minimamente amparada, o que s6
pode se dar com rigor (inexistente) da norma. E que o mercado precisa funcionar com previsibilidade
e capacidade de projegdo, o que ndo ocorre no regime proposto pelo pardgrafo inico do art. 40 da LPIL.

VI. A indefinigdo da norma em escrutinio acaba por delegar ao INPI, de forma completamente in-
constitucional, o estabelecimento do periodo de vigéncia da patente. Com isso, a opacidade sobre o
marco de inicio e fim da contagem do prazo se aprofunda ainda mais. A norma do paragrafo unico do
art. 40 da LPI, que deveria assegurar o privilégio temporario, torna-se um jogo de enigmas.

VII. O tema da inconstitucionalidade flagrante do dispositivo tem sido, porém, abandonado, em prol
de analises espurias ao pensamento constitucional.

VIL1. O argumento de ineficiéncia administrativa do INPI tem sido usado para defender a constitu-
cionalidade da norma em debate. Esse argumento é circular, porque se ampara, surpreendentemente,
no proprio efeito gerado pela norma inconstitucional, que da guarida e amparo a morosidade admi-
nistrativa. A andlise constitucional é substituida por uma analise socioldgica invertida, quer dizer, a
guiar (e modelar) a normatividade.

VII.2. Outro fator que precisa ser levado em consideragdo ¢ a necessidade de respeitar uma duragao
razoavel do processo. Especialmente relevante no atual contexto, das rapidas mudangas tecnologicas.
Ao relegar um papel secundario a Constituigao, nestas leituras que de tornar impositivos os efeitos
concretos, independentemente dos comandos normativos, perdemos o senso dos limites e a construgao
civilizatéria do Direito, além dos efeitos materiais que relato ao longo do Parecer, como o de bloquear o
progresso e amarrar toda a sociedade, Estado e investidores a um compasso de espera em prol do atraso.

VII.3. H4, ainda, uma ideia a ser combatida: a de que a declaragdo de inconstitucionalidade poderia
gerar, em tese, efeitos negativos para a Economia e, por isso, estaria bloqueado o reconhecimento da
inconstitucionalidade e seus efeitos. Analiso essa questdo, neste ponto, pelo seu mérito, para adiante
tratar de seus aspectos processuais (modulagdo de efeitos pretendida ao se invocar esse argumento).
H4, na proposta assim apresentada, uma simplificagdo dos problemas gerados e estruturados pelo pa-
ragrafo unico, do art. 40 da LPI, além de uma completa distorgdo dos fatos relevantes, na medida em
que a Economia, para esse raciocinio, so seria beneficiada se se mantivessem os privilégios indevidos
de poucos. E justamente a superagio do paragrafo inico, por todos elementos que sdo apresentados,
que nos conduzira a uma Economia de mercado mais bem estruturada, com resultados que se consi-
dera serem qualitativamente superiores.

VIII. A decisdo pela inconstitucionalidade é a inica medida adequada para retomar uma estabilidade
normativa sobre o tempo de vigéncia de patentes. Contudo, em virtude do tempo de vigéncia, serd ne-
cessario proceder a modulagdo moderada, apenas para evitar uma recomposi¢do factual de um longo
passado de praticas inconstitucionais consolidadas, muitas das quais exercidas de boa fé. Contudo,
¢é absolutamente incabivel e ndo encontra qualquer razdo juridica legitima (salvo pensamentos des-
viantes do sistema em vigor, nos termos em que os apresento) pretender prolongar a regra temporal
inconstitucional, para imp6-la mesmo ap6s o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF. As
principais razdes dessa vedagdo sao amplamente expostas na segunda parte deste estudo.
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Da consulta

Muito me honra o mui ilustre Dr. Gustavo André Regis Dutra Svensson, com
consulta que nos remete ao alcance da vigéncia de exploracao patentaria no Brasil.

A presente Consulta volta-se, mais especificamente, para a analise de
constitucionalidade do paragrafo tnico, do art. 40 da Lei 9.279/96 (Lei que
disciplina os direitos e obrigacoes relativos a propriedade industrial), em face
da previsdo constitucional que estabelece o privilégio de exploragao econo-
mica da patente como sendo tempordrio. Nos termos explicitos e diretos do
inc. XXIX, do art. 5°, tal previsdo constitucional integra nao apenas a Ordem
Econdmica brasileira mas compde a chamada “Constitui¢ao Cientifica”.

O privilégio concedido aos autores de inventos industriais, para que ex-
plorem determinada cria¢ao de forma exclusiva, durante um periodo de tem-
po, a ser assegurado em Lei, deve ser “temporario” porque, como veremos, o
desrespeito a temporariedade ndo possui suporte constitucional. Sendo assim,
¢ absolutamente inadequado considerar o termo temporario (em verdadeira
“interpreta¢ao” criativa) como sinénimo ou permissivo para “indefinido” e
“incerto” (situacdo que tem ocorrida na pratica).

O privilégio tempordrio (e seus limites) para exploragao exclusiva de uma
criagdo industrial, assegurado historicamente e constitucionalmente no Or-
denamento juridico brasileiro e nas economias ocidentais, ¢ um essencial me-
canismo de incentivo e prote¢do para a Pesquisa e o Desenvolvimento (P&D)
realizados no pais, mas ndo pode ser interpretado, criativamente, para trans-
mutar-se em privilégio intoleravel no atual estagio civilizatdrio.

Nesse sentido, a discussao sobre a (in)constitucionalidade do paragrafo
unico, do art. 40 da LPI, em seu regime proprio e paralelo, torna-se altamente
relevante. Maiormente na medida em que sua aplicagao, no processo admi-
nistrativo orientado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
impacta diretamente o préprio desenvolvimento nacional, em seu impeto
construtivo e concorrencial.
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Do Parecer

Parte I:
A Questiao Constitucional

I. O real alcance do tema

A propriedade industrial remete a um regime de direitos que se desti-
nam, dentre outros, aos inventores, em face de suas criagdes. Essas criacoes
sao absolutamente relevantes para o progresso da Ciéncia e do pais. Bem por
isso, juridicamente falando, sdo concedidas as chamadas patentes de invencao
e modelo de utilidade, além dos registros de desenho industrial e de marca.
Tudo de maneira a estimular um ambiente proficuo de superagdo, por meio
de beneficios temporarios aos titulares das criagdes, para assim lograrem fun-
cionalidade e interesse na sociedade dos investidores.

A Constituicao brasileira, ao apresentar o modelo de exploragdo de pa-
tentes, define esse regime de beneficios como transitério e excepcional, ali-
nhando dois interesses que lhe sdo inerentes: o do inventor e o da sociedade.
Em um primeiro momento, como acentuei acima, garante um direito de ex-
ploragdo exclusiva ao agente inovador. Em um segundo momento, garante o
direito de exploragdo nacional pela abertura da patente.

Embora exista previsdo juridica expressa, constitucionalmente falando,
de que a patente, como privilégio, é - e deve ser — tempordria (inc. XXIX do
art. 5°), hd dispositivo em sentido diverso no Ordenamento Juridico nacional,
que, além de afrontar a Constituigdo, tem, ainda, provocado um ambiente in-
desejavel, transformando, remodelando e até bloqueando as possibilidades de
exploragao economica e beneficio social de um invento. Trata-se do cerne des-
te estudo, que, antecipo, provoca efeito oposto ao desejado pela Constituigao.

A compreensao legitima e constitucionalmente adequada do significado
e alcance do termo “temporario”, essencial ao deslinde deste Parecer, como
veremos de maneira mais apurada, resulta ndo de uma leitura isolada do dis-
positivo (promotora de uma insuportavel interpretacao segregacionista dos
artigos, que ignora a unidade da Constituigao), tampouco de uma leitura que
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reuna os dispositivos mais alinhados aos interesses e pretensoes subjetivas do
operador (mera conjunc¢ao de artigos, geralmente normas abertas, sem justi-
ficativa ou base normativa). Pelo contrdrio, o tema central deste Parecer inte-
gra a estrutura basilar da Constitui¢ao Economica de 1988, nao constituindo
mera norma adjacente ou aleatdria. Essa verdadeira ossatura da Constituigao
consiste em um conjunto amplo e harmonico de normas preordenadas a al-
cancar uma finalidade especifica (por vezes essa estruturagdo especifica vem
apresentada, segundo as velhas ligdes de Savigny, como interpretagao sistémi-
ca'). O importante, neste ponto, é compreender que, rigorosamente falan-
do, independentemente da terminologia, estamos tratando de estrutura e nao
apenas de juncdo episddica ou aleatdria, conforme conveniéncias subjetivas,
que retine algumas normas da Constituicdo de 1988. E também por isso que
é relevante, mas nao suficiente, no caso brasileiro, falar da Ordem Econdmica
publica. Esta efetivamente cumpre um papel central. Mas a composigédo estru-
tural (basilar) da Constituicdo brasileira perpassa e alinha outros capitulos
constitucionais, como ndo poderia deixar de ser, que os servem a indicar a
compreensao exata dos limites legitimos (perante essa nossa Constituigdo em
vigor) dos privilégios de invengéo.

Como ha correlagdo fundamental entre a regulagdo das patentes e o
progresso econdmico e cientifico de qualquer nagéo, esse direito temporario
também precisa ser desenhado, em carater complementar, pela Lei, por forca
de comando constitucional expresso no Brasil, e precisa fazé-lo de maneira a
fornecer previsibilidade para todo o sistema socioeconémico do pais. Isso é
assim para que seja possivel identificar o momento no qual a conquista mono-
polistica se transformara em um momento de retomada da livre concorréncia
e, mais especificamente, da livre concorréncia tecnoldgica, da abertura para
o subsequente progresso que se espera ocorrer e, sobretudo, para a ampliagao
do bem-estar de uma sociedade ainda carente em todos os niveis tecnoldgicos.

Nesse sentido, o alcance real do tema sobre patentes é o progresso ou, em
termos constitucionais, o desenvolvimento (pleno). Como detalharei ao longo
do Parecer, o disposto pelo paragrafo unico, do art. 40 da LPI provoca um
bloqueio do progresso, atingindo a Ordem Economica nacional, o mercado

1 Assim apresentada em texto classico sobre a vocagdo para a legislagdo e para a Ciéncia do Direito,
publicado em 1814, na Alemanha, como “conexdo interna que enlaga todas as instituigdes e regras
juridicas dentro de uma magna unidade”.
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interno e, consequentemente, o desenvolvimento da ciéncia, da tecnologia e
do mercado em seus multiplos niveis (mercado de trabalho, mercado de pro-
dugdo, mercado de ideias, mercado tecnoldgico, mercado competitivo, etc.).
Nesse sentido, colho, desde logo, as licoes de Dodgson, Gann e Salter:

“Despite increases in globalization, the nation remains the most impor-
tant innovation arena. What happens inside national borders largely de-
termines the success of the national economic endeavour. It is still within
the national arena, for example, that the majority of regulations are deter-
mined, and that policies for research, training, protection of intellectual
property, access to finance for development, and so on are decided. [..]™

Registre-se, ainda, no ambito em que se insere esta discussdo geral, o
relevante papel que os inventos exercem na area da saude (mercado da saude).
Adiante, demonstrarei com maior verticalidade o significado da norma no
contexto, mais especificamente falando, dos medicamentos.

Portanto, para que esse terrivel cenario de bloqueio do uso econémico li-
vre ndo se realize, a Constitui¢ao brasileira de 1988, vigente no pais ha 32 anos,
estabeleceu importantes salvaguardas em relagdo aos direitos de patente. Infe-
lizmente, o quadro constitucional foi distorcido e até ignorado pelos 6rgaos de
controle e aprovagao. Resta agora ao STF recompor a regularidade constitu-
cional do tema. Nao apenas em virtude de haver comando constitucional ex-
presso sobre patentes, mas assim também por todas implicagdes que o tema
apresenta para a sociedade. Vejamos essa modelagem constitucional.

II. A “constituicio cientifica” e a
protecao constitucional da patente

O direito de patente se insere naquilo que ja denominei em outras oportu-
nidades de “Constituicido cientifica”, como é o caso da Constituicao de 1988, a
privilegiar e tutelar amplamente a Ciéncia e a Tecnologia, no que se incluem as in-
vengoes resultantes do esforco do intelecto humano. As razdes historicas a apoiar
essa tutela sio bem conhecidas, pois, como sabemos, essa produ¢ao do intelecto
foi capaz de promover grandes avancos e impactos para a Humanidade.

2 Mark Dodgson, David Gann, Ammon Salter. The Management of Technological Innovation. Oxford:
Oxford University Press, 2008, p. 52.
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Dessa forma, para reproduzir o dialogo sobre as impropriedades e, mais
acertadamente, sobre a inconstitucionalidade do paragrafo unico, do art. 40
da Lei de Propriedade Industrial, cabe aqui uma necessaria explanagao sobre
elementos proprios do tema “propriedade industrial” no contexto constitucio-
nal brasileiro em vigor (o que de fato estamos a tratar).

A “Constituicao cientifica” compreende uma série de orientacdes, deveres,
direitos e instrumentos para a efetivacdo da ciéncia e da tecnologia no pais. Em
espago especifico, mas que, frise-se, deve ser absorvido em comunhao com os
demais dispositivos, os postulados sobre Ciéncia e Tecnologia estao previstos no
Capitulo IV (art. 218 a 219-B) da Constituicao brasileira. Com a alteragdo dada
pela EC n. 85/2015, o referido Capitulo passou a dispor também sobre as bases
e diretrizes da inovagdo brasileira, expressao esta que tem a virtude de alocar
o Brasil na dianteira normativa de um novo momento mundial, caracterizado
pela grande superacgao tecnolégica e pela percepgao segura de que lidamos, cada
vez mais, com um momento disruptivo da humanidade.

Neste exato contexto tecnoldgico mundial, a criagdo e as inovagoes é am-
plamente reconhecida a capacidade de modificar o atual status quo, de alterar
estruturas, de promover rupturas com grande impacto para as sociedades. E
isso, como sabemos, traduz elementos subjetivos que incentivam ainda mais
os inventores, que legitimamente demandam o registro de suas patentes e os
direitos (e constitucionais, no caso brasileiro) dai decorrentes.

Essa Constituicdo cientifica, como ¢ intuitivo, esta calcada nas amplas
possibilidades do processo inovativo. Pode-se dizer mesmo que a temporarie-
dade das patentes é um pilar da Constituicao cientifica. Essa conexao estru-
tural (neste ponto, entre temporariedade do art. 5°, inc. XXIX e o Capitulo da
Constituigdo cientifica) é relevante para compreender os comandos normati-
vos que emergem da Constitui¢ao. Esse encaminhamento sera feito e expli-
citado ao longo do presente Parecer. Neste momento ¢ oportuno (e adiante
serdo apresentadas as demais conexdes do tema) fixar esse sentido inicial de
temporariedade, de maneira a que nio venha a ser interpretada de manei-
ra impropria e incompativel com esse “minimo”. E que por apenas referir ao
“temporario” a Constituicdo jamais estaria a autorizar ou tolerar o “indefi-
nido”. As relagdes estruturais impedem essa formulagao, como veremos, e o
“temporario” tem significado préprio da Constituicao.
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Como dizia acima, o temporario é basilar na Constituigdo. O contrario
significaria uma Constitui¢ao contra-cientifica, engessada no tempo, a para-
lisar a concorréncia por superagdo e a bloquear o futuro do pais, langando-o
ao atraso permanente no concerto das nagoes. Vejamos licdo muito oportuna
de Sharma e Sharan, em obra pioneira sobre a responsabilidade social do cien-
tista e do inventor:

“Science and Technology have the power to obliterate scarcity and to
create abundance: conquer disease and assure for man a better life ex-
pectancy and health care during his journey on Earth [..]>

O que essa Constitui¢ao cientifica que adotamos abertamente estd a nos in-
dicar ndo é um individualismo exacerbado, mas sim uma preocupagao com o de-
senvolvimento do pais, com a sociedade, porque o futuro de cada um de nos esta
necessariamente limitado e constrangido pelo futuro de todos. A compreensdo do
alcance de um privilégio de patente ndo pode ser dissociada dessa Constituicao
cientifica e de seu carater coletivo, de progresso da Ciéncia, da Humanidade, com
impactos reais e diretos para as respectivas sociedades. Cabe sempre ao Estado, ai
incluido o Estado-juiz, a coordenagéo e o apoio necessarios para tanto.

Um elemento da coesdo entre as premissas constitucionais sobre Ciéncia, Tec-
nologia e Inovagao, de uma parte, e sua efetividade, de outra parte, esta no mercado
interno. E este que sofre o impacto direto dos privilégios de patente, como visto
acima e, além disso, ¢ o mercado que detém o grande poder de investimento em
Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), orientado pelo lucro (leia-se, exploragao eco-
nomica legitima). Nao ¢ dado que se possa considerar irrelevante, nessa linha de
compreensio, que o mercado interno seja apresentado como patrimonio nacional
em nossa Constituicdo (art. 219), a reforcar a tutela e protecao do Estado.

Nesse sentido, para pensarmos o contexto constitucional no qual se inse-
re a propriedade industrial, precisamos sempre partir da compreensio sobre a
importancia socioecondmica das invengdes tuteladas pelo direito de patentes,
0 que nos remete também para a Constituicdo econdmica brasileira.

3 Anuradha Sharma, Raka Sharan. Social responsabilities of technologist, scientists and managers,
New Delhi: Gian Pub. House, 1990, p. 4.
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II1. A ordem econdmica no contexto

da explorac¢ao patentaria

Dada a conexao fatica entre a propriedade industrial e a economia nacional,
¢ inevitavel retomarmos alguns pontos centrais da Ordem Econémica no Brasil.

Preliminarmente, reforco uma vez mais que a Constituigdo brasileira nao é
um punhado de palavras jogadas ao vento. Embora exista uma tendéncia, sem-
pre muito persistente, de alargar o horizonte subjetivo de interpretacido das nor-
mas, a Constituicdo vigente ¢é especialmente orientada para o desenvolvimento
econdmico nacional e para a superacao das desigualdades seculares que afligem
grande parte da populagdo brasileira, com seus grilhdes que a alocam na mi-
séria e pobreza. Essa importante orientacao possui rol de principios delineado
pelo art. 170, e seus incisos, que tratam da Ordem Econdmica e Financeira.

A partir desse rol podemos assegurar que a Ordem Econdmica publica
é atrelada a elementos de forte matiz social: o trabalho humano, a existéncia
digna e a justiga social. Portanto, ndo ha razao economica valida, constitucio-
nalmente falando, que seja contraria a tais elementos.

Nessa Ordem Econdmica encontramos a livre concorréncia, a funcéo so-
cial da propriedade e, ndo menos importante, a defesa do consumidor, além
da soberania econdmica e livre iniciativa, dentre outros comandos. Temos,
aqui, elementos constitucionais que sdo inerentes ao sistema de propriedade
industrial e ao direito de patente no Brasil. Ao seu lado, temos também a tutela
direta dos inventores. Nada mais justo, inclusive, de um ponto de vista do pro-
prio capitalismo meritério, que criadores sejam reconhecidos nao apenas do
ponto de vista autoral (direito inalienavel), mas que também usufruam de um
regime constitucional que lhes assegura um ambiente inicial favoravel a serem
eventualmente recompensados financeiramente pelos seus esfor¢os, caso se
sagrem bem sucedidos no mercado ao qual se langarem.

Nesse sentido, a concessao de um privilégio a patente é compreendida como
um regime constitucional de beneficio, que reconhece o esforco intelectual da
pessoa ou da empresa que alcanca a inovagao, incentivando outros a perseguirem
0 mesmo caminho. E um elemento préprio do capitalismo que enaltece o compo-
nente meritorio, e ndo apenas a concorréncia entre os atores econémicos, geral-
mente a dimensao mais lembrada quando se fala de capitalismo. O mérito proprio
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em alcangar um invento é mecanismo para o avanc¢o da Ciéncia e da sociedade; a
exclusividade de sua exploragéo, por sua vez, é também mecanismo de estimulo e
apoio, mas, jd agora, para uma conquista (ou criagao) monopolistica do respectivo
mercado. E ha razao constitucional para esse privilégio de exploracao tempordria,
nos termos e com o alcance explicitados neste parecer.

A Constitui¢ao, no que concerne ao direito de propriedade e sua func¢ao so-
cial, apresenta uma dupla dimensao da propriedade, que engloba seu aspecto tra-
dicional, de um direito individual, e o seu aspecto socioecondmico, congregando
elementos que servem ndo apenas aos interesses individuais, mas aos propositos
da coletividade’. E ha um importante propdsito coletivo no desenvolvimento
da ciéncia e tecnologia. Essa modelagem bifronte demonstra o inequivoco carater
excepcional desses direitos. A previsdo de temporariedade é, em si, um aspecto
insuperavel da fungdo social insita ao direito constitucionalmente previsto de ex-
clusividade na exploracio da propriedade industrial.

Ressalto, portanto, que a propriedade das patentes registradas no pais nao
¢ de interesse unico e exclusivo do detentor temporario do direito de exploracéo
exclusiva. O aprimoramento das ideias sempre sera parte do esforco coletivo, ma-
terializado pela livre concorréncia, e pelo desejo humano da superagao.

A fungdo social é a garantia de que a sociedade podera desfrutar desses
avancos, posto que ndo podem ser exercidos com o excessivo individualismo
que outrora se reconheciam aos direitos patrimoniais. Assim, como ja acen-
tuei, essa fungdo social é inerente a regra da transitoriedade da patente, no
alcance aqui explicitado, ou seja, a propria regra dos privilégios de utiliza¢ao
das patentes ja esta forjada sob o signo da fun¢ao social e é exatamente assim
que essa regra se justifica e, por certo, é também assim que deve ser compreen-
dida. Temos, aqui, a composi¢cdo de um pool de comandos que hao de nortear
e balizar a analise de constitucionalidade das demais normas da lei, como
o paragrafo tinico aqui sob escrutinio. Realizar uma atividade interpretativa
fora desse espago normativo significard ignorar a prépria Constituicdo para
oferecer uma opg¢ao pessoal do intérprete, supostamente livre e independente
dos dados hierarquicos do sistema juridico.

4 André Ramos Tavares. Curso de Direito Constitucional, 182 ed., Sdo Paulo: Saraiva Educacio, 2020,
p. 621.
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Como apontei, o direito do consumidor também é parte desse sistema de
comandos da Ordem Econdmica em vigor. A prote¢do do consumidor é um
comando constitucional da Ordem Economica para que ndo se transfiram em
excesso os custos econdmicos do investimento e desenvolvimento de uma de-
terminada invencéo e, ainda, para que esses custos nao se tornem indevidos,
pelo excesso de prazo da exclusividade na explora¢do de uma patente. Por ser
o destinatario final da propriedade industrial, em geral, o consumidor pagara
o preco do beneficio gerado pela invencao, literalmente falando.

Mas, em uma dinamica de exploracdo econémica bloqueada, dentro de
um modelo impreciso de sua dura¢io, qual sera o preco que o consumidor pa-
gara? Em uma proposta que privilegie o monopdlio privado no mercado, o pre-
¢o individual a ser pago pelas inveng¢des costuma ser igualmente excessivo, pre-
judicando a todos que fazem parte desse ecossistema, embora mais intensamen-
te sejam atingidos aqueles que ndo disponham de boas condi¢des econdmicas.

Antes de restringirmos o foco de estudo na verticalizagdo da tempora-
riedade constitucional, faco duas observagdes conclusivas destes topicos ini-
ciais, para fins de encaminhamento dos raciocinios que se seguem.

O direito de patente (i) constitui direito de propriedade, mas com um
regime proprio em relagdo ao modelo capitalista concorrencial e, sobretudo,
(ii) este regime muito especifico, essencialmente constitucional em virtude
das excegbes e ressalvas que sdo impostas ao sistema concorrencial, nao se
circunscreve ao art. 5°, inc. XXIX, da CB, posto lastreado no modelo cientifico
de nossa Constituigdo e, ainda, na chamada Constituicdo econdmica. Essas
duas bases limitam diretamente o que se pode compreender como constitu-
cionalmente conforme no tema do direito de patente.

Passemos agora para uma analise mais pormenorizada dos elementos
constitucionais da protegdo patentaria.

IV. O especifico regime de exploracao
de patente na constituicao de 1988
A protecdo da exploragdo patentdria no Brasil possui comando consti-

tucional expresso delineado pelo art. 5°, inc. XXIX da Constitui¢ao brasileira
de 1988, que congrega em seu conteudo normativo uma prote¢do ao sistema
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de propriedade industrial que deve ser orientado pelo interesse social e no
desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais, como ja antecipei acima.
Vale repisar o texto em questdo:

“XXIX - alei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
tempordrio para sua utilizagdo, bem como protegio as criagdes indus-
triais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros sig-
nos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econémico do Pais”

Ha, portanto, uma inequivoca correlagdo direta entre a protecao da ex-
ploragdo industrial de determinado invento, objeto de Pesquisa e Desenvol-
vimento (P&D) de um dado setor, e o desenvolvimento econdmico do pais,
essencialmente regido a partir dos principios delineados pelo art. 170, da
Constituicao vigente, bem como arts. 218 e 219.

Nesse sentido, como visto, a atribuicdo de provisoriedade ao privilégio
para explorac;éo, constante no roteiro patentario do art. 5° inc. XXIX, em
sua compreensio estrutural, é em si, um dos pilares da nossa Constituicio,
no que toca ao desenvolvimento nacional, nos termos acima delineados. As-
sim, cumpre agora entender o alcance preciso desse “privilégio temporario”,
nos termos constitucionais literais, quer dizer, é preciso saber como deve ser
entendida, quais seus limites e quais as vedagdes que comporta. Em uma pa-
lavra, seu regime juridico-constitucional.

Antecipo que se trata de um bloqueio & perpetuidade e a toda forma de
indeterminagdo temporal de uso, considerando que estamos diante de um di-
reito que ¢, em esséncia, um direito de exce¢do a concorréncia e ao progresso
cientifico sucessivo (ou de concorréncia por superagio).

E que a perpetuidade e indeterminabilidade seriam extremamente deleté-
rias a atividade econdmica nacional, ao desenvolvimento do mercado interno e
ao necessario avango cientifico. Um modelo de exclusividade excepciona o me-
canismo bésico do capitalismo, que desde os conhecidos escritos de A. Smith, é
a livre concorréncia e o combate a domina¢ao monopolistica do mercado.

Esse tipo de mecanismo exclusivista (de privilégio, para usar a expres-
sao constitucional) acaba por gerar um ambiente de restri¢oes aos melhora-
mentos das proprias patentes. Isto porque, falando, aqui, dentro dos limites
constitucionais da concessao regular de patente, ainda que alguém ou alguma
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empresa alcance um aprimoramento significativo sobre processos patentea-
dos®, seu uso comercial dependera da vontade exclusiva do titular da paten-
te. Ou seja, o privilégio da patente permite a um individuo ou uma entidade
dispor sobre a permanéncia de uma inteira sociedade, ou um inteiro setor, nos
dominios de um mesmo processo, reiterando, por vezes, atraso e subdesenvol-
vimento em contextos tecnoldgicos ja carentes e periféricos. A adverténcia de
Jeremy Rifkin insere-se exatamente aqui, ao afirmar que

“Uno de los extranos giros de la historia del sistema capitalista, cuyo
modus operandi era la expansion de los mercados y facilitar el cambio
de la propiedad entre compradores y vendedores, es que ahora trabaja
sistemdticamente en tareas de desconstruccién de sus principios esen-
ciales y de sus fundamentos institucionales. [...] En este proceso se es-
tan desarrollando nuevas formas de poder institucional [...]

“[...] la propiedad de intangibles se convierte velozmente en la fuerza
definitoria de una nueva era |...]

“[...] es interesante considera dos casos [...] El segundo utiliza las paten-
tes genéticas para establecer redes cautivas de usuarios, que van desde
los agricultores a los investigadores y profesionales de la salud.”

Apesar de toda a euforia de que estarfamos vivendo a “Era do acesso”,
em realidade temos construido modelagens opostas, e temos permitido que a
sociedade seja paulatinamente enclausurada e subordinada as razdes privadas
de certas empresas.

Por isso é questdo de primeira ordem para a sociedade brasileira que o
titular da patente tenha sim o direito de explorar com exclusividade o seu inven-
to, mas ndo o de eternamente ou indefinidamente (e lutar por esta indefinigdo)
bloquear o acesso amplo ao mercado concorrencial. Nao pode valer-se da forca
estatal, que somente poderia operar validamente dentro dos limites da tempo-
ralidade (e nunca da perpetuidade ou imprevisibilidade), em descompasso com
o quadro que a Constituicio impde em matéria de patentes e inventos.

Seria desnecessario dizer, mas na area dos medicamentos esse tipo de
ocorréncia é altamente impactante para a saide publica e ndo apenas quanto aos

5 O que, na pratica, s6 ocorreria sob o enorme risco de um elevado investimento cujo retorno nao
poderé ocorrer, salvo com o fim da patente anterior ou, para fins imediatos, com a autorizagdo e
participagdo dominante do atual detentor da patente.

6 Jeremy Rifkin. La era del acceso: 1a revolucion del a nueva economia. Barcelona: Paidds, 2000, pp. 85-6.
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custos em termos de recursos humanos altamente capacitados e especificamen-
te dedicados, mas também em termos de custos gerais do Estado, especialmente
em um contexto dominado pela escassez de recursos e pela austeridade como
unica alternativa de alguns Governos. No limite, a manuten¢do de um privilé-
gio pode significar uma decisdo entre vida ou morte. Exatamente por isso a in-
terpretagdo do que é temporariedade no inc. XXIX do art. 5° ha de ser rigorosa,
e ndo uma leitura descompromissada, isolacionista ou antissocial.

Mas o que exatamente significa a proibicdo de patentes ndo temporarias
que, como Visto, sdo deletérias a sociedade e aos inventos e, mais ainda, no
caso brasileiro, sao inconstitucionais?

Analiso esse tema a luz da Constituigdo brasileira, ndo apenas porque o es-
copo deste estudo ¢ limitado ao nosso &mbito normativo nacional, mas também
porque as defini¢oes e delimitagdes da propriedade estdo necessariamente atrela-
das a cada Ordenamento Juridico nacional, em cada momento da Histdria.

Para iniciar esse ponto, vale a adverténcia de que a Constitui¢do optou
pelo privilégio da patente em ambito geral, sem restrigoes tematicas, mas im-
poOs a restri¢ao temporal. Ou seja, temos um regime de direitos excepcionais
com poucas limita¢des expressas, mas uma delas, certamente, é a limitagdo
temporal, que existe e deve ser interpretada com o devido rigor, e ndo com
interpretagdes flexibilizadoras, como as leituras criativas que tém prosperados
em certos (con)textos, a incentivar um cendrio devastador para vidas huma-
nas, para o desenvolvimento nacional e para a sociedade como entidade dota-
da de uma razao moral coletiva no tema.

O rigor e leitura restritiva na interpretacéo, alids, é inerente as prerro-
gativas, que excepcionam direitos como a livre concorréncia e o desenvol-
vimento do mercado nacional, que restringem liberdades, como a liberdade
cientifica e de mercado e que, adicionalmente, também excepcionam politicas
publicas, como em area tdo sensivel como a da saude. Nao se podem criar res-
tricdes adicionais, por mera interpretagdo, mesmo a uma prerrogativa assegu-
rada constitucionalmente mas, considerando o limite constitucional inerente
a qualquer privilégio, é necessario proceder com rigor na leitura dos limites
expressos, como esta a ocorrer com a previsibilidade temporal.

Ao dispor que a lei assegurard o privilégio temporario de utilizagdo dos
inventos industriais, a Constitui¢do determina a preservagdo da prote¢do da pa-
tente, tutela que s6 é constitucionalmente conforme se acompanhada da plena
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previsibilidade de sua duragéo. Esse é um dos sentidos da locugéo sobre a qual
estivemos trabalhando até aqui, e essencial neste estudo para o bom e adequado
encaminhamento das conclusoes sobre o exato sentido constitucional do tema.

Ha dois aspectos complementares nesse raciocinio. O primeiro deles,
como ja discorri, diz respeito ao titular da patente, que investiu recursos fi-
nanceiros e intelectuais na criacdo, planejamento, desenvolvimento e execu-
¢do0 de um determinado produto industrial. O periodo de vigéncia temporaria
seria entdo um direito de exploragdo econémica exclusiva, ndo apenas para
reaver os recursos despendidos em um longo processo cientifico e tecnologi-
co, mas também visando ao lucro e ao incentivo para que outros perseverem
no mesmo caminho. O segundo aspecto compreende o direito de exploragdo
econdmica nacional, com a presenca da livre concorréncia e o afastamento do
monopolio produtivo de cunho privado e, mais do que isso, em um cendrio
em que todos estdo livres para promoverem os avangos cientificos e tecnologi-
cos esperados de uma sociedade em progresso, processo esse que, como sabe-
mos, opera a partir das inovagdes ja ocorridas no passado e sedimentadas em
nosso cotidiano. Nesse segundo cenario, o interesse social e o desenvolvimen-
to tecnoldgico nacional, bem como as liberdades fundamentais, sobrepdem-se
aos interesses individuais e egoisticos de maxima (monopolistica) explora¢ao
economica lucrativa. Mas esse segundo cenario (exigido constitucionalmente)
s6 é concretizado com a previsibilidade do final da patente. E é exatamente
aqui que surge, no contexto do estudo presente, um problema incontornavel.

Como veremos, a norma da LPI permite que o periodo de vigéncia da
patente se prolongue de maneira incerta, o que caracteriza verdadeira mode-
lagem fraudatéria da Constituicao, independentemente do que venha a ocor-
rer na realidade pratica, no dia a dia da operagdo dos agentes administrativos
responsaveis pelo ato de concessdo. Afinal, quando essa prote¢do ¢, normati-
vamente falando, incerta quanto aos termos de inicio de sua vigéncia e dura-
cao, forma-se, automaticamente, um cendrio no qual 0 momento para ocorrer
um amplo uso fica sobrestado, indefinidamente, protraindo-se no tempo con-
forme elementos arbitrarios e igualmente desconhecidos (dimensao opaca do
regime do paragrafo inico do art. 40 da LPI, como veremos).

Dessa forma, embora a Constituicdo brasileira atribua expressamente
uma vigéncia temporaria para o direito das patentes, a Lei 9.279/96 construiu,
em um de seus dispositivos, um cendrio diverso, porque submisso a incerteza
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temporal, exatamente ao inserir o referido paragrafo inico no regime tempo-
ral da patente. Isto é, o dispositivo, que trata da duracao de uma patente, ndo
s6 ndo define com certeza prévia o tempo de sua duragdo, como delega essa
defini¢ao a indefini¢ao do INPI, modelagem essa amplamente inconstitucio-
nal. E o que passarei a analisar em maior verticalidade.

IV.1. E imprescindivel uma data final

previamente conhecida

A Constituicao, ao dispor expressamente sobre “privilégio temporario”
ndo tolera o privilégio eterno, perpétuo ou que se perpetue no tempo de ma-
neira indefinida, como visto, tampouco o privilégio com data inicial incerta,
a depender de fatores igualmente incertos.

Com um cenario legislativo no qual a prerrogativa inicial de explora-
¢do tem data futura e incerta, provoca-se um efeito cascata de impossibilida-
de de exploragdo economica futura. Com isso, o que seria um direito legitimo
(porque definido no tempo) deixa de poder ser caracterizado dessa maneira. A
Constituigdo brasileira abdicou expressamente da tutela desse tipo de regime
juridico ao falar em “privilégio temporario”. Se nao ha sequer temporarieda-
de, rigorosamente falando, também nao ha um direito a ser desfrutado, mas
sim um privilégio no seu sentido menos nobre, inaceitavel juridicamente.

A insisténcia pela previsibilidade de uma data (inicial e final, que nao te-
mos no regime do citado paragrafo tinico) ndo é, portanto, puro capricho ou de-
sejo de divergir. O direito (prerrogativa) de exclusividade econdmica, atribuido
a um particular, como acentuei anteriormente, constitui uma raridade nos sis-
temas capitalistas e é, no sistema constitucional brasileiro, uma excecéo a livre
iniciativa e a livre concorréncia’. Assim, concretamente falando, a falta de um
lapso temporal rigorosamente definido, por for¢a do regime do paragrafo tinico
do art. 40 da LPI, faz com que se perda a justificativa do préprio direito em si.

Pensemos de forma complementar ao acima exposto, mas igualmente
uma formula constitucional: ha razoabilidade em uma espera incerta? Ainda
que se “garanta” um prazo minimo de vigéncia, se a data de concesséo ¢ in-

7 Sobre o direito de propriedade industrial como um acordo anticoncorrencial, cf. Joanna Schmidt-
Szalewski e Jean-Luc Pierre. Droit de la propriété industrielle. 4 ed., Paris: LexisNexis, 2007. p. 348 e ss.
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certa, ou seja, se o termo a quo é desconhecido, ainda estaremos dentro de um
“prazo minimo” ou de algo “temporario” nos termos constitucionais?

A resposta ¢ desenganadamente negativa. Nao é razoavel que a Admi-
nistracdo Publica nao se atenha ao que a Constitui¢do determina como sendo
causa da propria existéncia do privilégio. Nao fosse a temporariedade e cer-
tamente nao estariamos diante de um privilégio constitucionalmente posto.

E importante atentar para o fato de que a previsibilidade de uma data
final também ¢ a previsibilidade de uma data de inicio. Sera o inicio de uma
possibilidade (aberta a sociedade) para explorar (a partir do dominio publico)
uma invengdo anterior, para fins de fabricagao de genéricos, por exemplo. Ce-
nario esse que so se realiza minimamente com planejamento e investimento,
0 que requer uma previsio...

Essa imprevisibilidade assim constatada e demostrada quanto ao pe-
riodo de vigéncia de uma patente é a expressdo mdxima de que o privilégio
deixa de ser constitucional (ou seja, com o perddo da insisténcia, deixa de
ser tempordrio). E esse desvio se acentua e ganha contornos alarmantes na
medida em que a realidade constitucional precisa ser lida também pelas lentes
dos avangos tecnoldgicos incessantes, e o bloqueio dos avangos por meio de
patentes com prazos indefinidos significa o refor¢o de estruturas (juridicas e
institucionais) que reproduzem incessantemente nosso atraso e nossa condi-
¢do periférica e de subdesenvolvimento.

IV.2. Ainda o mercado nacional

e o custo dos medicamentos

No caso presente, o paragrafo tnico, do art. 40 da LPI ndo afronta dire-
tamente apenas o art. 5°, inc. XXIX da CB. O art. 219 também se torna alvo
direto de sua imprecisao, como antecipei acima. Recordemos o comando, ge-
ralmente desdenhado pela literatura juridica patria:

“Art. 219. O mercado interno integra o patriménio nacional e sera in-
centivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeco-
ndmico, o bem-estar da popula¢io e a autonomia tecnolégica do Pais,
nos termos de lei federal.”
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Nesse sentido, o fortalecimento do mercado interno apresenta-se como
uma construgdo necessaria, uma politica constitucional fundamental de de-
senvolvimento econdmico, a ser instrumentalizada pelo bojo normativo que
regulamenta os mais variados setores da economia brasileira. Sendo um pa-
trimonio nacional, o mercado interno é viabilizado por politicas de desenvol-
vimento cultural, socioeconémico, pelo bem-estar da populagdo e, ndo menos
importante, pela autonomia tecnolégica.

No escopo da discussdo presente, a autonomia tecnoldgica do Pais é des-
prezada por uma norma que impede sua efetivacdo, por bloquear a abertura
dos processos tecnologicos sucessivos, por inviabilizar a disputa legitima en-
tre atores econdmicos ao implantar a incerteza de prazos, em beneficio da
exclusividade e em detrimento da liberdade de concorréncia. Como sabemos,
as grandes empresas, especialmente estrangeiras, encontram-se diretamen-
te envolvidas nesse processo de ampliagdo indevida dos prazos, por titula-
rizarem grande parte dos principais casos na area dos medicamentos. Esse
dado serve ndo para propor qualquer tipo de diferenciagdo entre empresas
nacionais e estrangeiras, mas apenas para demonstrar algo que todos ja temos
como intuitivo: a pesquisa cientifica tem se tornado, como se diz, um “Big Bu-
siness” e, como todos, tende a se expandir para todos os espacos disponiveis
ou que lhe forem disponibilizados. Nessa busca desenfreada pelo dominio,
a fim de multiplicar os lucros e a conquista ou manuten¢do de mercados (ou
populagdes inteiras), costuma-se abandonar ou ignorar momentaneamente os
postulados éticos minimos, apesar de todos setores estruturais internos das
empresas modernas que tém sido construidos em torno da integridade e éti-
ca, propagandeados e alardeados como solu¢des universais de grande alcance
social. Dai a adverténcia certeira de Sharma e Sharan, no sentido de que por
vezes a pesquisa cientifica empresarial tende a ser explorada também como

“um meio para obter vantagens indevidas sobre outros™.

O direito de patente ¢ um importante recurso de viabilidade da ciéncia e
tecnologia nacional. Mas a auséncia de previsdao quanto aos termos exatos de vi-
géncia de patentes no Brasil provoca o efeito oposto do que se pretende para nossa
nagio, o que nos insere, uma vez mais, em um modelo caético, que menospreza o
planejamento como essencial ao futuro da nagao e trabalha com a arbitrariedade,

8  Op.cit,p. 2l
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velha conhecida de certas instituicdes publicas. E exatamente a imprevisibilidade
que causa, pois, o temivel impacto econémico negativo para a nagao.

A titulo exemplificativo das mazelas creditadas pelo paragrafo tnico, do
art. 40, temos o Parecer apresentado pelo Instituto de Economia da UFR] em
parceria com a Associagdo Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA). O es-
tudo realizado contemplou a sele¢cio de medicamentos incorporados no SUS
com vigéncia de patente estendida e seu custo para o Estado. No processo de
levantamento dos dados, para fins de calculo dos diferenciais de precos e de
prejuizos com a extensdo das patentes, os pesquisadores trabalharam com a
hipétese de que as patentes nio tivessem sido estendidas e, ainda, que:

“[...] os genéricos destes medicamentos teriam entrado no mercado
com precos 40% inferiores assim que o prazo de vigéncia da patente
tivesse se esgotado. Este valor é o somatério dos 35% recomendados
pela legislacdo brasileira segundo a Camara de Regulagdo do Mercado
de Medicamentos (CMED) /Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), que regula o prego de entrada dos medicamentos genéri-
cos, com 5% do valor médio de royalty em relacdo as receitas obtidas
com medicamentos patenteados, valor atribuido utilizando-se uma
média dos pardmetros observados em outras experiéncias.”

Com base nessa hipdtese eles chegaram aos resultados apresentados em
diversas tabelas. A tabela 7, por exemplo, apresenta o célculo do prejuizo, em
reais, com royalties, acumulado em compras centralizadas regulares até janei-
ro de 2016. O custo foi feito com os seguintes medicamentos: Adalimumabe,
Erlotinibe, Maraviroque, Raltegravir, Sofosbuvir, Trastuzumabe-Entansina e
Etravirina. O resultado total sobre o custo adicional com a extensao da paten-
te foi de R$183.525.119,00 (cento e oitenta e trés milhdes, quinhentos e vinte e
cinco mil e cento e dezenove reais).

Isto equivale a dizer que a extensao de vigéncia das patentes também
estende o custo para o Estado e o orcamento publico fica comprometido. Nas
tabelas apresentas pelo Parecer, como comentei, o Estado tem um elevado
prejuizo com o custo adicional provocado pela extensdo (inconstitucional) de
patentes. E uma pega ilustrativa de um cendrio amplo. Ainda mais se lembrar-
mos que o estudo tem um recorte temporal especifico e a analise foi feita com
apenas 07 medicamentos.
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Além disso, precisamos considerar que a sociedade também perde mui-
to com a auséncia de genéricos. O gasto familiar brasileiro com remédios ¢é
alto, e a auséncia de alternativas nas prateleiras das farmacias determina que
o orcamento familiar do més siga apertado. E em cendrios como o presente
que o mercado interno deixa de cumprir a tarefa de viabiliza¢cdo do bem-estar
da populagdo, uma falta atribuivel, no caso, ao Estado, que por meio de lei
inconstitucional provoca esse cenario desfavoravel.

Alcangamos, assim, uma importante conclusao: a imprevisibilidade
normativa ¢, também, uma imprevisibilidade pratica. Estrutura um modelo
desorganizado e oneroso. O mercado nacional ndo pode ficar a mercé da “dis-
cricionariedade” do legislador.

V. Ofelimidade juridica

Como citei anteriormente, o tema do incentivo a inovagdo é essencial
para a estrutura¢do da economia e qualidade de vida dos brasileiros. Por esta
razao nosso texto constitucional defere aos entes estatais a posi¢cdo de agentes
normativos e reguladores da atividade econémica, com fungées de fiscaliza-
¢do, incentivo e planejamento:

“Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econémica,
o Estado exercerd, na forma da lei, as fun¢des de fiscalizagdo, incentivo
e planejamento, sendo este determinante para o setor publico e indica-
tivo para o setor privado.”

O regime de licengas e autorizag¢des administrativas existe justamen-
te para regular a produgdo, a entrada e a saida de produtos e produtores no
mercado, os quais devem necessariamente atender, nesse regime, as prévias
condicionantes da normatizac¢do. O sentido desta normatizagdo, por vezes, é
o de ser mitigadora de riscos, antecipadamente valorados pela Administragao
Publica verificadora e certificadora, em nome do interesse social.

Quando o tema é sensivel a sociedade, como ¢ o caso da saude, a regula-
mentagdo da atividade econdmica se reveste um alto grau de importancia. E é
exatamente isso 0 que ocorre com o regime dos medicamentos.
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O uso de qualquer farmaco, como ¢é sabido, parte sempre de uma relagao
custo-beneficio, mesmo ap6s aprovado pelos 6rgaos de controle. Certamen-
te sdo necessdrios investimentos para seu desenvolvimento, mas também sua
produgdo necessita estar contemplada e metrificada pelo Estado, seja nas rela-
¢oes com o Governo, quer dizer, “da porta da empresa para dentro”, seja nas
relagdes com os consumidores, neste caso, “da porta para fora”. Sao duas faces
de uma mesma moeda: proteger quem investiu, na maioria dos casos altissi-
mas cifras, em uma nova tecnologia, por um lado, e impedir que o mercado,
por outro, fique cativo de uma tecnologia cuja amortizagdo ja ocorreu com os
beneficios da prote¢do temporal por varios lustros.

Dessa forma, o tema da ofelimidade ou da optimalidade conecta-se di-
retamente ao Direito, pois a segurangca juridica cresce na medida em que as
relagdes comerciais se ampliam. O estimulo a inovagdo é uma pega importan-
te desta “engrenagem viva”. E como vimos, ndo sem razao nossa Carta Maior
consagra como valor normativo o estimulo a pesquisa cientifica e tecnologi-
ca (art. 207, §2° e art. 218, §1°, com escopo recentemente ampliado pela EC
85/2015), como ordem direta aos gestores do Poder. E defere aos inventores
privados o direito a protecao temporaria para a exploragdo de seus inventos e
registros (art. 5°, inc. XXIX da CB).

Os usos e costumes e modos de vida, em termos médicos, evoluem junta-
mente com as exigéncias sociais e o estado da arte. Nem todos os avangos tec-
noldgicos em termos de saide chegam ao mesmo tempo a todos os cidadaos.
Tampouco se pode dizer que modos e métodos antigos sdo automaticamente
abandonados. Basta dizer que a substincia mais receitada pela Medicina, des-
de os tempos imemoriais até hoje, segue ainda sendo a agua.

E daldgica do mercado que novas substancias entrem em circulagdo sem
que para isso, necessariamente, os produtos antigos estejam completamente
obsoletos em termos de eficiéncia. Proteger as inven¢des e formulagdes por
algum tempo garante a recuperagdo do investimento, e o art. 5°, inc. XXIX
da CB concedeu estatura de direito constitucional a esse regime. Essa ¢ uma
premissa aceita e respeitada neste estudo.

Por outro lado, a melhoria na formulagdo farmacéutica é estimulada pelo
fim da protegdo patentaria. Isso pode ser medido nos paises em que os prazos
sao rigorosamente respeitados na aprecia¢ao de pedidos e de registros, com o
respectivo deferimento a tempo e modo. A locugéo constitucional “privilégio
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temporario para sua utilizacdo” deve ser contemplada com a elementar fina-
listica de se buscar sempre um maior “interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do Pais”. A Constitui¢do traz a regra e a excegio:
determina o incentivo a inventos, criacdes e marcas, mas castra posturas ten-
dencialmente dirigidas a um abusivo uso prolongado no tempo.

Tal sistematica decorre do fato de que os financiadores de projetos e pes-
quisas sabem (tém o direito de saber) exatamente o prazo que terdo para atuar
em regime de privilégio. Para os demais agentes do mercado, inclusive impor-
tadores e distribuidores, fica também definido (relevante de um ponto de vista
organizacional) quando exatamente poderdo adentrar ao mercado de um dado
produto e disputar espaco comercializando-o (0 mesmo produto que antes es-
tava sob comercializagao protegida e exclusiva), agora a precos oscilando pela
concorréncia livre. Este segundo cendrio, como se sabe, nao impede que tam-
bém o inventor permane¢a no mercado, competindo, agora, em igualdade de
condi¢des com demais interessados, tal como é esperado no modelo capitalista.

O normal funcionamento do mercado, e ndo o da exclusividade privada,
¢ que garante aos consumidores sempre os melhores produtos pelos menores
precos. No limite do que o médico receitar, o consumidor tem a opgéo (precisa
ter a opgdo) de comprar mais barato o medicamento, cujo valor certamente
caird apds o fim da exclusividade decorrente da protecdo patentaria. Ou pode
o consumidor, orientado pelo seu médico, alternativamente, preferir adquirir
uma nova forma ou férmula comercializada pelos desenvolvedores mais atu-
alizados. Temos aqui um conflito entre a liberdade de escolha (nos limites da
relagdo médico-paciente) e um certo dirigismo estatal protegendo excessiva-
mente (do ponto de vista constitucional) as patentes. Perceba-se que proteger
além do prazo impede ndo s6 a liberdade de escolha, mas também as melho-
rias para o consumidor e o progresso cientifico.

Podemos dizer que ha um 4timo-social quando cada um resolve o seu
problema pagando o minimo, em uma sistematica que, concomitantemente,
mantenha higida a produgdo mais atualizada e qualitativamente superior. O
papel do Direito ¢, assim, o de assegurar uma modelagem juridica que garanta
ao mesmo tempo concorréncia e evolugao tecnologica de produtos.

Manter e assegurar indefinidamente uma protecao patentdria milita
em favor do envelhecimento do sistema e da obtengdo de lucratividade facil
e cativa. O que o paragrafo tnico do art. 40 da LPI promove é o antimodelo
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constitucional do estimulo e da pesquisa tecnoldgica. Definitivamente nao é
esta a mens legis constitucional. Também nao ¢ essa a finalidade do privilégio
contemplado constitucionalmente, e tampouco essa solugio esta alinhada sis-
temicamente ao contexto constitucional no qual se insere.

A aplicagédo do referido dispositivo na realidade administrativa brasileira
tem demonstrado que ele tem tido o efeito inverso as razdes iniciais que con-
duziram a sua aprovagéo. O efeito do paragrafo unico do art. 40 é oposto aos
valores que originariamente se pretendia por ele proteger, e também produz um
efeito isolado e contraditério com o restante do corpo constitucional em vigor.
Manter em vigor o paragrafo inico do art. 40 da LPI milita assim em desfavor
de uma ofelimidade juridica na protegdo de bens economicos cuja circulagao,
apenas por vendas cativas, depende de atos de Administracao verificadora. Mas
a Administragao Publica ndo pode agir em descompasso com a Constituigdo, ou
promover interpretagdes que levem a solugdes e atos que fraudem a Lei Maior.

VI. Delegagao inconstitucional: a discricionariedade

permissiva do legislador

E central, na discussio sobre a constitucionalidade do dispositivo ata-
cado, a indevida permanéncia de uma norma que estaria a consolidar e, para
muitos, “apenas” tenta “organizar”, a demora excessiva do processo adminis-
trativo, gerando impactos menores (e negativos) na economia nacional. Po-
rém, nao € isso o que estd a ocorrer. Nao ¢ apenas uma norma que, inocente-
mente, tenta organizar a demora excessiva da autarquia.

Teremos de permanecer, um pouco mais, na discussdo temporal, pois ela
ainda nos remete a uma nova dimensio perversa de sua implantacio. E que
ao propor a observancia de prazos incertos e datas indefinidas, a Lei acaba
por delegar ao INPI a definicao tanto da data inicial como do prazo em si da
patente. E isto é inaceitdvel no Direito p6s-Constitui¢ao de 1988.

A Lei de Propriedade Industrial reserva espago sucinto em relagdo aos
termos da vigéncia de uma patente. O art. 40, caput, define de forma incon-
troversa e inescusavel que a patente de invengdo tera vigéncia pelo prazo de 20
(vinte) anos, e 0 modelo de utilidade terd vigéncia pelo prazo de 15 (quinze)
anos, contados da data do depdsito do pedido de registro. Sao esses os prazos
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do privilégio tempordrio de exploragdo de uma patente, que o tornam um di-
reito legitimo a luz da Constitui¢do em vigor. Fora desses quadrantes, como
visto, teremos mero privilégio, insuportavel na atual quadra.

Nessa linha de consideragdes, percebemos que o paragrafo inico, do art.
40, apresenta uma perspectiva completamente equivocada do ponto de vista
constitucional. E que ele, por mecanismos nao abertamente declarados, em
realidade delega ao INPI a defini¢ao da vigéncia dos privilégios em causa:

“Art. 40. A patente de invengao vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e
a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data
de depdsito. Pardgrafo tnico. O prazo de vigéncia nio sera inferior a 10
(dez) anos para a patente de invengdo e a 7 (sete) anos para a patente de
modelo de utilidade, a contar da data de concesséo, ressalvada a hip6-
tese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedi-
do, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior.”

Conforme se depreende do dispositivo, ndo ha no regime do caput do
art. 40 qualquer incerteza quanto ao periodo durante o qual uma patente
vigorard. Ja pelo regime do paragrafo unico do mesmo dispositivo, ndo ha
qualquer certeza quanto a esse periodo. Assim, ainda que exista, como efeti-
vamente existe, uma previsao objetiva no caput, com prazos de 20 e 15 anos,
essa previsdo sofre a deformagdo oriunda dos termos tao enigmaticos quanto
fraudatérios do seu paragrafo unico.

O enigma estd exatamente em conseguir vislumbrar, com um minimo
de seguranga, a data final do periodo da exclusividade temporaria e excep-
cional autorizada constitucionalmente. Nao houvesse a possibilidade de ante-
cipadamente ter-se essa data e certamente a autorizagao constitucional para
esse sistema de exceg¢des a concorréncia nio teria sido plasmada.

O conteudo dessa norma do paragrafo tinico, ao estatuir que o prazo de
vigéncia se iniciara a partir da “data de concessao” atribui, sem dizé-lo expres-
samente, uma ampla arbitrariedade temporal ao INPI, em um processo admi-
nistrativo conhecido por sua complexidade. Nao ha como saber quando de-
terminado invento estara disponivel para exploragdo por terceiros, isto é, pelo
mercado. A aplicagio inconstitucional da legislagdo nao deixa para o sistema
econdmico soluc¢io diversa de pautar-se por um dever de adivinhacao.
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Na pratica, sabemos que os anos de vigéncia de uma patente transitam
acima do prazo estipulado de 20 anos. Mas esses aspectos praticos, neste caso,
sao secunddrios, porque a norma em si é inconstitucional por deixar a ex-
tensdo do prazo desse direito ao arbitrio dos processos internos, das razdes
gerenciais e dos meandros do INPL

Quando digo arbitrio, estou me referindo a uma delegagdo que ja é, em si e
s por esse motivo, inconstitucional e, mais ainda, que é realizada, na pratica, sem
qualquer critério ou meio de controle acerca dos prazos utilizados pelo INPI, o
que caracteriza nova inconstitucionalidade, ainda que a delegagdo fosse aceitavel.

Pontuo, ainda, que nao cabe aqui o argumento da discricionariedade do
Parlamento ou, para ser mais preciso, da liberdade de conformagédo do legisla-
dor. A discricionariedade na varia¢ao do prazo ¢, em si mesma, inconstitucional,
advenha de fonte legislativa, executiva ou administrativa. Como vimos, o prazo
de vigéncia, hoje, das patentes, simplesmente nao pode ser identificado, porque é
indefinido. Além de caracteristica do regime, a indefini¢ao foi delegada ao INPIL.

E uma norma que nio assegura, de forma alguma, um privilégio tempo-
rario. Nao se sabe quando essa data de concessao ocorrera. Nao se sabe quais
os critérios temporais utilizados quando a concessdo ocorre, pois essa conces-
sao se viabiliza em determinada data ou prazo especifico, para alguns casos,
e em outro prazo, mais longo, para outros, mas sempre em cenario indefinido
em qualquer dessas hipéteses. Intensifica-se o temido ambiente de grande in-
certeza, que se soma ao chamado custo Brasil.

Em apertada sintese deste topico, o paragrafo tinico, do art. 40 é incons-
titucional, por ofensa direta ao disposto no art. 5°, inc. XXIX da Constituicdo
brasileira, em seu alcance estrutural no contexto da Constituicio de 1988,
que estabelece um regime minimo, no qual a lei cumpre assegurar privilé-
gio limitado constitucionalmente, nos termos em que restou analisado até
aqui. Isso significa, portanto, que ndo é dado a autarquia federal definir, na
pratica, o prazo, a partir de suas proprias demandas internas, de razdes que
sdo ocultas ao publico em geral, de sua gestao temporal por prioridades, pro-
cedimentos e tramites cujas regras sao igualmente desconhecidas ou incertas.

223



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

VII. Interpretagdes equivocadas

Neste topico, passarei a analisar argumentos favoraveis ao paragrafo
unico do art. 40 da LPI. Estes argumentos, conforme pretendo demonstrar,
partem de uma perspectiva deturpada dos pardmetros constitucionais, os
quais apresentei ao longo deste Parecer. De modo geral, nestas interpretagdes,
ha também um recorte equivocado, uma vez que adotam a analise exclusiva-
mente de efeitos da norma em debate, rebaixando a Constitui¢do a um papel
secundario, quando nao, esquecido. O que definitivamente ndo pode pros-
perar em um exame de controle abstrato de constitucionalidade é o apenas
averiguar a produ¢do de alguns efeitos da norma subconstitucional para fins
de atestar sua compatibilidade hierarquica. Vejamos.

VII.1. Analise exclusiva de efeitos: a ineficiéncia
administrativa como argumento

de constitucionalidade da norma

O tema sobre ineficiéncia administrativa tem rondado o cendrio de pa-
tentes no Brasil em virtude do elevado nimero de pedidos de patente, conju-
gado com uma consideravel fila para fins de analise e andlise final pelo INPL
Trata-se de lentidao, morosidade da propria instituicdo, em termos relativos
ao que se encontra pendente de decisdo final.

Ja abordei o tema ineficiéncia para demonstrar que a norma estimula e
ndo a combate. Entretanto, ha outros aspectos que partem dessa mesma te-
mética e merecem ser também avaliados. E que embora a ineficiéncia em si
mesma seja um aspecto bastante negativo, ainda assim, de maneira surpreen-
dente, tem sido usada como argumento de constitucionalidade do paragrafo
unico do art. 40. Trata-se de proposta de analise fora do escopo da Constitui-
¢do, posto nao levar em considera¢ao os proprios pardmetros da atual ordem
constitucional brasileira. Vejamos de maneira mais verticalizada como esse
tipo de andlise se estrutura.
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E notdrio que o exercicio hermenéutico de leitura e compreensio das leis
em geral possui graus de subjetividade. Entretanto, refor¢o sempre’ que os
parametros de andlise de uma norma devem ser observados, acima de tudo,
a partir da Constitui¢do vigente (fenomeno decorrente, em parte, da supre-
macia normativa e, em parte, da constitucionaliza¢do do Direito), além de
sua inerente conexao com o concreto'. E nao seria diferente com os direitos,
deveres e instrumentos em geral dispostos na Lei de Propriedade Industrial.

No caso presente ha, inequivocamente, elementos faticos que ndo podem
ser ignorados na andlise desse conjunto normativo. O grande nimero de pe-
didos de registro de patente na fila de analise gera acimulo (backlog), que se
configura como um efeito da ineficiéncia administrativa do INPL.

Ao lado desse elemento fatico, temos um aspecto que se destaca, e que
s6 se torna relevante em face exatamente desse acimulo. O INPI segue um
critério que é aleatdrio ou arbitrario quanto a ordem cronolégica das con-
cessoes. Ou seja, concessoes sao efetivadas independentemente da ordem dos
pedidos, salvo quando envolvam um mesmo tépico e, assim, seja imprescin-
divel averiguar e estabelecer prioridades para fins de saber quem deterd a ex-
clusividade inicial patentaria no tema.

Mais do que isso, o sistema permite que diversas ocorréncias, a cargo dos
interessados, possam influenciar significativamente o tempo de tramitagao e,
pois, que afetem diretamente essa (des)ordem cronoldgica. Pedidos de escla-
recimentos ou de maiores dados, solicitados em face de deficiéncias iniciais
documentais, dilatam o prazo de exclusividade e, como se percebe, estdo sob
a responsabilidade dos interessados e beneficiarios diretos.

Ha ai, ndo um qualquer cenario de ineficiéncia, mas um caso de abertu-
ra para que interessados e a autarquia contribuam com a dilagao de prazos,
cendrio tipico para proliferacdo de comportamentos que se amparam em bre-
chas legislativas e normas inconstitucionais.

Esse rol fatico é uma amostra do conjunto de elementos que evidenciam
a problematica aqui presente, que motiva amplas discussoes: a existéncia de
uma norma que incorpora e consolida toda sorte de desvios e incertezas em
tema no qual a certeza e segurancga sdo essenciais.

9  André Ramos Tavares. Op. cit., p. 189.

10  Cf. André Ramos Tavares. Fronteiras da Hermenéutica Constitucional. Sao Paulo: Método, 2006, p. 57.
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Uma norma que gera, como efeito primario, incertezas temporais, conta-
mina ndo apenas sua esfera de regulamentacao legislativa, mas também con-
turba a aplicagdo de um instituto-garantia constitucional. No caso presente,
essa abertura normativa afeta o setor ao qual se destina, beneficiando alguns
poucos e prejudicando toda a sociedade.

Peter Haberle lembra, como parte de sua teoria cultural do Direito, que
“quem vive a norma acaba por interpreta-la ou pelo menos por cointerpreta-la™'.
A sociedade aberta de intérpretes é, em minha percep¢ao, uma adverténcia real.

No confronto do dispositivo atacado, vé-se uma pluralidade de intérpre-
tes, 0 que é comum, discutirem a conformidade de seus termos com a Consti-
tuicdo. Mas ha, nessa pluralidade interpretativa, algo nao toleravel a instancia
oficial de controle (o STF), que é um afastamento deliberado da analise consti-
tucional dos termos dessa controvérsia, para alocé-la em espectro mais pobre,
que ¢ deliberadamente mais conveniente a determinadas categorias de inte-
resses. Estou falando da analise exclusiva desses efeitos que acabo de relatar,
uma analise que supostamente seria capaz de excluir, para alguns analistas
mais afoitos, a propria razao de ser da discussdo sobre constitucionalidade.

Ou seja, na visdo de alguns intérpretes, a norma sob analise estaria a
permitir, em alguns casos, “apenas” um efeito de “prorrogacao” das conces-
soes de exclusividade, ja que a demora ocorre (ignora-se, inclusive, ndo apenas
a norma constitucional, como também as razoes dessa demora, imputaveis,
por vezes, aos proprios requerentes-interessados). Algo que se apresenta como
“menor”, secunddrio ou nao-inerente a norma. Tenta-se deslocar o foco da
norma constitucional.

e maneira proposital, o teste da constitucionalidade da norma, que ha
D tal, o teste d tit lidade d h
de ser exercida para qualquer norma, é desqualificado antecipadamente. O
atraso é inevitavel, eventual, supostamente excepcional, e precisa ser “com-
pensado” com o regime obtuso do paragrafo unico.

Nao ¢ possivel concordar com esse simulacro de argumentagdo, até por-
que trata-se de falacia a conduzir o pensamento por caminhos tortuosos, des-

11 Peter Haberle, A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constitui¢ao: Contribuig¢do para a Interpretagio
Pluralista e “Procedimental” da Constitui¢do. Tradugao por Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre:
Sergio A. Fabris, Editor, 1997, p. 13.
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viando o tema da questao central que estamos a discutir, que inequivocamen-
te, como vimos, ultrapassa esses supostos limites estreitos de analise.

A analise concreta, ndo ha de ser desprezada, e nunca ¢, por mim, des-
considerada nas analises juridicas, mas nao pode ser dissociada do teor
minimo da norma, como se estivesse a ocorrer independentemente de co-
mandos normativos. Certamente que uma norma pode ter um forte comando
contrafatico, mas no caso presente, ¢ a norma que enseja e reforca a realidade
de seu entorno, e ndo o contrario.

Digo isso, sobretudo, porque, ainda que essa ocorréncia indesejada hou-
vesse sido uma ocorréncia tinica do passado, a mera possibilidade de que a
norma a permita (inclusive para o futuro, porque esse efeito da norma nio
estd exaurido) é suficiente para caracterizar a norma como inconstitucional.
E néo parece haver divergéncia sobre a inconstitucionalidade de norma que
contrarie os limites constitucionalmente delineados para o direito excepcio-
nal de que estamos a tratar.

Assim, ainda que se tratasse “apenas” de alguns efeitos danosos nao de-
sejados pela norma, uma analise rigorosa ha de concluir que ha uma hipdtese
de incidéncia da norma a permitir a produ¢ao dos roteiros registrais incertos
e dos efeitos deletérios aqui amplamente narrados. A ineficiéncia administra-
tiva ndo pode servir para proteger uma norma que, por seus proprios e inde-
pendentes termos, amplia expressamente os efeitos negativos de qualquer
demora excessiva da Administragdo Publica em responder as demandas e
pedidos que lhe sejam dirigidos.

VIIL.2. O desrespeito a duragao razoavel do processo

Lembremos que a Constituicao de 1988 passou a prever o postulado fun-
damental da razoavel dura¢ao do processo (art. 5°, inc. LXXVIII, CB p6s EC
45), para que os direitos pudessem ser reivindicados e os erros questionados
com uma resposta satisfatéria, ainda que contréria aos anseios individuais. E
o principio que garante que a resposta estatal seja apresentada em um tempo
suficientemente adequado para que seus efeitos sejam usufruidos de maneira
justa. Temos falhado constantemente nessa premissa.

Assegurar uma duragido razoavel do processo, e dos meios que garan-
tem a celeridade de sua tramitagdo, precisa significar algo, em termos praticos,
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a sociedade, em todo e qualquer processo. A tentativa de ignorar preceitos
fundamentais nas leituras de constitucionalidade de dispositivos claramente
inconstitucionais tem sido uma recorrente e triste realidade. Relegar a Cons-
tituicdo a um papel secundario nao ¢ aceitavel em um Estado Democratico de
Direito. E seu significado ndo comporta mitigacdes duvidosas, que tém sido
constantes, sempre moldaveis a0 momento.

No contexto presente, a razoabilidade e a previsibilidade do tempo sao pre-
missas que se revestem de importancia ainda maior quando estamos pensando na
evolu¢io da ciéncia e da tecnologia, que nao esperam o “andamento do processo”
para acontecer. Com uma previsao inconstitucional da LPI, que sistematiza e “or-
ganiza” a imprevisibilidade infinita (e esta é a iinica certeza passivel de ser por nos
afirmada), estaremos, enquanto sociedade, sempre alguns passos atras.

Nesse sentido, precisamos, ainda, pensar a duragdo razoavel do procedi-
mento administrativo e da defini¢do do prazo de vigéncia em termos tecnoldgicos
atuais. Alias, devemos levar em consideragio que a nogao de tempo é substancial-
mente diversa daquela nocdo que se tinha em outras épocas. Em 1996, quando a
Lei de Propriedade Industrial foi promulgada, o aparato ainda analdgico envol-
vido era imenso na tramitacao do registro de uma patente. Hoje, ndo apenas o
proprio procedimento do INPI foi digitalizado, temos um avango significativo
das tecnologias de um modo geral. Isto é, as proprias demandas a serem anali-
sadas pelo INPI sdo altamente complexas, ndo apenas em relagdo ao seu objeto,
mas também a rapidez com que aquele invento pode ser superado por uma nova
tecnologia, antes mesmo da concessao de sua patente. Ou seja, uma tecnologia
pode tornar-se rapidamente supérflua ou superada, podendo perder sua utilida-
de muito repentinamente. A perniciosidade do regime do paragrafo tinico, nesse
contexto, ¢ ainda maior, porque ela bloqueia, de pronto, todo o progresso, por
forca de uma modelagem juridica inadequada.

Dessa forma, ao relegar um papel secundario a Constituigdo, nestas leitu-
ras exclusivistas de efeitos, perdemos o sentido da existéncia de uma protecéo as
patentes, que versa especialmente o progresso e o desenvolvimento. Perceba-se,
assim, que o regime do paragrafo tinico promove uma pseudo-validagdo da irra-
zoavel duragéo do processo administrativo de deferimento da patente.
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VII.3. Propostas de constitucionalidade que

desconsideram a forca normativa da Constituicao

Da controvérsia presente, paira, ainda, uma proposta de manutenc¢io do
dispositivo atacado no Ordenamento Juridico em virtude de eventuais efeitos
deletérios na economia a partir'? da declara¢ao de inconstitucionalidade do
paragrafo tnico, do art. 40 da LPI. Trata-se ndo de andlise do Direito econo-
mico propriamente dito, mas sim de proposta de julgamento exclusivamente
calcada no modelo consequencialista de decisao, que, como ¢ intuitivo, tam-
bém inverte a posi¢do hierdrquica da Constitui¢do, para alocar as supostas
demandas da Economia como “Paramount Law”.

Essa dimensao apresenta, portanto, e independentemente de ser correta a
proje¢do de efeitos econdmicos deletérios, a surpreendente proposta de subalter-
nizar a Constitui¢do a alguma pauta econdmica, sendo geralmente eleita a pauta
que aproveita ao argumento juridico que se quer sustentar. Porém, a propria supo-
sicdo de que terfamos efeitos deletérios terriveis, perversos, injustos ou injustifica-
veis €, em si, falaciosa. Isso significa que temos, portanto, dois problemas.

Alguns dos defensores da permanéncia da norma raciocinam em termos de
“razoabilidade”, de equilibrio entre combate a violagdes e efeitos economicos de-
vastadores desse desnecessario combate. Para tais analistas, o paragrafo tinico em
discussdo enseja razdes econdmicas suficientemente adequadas para sua supres-
sdo do bojo normativo. O raciocinio parece poder ser simplificado da seguinte
maneira: ndo ha necessidade de declarar a inconstitucionalidade do dispositivo,
basta que a autarquia seja eficiente e retome a normalidade. Assim, ndo precisa-
rfamos nos preocupar com a imprecisdo do dispositivo que trata da vigéncia da
patente, nem com sua retumbante violéncia a Constitui¢do e a sociedade, e nem
seria aceitdvel querer alterar uma realidade ja em movimento.

E uma proposta que ignora e simplesmente nio resolve o problema de
forma definitiva, além de ser totalmente deslocada dos pressupostos consti-
tucionais em vigor. Como oportunamente discorri, essa conclusdo pela cons-
titucionalidade ¢ calcada em uma andlise que privilegia o resultado aleatdrio
e, ainda, é uma analise exclusivamente voltada para efeitos (sem atentar para

12 E destaco um elemento temporal importante: “a partir” para anélise do argumento de seguranga
juridica que trarei na sequéncia.
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a norma constitucional), com o que se é “capaz” de ignorar completamente a
necessidade de conformagao da norma com a Constitui¢ao em vigor.

Ademais, o reconhecimento da adequa¢ao de uma norma, em um con-
texto temporal, ndo pode cingir essa discussdo apenas aos seus efeitos futuros,
uma vez que estamos a discutir a inconstitucionalidade da norma em virtu-
de de seus efeitos pregressos e presentes. O exame, mesmo que se encaminhe
a constitucionalidade, portanto, ndo pode ignorar as razdes que originaram
a controvérsia. Como enfatizei no decorrer deste Parecer, a permanéncia de
uma norma inconstitucional no ordenamento juridico é um erro estrutural.
De todo modo, esse aspecto da temporalidade também nos remete ao exame
da seguranga juridica. Vejamos.

No que compete ao argumento da inseguranca juridica, terfamos even-
tuais efeitos deletérios na economia caso venha a ser tomada uma decisao
técnica pela declaracdo de inconstitucionalidade. Temos, aqui, perspectivas
antagdnicas quanto aos fatos.

Essa argumentagdo pela manuten¢iao da norma no Ordenamento patrio,
nos termos em que ¢ colocada, parece ignorar completamente os ja presentes
efeitos deletérios na economia. Os efeitos perniciosos das patentes de tem-
porariedade-incerta sdo assim decorrentes diretos da existéncia do paragrafo
unico, do art. 40 da LPI, que ficcionalmente cria a necessidade de prorrogar o
tempo de vigéncia das patentes e prolongar o insuportavel monopolio privado
com “garantias” estatais.

Repito, em um cendrio cadtico como ¢é o apresentado pelo paragrafo tinico,
onde simplesmente nio se sabe quanto tempo uma patente perdurara no Brasil,
tampouco quando serd o marco de inicial dessa contagem, nao é verossimil ale-
gar a manuten¢ao de constitucionalidade desse regime em nome da economia.

O cenario fatico pregresso demonstra que nao hd previsibilidade, em virtu-
de da composi¢ao de uma norma completamente imprépria. A lei, como vimos
e como diz o art. 5°, inc. XXIX da CB, deve assegurar o privilégio temporario.
E isso ndo foi feito. Nao ha como se concluir em sentido contrario. Entao, qual
seria exatamente o efeito futuro de uma equivocada declaragdo constitucionali-
dade? Podemos responder isso olhando para o passado. Teriamos exatamente a
manutenc¢do de um cendrio econdmico e cientifico adverso ao interesse nacional
e ao interesse publico, que briga com nosso marco constitucional em vigor.

230



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

A declaragdo de inconstitucionalidade da norma podera reestabelecer
minimamente a compreensao sobre o periodo de vigéncia da patente, nos ter-
mos do caput, do art. 40. Ndo se promovera a temivel anomia. Saberemos,
por fim, que a duragao ¢é de 20 anos para patente, e de 15 anos, para marco de
utilidade, contados da data do depdsito. E uma contagem certa. E com isso,
os inventores, os terceiros, o Estado e a Sociedade saberao a partir de quando
a vigéncia de uma patente ocorre no pais, e até quando ela ird durar. E exa-
tamente isso que o art. 5°, inc. XXIX da CB dispde. Trata-se exclusivamente
disso, quando falamos de garantia do privilégio temporario.

Receio que alguns tenham perdido o impeto necessario para tomar as de-
cisOes certas. Sob o argumento de ja conhecer os erros passados, a manutencao
desse erro passa a ser facilmente internalizada e normalizada. Passamos a nos
acostumar com a instabilidade gerada por normas imprecisas e incertas, pois
seus efeitos sdo tdo amplos em nossa sociedade que temos dificuldades em com-
preender a raiz do problema. O ponto nevralgico é que nao se quer fazer cum-
prir as normas constitucionais, pois elas incomodam, em seus termos rigorosos,
a determinado segmento organizado. Mas temos aqui um dever.

A declaragao de inconstitucionalidade da norma atacada nao ¢ uma pos-
sibilidade, é uma necessidade. A oportunidade aberta, pelo sistema, via STF,
para tratar do tema, nao pode ser interpretada como um mero jogo de pala-
vras inuteis e sem utilidade, que pouco dizem sobre seus significados praticos.
Como disse, é imperioso o restabelecimento dos pardmetros constitucionais
quanto ao tema da exploracdo temporaria de patente no pais. Isso ndo pode
ser tratado como algo circunstancial. Precisamos de rigor nos assuntos cons-
titucionais e, por maior razdo, e todos que sdo, de um ponto de vista real e
imediato, extremamente caros a sociedade e a economia do pais, especial-
mente quando esses temas nos dizem tanto sobre nossas (im)possibilidades de
desenvolvimento e emancipagéo socioecondmicas.
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Parte 11
A Questio do Processo Constitucional

VIII. A decisao de inconstitucionalidade

VIII.1. Preliminares no tema

A solugdo mais direta, para o incompreensivel e inconstitucional regime
do paragrafo tnico do art. 40, da LPI, é a de sua retirada do Sistema Juridico
em vigor, e isso pelos motivos amplamente apresentados até aqui.

A indefini¢ao temporal e a delegacdo arbitraria constantes objetivamente
dessa norma indicam essa solu¢ao como o melhor caminho para retomarmos
uma estabilidade sobre o tema, extremamente necessaria por dispor, em sua
esséncia, sobre a utilidade dos privilégios de patente no horizonte do desen-
volvimento e da concorréncia no Brasil. Ocorre, porém, que estamos ja ha
mais de 24 anos de vigéncia dessa Lei, e ajustes pontuais terdo de ocorrer em
qualquer declaracio de inconstitucionalidade.

Estes ajustes pontuais devem ser realizados a luz da compreensao do fenome-
no da inconstitucionalidade e do mecanismo de modulagio de efeitos da deciséo
que declarar inconstitucional o pardgrafo inico, do art. 40 da Lei de Propriedade
Industrial. Neste item, detalharei com maior profundidade sobre essa possibili-
dade e sobre qual sera a forma de aplica-la. Iniciarei com alguns esclarecimentos
acerca do tema, que nos permitirdo entender melhor suas complexidades.

O tema “modulagdo de efeitos temporais” ou “manipulac¢ao temporal dos
efeitos” constitui um dos mais delicados topicos de técnica (e justica) de deci-
sao", especialmente em tribunais constitucionais e cortes supremas', mesmo

13 E também um aspecto da velha polémica sobre a possibilidade de a Corte avaliar os efeitos de
sua decisdo de mérito, antes de prolata-la, para fins de adotar por aquela que considere ser a mais
afinada a realidade.

14 Deacordo com Gilmar Ferreira Mendes:

“A disposigao contida no art. 27 da Lei 9.868/99 introduziu expressamente uma nova modalidade
de decisdo no direito brasileiro, a semelhanga do modelo portugués, que no art. 282 (4), da
Constituigdo, estabelece formula que autoriza o Tribunal Constitucional a limitar os efeitos das
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porque uma das principias preocupacgoes destas Cortes ha de ser a de elaborar
“as avenidas fundantes do processo justo”, preocupagdo essa que ¢ explicita
no presente caso. Na atualidade, como sabemos, esse tipo de discussao trans-
corre rotineiramente na pratica processual da Suprema Corte brasileira.

O assunto remete a discussao originaria acerca da existéncia de tribunais
constitucionais. Na formatacdo destes, atribuida a Hans Kelsen®, as decisdes
haveriam de produzir efeitos temporais meramente prospectivos, os chama-
dos efeitos ex nunc'. Isso representava um modelo oposto a forte tradicao
jurisdicional norte-americana'®, na qual as decisdes da Corte Suprema eram
consideradas como sendo, necessariamente, de “destruicdo macica”, na re-
veladora expressao de J. C. Vieira de Andrade®, ou seja, tradicionalmente
efeitos temporais ex tunc, por forca da nulidade total de qualquer ato inconsti-

decisoes de inconstitucionalidade com fundamento no principio da seguranga juridica e no
interesse publico de excepcional relevo.

“A férmula [..] ndo constitui modelo isolado. Ao revés, trata-se de sistema que, positiva ou
jurisprudencialmente, vem sendo adotado pelos vérios sistemas de controle de constitucionalidade.
Além das especificidades do modelo alemao [..] anote-se que os sistemas austriaco, italiano,
espanhol e o proprio direito comunitério tém adotado modalidades assemelhadas quanto a restrigao
dos efeitos da declaragao de nulidade. Também a jurisprudéncia americana acabou por consagrar o
modelo mitigador da nulidade absoluta”. Gilmar Ferreira Mendes. Curso de Direito Constitucional.
8 ed. Sao Paulo: Saraiva, 2013, p. 1284.

15  Colho a enfatica expressdao em: Augusto Mario Morello. Admisibilidad del recurso extraordinario: el
“certiorari” segtin la Corte Suprema. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997, p. 4.

16 Cf. texto seminal: Hans Kelsen. La Garantie Juridictionnelle de la Constitution (La Justice
Constitutionnelle). Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a I’Etranger. 61 p.
abr. mai. jun. 1928. Extrato.

17 Nesse sentido, cf. Hans Kelsen. Jurisdi¢do Constitucional. Tradugdo: Maria Ermantina Galvdo. Sao
Paulo: Martins Fontes, 2003. (Colagao Justiga e Direito), p. 305; Héctor Fix Zamudio. La proteccion
juridica y procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales. [1. ed.]. Madrid:
Civitas; México: Universidad Nacional Auténoma de México, 1982, p. 167.

18 Cf. a respeito da tradigdo ex tunc do modelo concreto norte-americano de constitucionalidade:
Luis Nunes de Almeida. El tribunal constitucional y el contenido, vinculatoriedad y efectos de
sus decisiones. Revista de Estudios Politicos Nueva Epoca, Madrid, n. 60-61, abr./set. 1988, p. 883;
Laurence H. Tribe. American constitutional law. 3. ed. New York: The Foundation, 2000. V.1, p. 216;
André Ramos Tavares. Teoria da Justica Constitucional. Sao Paulo: Saraiva, 2005, p. 263.

19 J. C. Vieira de Andrade. Legitimidade da justi¢a constitucional e principio da maioria. In: Coléquio
no 10° Aniversario do Tribunal Constitucional, 1993, Lisboa. Legitimidade e legitimacdo da justica
constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 79. Ainda sobre esse “regime-regra”™ Carlos Blanco
Morais et alii. As sentengas intermédias da Justica Constitucional. Lisboa, AAFDL, 2009, p. 15.
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tucional®. Esta ultima foi também a orientagao adotada no Brasil, por nitida
influéncia do constitucionalismo norte-americano a partir da Constituicdo
de 1891 e das li¢des de Ruy Barbosa, as quais se alinharam, dentre outras, as
obras de Alfredo Buzaid e Lucio Bittencourt.

Modular efeitos, ou seja, tratar do alcance temporal da decisdo indepen-
dentemente de um critério prévio linear, que como tal sera sempre indiferente
as particularidades, sejam normativas, sejam concretas, de cada caso, signi-
fica desenhar uma Corte mais apta tecnicamente e mais proxima da legiti-
midade de suas decisoes. Fazendo, aqui, uma sintese do quadro geral que se
desenhou, posso afirmar com seguranga que foi exatamente esse o caminho
trilhado pela Justica Constitucional, inclusive com a superagao dos classicos
precedentes norte-americanos?.

Esse brevissimo escor¢o historico serve para introduzir um esclareci-
mento que se faz necessario, em cardter preliminar. Em julgamentos envol-
vendo decisdes gerais ou universais, como no modelo de controle abstrato da
constitucionalidade de leis, nas agdes coletivas, nos precedentes e na criagdo
de teses paradigmaticas, deve haver, invariavelmente, ao menos dois pronun-
ciamentos®* distintos, considerando-se um como a decisdo de mérito e o ou-
tro como a decisdo sobre os efeitos da decisdo de mérito (enquadrada, aqui, a
denominada modulagdo desses efeitos)?.

20 Essajurisprudéncia tem como ponto de inflexdo o caso Linkletter vs Walker.

21 Embora estes, por vezes, ainda sejam seguidos em jurisdi¢des constitucionais arcaicas nao-
emancipadas e em obras com duvidoso viés cientifico.

22 Em realidade, a chamada decisio da Corte é formada por inumeras decisdes, ou “parcelas-de-
decisoes” se se quiser apreciar o tema com um rigor maximo, um conjunto no qual se incluem: a
decisao sobre valoragao das provas, dos fatos, do concreto, as decisdes interpretativas, a decisdo de
contextualizagdo ou descontextualizagio, a decisdo sobre a propria competéncia para decidir, e tantos
outros desdobramentos. Geralmente se utiliza a referencia ao decisum para tratar sinteticamente
do resultado final, que contém, em verdade, todo esse conjunto, expresso ou implicito, por vezes
considerando algumas escolhas como meras fundamentagées. Nao pretendo, contudo, ingressar
nesse tortuoso assunto. Importa, aqui, assinalar, para os fins deste Parecer, dois pontos: i) que ha
varios cendrios no caso presente, em virtude do contetido prospectivo do paragrafo tnico do art.
40, e cada qual desses cendrios, pois, estd a merecer uma analise pormenorizada de seus elementos
e ii) na linha de Ricardo Guastini, a chamada ineficacia retroativa da decisdo (ou da declaragao de
inconstitucionalidade no processo constitucional tipico) precisa ser constituida pela decisao, e nao
meramente declarada (cf. Ricardo Guastini. Le Fonti del diritto e I'interpretazione. Milano: Giuffre,
1993, p. 316 e André Ramos Tavares. Teoria da Justica Constitucional. Sdo Paulo: Saraiva, 2005, p. 264).

23 Eisso ocorre independentemente de se tratar do controle de constitucionalidade das leis.
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O processo decisdrio gera, portanto, nessa exata medida, um pronuncia-
mento complexo. As razdes de ambas decisdes, porém, podem assimilar um
entrelacamento de tal ordem que qualquer tentativa de sua separacao radical
restard condenada ao artificialismo e baixo nivel de convencimento. Nao é esse
o intuito aqui. Porém, ainda assim, porém, é imprescindivel que duas decisoes
sejam adotadas pela Corte e, para fins pedagdgicos, realizei a sec¢ao na analise.

Inserido exatamente no 4mbito do processo constitucional*, o Ex-Mi-
nistro Celso de Mello revela a existéncia de “fases autdnomas e sequenciais”,
durante didlogo na Corte, em licdo de todo aplicavel ao caso analisado neste
Parecer, in verbis:

“A modulagio dos efeitos, no tempo, do julgamento declaratério de in-
constitucionalidade ocorre, portanto, em um segundo momento e, sern-
pre, por maioria de dois ter¢os (2/3) dos membros integrantes do Tribunal.

“Vé-se, desse modo, que o procedimento em causa transcorre em fases
autonomas e sequenciais [...]” (QO na ADI 2.949/MG, Rel.: Min. Joa-
quim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08.04.2015)*.

As “fases” acima referidas, insisto, sdo perfeitamente passiveis de isola-
mento para fins de bem compreender a fun¢io de cada uma delas. As razdes de
decidir, porém, de uma (da decisao de mérito, por exemplo) podem comparecer
novamente nas razdes de decidir de outra (na de modulagdo temporal), como
efetivamente ocorre no caso presente, nos termos que retomo abaixo o tema.

24 Em muitas ocasides, neste Parecer, liq()es, conclusdes e referéncias em geral pertencem,
originariamente, ao denominado Direito Processual Constitucional. Porém, para o caso presente,
e considerando-se as transcrigdes utilizadas, todas sdo validas para a modulagao fora do controle
de constitucionalidade. Estamos tratando, aqui, de modulagdo temporal realizada em sede de um
instrumento tipico do processo constitucional, ou seja, em sede de recurso extraordindrio, com suas
notas de objetividade e generalidade inegaveis em um modelo de precedentes. Disso conclui-se que
apesar de o caso analisado neste Parecer ndo ser um caso de declaragdo de inconstitucionalidade,
ainda assim estamos a nos movimentar no terreno técnico do processo constitucional.

25 O Ministro nao votou no caso, pois estava ausente na ultima sessao.
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VIIL.2. A restri¢ao dos efeitos da
inconstitucionalidade

A partir da inconstitucionalidade verificada e amplamente demonstrada
na primeira parte deste estudo, é absolutamente imprescindivel considerar e
debater o tipo de decisao que deve acompanhar esse reconhecimento. O Or-
denamento Juridico brasileiro convive, como visto, com a possibilidade, ex-
cepcional, de que normas inconstitucionais possam produzir efeitos mesmo
com a certificagdo final (sob dominio do STF) de que carregam em si o vicio
maximo, da inconstitucionalidade.

No caso presente, como veremos, serd necessario averiguar a carga efi-
cacial da decisdo de inconstitucionalidade para cada situa¢io concreta (ou
para cada conjunto dessas situagdes) com a necessaria (e pedagdgica) justifi-
cativa da segmentacdo tematica dessas situagoes (em cenarios), a fim de ade-
quadamente aferir o “balanceamento” constitucional devido em cada uma.

Em outras palavras, a carga eficacial, se de retroagdo maxima, se mode-
rada, ex nunc ou pro futuro, dependera, como sempre, dos comandos consti-
tucionais envolvidos em cada uma das situagdes concretas as quais remete a
incidéncia da norma do paragrafo unico do art. 40 (o chamado ambito mate-
rial de validade, mas fracionado entre passado, em curso e futuro).

Assim, como veremos, a Constitui¢ao, ao determinar que sempre se pre-
servem, a0 maximo, as situacdes consolidadas no passado e, por maior razao, ao
considerar como indesejaveis as inovagdes juridicas retroativas, mesmo advindas
do Poder Judicidrio, especialmente aquelas com potencial de provocarem pertur-
bagdo extrema em situagdes consolidadas, aponta, nesse sentido, para a flexibi-
lizagdo dos termos rigorosos e classicos de que o ato inconstitucional deve ser,
inexoravelmente, irrito e nulo. Nao sera. E, realmente, nem sempre o foi. Dai a
modulagio (para manterem-se certas inconstitucionalidades) impor-se, em certo
sentido, embora ndo de maneira amplissima, como veremos.

Para compreender essa nova vertente da Justica Constitucional, que
maneja a chamada modulagao de efeitos, retomemos o disposto pelo art. 27,
da Lein. 9.868/99, embora o assento dessa competéncia seja, necessariamen-
te, constitucional:
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“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
e tendo em vista razdes de seguranca juridica ou de excepcional inte-
resse social, podera o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois
tercos de seus membros, restringir os efeitos daquela declaragdo ou de-
cidir que ela s6 tenha eficacia a partir de seu transito em julgado ou de
outro momento que venha a ser fixado.”

A norma da Lei explicita e detalha o que se deve compreender como sen-
do inerente a chamada jurisdigdo constitucional. Encontra-se, nessa norma,
disposto que, em razdes de seguranga juridica ou excepcional interesse social,
o STF poderd, por maioria de dois ter¢os de seus membros, decidir pela (i) res-
tricao dos efeitos da declaragao de inconstitucionalidade; ou (ii) decidir que
a eficacia da decisdo opere apenas apds o transito em julgado (efeito ex nunc),
sendo possivel ainda, como nova alternativa, iii) que esse efeito seja fixado em
momento futuro (efeito pro futuro).

A excepcionalidade que essa modulagao temporal assume no sistema,
em qualquer dessas modalidades, ndo é apenas de cariz tedrico ou histdrico,
pois também veio refor¢ada na mesma norma legal acima transcrita, posto
poder impedir somente a retroatividade maxima por um quérum qualifica-
dissimo, de 2/3 dos ministros (requisito formal). Nao alcangado esse quérum,
a decisdo de inconstitucionalidade gerara, necessariamente, a eficacia retroa-
tiva plena, porque é esta que acompanha, conceitualmente, a supremacia da
Constituicdo como base civilizatdria inquebrantavel. Ou seja, o efeito ex tunc
¢, ainda hoje, a “regra” nas declara¢des de inconstitucionalidade em sede de
controle abstrato, salvo na ocorréncia fundamentada de alguma das hipéteses
excepcionais, explicitadas e elencadas no art. 27 da Lei 9.868/99.

Nesse mdximo efeito retroativo a inconstitucionalidade nao subsistira,
por nem uma unica fragdo de tempo, em nenhuma circunstancia.

A retroatividade, assim tradicionalmente considerada como insita a
declaragao de inconstitucionalidade, pode ser mitigada quando alguma das
condicionantes indicadas seja verifica in concreto: uma eventual inseguranga
juridica ou excepcional interesse social na manutencédo de ato, ainda que sabi-
damente inconstitucional.

A eficacia retroativa, apesar de ser, teoricamente falando, uma decisao
mais gravosa, em virtude da desconstituicao (ou capacidade de desconstitui-
¢do) de inumeras relagdes juridicas ja geradas com base no ato normativo en-
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tdo impugnado?®, é, pois, a regra geral, a ser excepcionada, justificadamente,
com base em “valores” constitucionais incidentes na situagdo analisada, que
indiquem, de maneira inequivoca, a necessidade da “manutengdo do vicio” e
de seus efeitos, igualmente contaminados, por determinado periodo de tem-
po, que também deve ser devidamente justificado em seu lapso.

Sobre ser a eficacia retroativa aquela considerada mais gravosa para o
sistema, leitura essa que se pode afirmar ser a mais corrente na Literatura
mundial, vale, aqui, realizar alguns esclarecimentos. Estamos, em realidade,
diante apenas de uma perspectiva teorica, a ser devidamente confrontada e
temperada com os elementos reais que circundam o objeto da inconstitu-
cionalidade. Digo isso porque, no caso presente, é a nao retroatividade, em
nenhum grau, da decisido de inconstitucionalidade, que seria a decisao mais
gravosa, na pratica. Explico, a determinagdo de que a lei, mesmo inconstitu-
cional, produza efeitos que devam permanecer no sistema como se validos
(constitucionais) fossem, representara, na pratica, a decisio mais gravosa
possivel, ja que é exatamente essa a decisio que prejudicara toda a socieda-
de e mantera o bloqueio inconstitucional a0 mercado concorrencial, apenas
para beneficiar alguns poucos titulares de patentes, em beneficio sabidamente
inconstitucional, mesmo diante de todos questionamentos que tém sido apre-
sentados ao longo dos anos.

Sabemos, do caso em analise, que hd situagdes ja consolidadas no tempo,
em virtude de a inconstitucionalidade ter sido perpetuada no tempo passado, de
ter também constituido inumeras relagdes juridicas a partir dela e, em muitos
casos, de ja ter, inclusive, exaurido os efeitos dessas relagdes inconstitucionais,
tendo se desdobrado em infinitas outras situacdes e relacdes da vida cotidiana
em sociedade. Nessas hipoteses, tenho por certo que a seguranga juridica e o
interesse social também devem ser identificados como estando presentes nos
efeitos ja produzidos durante a vigéncia da norma inconstitucional no Orde-
namento Juridico, e isso a fim de preservar essas situagdes inconstitucionais ja
consolidadas e exauridas. Esse sdo casos que, se atingidos pela decisdo futura
do STF, significardo verdadeira retroatividade gravosa. Mas essa preservagao
requer a modulagéo por parte do STF, com seu quérum qualificado.

26  André Ramos Tavares. Curso de Direito Constitucional, 8° ed., Sdo Paulo: Saraiva Educagio, 2010, p.
332.
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Identificar e expor esses motivos e as normas constitucionais que ampa-
ram uma solucao (também extrema) de manutenc¢ao do inconstitucional, é de
crucial relevincia para que o uso da modulagao de efeitos ndo perca sua raziao
de existir e ndo se desvirtue em mecanismo geral, banalizado, a servigo de
interesses privados e contrarios a sociedade. A modulagdo deve atender ao
melhor interesse publico e propiciar uma decisdo que melhor atenda a socie-
dade, e ndo servir ao interesse de algum ente privado em preservar privilégios
contra o mercado, a fim de ampliar seus lucros.

Assim, uma abertura para legitimar o inconstitucional esbarrara, sem-
pre, na necessidade de fundamentacio especifica e adequada, além do quo-
rum qualificadissimo, e s6 pode ocorrer de maneira excepcional, do con-
trario estariamos flexibilizando a supremacia constitucional e estimulando a
reiteracdo, pelo legislador, das mesmas inconstitucionalidades ja praticadas.

Temos uma linha ténue que separa a relativizacao (mesmo que eventual,
excepcional ou tdpica) da supremacia constitucional e a desconstrugao dos pi-
lares do Direito, esta ultima plenamente capaz de desembocar em um sistema
de decisionismo puro (ou seja, de arbitrio subjetivo baseado apenas no poder).

Assim, ha risco na aplicagdo da propria modulagao de efeitos, embora
prevista legalmente e sob amparo constitucional, que merece ponderagao e
cuidados permanentes, atengdo esta que nao pode ser minimamente negli-
genciada. Na modulagao de efeitos estaremos na antessala da desordem juri-
dica, sendo for¢oso um agir sob extrema cautela, devidamente fundamentado
e explicitado. Sob a perspectiva da supremacia constitucional, teremos, com
qualquer modulagao de efeitos, um risco a for¢a da Constituicdo. Nas palavras
certeiras do Ministro Marco Aurélio — Decano do STF:

“Ainda sob o 4ngulo das Leis 9.868/1999 e 9.882/1999, ressaltei o ris-
co do instituto. Ao manter a eficacia de lei inconstitucional por deter-
minado periodo no tempo, o Supremo torna a Constitui¢do Federal
documento flexivel. Ante o principio da supremacia, a inconstitucio-
nalidade mostra-se vicio congénito, no nascimento da norma. Lei in-
constitucional é natimorta. Surge uma contradi¢ao em termos. Se for
inconstitucional, ndo pode ter eficacia, porque néo ¢ vélida. (...) A pra-
tica continuada pelo Supremo (...) [g]era algo que, do ponto de vista da
‘moralidade constitucional’, é inaceitavel: a figura da ‘inconstituciona-
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lidade util’. Governantes e legisladores nio receiam criar ‘leis inconsti-
tucionais’ porquanto, de algum modo, havera efeitos”?.

Niao podemos, pois, ignorar que ao preservar efeitos produzidos com
base exclusiva na norma inconstitucional estamos nos afastando, em certo
sentido, da supremacia da Constitui¢ao.

O debate sobre a modulagio de efeitos encontra-se ja bem verticalizado,
e o Ministro Gilmar Mendes assentou seu posicionamento a favor da mo-
dulagdo verbalizando esses elementos delicados e altamente complexos dessa
equagdo entre o que vou chamar, aqui, de brutalidade do inconstitucional, de
uma parte, e de realidade de uma Constituicao vigorosa, de outra:

“Presidente, esse debate sobre a modula¢io sempre retorna. O ministro
Marco Aurélio insiste na abordagem segundo a qual o tema da modu-
lagdo deve ser considerado inadmissivel, mas, hoje, praticamente - sal-
Vo engano - ndo existe corte constitucional no mundo que, de alguma
forma, ndo opere com essa ideia. Por uma razdo singela: é que nio se
faz justi¢a na linha do lema de que fiat iustitia, et pereat mundus. Aqui,
necessita-se, em casos inclusive de decisdes com eficicia geral, que se
faca o temperamento. O exemplo cldssico com o qual ja nos deparamos
em sentido mais amplo aparece num texto de Jellinek, de 1927, no qual
ele diz que, se nés imaginassemos que uma lei eleitoral - a lei eleito-
ral é bem precisa nesse sentido - fosse declarada inconstitucional, nds
logo chegariamos a um impasse, porque o governo que se elegeu com
base naquela lei - ele pensava no parlamentarismo - estaria afetado,
estaria ilegitimado. E, também, dir-se-ia: ‘Mas, entdo, temos de fazer
uma nova lei’. Mas quem faria essa lei? O parlamento que foi eleito
por aquela lei viciada. Portanto, teriamos aqui uma aporia. Em suma,
tem-se de encontrar uma solug¢do. Ja vivemos essa situagdo no caso dos
vereadores, de certa forma, quando discutimos a legitimidade daquela
questdo do numero de vereadores nos municipios.” (RE 593.849/MG.
Rel.: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016)

Pretendo evidenciar que a justa medida da adequagao entre a retroagao
maxima, nem sempre aceitavel, e a modulacio de efeitos estd, por todo, na
prépria Constitui¢io. E o que veremos adiante, com especial atengdo para os

27  Marco Aurélio Mello. A modulagdo dos efeitos da decisdo: andlise e critica ao instituto. In: Luiz
Guilherme Marinoni, Ingo Wolfgang Sarlet (coord.). Processo Constitucional, Sao Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2019, p. 530.
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aspectos que interessam ao caso concreto deste estudo (paragrafo unico do
art. 40 da LPI), uma vez que as patentes com prazos inconstitucionais ainda
nao findos devem ser fulminadas a0 menos a partir da data da decisdo do STF.
Caso o quorum qualificado de modulagao deixe de ser alcangado, como vere-
mos, teremos a total e completa elimina¢ao, inclusive retroativa, dos rastros
dessa inconstitucionalidade do regime patentario do paragrafo tnico.

IX. Os cenarios e suas modulagdes temporais

IX.1. O Passado

A retroatividade da declaragao de inconstitucionalidade, por ser a regra,
como visto, remontando ao momento da criacdo da norma inconstitucional,
estara abarcada nessa premissa a desconstituicdo de toda e qualquer relagdo
juridica jd produzida por patentes concedidas com excesso ou indefini¢do de
prazo. Esse raciocinio, presente nas obras cldssicas como o tnico capaz de
manter a higidez do sistema juridico, independentemente do tema e das cir-
cunstancias concretas do caso, teria o condao de alcan(;ar — e vou ser direto
sobre esses termos, no caso sob escrutinio neste estudo — os lucros inconsti-
tucionais auferidos pelas empresas e inventores com a exploragdo econémica
de suas inveng¢des em periodo durante o qual deveriamos ter experimentado a
liberdade de concorréncia da férmula ou do processo, conforme o caso, com o
respectivo progresso da ciéncia e aproveitamento geral.

Trata-se de periodo “adicional” de patente amparado exclusivamente em
um regime juridico inconstitucional, como restou amplamente demonstrado
neste estudo, e bem por isso é que se pode afirmar serem também as consequ-
éncias da norma (inconstitucional) igualmente inconstitucionais, significan-
do, no caso concreto, a inconstitucionalidade do uso da patente da formulagao
ou de processos de elabora¢do com exclusividade, no periodo lastreado nesse
regime de extensao temporal.

O caso presente, porém, parece exigir a excepcional possibilidade de
manterem-se efeitos passados, ainda que amparados exclusivamente na nor-
ma inconstitucional. Mas isso até certo limite, quer dizer, ndo uma modulagéo
ampla. Néo se pode pretender modular para também manter a inconstitucio-
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nalidade apds a decisdo do STF, como veremos adiante, porque as razdes que
comparecem para justificar o raciocinio excepcional de manutengao do pas-
sado inconstitucional ndo estao presentes linearmente, nao podendo justificar
todas as situagoes abarcadas pelo regime inconstitucional do paragrafo tinico,
como pretendo demonstrar com maior verticalidade abaixo.

A aplicagao ex tunc permanecera, como tal, para extirpar a inconstituciona-
lidade de certas situagdes iniciadas no passado, porém, mantendo-se os efeitos
inconstitucionais da norma “integralizados” no passado, nos termos que pas-
so a desenvolver. Ou seja, como veremos, a declaragao de inconstitucionalidade
ndo retroagira em sua totalidade, mas retroagird, em certa medida.

Nesse sentido, como antecipei, temos alguns cenarios, que distinguirei
em trés, para que possamos compreender os efeitos cabiveis em cada um deles
(carga eficacial) da decisdo de inconstitucionalidade, ja que para cada um dos
cendrios comparecem razdes diversas em termos de modulagéo.

Neste item, abordo as situagdes que denominei de integralizadas no passado,
ou seja, aqueles casos de uso de privilégio ja consolidada e que ja produziu todos
os seus efeitos (a norma inconstitucional exauriu seus efeitos para esses casos). Sdo
exatamente as situagdes em que os titulares obtiveram as patentes e, adicional-
mente, usufruiram do prazo excessivo inconstitucional, prazo este, porém, que ja
se encerrou no tempo ao momento da decisio do STF.

Na ADI 4.481, em sede de esclarecimento, o Ministro Barroso advertiu para
a intrincada problematica desse tipo de modulagéo, adverténcia essa plenamente
aplicavel a este primeiro cenario (do passado), aduzindo que “[a] modulagéo faz
com que, em certa medida, ‘o crime compense’, porque mal ou bem esta lei vi-
gorou desde 2007 até agora quando nds a estamos declarando inconstitucional”.

Para o tema do passado, temos que as patentes que ja encerraram o prazo
de vigéncia estdo convalidadas no tempo e assim deveriam permanecer. Isso
ocorre sobretudo, em virtude da presuncao de constitucionalidade do disposi-
tivo (paragrafo iinico do art. 40 da LPI), embora ndo apenas por isso. Quando
ao primeiro argumento (presungdo de constitucionalidade), o Min. Barroso
assentou, no julgamento da mesma ADI 4.481, assentou:

“Por outro lado, Presidente, longe de querer fazer a op¢io que estimule
um comportamento de infragdo a Constitui¢do, a verdade é que esta lei
vigorou por oito anos, portanto, os jurisdicionados e os contribuintes que
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cumpriram a lei, até porque, enquanto ndo declarada inconstitucional, vi-
gia o mandamento da sua presuncéo de constitucionalidade, eu penso que
desfazer retroativamente todos esses anos de beneficios seria de um im-
pacto talvez imprevisivel e possivelmente injusto em relagdo, pelo menos,
as partes privadas que cumpriram a lei tal como ela foi posta”. (ADI 4.481/
PR, Rel.: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/03/2015).

Ha que se ter presente que na proposta de “estabilidade das relagdes que ja
se constituiram”, teremos, para o caso das patentes, uma inegavel preservacao do
interesse privado das empresas e inventores que usufruiram da inconstitucionali-
dade da norma. Apesar dessa perspectiva ser altamente realista, por todos os mo-
tivos que indicarei a seguir, nao se deve recorrer a retroatividade nessas hipdteses.

Pretender alcangar essas relagdes significaria pretender uma desconstituicao
de relagoes juridicas em carater massivo, e essa abundancia de nulidades, além
de ser dificilmente absorvida ou operacionalizada pelo Direito, redundaria em
baixissima ou inexistente reversao naquilo que mais interessa, que seria poder
aproveitar o tempo “perdido” para fins de estimular (no periodo ja transcorrido)
a concorréncia por superagio, o progresso da Ciéncia e a liberdade dos merca-
dos. E quando me refiro ao alto nivel de dificuldade, reporto-me a necessidade de
proceder a calculos cujos pardmetros seriam totalmente incertos, para recompor,
monetariamente, a sociedade, prejudicada direta e indiretamente pela exploracao
monopolistica de uma patente em periodo inconstitucional.

Sendo assim, embora teoricamente possivel, juridicamente falando, no
caso presente, a possibilidade de retroacao maxima da declaracao de incons-
titucionalidade é uma proposta de baixo retorno, de dificil ou inexistente re-
composicdo da situagdo concorrencial passada, com nenhuma funcionalida-
de para o mercado e, ainda, de extrema dificuldade pratica, com potencial
impacto negativo no proprio setor econémico envolvido (trato, neste estudo,
especificamente do setor de medicamentos, mas a decisdo havera de ponderar
que outros certamente também sofreriam da mesma incerteza dos impactos
retroativos). Tempo passado sem concorréncia ndo se recupera. E a retroativi-
dade maxima instalaria a incerteza, que tanto se quer ver extirpada.

Isto posto, neste primeiro cendrio (passado), a proposta de efeito retro-
-operante ndo é indicada. Inimeras patentes foram concedidas sob o manto
do dispositivo inconstitucional, gozavam, para muitos, de legitimidade e cer-
tamente foram, por inimeras empresas e inventores, usufruidos em completa
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boa-fé. Ao dela usufruirem os respectivos titulares, houve beneficio por um
lucro decorrente da imprevisao dos termos de vigéncia da patente no Brasil,
mas comandos constitucionais de preservagdo do passado indicam ser apro-
priada, aqui, a modulagao.

Quorum:

Para impedir os terriveis efeitos de destruicio em massa da retroativi-
dade padrao, o STF tera de modular sua decisao, o que significa alcangar um
consenso interno com quérum qualificado de 2/3 de seus ministros. Nao ha-
vendo modulacéo, aplica-se a retroatividade.

IX.2. O Presente

O segundo cenario a ser considerado ¢ o daqueles que ja receberam pa-
tentes*® com excesso de prazo, quer dizer, sob o regime inconstitucional do
paragrafo tnico do art. 40, e o gozo do privilégio ja se iniciou (no passado),
mas ainda ndo estara encerrado ao momento da decisao do STF®. Nestas
situagdes o proprio ato de outorga é também inconstitucional. Esse ato esta
tutelando alguém que ja se beneficiou do prazo constitucional e, a seguir, in-
gressou no regime do prazo “adicional”, quer dizer, inconstitucional.

Nesses casos, cessa a boa-fé com a decisdo do STF, e ndo é possivel per-

manecer sustentando o privilégio para o futuro. Devem as patentes cair em
dominio publico na data da decisdo do STF.

Quoérum:

A decisao do STF, nestes casos, preservara o periodo anterior do benefi-
cio, mas também demanda o quérum qualificado da modulagio, do contrario
sera fulminado todo e qualquer resquicio de inconstitucionalidade, inclusive
o passado, como esclareci acima.

28 Ato expedido pelo INPI: se ainda nao ocorreu, o cenario ¢ outro.

29 Caso esteja encerrado, o cenario é outro.
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I1X.3. O Futuro

O terceiro cenario a ser considerado é o daqueles que ainda ndo tiveram
a patente oficializada (pelo ato expedido oficialmente, embora em momento
incerto, pelo INPI) mas em muitos casos aguardam, Com essa concessao, o
“reinicio” de um prazo para fins de satisfazer o periodo minimo de 10 (de)
anos do regime inconstitucional do paragrafo inico do art. 40.

Nestas situagdes, por ainda nao haver o ato oficial do INPI, a decisdo do
STF deve impor & autarquia a obediéncia imediata a um regime constitucional
integro, de maneira que patentes concedidas apds a decisao do STF nao o
sejam no regime inconstitucional do paragrafo inico do art. 40.

Nesse modelo decisorio, para os fatos incluidos nesse cendrio (patentes
ainda ndo concedidas oficialmente), a inconstitucionalidade deve ser, neces-
sariamente, totalmente extirpada, nao se preservando nenhum ato nem efeito
inconstitucional. As concessdes, portanto, seguirdo as regras simples, diretas
e protetivas do caput do art. 40 da LPI, independentemente da data em que a
patente seja concedida pela autarquia.

Quorum:

Exatamente por nao haver razdes constitucionais que incidam para jus-
tificar a manuten¢ao da inconstitucionalidade, entendo que o quérum, para
essa decisdo, é o da maioria simples.

Essa indica¢do de quérum torna-se mais simples de ser compreendida
quando se toma como parametro a decisao classica, de retroatividade em grau
maximo. Caso esta fosse a decisio do STF, além de alcangar o passado, as
situagdes narradas neste cendrio também seriam totalmente contempladas e
a inconstitucionalidade seria eliminada desde sua origem. Eventual modula-
¢do que alcance o cenario do passado s6 alcangaria este cenario, do futuro, se
também for realizada (com seu quérum qualificadissimo).

Assim, como se percebe, fica bem compreendido o fendmeno pelo seu
reverso. Caso o STF pretendesse manter para as situagdes futuras o inconsti-
tucional regime do paragrafo unico, teria de modular pro futuro.
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IX.4. Ainda sobre o quérum de eventuais modula¢des

Rigorosamente falando, manter o regime inconstitucional ap6s a decisao do
STF exige a modulagdo, que na pratica equivale a nao-retroatividade (em algum
grau). Significa propugnar pela excepcionalissima situacdo de manter eficacia do
ato inconstitucional posteriormente ao reconhecimento oficial de sua inconsti-
tucionalidade. Assim, uma inconstitucionalidade, no caso presente, cujos efeitos
apenas operardo pro futuro, a onerar a sociedade e privilegiar alguns poucos de-
tentores (atuais ou futuros) de inconstitucionais privilégios de exclusividade.

Este efeito pro futuro ocorre justamente porque ao preservar uma norma
que concede mais 10 (dez) anos de regime inconstitucional, sera necessario,
ao STF, caso propenda para esse entendimento, asseverar expressamente que
a constitucionalidade do sistema sé sera alcancada em data futura, que variara
conforme o ponto inicial de gozo do prazo adicional por cada um dos agentes
economicos privados interessados. Em todos esses casos individuais, porém,
sempre em data futura, posterior a data da decisdo do STF.

Insisto um pouco mais nesse ponto da manutencéo eventual da inconsti-
tucionalidade, que me parece essencial para bem compreender esse inevitavel
debate sobre os efeitos da decisdo que estamos travando aqui.

Havera retroatividade (que nao se alinha ao entendimento deste parecer),
em maijor ou menor grau, nas hipéteses de constarem algum ou alguns dos
seguintes efeitos na decisdo do STF: (i) desconstituicdo da patente pelo periodo
considerado excessivo (a época, considerado um prazo indefinido, pelos moti-
vos ja antecipados aqui) com restituigao de valores percebidos indevidamente
ou indenizag¢ao arbitrada a sociedade por parte dos que se beneficiaram, no pas-
sado, desses privilégios durante o periodo inconstitucional; (ii) descaracteriza-
¢do do préprio crime de contrafagdo se ocorrido no periodo excessivo (adicional
e indevido) em que vigoraram certas patentes (a época, considerado um prazo
indefinido, pelos motivos ja antecipados aqui), legitimando a agdo considerada,
a época, delituosa; (iii) manutencédo da tipicidade do crime de contrafagdo (art.
183 a 186 da LPI), porém, com afastamento de sua antijuricidade.

Em todas essas situacoes terfamos, efetivamente, retroatividade dos efei-
tos da decisdo de inconstitucionalidade. Mas em uma decisdo desse porte, que
fulmina mesmo o passado, é inerente a ela que, por maiores motivos, também
as atuais e futuras concessoes de prazo inconstitucional estariam abrangidas.
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Ou seja, a inconstitucionalidade total e integral (solu¢do extremada) alcan-
¢a também o periodo posterior a decisao do STF, impedindo que a norma
inconstitucional se protraia no tempo, em virtude, por exemplo, de um ato
(igualmente inconstitucional) da entidade certificadora oficial (INPI).

Realizo esses esclarecimentos justamente porque poderia surgir a duvida,
plausivel até certo ponto, sobre o que exatamente ocorreria se o STF ndo alcan-
casse o quorum de 2/3 e, portanto, caso o Tribunal maximo aplicasse, em sua
inteireza, a eficacia ex tunc. Trata-se, porém, de falsa incégnita. Ao adotar o efeito
retroativo maximo, o que havera ¢ a desconstituicdo total, para extirpar qualquer
rastro, presente, passado ou futuro, da inconstitucionalidade entao localizada.

Para reforcar o encaminhamento que apresento, recordo, adiante, a jurispru-
déncia da propria Corte. O Supremo Tribunal Federal tem discutido a modula¢ao
de efeitos em diversas searas. Vejamos alguns desses precedentes, paradigmaticos,
que nos servem como licdes certeiras para o caso deste Parecer.

Vou utilizar como primeiro referencial o julgamento da ADI 4.481, de
relatoria do Min. Luis Roberto Barroso, anteriormente mencionada, que ver-
sou sobre a declaragao de inconstitucionalidade de lei estadual que instituia
beneficio fiscal relativo ao ICMS, porque beneficio instituido sem a devida
deliberagdo prévia dos Estados e do DF e, nessa medida, inconstitucional. A
modulagdo de efeitos foi fixada para incidir a partir da data do julgamento,
que ocorreu em 11.03.2015, ou seja, para manter o passado mas extirpar o res-
tante da inconstitucionalidade a partir da data da decisdo. Com isso, o benefi-
cio fiscal, mesmo inconstitucional, e mesmo que em prejuizo da sociedade, foi
mantido, durante o periodo passado.

Preservaram-se as situagdes passadas, evitando mesmo a dificuldade de
uma restituicao financeira que se imporia em uma aplicagdo rigorosa da in-
constitucionalidade. Esse foi, entdo, o alcance da modulagdo. O caso chama
a atengdo porque, nele, segundo o proprio Relator, havia uma situagio inu-
sitada: a inconstitucionalidade seria de todos conhecida. E o que se poderia
incluir como espécie de uma categoria reconhecida por muitos, desde as ligoes
de Miguel Reale, como inconstitucionalidade flagrante. Ainda assim, a preser-
vagdo dos atos passados foi mantida, nos termos do que assinalou o Relator:

“E certo que a jurisprudéncia do STF sobre o procedimento a ser ob-
servado para o deferimento de beneficios em matéria de ICMS ¢é mais
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do que conhecida. Nao gera grande surpresa a decisiao ora proferida,
no sentido da inconstitucionalidade da lei estadual. Por outro lado, a
norma em exame vigorou por oito anos, com presuncao de constitucio-
nalidade, de modo que a atribuicéo efeitos retroativos a declaragéo de
inconstitucionalidade geraria um grande impacto e um impacto injus-
to para os contribuintes.” (ADI 4.481/PR, Rel.: Min. Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, j. 11/03/2015).

Nesse julgamento, portanto, foram mantidos os efeitos passados, mas
mesmo os agentes econémicos privados tendo a perspectiva de que perma-
neceriam se beneficiando do regime inconstitucional, porque ja constitui-
dos dentro de um contexto de beneficio, ainda assim nao puderam manter
os beneficios aos quais tiveram direito, apds a data da decisao. Isto nos im-
porta, mutatis mutandis, porque estamos falando, no caso deste Parecer,
também sobre exploragdo econdmica a partir de um dispositivo inconstitu-
cional, que propiciou também um beneficio indevido e que, por seu inter-
médio, parte do lucro auferido decorreu em detrimento da sociedade e do
Estado. Beneficio inconstitucional auferido por aqueles que se beneficiaram
da incerteza, que ndo pode permanecer.

Ademais, hda um desenlace prioritario em nosso debate: a busca do de-
senvolvimento economico nacional e o interesse da coletividade. Para a rea-
lizagdo destes objetivos constitucionais, é imperioso que a inconstituciona-
lidade nao seja flexibilizada (modulada e aceita) nos casos em que o periodo
de vigéncia excessiva da patente ainda esta em andamento (ou ainda vier a
surgir com o beneficio insuportavel do paragrafo uinico) e os lucros incons-
titucionais ou estdo sendo auferidos no momento presente ou se pretende
obté-los em breve. Para escapar desses efeitos os interessados nesses cenarios
inconstitucionais terdo de obter do STF a excepcional modula¢éo, diria, em
um grau exacerbado de tolerancia com a inconstitucionalidade, porque a
privilegiar e usar como tnica razao existente as razdes do lucro individual.
Considerando a relevincia deste elemento, passarei, por fim, a uma retrospec-
tiva do tema, agora dentro do contexto do processo constitucional.
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IX.5. Preco, lucro e custo publico dos medicamentos na

modulacao da inconstitucionalidade: aspectos finais

Tenho convicgdo, por tudo que expus, que as exploragdes patentarias que
estdo na mera expectativa de usufruir, oficialmente, em breve, do prazo alar-
gado, ndo podem alcangar esse privilégio e, adicionalmente, aquelas outras,
que obtiveram a “liberalidade” para usufruirem desse beneficio estendido, e
se encontram em seu gozo no momento da decisao do STF, precisam ter ces-
sada essa exploragdo, que se tornou, pelos seus proprios termos, predatéria do
mercado tecnologico. Ambos os casos estarao contemplados, com a decisao
do STF que nao modular essas situagdes, solugao essa que adoto como premis-
sa, nos termos que acentuei acima.

Portanto, para que a declaragao de inconstitucionalidade cumpra seu pa-
pel minimo de garantia atual do interesse publico, é necessario que a decisao
a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal atinja os futuros atos de con-
cessao do INPI e, ainda, os casos nos quais, atualmente, o direito de patente
em vigéncia ja tenha sido concedido com base no regime do paragrafo tinico,
do art. 40, para fazé-lo cessar de imediato. O STF estara, nestas ultimas hipo-
teses, como adiantei acima, afastando a preservagdo do interesse privado (ao
lucro maximo) apenas a partir da data de sua decisdo.

A seguranca juridica que, em tese, pode justificar uma modulagdo (pro
futuro), ndo pode ser invocada legitimamente contra a sociedade, como ja
adiantei acima. A Lei 9.868/99, como vimos, permite a modulagao por ques-
toes de seguranga; mas qual seguranca? Certamente ndo sera apenas para a
preservacao futura de interesses de alguns poucos particulares, em geral, pes-
soas juridicas. Apesar de o lucro ser legitimo (§4°, in fine, do art. 173 da CB)
ndo pode preponderar em situacao de arbitrio, como o é no caso do monopo-
lio privado em periodo inconstitucional.

Contudo, hd quem pretenda invocar patentes concedidas a entidades
publicas de alta envergadura e respeitabilidade nos cendarios nacional e inter-
nacional, para colher os possiveis beneficios (em seu campo privado) de uma
“parceria” de interesses e razdes, Isso porque ao privilegiar ou se ocupar des-
sas entidades publicas e de seus objetivos de beneficio social, se pretende que
a decisdo a ser alcangada para essas entidades teria de por afetar positivamen-
te e beneficiar inexoravelmente os interesses meramente privados também.
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Trata-se, por 6bvio, de pensamento falacioso, porque em o STF encontrando
razdes proprias para manter o status temporal adicional dessas entidades pu-
blicas, deverd proceder ao desmembramento do &mbito de validade subjetivo
da norma. Com isso, eliminara o prazo adicional das pessoas para as quais
ndo comparecem e nao aproveitam os argumentos publicos que se sustenta-
rem, eventualmente, apenas para entidades publicas.

Para as patentes privadas concedidas com vigéncia atual que estdo, por
exemplo, em seus 21, 22, 23, 24 ou 25 anos (e assim por diante), é necessario que
o direito de exploragio patentaria (que é e sempre foi um privilégio temporario,
como sabemos) cesse imediatamente, embora sem necessidade de retroagir essa
decisdo (sugere-se, como visto, a modulagdo e seu quérum especial).

Em termos materiais, a imediata interrupg¢ao do prazo de exclusividade,
quando ja se encontra, na data da decisao do STF, acima do estipulado pelo
caput, ndo é causa de insegurangca juridica, pelo contrario, é determinante
para a preservac¢ao da propria seguranca juridica da coletividade, do interesse
maior, que é o interesse nas politicas publicas eficazes e a baixo custo na area
da saude publica, no desenvolvimento nacional geral, no regime concorren-
cial aberto, que permite e incentiva a desejavel superagdo das patentes de ou-
trora e das tecnologias, em compromisso com o futuro do pais.

Em andlise que se amolda perfeitamente ao caso presente, ao abordar
os elementos de formagao dos pregos em geral, Albino de Sousa acaba muito
atentamente tocando em ponto sensivel dessa discussio, ao observar que na
sua variagdo pode “gerar-se inflacdo ou deflacdo e demais efeitos de politica
econdmica que o Direito Econdmico regulamentara, impedindo o arbitrio e
estabelecendo a justica pela aplicagio das suas ‘regras’.”’. E precisamente o
que deve ser feito aqui: permitir que seja recomposto o Direito Econémico em
suas premissas bdsicas.

Assim, em matéria que envolve a formagdo dos pregos no mercado, é pre-
ciso que a decisao do STF impeg¢a o arbitrio e a injusti¢a na aplicagdo do Direito.

Dito de outra forma, parece-me que pretender perseverar na inconsti-
tucionalidade (mantendo seus efeitos pro futuro), para proteger quem havia
ingressado com pedidos antes da data da decisdo do STF, é medida que nao

30 Washington Peluso Albino de Souza. Primeiras linhas de Direito Econémico. 3. ed. Sao Paulo: LTr,
1994, p. 397.
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encontra o necessario amparo na Constituicao de 1988, nio havendo, nes-
ta, justificativa para contornar o que € certo e incontestavel: a supremacia da
Constituicdo em face de um regime privado predatdrio (inconstitucional).

Assim, a titulo de exemplo, em matéria de Direito Publico, a modula-
¢do de efeitos tem sido bloqueada, de maneira a atingir as relagdes juridicas
em andamento e delas extirpar a inconstitucionalidade. Em junho do corren-
te ano, o STF, por maioria, declarou inconstitucional uma série de leis que
versavam sobre a carreira de Procurador do Estado. Considerou-se haver, no
contexto, uma espécie de estrutura paralela a Procuradoria do Estado, causa
material da inconstitucionalidade das leis.

Trata-se da ADI 6.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. O Mi-
nistro, ao modular os efeitos da decisdo de inconstitucionalidade que, frise-se,
atingiu direta e imediatamente os atuais ocupantes das fungdes relativas a
representagdo judicial, alertou que o principio da seguranga juridica assumiu
um “papel diferenciado na realizagdo da propria ideia de justica material”. A
legislagdo declarada inconstitucional “criou a carreira de Procurador de En-
tidade Publica em 2005, estando estruturada e realizando concursos de in-
gressos ha 15 anos”. Dessa forma, havia uma situacao de relagdes juridicas
correntes, em andamento, baseadas em uma norma anterior, inconstitucional.
E, ainda que as “situagdes corrente” decorressem de concursos publicos rea-
lizados nos termos de norma igualmente constitucional, ainda assim, para os
ocupantes atuais do cargo de Procurador, devidamente investidos por con-
curso publico no passado, o Ministro Relator determinou que cessassem essas
relagdes juridicas em andamento, para vedar que os ocupantes permaneces-
sem realizando fun¢oes de representacao judicial. E isso, insisto, mesmo que
no passado houvessem esses procuradores recebido, por ato solene de posse,
a capacidade de perpetuarem-se na defesa judicial das entidades, enquanto
investidos como procuradores. A similaridade com o caso presente chega a ser
mais ampla do que o necessario. Vejamos um trecho da decisdo:

“Ademais, na linha do que foi proposto pelo Min. Luis Roberto Barroso
em voto-vogal apresentado na corrente Sessdo de Julgamento Virtual,
compreendo que a modulagdo de efeitos também deve impedir que os
membros da carreira de Procurador de Entidades Publicas do Estado do
Mato Grosso do Sul continuem a exercer fungdes relativas a representa-
¢do judicial. Esse entendimento afigura-se compativel com o decidido
recentemente pelo Plendrio do STF no julgamento da ADI 5.109- ED,
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Rel. Min. Luiz Fux. Assim, voto por modular os efeitos da decisdo de
inconstitucionalidade (i) tornando a carreira de Procurador de Entidade
Publica do Estado do Mato Grosso do Sul uma carreira em extingdo e
(ii) impedindo que seus atuais ocupantes exercam funcdes relativas a re-
presentagdo judicial, permitindo o exercicio das fungdes de consultoria
juridica, sob a supervisao técnica do Procurador Geral do Estado”. (ADI
6.292/MS, Rel.: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020)

E nessa exata perspectiva que entendo cabivel, juridicamente falando, que
em sede de modulagao parcial de efeitos da declaragdo de inconstitucionalidade
do paragrafo unico, do art. 40 da LPI, todas as patentes que estdo atualmente
usufruindo do dispositivo inconstitucional, e, portanto, de lucro inconstitucio-
nal, tenham cessadas, imediatamente, a sua vigéncia, embora preservando os
lucros ja obtidos no passado (a modulagdo estd neste ultimo item). E, adicional-
mente, que se bloquei qualquer nova tentativa de manejar o mesmo paragrafo
tinico, inclusive e especialmente para pedidos anteriores a decisio. E assim que
a seguranga juridica assumira sua ideia de justica material no regime da LPL

Em sintese, no caso presente seria juridicamente impropria a manuten-
¢do de interesses de alguns poucos particulares em detrimento da coletivida-
de, impossibilitando, de toda forma, a concretizagdo da Constitui¢ao Cien-
tifica, da Constitui¢do Econdmica e de todos seus pressupostos e objetivos,
especialmente o desenvolvimento nacional, nos termos que apresentei. Desse
modo, que a inconstitucionalidade seja entdo minimamente ttil (para usar
uma terminologia adotada pelo Min. Marco Aurélio) a sociedade, ao Estado
e aos demais inventores, investidores e interessados, produzindo-se os efeitos
imediatos dessa inconstitucionalidade, alcangando aqueles que ja se aprovei-
tam da imprevisibilidade legal e da morosidade da autarquia e da Justica.

E 0 meu parecer.
Sao Paulo, 16 de margo de 2021.

Professor ANDRE RAMOS TAVARES
OAB/SP n. 132.765
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Introdugao

O objetivo deste Parecer é analisar os impactos concorrenciais deletérios
ensejados pelo paragrafo unico do art. 40 da Lei 9.279/96, a lei de propriedade
industrial (“LPI”)' e seu sistema de duracédo variavel de patentes.

Pretende-se, em especial, destacar a geragdo de prazos de patentes sub-
-0timos e a criagdo de incentivos perversos para o fechamento de mercados,
comprovando os efeitos perniciosos de tal sistematica sobre a concorréncia e
o bem-estar da sociedade.

O documento esta dividido em dez se¢des, incluindo esta Introdugao. A
Se¢do 2 apresenta uma breve contextualiza¢ao do caso. A Segdo 3 discute os
trade-offs subjacentes a determina¢ao da duragdo 6tima de patentes.

Procura-se mostrar o sentido econémico da patente de estimular o inves-
timento em inovag¢do mediante a permissido de obtenc¢do de renda monopdlica
durante um periodo de tempo T* que maximiza o bem-estar social. Quando
T< T*, os beneficios do progresso técnico superam os custos do monopdlio,
recomendando um prolongamento de manutengdo da patente; quando T > T*
os custos do monopdlio superam os beneficios da inovagao, reduzindo o bem-
-estar social e sugerindo que seria melhor ter um menor periodo de patente.

Na Secéo 4 é estudado o fendmeno do backlog, definido como o atraso na
andlise e concessdo da patente decorrente do acimulo de processos de patente
pendentes de analise nas autoridades que concedem as patentes. .

Na Se¢ao 5 analisa-se como a sistematica do art. 40, paragrafo unico, da
Lei de Propriedade Intelectual (LPI) gera duragdes subdtimas de patentes em
alguns mercados. Procura-se mostrar que ha uma tendéncia a prolongar o peri-
odo da patente além do periodo de tempo T*, diminuindo o bem estar mediante
um custo excessivo derivado do poder de monopdlio e do dano a concorréncia.

Na Secéo 6, discutem-se os custos econdémicos incorridos pelo poder pu-
blico principal comprador através do Sistema Unico de Saude (SUS), decor-
rentes de tal sistema de duracio variavel de patentes.

1 In verbis: “O prazo de vigéncia nao sera inferior a 10 (dez) anos para a patente de invengdo e a 7 (sete)
anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessao, ressalvada a hipotese de o
INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendéncia judicial comprovada
ou por motivo de for¢a maior.”
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Na Secéo 7, analisa-se o arrefecimento nos incentivos para investimento
em P&D decorrente das incertezas geradas pelo paragrafo tnico do art. 40,
que constituem barreiras a entrada. Assim, além dos danos gerados & concor-

réncia, fica prejudicado o préprio estimulo a inovagéo, razdo de ser de qual-
quer legislacdo de propriedade intelectual.

Na Se¢do 8 sao discutidos os principais argumentos em defesa do para-
grafo unico do Art. 40. A Se¢do 9 sumaria os principais pontos deste Parecer.

Foram utilizadas fontes publicas de informacao, devidamente citadas ao
longo do texto, além de documentos fornecidos pela Farma Brasil.

Contextualizacio do caso

O objetivo desta segdo é apresentar uma breve contextualizagdo do caso.
O processo de deferimento de patentes é regulado pela Lei 9.279/96 (Lei de
Propriedade Intelectual). Este diploma normativo estatui um prazo de 20 anos
para vigéncia de patentes de invencao e de 15 anos para modelos de utilidade
(art. 40, caput), contados a partir da data de depdsito do pedido.

No entanto, o paragrafo unico do art. 40 cria um sistema de protegao pa-
tentdria diferida, sendo conferida prote¢ao aos pedidos ainda nao aprovados e
um prazo minimo de dez anos para vigéncia da patente, e de sete anos para o
modelo de utilidade, a partir da data de concesséo.

Paragrafo unico. O prazo de vigéncia nao serd inferior a 10 (dez) anos
para a patente de invengdo e a 7 (sete) anos para a patente de mode-
lo de utilidade, a contar da data de concessao, ressalvada a hipotese
de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido,
por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior. [Lei
9.279/96 Art. 40 Paragrafo unico]

Dada a demora dos processos de analise dos pedidos pelo Instituto Na-
cional de Propriedade Intelectual (INPI), que na maioria das vezes levam mais

de dez anos (ou 0ito anos no caso dos modelos de utilidade), abre-se a possi-

bilidade, amparada por Lei, de que o detentor da patente seja agraciado com

protecdo por prazo superior aqueles estatuidos no art. 40, caput.

Tal sistemdtica perversa gera 6bvios custos de bem-estar. Por um lado, a
duragédo das patentes (20 ou 15 anos) ¢ estabelecida a partir de um trade-off entre
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as perdas atreladas a concessao de um monopdlio e o problema da carona. Logo,
dada a sistematica legal, e a demora fatica de analise dos pedidos, por muitas
vezes as patentes tém duragao superior ao nivel, suposto 6timo, estabelecido em
Lei, prolongando as perdas associadas a estrutura monopolista concedida.

Por outro lado, cria-se um incentivo perverso, amparado em Lei, de uso
das patentes para a criacdo de barreiras 4 entrada e a exclusdo de concorrentes.
Se em geral, mesmo dentro de uma sistematica mais compativel em incenti-
vos, a literatura econdmica ja reporta a possibilidade do abuso de direitos de
protecdo a propriedade intelectual, a regra do art. 40, Pardgrafo Unico, da Lei
9.279/96, reforga tais incentivos perversos, dando amparo legal a praticas in-
fensas a defesa da concorréncia e da protecio, de sede constitucional, & ordem
econdmica. A menor concorréncia potencial e efetiva diminui os incentivos
para efetuagdo de investimentos em P&D, frustrando aquele que deveria ser o
objetivo maior da legislacao de propriedade intelectual.

Em virtude de tais distor¢des, a FarmaBrasil impetrou pedido, deferi-
do pelo Supremo Tribunal Federal, de ingresso como amicus curiae na A¢ao
Direta de Inconstitucionalidade n° 5529 no STF, discutindo a inconstitucio-
nalidade do paragrafo unico do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Con-
forme assinalado na se¢do anterior, o objetivo deste Parecer é chamar aten¢iao
para os aspectos econdmicos e especialmente concorrenciais da questao.

Trade-offs subjacentes a escolha de duracao da patente

O objetivo desta secao ¢ demonstrar, do ponto de vista econémico, que
a delimitacdo da duracdo 6tima de uma patente tem que sopesar duas for-
cas opostas. De um lado, o oferecimento de incentivos para a consecucio
de inovacdes benéficas para a coletividade. De outro, a manutencio de uma
estrutura competitiva de mercado. O equilibrio entre tais forcas permite
que o 6timo social, em um sentido second-best, seja alcancado.

Procura-se discutir a delimita¢ao da duragdo 6tima de uma patente, a
partir dos trade-offs ensejados pelas caracteristicas do sistema patentario e
pelos processos de inovagao e de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Ha ga-
nhos associados ao estimulo a inovagdo quando a legislacdo de propriedade
intelectual é adequada e ha custos pelas restrigdes impostas a concorréncia
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durante o periodo de validade da patente. A duracdo deste intervalo de tempo
¢ chave para assegurar que se maximize o bem-estar social.

Sera mostrado que, de um ponto de vista de politica publica, a duragao
da patente é um instrumento especialmente importante, uma vez que permite
que o 6timo social, em um sentido second-best’, seja alcangado.

Neste contexto, a impossibilidade de se alcancar um 6timo irrestrito, ou
first-best, deriva do fato de que mercados competitivos ndo sao aptos a gerar
incentivos para um nivel de investimento socialmente eficiente em P&D, con-
forme Menell e Scotchmer (2007), devido a falha de mercado alcunhada como
problema da carona, conforme discutido em Carrier (2002). Tal falha de mer-
cado é caracterizada por situagdes nas quais agentes econémicos se apropriam
de beneficios pelos quais ndo pagaram.

No caso de P&D, a incidéncia do problema da carona deriva do fato de o
progresso técnico e cientifico serem bens publicos. Ou seja, sdo nao rivais - a
utilizagdo do conhecimento cientifico ndo reduz a quantidade a ser consu-
mida por outros agentes - e ndo exclusivos - ndo é possivel, a priori, excluir
outros agentes de se valer da ciéncia - conforme assinalado em Tirole (1988),
entre outros autores.

Assim, agentes que ndo gastaram nenhum centavo no desenvolvimento
de uma nova tecnologia, em um mercado competitivo, poderiam se apropriar
dos esfor¢os daqueles que investiram em P&D e incorreram em custos mone-
tarios, normalmente ndo despreziveis, e gozar das vantagens financeiras pro-
venientes da inovacio.

Sob tal estado das coisas, agentes racionais nao exerceriam atividades de
P&D: o prospecto de ter a sua inova¢ao imitada diluiria os ganhos provenien-
tes da nova tecnologia — sob a condi¢ao de livre entrada, até um nivel nulo - de
tal sorte que os investimentos em P&D nao seriam recuperados e o beneficio
esperado atrelado as atividades de P&D seria negativo’.

2 O first-best corresponde a um 6timo de Pareto, cujo atingimento depende de uma série de hipoteses
normalmente nao observadas em mercados reais. Assim, o second-best corresponderia ao 6timo ja
consideradas as restrigdes que impedem seja alcangado um 6timo Paretiano. Neste sentido, Lipsey
e Lancaster (1956).

3 Neste sentido, observagdo de Jean Tirole (1988, p. 390), vencedor do Prémio de Ciéncias
Econdmicas em Memoria de Alfred Nobel de 2014: “Any innovation created by one firm provides
usable information to other firms at little or no cost. While all firms stand prepared to use such
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O sistema de patentes desfaz esta ldgica perversa, dirimindo o problema
da carona, ao conceder um monopélio legal temporario ao inventor, que pode
excluir terceiros da apropria¢ao dos beneficios atrelados a sua inovagéo e go-
zar de receitas de monopdlio suficientes para recuperar seus investimentos.

Como ja assinalado antes, a mitigagdo do problema da carona ndo leva a um
6timo irrestrito, ou first-best, visto que a concessao de um monopolio no mercado
relevante ao qual a patente se refere também envolve custos sociais (Quadro 1).
Numericamente, tal perda social equivale a drea do triangulo BCD pintado em
cinza, o chamado peso morto. Em uma estrutura competitiva, o equilibrio do
mercado ¢ dado pela intersecgao entre as curvas CM (custo marginal ou oferta) e
a curva de demanda, gerando pregos P _e quantidades Q.

Quadro 1: custos sociais do monopdlio

CH

Demanda

o
O -
(w14

Fonte: Viscusi et al (2005, p. 83). Elaboracio e andlise: GO Associados

information, no one firm is willing to pay the sums of money (often huge) necessary to produce
it without compensation. In practice, such compensation often comes through the granting of a
patent that provides the innovating firm with a temporary monopoly and, consequently, allows it
to recoup its R&D costs”.
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Ja no caso do monopdlio, o monopolista age como formador de pregos e
escolhe quantidades de tal forma a maximizar seus lucros. Graficamente, tal
ponto equivale a intersecgdo entre a curva RM (receita marginal) e a curva
CM. Como a curva de receita marginal sempre se encontra abaixo da curva de
demanda®, a solu¢do de monopdlio sempre envolve restricio de quantidade
ofertada vis-a-vis solugdo competitiva (Q_< Q). Pelo perfil descendente da
demanda, ocorre aumento de precos comparativamente ao equilibrio de um
mercado competitivo (P_>P).

Na solu¢do competitiva, o bem-estar da economia é equivalente a area
do tridngulo ADP, totalmente em forma de excedente de consumidores. Ja no
caso do monopdlio, o bem-estar social é igual a drea do trapézio ABCP . (note
que a diferenga entre as areas de ADPc e ABCPc é justamente a drea de BCD,
o peso morto.), sendo que o excedente dos consumidores é restringido a area
de ABP_. Assim, o monopdlio ndo apenas gera reducao de bem-estar total da
economia, mas também transferéncia de renda de consumidores para produ-
tores, o que, por um ponto de vista de equidade, geraria um custo social.’

Ainda existe um outro custo associado ao monopdlio, relativo a ativi-
dade de extragdo de renda, ou rent-seeking conforme Posner (1975). Note que
o excedente dos produtores, do caso competitivo para a solu¢do de monopo-
lio, pula de zero para o valor da drea do retangulo P, BCP . Logo, produtores
atuando em um mercado competitivo, sob o prospecto da concessdo de um
monopolio legal, por exemplo, estariam dispostos racionalmente a sacrificar
renda até o valor da drea P BCP_a fim de ter efetivada a concessio do mono-
polio, o que potencialmente envolveria atividades sem nenhum ganho social,
como lobby ou o desperdicio de tempo e recursos a fim unicamente de ter
garantida a posi¢do monopolista.

Dados todos estes custos relativos a uma estrutura monopolista do mer-
cado, o economista Joseph Schumpeter (2013) descreve a concessao de mono-

4 Seja P(q) a curva de demanda inversa em um mercado e C(q) o custo total para se produzir uma
quantidade q. Um monopolista escolhe q de tal forma a maximizar q.P(q) - C(q). A condi¢ao de
otimo implica C’(q) = P(q) + q.P’(q), em que P(q) + q.P’(q) equivale exatamente a receita marginal.
Agora note que, pelo perfil decrescente da demanda, P’(q) <0, de tal forma que P(q) + q. P’(q) < P(q).

5  Desde o trabalho seminal de Williamson (1968), a literatura antitruste adota preferencialmente como
seu benchmark o bem-estar total da economia, motivado parcialmente pelo fato de que os produtores,
em ultima instancia, também sio consumidores. No entanto, varias autoridades antitruste ao redor do
mundo ainda utilizam como benchmark de analise de efeitos o bem-estar dos consumidores.
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polios ao inventor, o que constitui o cerne dos direitos patentarios, como um
mal necessdrio, de tal forma a neutralizar os efeitos deletérios do problema
da carona no contexto econdmico da inovagédo e a propiciar que a sociedade
disfrute dos beneficios atrelados ao desenvolvimento tecnoldgico®.

De tudo que foi dito, note-se que subjaz ao sistema patentdrio um trade-

-off entre duas falhas de mercado, no caso, o problema da carona e o poder de

mercado. Alternativamente, sopesa-se a eficiéncia estdtica, relativa a estrutura
de mercado, contra uma eficiéncia dindmica, consubstanciada no incentivo a

inovacdo, conforme Carrier (2002).

Fica claro, portanto, como a duracio da patente é um instrumento para se
encontrar a justa medida do sopesamento citado no paragrafo anterior, ou uma
sliding scale para se alcangar o second-best de acordo com Nordhaus (1969). Assim

por um lado, quanto maior a duragdo da patente, maior o ganho esperado atrela-
do a inovagdo (menor a apropriabilidade da invengao por terceiros) e maior o in-
centivo ao engajamento em P&D. Por outro lado, patentes mais longas implicam
periodos mais longos de monopolio, com suas perdas de bem-estar associadas.

Logo, a duragao 6tima T* da patente é aquela em que o beneficio mar-
ginal (de se conceder um dia a mais de prote¢ao) materializado em maior
incentivo a inovagdo é igual ao custo marginal associado a maior duragdo do
monopdlio. Assim uma duragdo T < T* implica em incentivos insuficientes
para se alcangar um nivel eficiente de inovagao; por outro lado, uma duragao
T > T*, implica excessivo peso morto decorrente da concessao do monopdlio.

Alternativamente, para T > T*, o custo marginal do monopélio é maior que
o beneficio marginal do incentivo a inovagéo; ao revés, para T < T*, o beneficio
marginal do incentivo a inovagao é maior que o custo marginal do monopolio.

Logo, duragdes estritamente menores ou estritamente maiores que T*
acarretam menor bem-estar social do que a duragdo T*, seja pelo arrefeci-
mento do incentivo para se engajar em atividades de P&D benéficas para a
coletividade, seja pela persisténcia desnecessaria de uma estrutura de merca-
do monopolista.

6 Neste sentido, trabalho seminal do vencedor do Prémio de Ciéncias Econdmicas em Memoria de
Alfred Nobel de 1987, Robert Solow (1957) indica que apenas 10% do aumento da renda per capita
nos Estados Unidos entre 1909 e 1949 se deveu ao aumento da razao entre capital e trabalho. Dentro
dos 90% residuais, definitivamente o progresso técnico tem participagdo central, apesar de fatores
como melhoria educacional ndo poderem ser desprezados.
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No Anexo apresentam-se dois modelos de determinagdo de duracao oti-
ma de patentes.

A realidade do atraso estrutural de

analise de pedidos de patentes

O objetivo desta se¢do ¢ analisar o fendmeno do atraso estrutural da
analise de pedidos de patente, alcunhado de backlog.

Tal fendmeno guarda estreita relagdo com a norma prevista no art. 40,
paragrafo tnico, da LPI. Em especial, sustenta-se que tal dispositivo poderia
mitigar os efeitos perversos de tais atrasos na analise de patentes, provendo
compensacgao justa aos inventores.

No entanto, como sera amplamente demonstrado ao longo deste Pare-
cer, o art. 40, paragrafo unico da LPI, é inadequado para este fim. Ademais,
agrava os efeitos perversos do backlog através da criacio de uma série de

efeitos colaterais. Os seguintes pontos merecem destaque:
o Duracio subdtima de patentes;

« Incentivos para deposito estratégico de patentes;
o Custos para o poder publico;
o Criacdo de barreiras a entrada e fechamento de mercados;

o Incerteza e arrefecimento de incentivos para investimentos em
P&D; e

o Agravamento do proprio backlog.

Assim, na Subse¢ao 4.1 discutem-se as caracteristicas gerais do backlog.
Na Subsec¢ao 4.2 traga-se o panorama do fendmeno no Brasil. Na Subsecido
4.3, é feita uma comparagdo com outras jurisdicoes de mecanismos analogos
aquele do art. 40, paragrafo unico. Na Subsec¢do 4.4 localizam-se na LPI e
em jurisdi¢des estrangeiras instrumentos que sejam de fato efetivos contra as
causas e consequéncias do backlog.
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Backlog: definicdo, causas e consequéncias

Em anos recentes, autoridades de patentes ao redor do mundo vém sendo
submetidos a uma pressdo crescente devido ao estoque de pedidos de conces-
sao de patentes que se acumulam em suas prateleiras a espera de analise pelos
examinadores (Quadro 2). Em linhas gerais, o backlog pode ser definido como
o estoque de pedidos de patente pendentes de analise, gerado pelo maior fluxo
de processos ‘entrando’ do que ‘saindo’ da autoridade.

Quadro 2: volume de patentes pendentes de analises em
escritorios de paises selecionados (1996 - 2007)
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Fonte: LSE (2010)

Ressalte-se que nao existe uma definigdo univoca e pacifica de backlog, a
depender da jurisdi¢ao analisada, do escopo e do contexto da analise. Assim,
Mitra-Kahn et. al (2013) sustentam que nos EUA o backlog é definido como a
quantidade de pedidos esperando a primeira revisdo substancial por parte de
um examinador. Na Gra-Bretanha, por sua vez, seria a quantidade de pedidos
esperando uma resposta definitiva por parte da autoridade.

Por outro lado, London School of Economics (2010) arrola trés maneiras
distintas de mensura¢ao do backlog:
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Numero total de pedidos pendentes;

Razdo entre numero total de pedidos pendentes e nimero de
examinadores; e

III. Razdo entre numero de processos pendentes de andlises e a taxa

de analise anual de processos, gerando a medida chamada de

pendéncia.

Obviamente a medida ii) é mais informativa do que a medida i), por ser
cotejada com o efetivo de trabalho disponivel para analise, assim como a me-
dida iii) ¢ mais completa do que a ii), pois internaliza fatores como a comple-
xidade dos pedidos e a eficiéncia dos examinadores.

Por outro lado, ainda segundo London School of Economics (2010), a
for¢a motriz do aumento do backlog ao redor do mundo é o aumento abrupto
do nimero de pedidos. LSE (2010) e Mitra-Kahn et. al (2013) listam outros
motivos dos estoques crescentes de pedidos de patente pendentes de analises
nos escritorios de propriedade intelectual ao redor do mundo:

Intensificacdo do ritmo de inovagédo e do investimento em P&D,
motivada pela transicdo em direcio a uma sociedade mais inten-
siva em tecnologia;

Expansao de setores intensivos em tecnologia;

Mudanga de regimes internos de prote¢do a propriedade intelec-
tual, especialmente na Asia’;

Globalizagdo do sistema de protecio patentaria, acordo TRIPS e
o sistema de prioridade internacional;

Intensificagao de requerimento estratégico de patentes e de cor-
ridas em P&D;

Emergéncia de patentes como ativos que garantem acesso de em-
presas a capital;

Aumento da complexidade de patentes;

7 Neste sentido, em 2018, as jurisdigdes que mais receberam pedidos de patentes foram China (1,5 mi),
EUA (597Kk) , Japao (313k) e Republica da Coréia (210k), sendo que o volume de pedidos recebidos
na China foi aproximadamente igual & soma dos pedidos apresentados nas proximas dez jurisdi¢oes
da lista. Entre os paises de baixa renda, os lideres de pedidos de aplica¢do sdo Maldsia, Vietna e
Filipinas (WIPO IP Facts and Figures 2019).
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o Patentes em setores emergentes, como biotecnologia; e

o Incentivos para desenho de pedidos pouco claros, muito amplos
ou ambiguos.

Note-se que a globaliza¢do do sistema de protecdo patentaria, impulsio-
nada pelo acordo TRIPS, de 1996, concorreu para o aumento do numero de
aplicagoes, principalmente de agentes nao-residentes na jurisdigdo na qual se
procura protecdo. Tal fato é evidenciado pelo Quadro 3, que mostra um au-
mento expressivo desta classe de pedidos ao redor do mundo apds 1995.

Quadro 3: Numero de pedidos de patentes ao redor
do mundo: residentes e ndo-residentes
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Fonte: LSE (2010)

No que tange a complexidade dos pedidos, Van Zeebroeck (2007) con-
clui que para o escritdrio europeu de patentes (EPO) o nimero de pedidos
por arquivo subiu a uma taxa anual média de 2,5% de 1998 a 2003, enquanto
o numero de paginas cresceu 5,3% ao ano, em média. Paralelamente, Van Ze-
ebroeck (2009) afirma que aplicagdes com mais pedidos tomam mais tempo
de analise no EPO. No mesmo estudo, arguiu-se que patentes de setores mais
intensivos em tecnologia tendem a requerer maior tempo de analise.
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O backlog acarreta uma série de efeitos deletérios:

» Impacto negativo na qualidade das patentes depositadas, devido a
criagdo de um incentivo para que os depositantes tentem a sua sor-
te ou que usem patentes de baixa qualidade para fechar o mercado;

» Distor¢do do valor das patentes para depositantes; e

o Pendéncia de analise de patentes esta associada a incerteza com
relagdo a direitos de propriedade, o que implica inseguranca ju-
ridica, atraso na introdugéo de novos produtos, arrefecimento de
investimentos e distor¢ao de decisdes estratégicas.

Subjazem ao impacto negativo na qualidade das patentes depositadas os
fatos de investimentos em P&D possuirem natureza de custos irrecuperaveis
e de terem associado a si um alto nivel de incerteza relativo a consecug¢io de
uma efetiva inova¢do com valor de mercado.

O simples fato de haver uma patente pendente de anélise em certo mer-
cado, mesmo quando de qualidade duvidosa, na maioria dos casos, ja cria um
desincentivo forte o suficiente para que nao se afundem os custos em P&D, con-
forme LSE (2010), Koene e Peitz (2012) e De Rassenfosse e Zaby (2016). Quanto
maior o tempo de andlise destas patentes de menor qualidade, ou depositadas
apenas com fins estratégicos, maiores os atrasos para a efetiva inovagao e intro-
dugido no mercado de produtos que representem melhorias para a coletividade.

Tal sistematica intensifica o incentivo sobre os agentes econémicos no
sentido de usar patentes com fins meramente estratégicos. Um tempo maior
de analise ocasiona que a barreira a entrada consubstanciada na patente com
pedido pendente dure mais tempo, aumentando a lucratividade de se deposi-
tar estrategicamente uma patente.

Assim, quanto mais frequentes e intensos os atrasos nas analises, maio-
res os incentivos para os agentes se valerem de ma-fé destes atrasos e sobrecar-
regar as autoridades com pedidos de baixa relevancia, aumentando o backlog.

Logo, por um lado, patentes com maior qualidade inventiva tém o valor
atribuido a si diminuido, pelas incertezas associadas a pendéncia. Por outro, o
depdsito meramente estratégico de patentes ¢ incentivado.
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Backlog no Brasil

Pelo estudo empreendido na Subsegao 4.1, notou-se que o backlog é um
fendmeno mundial. Agora cabe tragar um breve panorama do fendmeno e da
extensao de sua ocorréncia no Brasil.

A Nota C. 8893%, produzida pelo Ministério da Economia e apresentada
junto a World Intellectual Property Organization (WIPO) traz informagoes
importantes sobre a amplitude do backlog no Brasil. Em 2018, o tempo médio

para o primeiro exame sobre o pedido seria de 6,7 anos, contra 7,2 anos para
uma decisdo final a partir do pedido de exame.

Quando se compara a evolugéo histdrica, na década de 2010, do tempo
médio para o primeiro exame sobre o pedido no Brasil e em outras jurisdi¢oes
estrangeiras, percebe-se a gravidade do problema enfrentado no Brasil, como
evidenciado no Quadro 4. Foram selecionados os paises para os quais se dis-
punha de informagdes sobre todos os anos de analise. O tempo médio de pen-
déncia no Brasil oscilou entre seis e oito anos dentro do periodo selecionado,
enquanto que em nenhum outro pais contemplado ultrapassou-se o patamar
de dois anos para realiza¢ao, em média, do primeiro exame sobre o pedido.

Quadro 4: tempo de pendéncia médio, em dias, do pedido de exame para
a primeira ac¢do do escritorio para paises selecionados (2010-2018)

3,000 —— Australia

—— Brazil

China
2,500
— Japan
= Mew Zealand

2,000 —— Republic of Karea

—— United States of
America

1,500

1,000
— :
B

Q N %] b
o N o iy oy Py

N

qp\g’ 10‘\1 :l\)‘\6

Fonte: World Intellectual Property Organization — Data Center. Elaboragdo e Analise:
GO Associados

8  Disponivel em https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session 31/comments
received/brazil 1.pdf
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No entanto, conforme Abrantes (2012, p. 117), “o periodo de sigilo de
um pedido de patente é de 18 meses contados da data de deposito/prioridade
(artigo 30 da LPI) e o pedido somente é examinado uma vez tendo solicitado
pedido de exame, o que podera ser feito dentro do prazo de 36 meses contados
da data de depdsito do pedido”. Assim, contado a partir da data do depésito,
o tempo médio fatalmente ¢ alguns anos maior.

Note-se que o decurso temporal relevante para a aplicagdo do paragrafo
unico do art. 40 da LPI é a data de depdsito. Neste sentido, o Ministério da
Economia, na Nota C.8893 afirma que para 62% das patentes concedidas em
2018 houve subsungao ao referido dispositivo legal, de tal sorte que a estas
foi conferida protec¢ao patentaria superior a 20 anos.

Assim, o Quadro 5 apresenta o tempo médio decorrido entre o depdsito do
pedido e consignacao de decisao final por parte do INPI sobre a concessao da
patente, desagregado por divisdo técnica, em 2018. Note-se que para a maioria
das divisdes listadas, o tempo médio supera os dez anos, o que é consistente com
o fato de 62 % das patentes concedidas em 2018 possuirem termo superior a vin-
te anos. Outro fendmeno que pode ser observado do Quadro 5 é o maior tempo

de espera para setores mais intensivos em tecnologia, como o farmacéutico.
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Quadro 5: tempo médio de decisao, em anos, desde
a data de depésito, por divisao técnica (2018)
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Fonte: Relatério de Atividades de 2018 do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
(INPI). Elaboragéo e andlise: GO Associados.

Ainda com relagao a distribuicdo da extensao do backlog por setor tec-
noldgico, o Quadro 6 mostra o estoque de pedidos de patente pendentes de
analise por setor, em dados de setembro de 2019. Conforme mostra o Quadro
5, o setor farmacéutico apresenta o maior tempo médio de analise e o maior
inventdrio de patentes pendentes de decisdo se concentra no setor quimico.

Ainda com relagéo ao setor farmacéutico, Hasenclever, Mercadante e Pa-
ranhos (2017) documentam que das 293 patentes farmacéuticas concedidas
pelo INPI entre os anos de 2000 e 2016, 279 (96%) extrapolaram o prazo de
dez anos para a concessdo, sendo agraciado com mais de vinte anos de pro-
tecdo patentaria, segundo a inteligéncia do art. 40, paragrafo tinico, da LPL
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Quadro 6: backlog por setor tecnologico: quantidade de patentes penden-
tes de analise no inpi em 25 de setembro de 2019

=E S =

Estados Unidos da América Brasil Alemanha

0+ 20 8 %

el 11 2

Japao Franga Suica

7 % 5 % 4 %

-_ o=

Holanda Reino Unido China

35 3% 3
i

2,

Fonte: Nota C.8893 do Ministério da Economia. Elaboragéo e analise: GO Associados

Ressalte-se também a alta quantidade de patentes depositadas por néo-re-
sidentes no Brasil (Quadro 7). Note-se que ha mais depositantes estadunidenses
(30%) do que nacionais, que correspondem a apenas 20% dos depositos de pa-
tentes de invencédo efetuados em 2018. Apenas a titulo de comparagao, em 2018,
80% dos pedidos de deposito de patentes no mundo foram feitos por residentes,
segundo dados da World Intelectual Property Orgnization (WIPO).
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Quadro 7: origem dos depositantes de patentes de inven¢ao no Brasil
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Fonte: Relatério de Atividades de 2018 do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
(INPI). Elaboragéo e analise: GO Associados.

Frente a este quadro extremo, a Diretoria de Patentes (Dirpa) do INPI
anunciou, em agosto de 2019, o chamado “Plano de Combate ao Backlog” que
possui como objetivo a redugao significativa do estoque de patentes pendentes
de revisdo no prazo de dois anos.

Especificamente, para que um pedido faga parte do referido plano, é neces-
sario que este satisfaca alguma das chamadas exigéncias preliminares, definidas
nas Resolugoes INPI 240 e 241 de 03 de julho de 2019: i) ndo submetido ao primei-
ro exame técnico; ii) ndo objeto de solicitagdo de exame prioritario no INPI; iii)
ndo contendo petigdo de subsidios ao exame ou parecer de subsidios da Anvisa.

Assim, em 01 de agosto de 2019, marco inicial do plano, havia 149,92 mil
pedidos qualificados (que ndo correspondem ao estoque total de pedidos penden-
tes, ligeiramente superior a 200 mil), cujo estoque, segundo os objetivos do plano,
deveria ser reduzido em 80 %. De acordo com o sitio eletronico do INPIL, em 28 de
julho de 2020, 11 meses depois, ha ainda 100,53 mil pedidos pendentes.

Mantido o ritmo de analise e liberagao de processos, no final do prazo
de dois anos a reducao seria de aproximadamente 71%, inferior a desejada.
Ademais, utilizando a medida mais informativa de manuten¢ao da taxa de re-
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dugdo no estoque, ao final do periodo de dois anos, a eliminagdo de processos
pendentes ocorreria a uma taxa de 58%.

De qualquer forma, tal redu¢do apenas mostra o fluxo de saida de um
subconjunto de processos, sem levar em conta a taxa de entrada de outros
processos e a taxa de saida dos outros processos pendentes. Ressalte-se que o
referido plano nao combate as causas estruturais do backlog, nao estando apto
a corrigir, no longo prazo, as distor¢des subjacentes aos atrasos.

Analise de direito comparado

Nesta subsecao sera analisada a existéncia de previsoes analogas aquela cons-
tante do art. 40, paragrafo inico, da LPI, em outros ordenamentos juridicos.

Chama atencéo o fato do dispositivo do art. 40, pardgrafo tnico, da LPI
ndo ser seguida por nenhum outro ordenamento no mundo.

Neste contexto, uma faldcia propalada por alguns defensores da sistemati-
cado art. 40, paragrafo tnico, da LP], seria de que o mandamento inscrito nesta
norma legal seria analogo aos sistemas internacionais do Supplementary Pro-
tection Certificate (SPC) e do Patent Term Adjustment (PTA). No entanto, para
nenhum dos dois instrumentos de direito externo, tal analogia pode prosperar.

O PTA, previsto na legislagdo americana, é o sistema que corrige a dura-
¢do patentaria em virtude de mora da autoridade dos EUA de patentes (USP-
TO). Dada a duragao de 20 anos a partir da data de depdsito vigente nos EUA,
o instituto tem como objetivo garantir que nenhuma patente dure menos que
17 anos, a partir da data de concessdo (nos Estados Unidos também vige a
retragdo da duracio patentaria, nos termos do 35 U.S.C §154 (d) (i)°).

9 Inverbis: “(1)In general.—In addition to other rights provided by this section, a patent shall include
the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the
date of publication of the application for such patent under section 122(b), or in the case of an
international application filed under the treaty defined in section 351(a) designating the United
States under Article 21(2)(a) of such treaty or an international design application filed under the
treaty defined in section 381(a)(1) designating the United States under Article 5 of such treaty, the
date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued— (A)

(i)makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published
patent application or imports such an invention into the United States; or
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De maneira bem simplificada, o USPTO tem prazo de até de trés anos a
partir do depdsito para dar uma resposta ao pedido. Em caso de concessio, o
decurso de tempo entre pedido e concessao que superar trés anos sera adicio-
nado a duracdo da patente.

Uma andlise mais detida sobre o PTA evidencia que as semelhangas com
o sistema do paragrafo tinico do art. 40 da LPI, no que concerne as distor¢oes
criadas, sdo, no maximo, tangenciais. Sendo vejamos. Dentre as principais
distorgoes criadas pela referida norma do ordenamento patrio, e discutidas
em momento oportuno neste Parecer, listam-se: i) alargamento da duragao
das patentes para além do 6timo social de 20 anos; ii) criagao de barreiras a
entrada; iii) possibilidade de manipula¢do da duracio das patentes.

No que tange a distor¢ao sobre a duragdo patentdria na economia, tal
perturbacio é tdo mais pronunciada quao maior a discrepincia entre tem-
po efetivo de analise e decurso temporal que enseja a aplicagdo da protegao
estendida (dez anos no Brasil e trés anos nos EUA). No caso americano, tal
aplicagdo ¢ uma excegdo; no brasileiro, a regra. Decorre disso que a distor¢ao
sobre duragdes patentdrias (e consequentemente sobre precos, como discutido
na Subsecdo 5.2) serd muito mais destacada para o Brasil.

Com relagdo a criagdo de barreiras a entrada, como sera pormenorizada-
mente discutido na Segdo 7, tal falha de mercado decorre da incerteza gerada
sobre os entrantes no que tange ao termo da patente. Tal incerteza dura até a
efetiva concessdo do direito, de tal sorte que, quanto mais demorada a concessdo
do direito, maior o efeito detrator sobre a entrada. Assim, no caso brasileiro, em
que os tempos médios de analise sdo sensivelmente superiores aos americanos,
as distor¢oes competitivas criadas também serdo sensivelmente superiores

No que concerne @ manipulagdo do termo das patentes, note-se que, pela
inteligéncia do 35 U.S.C §154 (b)", ndo se considera no calculo do PTA o

(ii)if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or
sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed
in the published patent application; and

(B)had actual notice of the published patent application and, in a case in which the right arising
under this paragraph is based upon an international application designating the United States that
is published in a language other than English, had a translation of the international application into
the English language.”

10 In verbis: “(B)Guarantee of no more than 3-year application pendency.—Subject to the limitations
under paragraph (2), if the issue of an original patent is delayed due to the failure of the United
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tempo gasto em diligéncias adicionais pedidas pelo depositante e o tempo de
apreciagdo em corte de segunda instdncia. Assim, evita-se que o depositante
manipule o tempo de duragio da patente mediante procedimentos protelatod-

rios. Mecanismos analogos nao sdo previstos na legislacdo brasileira, criando

incentivos para que o agente inovador tente alargar o tempo de andlise e goze
de protecio temporal ampliada (conforme discutido na Subsecio 5.3).

Com relagdo ao SPC, este ¢ um instrumento de protegdo a saude, ve-
rificando a eficdcia e seguran¢a do medicamento antes de ser liberado para
administragdo a pacientes, andlogo ao instrumento da Anvisa. Neste sentido,
segundo Denis Borges Barbosa (2013, p. 14):

“O exame sanitario ndo é nem correlato nem se integra ao exame técni-
co de patentes. Neste, se verificam os pressupostos técnicos do pedido
- novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial - relativos
ao invento. No exame sanitario — seja de novos inventos ou de medica-
mentos ja hd muito conhecidos, sem disting¢édo -, se examina a toxidade
e a eficdcia do produto quanto a autorizagdo para comercializagdo pe-
rante os consumidores. Por razdes que nada tém a ver com a patente, a
ANVISA tem vagar e cuidado na liberagdo do produto. Presidem essa
instancia testes multiplos e exames cuidadosos, cuja lenta mintcia ga-
rante interesse de satde; ndo é simples backlog, inépcia administrativa.
Assim, o instituto tem fundamentos e consequéncias diversas do art.
40, par. unico da lei brasileira.”

Logo, nenhum dos dois sistemas mencionados guardam relacdo substan-

cial com a sistematica do art. 40, paragrafo unico, da LPI, ndo podendo ser uti-
lizados, de forma consequente, no escopo de justificar referido dispositivo legal.

States Patent and Trademark Office to issue a patent within 3 years after the actual filing date of the
application under section 111(a) in the United States or, in the case of an international application,
the date of commencement of the national stage under section 371 in the international application,
not including—

(i)any time consumed by continued examination of the application requested by the applicant
under section 132(b);

(ii)any time consumed by a proceeding under section 135(a), any time consumed by the imposition
of an order under section 181, or any time consumed by appellate review by the Patent Trial and
Appeal Board or by a Federal court; or

(iii)any delay in the processing of the application by the United States Patent and Trademark Office
requested by the applicant except as permitted by paragraph (3)(C)”
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Mecanismos de mitigacao do backlog

O objetivo desta subsecdo é discutir, do ponto de vista econdmico, ins-
trumentos que possam ser utilizados para mitigar a ocorréncia e os efeitos
negativos do backlog. Tal discussao é importante uma vez estabelecido que a
norma do paragrafo tinico do art. 40 da LPI ndo apenas é inadequada neste
escopo, mas que na verdade amplifica os efeitos negativos do acimulo de pro-
cessos no INPI, além de agravar a propria ocorréncia de atrasos.

Serdo discutidos trés mecanismos, dois ja previstos na legislagao brasilei-
ra, pelos quais perpassam a ideia, muito cara a teoria econdmica, da compa-
tibilidade de incentivos: uma regulacio efetiva alinha interesses privados e
sociais, 0 que nao é o caso do art. 40, paragrafo unico, da LPI.

Protecio retroativa do art. 44 da LPI

A efetivacdo do direito de propriedade intelectual se aperfeicoa apenas
apos a concessao do pedido. No entanto, com tal concesséo é criada uma pro-
tegdo ex tunc, a partir da publicagdo do pedido, gerando ao titular da patente
um direito retroativo de pedir perdas e danos, caso terceiros explorem econo-
micamente o objeto protegido pela patente, a partir da publica¢ao do pedido,
de acordo com a regra do art. 44, caput, da LPL."!

Note-se que tal dispositivo legal cria, mesmo que ex post, uma prote¢ao
de propriedade intelectual a inventos que satisfagam os requerimentos para a
concessdo de patentes durante o periodo no qual o pedido fica retido no INPL.
Assim, anula os efeitos negativos do backlog sobre os ganhos atrelados a con-
cessdo de posicao monopolica.

Tal protecdo é efetiva em razao do efeito detrator para entrada no mer-

cado da mera expectativa de concessdo do pedido, dada a légica de custos e
incertezas do processo de P&D". Assim, o pedido de uma patente a qual os

11 Inverbis: “Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenizagao pela exploragao
indevida de seu objeto, inclusive em relagdo a exploragdo ocorrida entre a data da publicagao do
pedido e a da concessdo da patente.”

12 Neste mesmo sentido, versa relatério do Tribunal de Contas da Unido (2020, p. 46): “Terceiros
interessados na exploragdo da técnica nao se arriscam a explora-la, enquanto nao decidida a
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concorrentes atribuem um valor suficiente de inventividade ja torna o bene-
ticio esperado de entrada no mercado negativo, excluindo potenciais concor-
rentes do mercado, exatamente o cerne do direito de propriedade intelectual.

Note-se, analogamente, que pedidos eminentemente de baixa qualidade,
sobre os quais a expectativa de concessdo da patente é baixa, ndo geram blo-
queio da entrada de concorrentes. Assim, 0 mecanismo do art. 44 protege os
pedidos suficientemente bons e ndo cria incentivos adicionais para o depdsito
estratégico de patentes de menor qualidade.

Para além deste ponto positivo, tal mecanismo tem o conddo de manter
o equilibrio 6timo entre problema da carona e poder de mercado inalterado,

uma vez que a duracgdo da patente ndo varia. Em contraste, a sistematica do
paragrafo unico do art. 40 ndo preserva o ponto 6timo de tal trade-off, poten-

cializando as perdas atreladas ao poder de mercado.

Assim, o sistema do art. 40, pardgrafo unico, por um lado, é desneces-
sario, visto que o art. 44 constitui meio menos gravoso de se efetivar a com-
pensagdo dos agentes inovadores. Este tltimo nao altera a solugao 6tima do
tradeoff problema de carona/ poder de mercado consubstanciado no prazo
internacionalmente adotado de 20 anos.

Assim, o mecanismo do art. 44 compensa os agentes inovadores ex
post, gerando um nivel eficiente de P&D ex ante. Por fazer isso sem alterar
a duracao otima de 20 anos das patentes, é superior ao mecanismo do art.
40, paragrafo unico, no estimulo a inovagao.

Pedido de exame prioritario

A legislagdo nacional também prevé, pelas Resolu¢des INPI 68/2013,
INPI 151/2015 e INPI PR n° 239/2019, a possibilidade de pedido de exame
prioritario quando ha reprodugdo da invencio contida no pedido de patente
ou quando a concessdo do pedido de patente é necessaria para a obtengao de
investimentos. Assim, ja ha um mecanismo para socorrer o depositante que
precisa da concessao urgente de seu pedido, mitigando os riscos e/ou prejui-
zos do depositante pela demora da concessao da patente.

pretensdo do depositante. Com isso, a patente, mesmo se ainda nao concedida, apresenta eficicia
econdmica em face de seus concorrentes a partir do depésito. ”
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Se a previsdo constante da legislacdo nacional contribui para mitigar as
consequéncias negativas do backlog, dispositivos andlogos, no sentido de criar
dois procedimentos distintos de andlise, a ser escolhido pelo depositante, po-
dem contribuir para mitigar as causas deste mal, diminuindo o acimulo de
processos no INPI.

Neste sentido, a literatura econdmica vem advogando a criagao de siste-
mas de duas camadas (two-tiered) a fim de criar um mecanismo de auto se-
lecdo e privilegiar pedidos de maior qualidade, como em Lichtman e Lemley
(2007) e Hatal e Bar (2014).

Por um lado, os depositantes de pedidos de patente de maior qualidade
possuem preferéncias no sentido de uma andlise mais célere, a fim de ver mi-
tigadas as incertezas relativas a seu bom direito de propriedade. Por outro, o
valor atrelado a patentes de menor qualidade deriva em grande parte do maior
tempo de andlise e da consequente intensificagdo da barreira a entrada.

Assim, se na hora de depositar o pedido, o agente inovador pudesse escolher
entre dois tipos de procedimentos, que se diferenciariam pela prioridade de analise
e eventualmente custo, os depositantes de patentes de maior qualidade teriam in-
centivo para escolher o procedimento sumario. Em contraste, os depositantes de
patentes de menor qualidade prefeririam o procedimento mais demorado.

O modelo de Hatal e Bar (2014) corrobora tais observagdes. Assim, com a
introdugao de um modelo two-tiered, em equilibrio, pedidos com maior pro-
babilidade de concessao aplicarao para o procedimento gold-plate (mais célere
e/ou mais caro), pedidos de qualidade intermediaria usarao o procedimento
secunddrio e pedidos com baixa qualidade nem serdo depositados, reduzindo
o estoque de pedidos a serem processados pelos escritorios e aumentando a
qualidade média dos pedidos.

Duplicidade de pedidos e sistema

de reconhecimento mutuo

De acordo com o Quadro 7, 80% dos depositos de pedidos de patentes de
inven¢ao no Brasil em 2018 foram feitos por nao-residentes, com certa con-
centragdo de pedidos feitos por residentes dos EUA que corresponderam a
30% dos depdsitos.
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Como uma boa parcela dos pedidos feitos por ndo residentes foi levada
a cabo, em termos parecidos, em seus paises de origem, o INPI se beneficia ao
adotar um sistema de reconhecimento mutuo, que permite que o érgao lan-
ce mao da analise feita pela autoridade estrangeira. Atualmente, o INPI possui
convénio, neste escopo, com os seguintes escritdrios de acordo com TCU (2020):

o Instituto Americano de Marcas e Patentes;
o Instituto Japonés de Patentes;

« Institutos de Patentes dos Paises do Foro para o Progresso e Integra-
¢do da América do Sul (PROSUL, composto por Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai);

o Instituto Europeu de Patentes;

o Instituto Estatal de Patentes da Repuiblica Popular da China;
o Instituto Inglés de Patentes; e

o Instituto Dinamarqués de Marcas e Patentes

Tal expediente é vantajoso na medida em que torna o processo de analise
mais célere e reduz o acaimulo de processos nas prateleiras do INPI, com re-
ducio do custo social associado a demora.

Neste sentido, LSE (2010) estimou que cerca de 34% dos depositos dos
dez escritorios contemplados no estudo eram duplicados. Adicionalmente, o

estudo concluiu que um sistema de reconhecimento mutuo que possibilitasse
uma redu¢ao no tempo gasto na analise de depositos duplicados em 25% gera-
ria um declinio do backlog médio de 48 meses para 39 meses apos cinco anos.

Por fim, em caso de introdugdo de um processo puro de reconhecimento
mutuo, sem gasto de tempo com pedido duplicado, o backlog médio seria re-
duzido de 48 meses para 11 meses.

Duracao subdtima das patentes

O objetivo desta secdo é demonstrar que a norma prevista no art. 40,
paragrafo tnico, da Lei 9.279/96 estatui um sistema de duragao subétimo de
patentes. Isso gera perdas associadas a extensao do periodo de monopdlio e no
qual a delimita¢do da duragdo das patentes em nada reflete o pano de fundo
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econdmico relevante descrito na Secéo 3, criando distor¢des intersetoriais e na
economia como um todo.

Assim, a Subsecédo 5.1 discute a qual o termo 6timo da protecdo paten-
taria. A Subsecdo 5.2 discute a relacdo entre as duracdes estabelecidas pelo
referido dispositivo legal e os fatores econdmicos que deveriam determinar o
termo dos direitos de propriedade intelectual. A Subse¢édo 5.3 discute como a
sistematica legal sob analise possibilita que os agentes privados manipulem o
termo da protecdo patentaria de acordo com seus interesses particulares e a
revelia do 6timo social.

Termo 6timo de patentes

A “regra geral” do art. 40, caput, da LPI”, determina uma duragdo de 20
anos para patentes de invengdo e de 15 anos para modelos de utilidade, contados
a partir da data de depdsito. De acordo com o art. 44 do referido diploma legal, a
validade da patente retroage uma vez perfeita a sua concessao, com o deferimento
do pedido e pagamento da taxa pelo beneficiario (art. 38, caput, LPI'*).

Tanto a literatura quanto a pratica internacional indicam que tal duragao do
art. 40, caput, da LPI, é 6tima. Assim, Christie e Rotstein (2008) sustentam que
a duracio fixa de 20 anos para patentes de invencao é 6tima do ponto de vista
social, gerando incentivos adequados para a atividade de P&D dentro de um
intervalo razoavel de parametros que determinam a duragio dtima da patente.

Ademais, o prazo de 20 anos para patentes de invencdo corresponde ao
disposto no acordo TRIPS e ao implementado na maior parte das jurisdicdes

ao redor do mundo, refletindo o trade-off entre perdas decorrentes da estrutu-
ra monopolista e do problema da carona explicitado na Secio 3.

A duracédo de 20 anos é, em geral, adequada, implicando o atingimento

aproximado do 6timo social, em um sentido second-best, possibilitando que
sejam compensados os inventores ex post, de tal sorte a induzir um nivel 6ti-

mo de inovacio ex ante.

13 In verbis: “A patente de invengao vigorard pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade
pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depdsito.”

14  In verbis: “patente sera concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da
retribui¢do correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente”
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Em contraste, os parametros que determinam o termo 6timo de patentes
podem variar entre setores. Logo, a variabilidade da duragao de patentes entre
mercados distintos pode possuir razdo de ser econdmica, desde que reflita os
fatores delineados e explicados na Secio 3.

No entanto, o sistema de duracdo de patentes estatuido pela norma con-
tida no paragrafo nico do art. 40 da LPI ocasiona que fatores totalmente
estranhos a racionalidade econémica delineada ao longo deste Parecer deter-
minem a duragdo das patentes, em especial, o intervalo de tempo requerido

por procedimento em 6rgao administrativo.
Além disso, abre a oportunidade a determinados agentes econdmicos de

manipular a duracgéo de suas patentes para além do 6timo social estabelecido
pela regra geral do art. 40, caput, da LPL.

Duracoes subdtimas e art. 40, paragrafo unico, da LPI

O objetivo desta subsec¢io é evidenciar que a norma do art. 40, para-
grafo unico, gera duragdes de patentes subotimas na economia, acarretan-
do aumento de precos e redugio de bem-estar.

A referida norma implica que, se a analise do INPI dura mais de dez anos,
a duragdo da patente sera superior a 20 anos". Neste sentido, na Nota C.8893
do Ministério da Economia, afirma-se que para 62% das patentes concedidas
pelo INPI no ano de 2018 houve incidéncia do art.40, paragrafo tnico, da LPL

Assim, a quase dois tercos das patentes concedidas em 2018 foi atribu-
ido um prazo de vigéncia superior ao 6timo de 20 anos. Consequéncia dis-
so é a vigéncia de precos de monopolio para além do periodo 6timo. Como
o preco de monopdlio é superior ao preco em outras estruturas de mercado,
isso gera, sistematicamente na economia, precos mais altos ao consumidor.

A manutencao de tal sobreprego para além dos 20 anos nao possui justi-
ficativa econdmica, visto que este prazo é suficiente para compensar os inven-
tores e gerar um nivel timo de inovagdo, sem perpetuar as perdas de bem-
-estar social atrelados a estrutura de monopdlio.

15 Levando-se em conta, obviamente, tanto quanto disposto no art. 44 da LPIL.
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Como discutido na Se¢ao 3, para prazos de prote¢do superiores ao Oti-
mo, beneficios marginais de incentivo a inovagdo sao menores do que o custo
social do monopolio, situagao que é implementada por tal dispositivo legal.

Ademais, para certos setores, como o farmacéutico, a distor¢do na du-
racdo das patentes é grave, como evidenciado em Hasenclever, Mercadante e

Paranhos (2017), que encontram que 96% das patentes concedidas neste setor
entre 2000 e 2016 possuem termo superior a 20 anos.

A variabilidade do tempo de andlise entre setores é evidenciada pelo

Quadro 5, que também indica que para setores mais intensivos em tecnologia

o tempo de andlise é maior. Conseguentemente, para estes setores, a duragéo
média das patentes serd maior, vis-a-vis outros setores.

Esta distor¢do intersetorial implica ineficiéncias alocativas de investi-
mentos, pois altera os beneficios marginais de se investir em cada setor. As-
sim, setores de maior tecnologia recebem mais recursos do que o socialmente
6timo, e setores de menor tecnologia menos recursos.

Ressalte-se que os precos serdo relativamente mais altos nestes setores
para os quais a incidéncia do paragrafo tinico do art. 40 é mais usual. Portan-
to, efeito colateral do referido dispositivo legal ¢ uma aumentada limita¢ao do
acesso da populacio a produtos de setores intensivos em P&D, como itens de
tecnologia e farmacos.

Ademais, o paragrafo tnico do art. 40 ocasiona que os fatores determinan-
tes da velocidade do processo de andlise do INPI definam o termo patentério:

o clareza e precisdo do pedido;

« quantidade, eficiéncia, expertise e senioridade dos empregados do
INPI responsaveis pela analise dos critérios de patenteabilidade; e

o especificidade e complexidade do produto ou do processo a ser
patenteado;

Nenhum destes elementos guarda relacao com os condicionantes econo-
micos da duragio 6tima de patentes, mostrando que o referido dispositivo legal
atribui certo grau de aleatoriedade a duragdo das patentes da economia. Portan-
to, tais distor¢des ocasionadas pelo desenho da referida norma impedem que
esta institua mecanismo de compensagio eficiente ou justo dos inventores.
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Nesta subsecio foi demonstrado que a sistematica do art. 40, paragrafo
unico, da LPI, gera distorcdes na duracio das patentes na economia. Assim,
em virtude da referida norma, a duracio patentaria afasta-se do 6timo social,
gerando precos mais altos na economia. Ademais, ao possibilitar que fatores
totalmente alheios a ldgica economica determinem a duracio e patentes, tal
norma é incapaz de prover compensacio justa ou eficiente a inovadores.

Manipulacido do termo das patentes

Nesta subsecdo discute-se como a sistematica do paragrafo tnico do art.
40 da LPI abre a possibilidade de que os agentes inovadores sejam agraciados,
a partir de procedimentos simples, com prote¢ao patentaria estendida.

Note-se, por um lado, que a referida norma gera um sistema de duragdo
variavel de patentes na economia, em que a protecdo patentdria pode ser es-
tendida a depender da dura¢do do processo de andlise no INPI. Por outro, os
inventores desejam a maior duragao possivel da patente, que lhe confere um
monopolio legal e elevagao nos lucros.

Logo, tal norma cria incentivos para que os inovadores se valham de

procedimentos que aumentem o tempo de analise do processo no INPI, a fim
de ver a protecio a suas patentes alargada.

A literatura documenta uma série de expedientes que podem ser utiliza-
dos para alargar o tempo de andlise de um pedido de patente, evidenciando a
factibilidade de tal pratica. Em geral, os advogados possuem latitude suficiente
para elaborar os pedidos de concessdo de patentes conforme De Rassenfosse e
Zaby ( 2016), e pedidos com escopo amplo, no qual faltem documentagao; ou
imprecisos, examinados mais lentamente que pedidos bem redigidos, conforme
Popp, Juhl e Johnson (2004), Harhoft e Wagner (2009) e Koenen e Peitz (2012).

Adicionalmente, Popp, Juhl e Johnson (2004), a partir de entrevistas com
examinadores de patentes, asseveram que o tempo de analise aumenta quan-
do sdo necessarias comunicagdes adicionais entre examinadores e requeren-
tes, fato cuja probabilidade de ocorréncia aumenta quando em um mesmo
documento subsistem numerosos pedidos, ou quando estes nao sdo claros.

Dada a factibilidade de manipula¢do do tempo de analise de pedido, o
desenho da referida norma confere aos agentes privados a possibilidade de
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parcialmente determinar a duragdo da patente depositada por si em uma situ-
acao na qual 6timo privado e social ndo coincidem (o inventor deseja a maior
protecao possivel). Isto evidencia um pobre desenho de mecanismo com uma
estrutura inadequada de incentivos.

Destaque-se que a literatura estudou as preferéncias por demora e a facti-
bilidade de extensdo do tempo de andlise em um contexto um pouco diferente,
devido a quase exclusividade brasileira de possuir um sistema de duragao dife-
rida de patentes. No caso de jurisdigoes estrangeiras, nas quais a existéncia de
backlog ndo confere protecdo patentaria alargada, a preferéncia por periodos de
analise mais longos esta geralmente atrelada a pedidos meramente estratégicos,
de menor qualidade inventiva. Assim, subsiste heterogeneidade quanto aos inte-
resses dos requerentes no que tange a duragao do processo de analise a depender
da qualidade da patente, conforme De Rassenfosse e Zaby (2016),.

Sob o sistema brasileiro, onde processos de analise que duram mais de
dez anos geram um periodo extra de usufruto de renda monopdlica, intensi-

ficam-se as preferéncias por demora para os agentes inovadores com expecta-
tiva de concessio do pedido.

Ademais, o beneficio esperado atrelado a uma prote¢do patentaria um
dia maior é crescente na probabilidade de concessiao do pedido pelo INPI.
Logo, tal intensificagdo é maior para pedidos de maior qualidade.

Evidencia-se, assim, como o sistema do pardgrafo tinico do art. 40 da

LPI, generaliza a lucratividade e aumenta o ganho associado ao alargamento
do tempo necessario para analise pelo INPI, vis-a-vis um sistema de duragéo
fixa de patentes.

Impactos negativos decorrem da sistematica descrita. Em primeiro lugar,
a intensificacdo das preferéncias por demora e a factibilidade de se manipular
o tempo de andlise geram aumento de tempo médio de analise dos pedidos,
acarretando agravamento do backlog.

Em segundo lugar, caso a manipulagdo seja bem-sucedida, concede-se
um monopolio estendido ao requerente, intensificando as perdas de bem-es-
tar decorrentes de tal estrutura de mercado (aumento de pregos, reducio da
inovagao e qualidade).

Assim, dispositivo legal que a priori intencionaria mitigar os efeitos per-
versos do backlog acaba por contribuir para o aumento dos atrasos. Isto ilustra
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o ponto de que a intervengao sobre a seara econdmica deve ocorrer mediante
criteriosa avaliacdo de efeitos.

Nesta subsecao comprovou-se que o art. 40, paragrafo unico, da LPI,

confere aos agentes privados a possibilidade de parcialmente determinar
a duracao da patente depositada por si, através da redacdo de pedidos que

demandem maior tempo de analise. Efeitos colaterais sio aumento de tem-
po médio de analise dos pedidos, acarretando agravamento do backlog e
concessao de monopolio estendido ao requerente, intensificando as perdas
de bem-estar decorrentes de tal estrutura de mercado.

Custos econdmicos incorridos pelo Poder Publico

O objetivo desta se¢ao é destacar os custos econdmicos incorridos pelo
Poder Publico e sofridos pelos consumidores, em especial na area de medi-
camentos, decorrente de patentes, cuja protegdo exceda 20 (vinte) anos em
decorréncia da demora no exame desses pedidos e da sistematica do art. 40,
paragrafo unico, da LPI.

Assim a Subsecdo 6.1 delineia o problema, enquanto a Subsegéo 6.2 apre-
senta a metodologia e resultados de dois estudos estimando os custos ao Sis-
tema Unico de Saude (SUS) atrelados  extensdo do periodo de monopdlio de
farmacos para além dos 20 anos previstos no art. 40, caput, da LPI. A Subsecio
6.3 contextualiza estas perdas, comparando-as com gastos essenciais do SUS.

Apresentacao do problema

Como ja explicitado na Segdo 5, o art. 40, paragrafo unico gera distor-
¢des, tanto setoriais quanto na economia como um todo, nas duragoes das pa-
tentes, com consequente redugdo de bem-estar e prejuizos aos consumidores.
O setor farmacéutico é um dos mais afetados, justamente por ser intensivo em
tecnologia e consequentemente mais sujeito ao backlog.

Os custos para os consumidores derivam da légica explicada neste Pa-
recer: a concessao de monopolio, necessaria para efetivagdo de investimentos
em P&D no mercado farmacéutico, acarreta sobrepreco nos remédios.

Tal sobreprego gera tanto um peso morto na economia (area BCD no
Quadro 1), que nao é recuperado por nenhum agente econdmico, assim como
uma transferéncia de renda dos consumidores para as farmacéuticas (area
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BCP_P_no Quadro 1), com perdas de bem-estar do consumidor e problemas
distributivos dai decorrentes.

Tal sobreprego, pelos vinte anos que deveriam configurar o prazo patenta-
rio, sdo compensados pelo incentivo a inova¢ao. No entanto, para o quanto du-
rar a patente para além dos 20 anos, pregos mais altos ao consumidor nao com-
pensam o incentivo adicional a inovagao, gerando perdas de bem-estar social.

Tais danos sdo ainda mais significativos quando se considera o custo de
oportunidade, isto ¢ aquilo que se deixa de adquirir em termos de bens e servicos
essenciais para o sistema de saude. Acrescente-se que o SUS aporta grande volume
de recursos na aquisi¢ao de farmacos, beneficiando as camadas socioeconomica-
mente menos favorecidas da populacio, conforme ilustrado pelo Quadro 8.

Quadro 8: gasto pelo sus com medicamentos no
Brasil (R$ bilhdes, Precos de 2016)

15
12,5
10
75
5
25
o

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estimativa dos custos adicionais ao

SUS na compra de remédios

O objetivo desta subsecdo é descrever brevemente a metodologia e os
resultados de trés estudos que intencionam estimar os custos adicionais ao
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poder publico ensejados pela referida norma e a extensao do periodo de mo-
nopdlio para além dos 20 anos. Assim, descrevem-se brevemente e apresen-
tam-se os resultados de dois estudos levados a cabo pelo Instituto de Econo-
mia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Paranhos, 2016; Paranhos,
2019) e um estudo do Tribunal de Contas da Unido. As estimativas de custos
adicionais ao poder publico apresentadas nesta subsegdo serao utilizadas para
a realizacdo de exercicios simples na Subsegéo 6.3.

Paranhos (2016)

Neste trabalho, estimaram-se os custos adicionais ao SUS atrelados & com-
pra de dez farmacos com patente estendida e utilizados no tratamento da AIDS.

Para a determinacéo do custo adicional anual ao poder publico relativo
a cada farmaco, multiplicou-se uma estimativa de sobrepre¢o com relagdo ao
preco competitivo pela demanda anual média entre 2013 e 2015. O custo total
atrelado a cada farmaco é computado como o produto entre o custo adicional
anual e a extensdo da duragdo da patente, em anos, para além dos 20 anos
previstos pelo caput do art. 40 da LPI.

Para o calculo do sobrepreco, utilizaram-se duas metodologias distintas. A
primeira considerou como sobreprego os royalties, de 5%, sobre o preco do farma-
co. A segunda utilizou a discrepancia entre os precos do produto de marca e do
produto genérico. Como para apenas trés dos farmacos estudados havia genéricos
disponiveis, para os restantes, arbitrou-se uma distingao de 35% entre o prego do
produto de marca e o produto genérico — que ¢ acrescida aos 5% dos royalties.

O segundo método de calculo representa uma melhor estimativa do
sobrepreco de farmacos, visto que o preco dos genéricos é uma boa medida
do custo marginal de fabricagao da droga, enquanto os royalties representam
uma taxa de licenciamento, que ndo guarda relagao necessaria com o custo
marginal do medicamento.

O Quadro 9 apresenta os custos adicionais incorridos pelo poder puablico
por este método de calculo, indicando a soma de cerca de R$ 2,1 bilhoes.
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Quadro 9: custos adicionais ao poder publico
em hipotese de existéncia de genéricos

Farmaco Cu::::l:;l:;:;)n Al df::;ﬁ:::s) Custo adicional total (R$)

ADALIMUMABE 253.756.782,19 3,00 761.270.346,56
ERLOTINIBE 11.373.807,50 4,75 54.025.585,63
MARAVIROQUE 3.920;341,85 4,75 18.621.623,77
RALTEGRAVIR 64.849.596,32 3,25 210.761.188,03
CINACALCTE 585.327,17 10,25 5.999.603,46

SOFOSBUVIR 587.744.924,27 1,75 1.028.553.617,47
;gé;TTIiZNUSI;A& 3.119.724,20 5,58 17.418.460,13
GEFITINIBE 1.508.349,95 9,75 14.706.407,09
ETRAVIRINA 6.687.348,00 4,17 27.886.241,16
Total 933.546.201 2.139.243.073

Fonte: Paranhos (2016)

Paranhos (2019)

Este estudo teve como objetivo realizar uma proje¢ao dos custos adicio-
nais para o SUS atrelados a compra de medicamentos e ensejada pela extensao
de patentes farmacéuticas para além de 20 anos, de acordo com o paragrafo
unico do art. 40 da LPIL.

Assim, identificaram-se os medicamentos com maiores gastos nas com-
pras centralizadas do Ministério da Saide que apresentassem situagdo paten-
taria com extensdo ou potencial de extensao. Os nove medicamentos selecio-
nados foram entao divididos em trés grupos' e os custos adicionais projeta-
dos devido a extensdo foram calculados de duas maneiras distintas. Primeira-
mente, frente aos pre¢os de produtos concorrentes no mercado internacional,

16  Para os fins deste Parecer, reproduzem-se apenas os resultados dos dois primeiros grupos, por se
relacionarem diretamente com o escopo do trabalho, no caso, o art. 40, pardgrafo unico, da LPI (o
terceiro grupo diz respeito a patentes mailbox e o art. 229 da LPI)
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genéricos ou biossimilares, quando existentes (Quadro 10). Em seguida, frente
a hipdtese de genéricos 40%, 60% e 80% mais baratos e biossimilares com pre-
¢os 10%, 30% e 50% menores (Quadro 11). Ambos os computos levaram em
conta o periodo total de extensdo das patentes.

Quadro 10: custo adicional ao SUS da extensao da protecao patentaria
considerando precos efetivos de genéricos e biossimilares

Medicamento Custo adicional (R$ Milhdes)
Daclatasvir 129,2
Dasatinibe 190,7
Darunavir 403,6
Sofosbuvir 385,2
Total 1.108,6

Fonte: Paranhos (2019). Elaboragao e analise: GO Associados

Quadro 11: Custo adicional ao SUS da extensao da
protec¢io patentaria considerando precos hipotéticos de

genéricos e biossimilares (R$ milhoes)

Custo da extensido (R$ Milhoes)
Medicamento
Cenario bédsico* Cenario médio** Cenario drastico***
Golimumabe 71,8 215,3 358,8
Daclatasvir 52,2 78,3 104,3
Dasatinibe 28,7 86,2 143,7
Nilotinibe 15,8 47,5 79,1
Certolizumabe pegol 26,1 78,4 130,7
Darunavir 290,3 435,5 580,6
Sofosbuvir 156,1 234,2 312,3
Total 641,1 1.175,3 1.709,6

Fonte: Paranhos (2019). Elaboracio e andlise: GO Associados. Notas: (*) Biossimilares 10% e
genéricos 40% mais baratos; (**) Biossimilares 30% e genéricos 60% mais baratos; (***) Bios-

similares 50% e genéricos 80% mais baratos
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Tribunal de Contas da Unido (2020)

Estudo detalhado do TCU procurou entender os condicionantes e con-
sequéncias do atraso da analise de pedidos de patentes. Dentre as analises
levadas a cabo no estudo, encontram-se estimativas de gastos publicos adicio-
nais decorrentes da sistematica do paragrafo unico do art. 40. Foi adotada a
seguinte metodologia:

i) calculo da média anual dos gastos com cada farmaco de 2010 a 2019, a
partir das informagdes fornecidas pelo Ministério da Saude;

ii) calculo da estimativa de gasto anual no periodo de extensdo da paten-
te, por meio da multiplicagdo da média anual de gastos pelo excedente a vinte
anos do prazo da patente; e

iii) calculo da estimativa de economia nas compras pelo Ministério da Saude,
considerando biossimilares 10% mais baratos que os medicamentos de marca.

O Quadro 12 mostra os resultados, indicando um potencial de economia
de quase R$ 910 milhoes.

Quadro 12: custo adicional ao poder publico em decorréncia
do alargamento de prote¢io patentaria TCU (2020)

Medicamento Custo adicional (R$ Milhdes)
Etanercepte 30,6
Rituximabe 40,2
Dasatinibe 149,1

Certolizumabe 31,2

Entecavir 46,2
Nilotinibe 47,2

Adalimumabe 148,3
Sofosbuvir 181,9

Trastuzumabe 59,2
Glatiramer 128,7
Daclatasvir 44,3

Total 906,9

Fonte: TCU (2020). Elaboracio e analise: GO Associados
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Contextualizacdo dos valores perdidos

Os trés estudos descritos na Subsegdo 6.2, a partir de uma lista bem es-
treita de farmacos, encontraram um potencial significativo de economia por
parte do poder publico caso o art. 40, paragrafo unico, da LPI, ndo vigorasse.

Com cinco valores base encontrados para a economia total ao poder pu-
blico na Subse¢io 6.2 (no Quadro 9, no Quadro 11 e no Quadro 12), procede-
-se a exercicio numérico para contextualizar e quantificar o impacto social
desta economia (Quadro 13).

A fim de tornar o exercicio mais concreto, mensura-se o impacto de tais
aportes que poderiam ser economizados caso ndo vigesse o art. 40, paragrafo
unico, da LPI, no contexto do combate a crise do Covid-19. Mais especifica-
mente na compra de respiradores e no niumero de diarias de leitos de UTI que
poderiam ser operados.

Para os respiradores, utilizam-se trés valores base: R$ 50 mil, R$ 150 mil e
R$ 183 mil. Os dois primeiros valores dizem respeitos aos pregos minimo e ma-
ximo de respiradores em condi¢des normais e o ultimo o pre¢o unitario dos res-
piradores adquiridos emergencialmente pelo governo do Estado de Sao Paulo”.

Para as didrias de UTI, adota-se o custo médio de R$ 1,6 mil, valor do
aporte para cada unidade de UTTI utilizada para atendimento de pessoas aco-
metidas pelo Covid-19 e em estado grave'®. Mensuram-se quantas didrias po-
deriam ser providas por um, sete e 14 dias.

17 Disponivel em https: .
3-mil-respiradores-e-inaugura-3- hos 1ta1 de-campanha-sexta-feira.htm?cmpid=copiaecola

18 Disponivel em https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46692-estados-e-municipios-
receberao-o-dobro-da-diaria-em-uti-para-covid-21
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Quadro 13: impacto social da economia ao poder publico
em caso de revogacio do art. 40, paragrafo unico, da LPI

Respiradores Leitos de UTI
Cenario
R$50mil | R$150mil | R$ 183 mil 1 dia 7 dias 14 dias
Paranhos (2016) | 42.784 14.261 11.690 1.337.000 | 191.000 | 95.500
Paranhos 12.822 4.274 3.503 400.688 57.241 28.620
(2019) bésico : : : : : :
Paranhos 23.506 7.835 6.422 734.563 104.938 52.469
(2019) médio : : : : : :
Paranhos (2019) | 5, o, 11.397 9.342 1.068.500 | 152.643 | 76.321
drastico
TCU (2020) 18.138 6.046 4.956 566.813 80.973 40.487

Elaboragao e analise: GO Associados

art. 40, § unico e barreiras a entrada

O objetivo desta se¢ao é evidenciar que as incertezas geradas pelo art. 40,
§ Unico, geram barreiras a entrada, amplificando as perdas atreladas a uma
estrutura monopolista de mercado.

Em especial, a sistematica do art. 40, pardgrafo unico, da LPI institui um

efeito anticompetitivo de reducdo no ritmo de inovacio, devido a0 aumento

do grau de incerteza associada ao processo de P&D. Trata-se, portanto, de

um dispositivo que inibe ao invés de estimular a inovacdo, na contramao do
objetivo da lei da propriedade intelectual e da lei da defesa da concorréncia.

Ressalte-se que os argumentos desenvolvidos nesta secio mostram que
os incumbentes detentores de uma patente acabam sendo beneficiados, vis-

-a-vis entrantes, basicamente por aqueles ndo terem seguranca sobre quando

poderio entrar no mercado. Logo, as incertezas geradas pela norma geram

barreiras a entrada, com consequente amplificacdo das perdas atreladas a uma
estrutura de mercado pouco competitiva. Dentre tais perdas, ressaltam-se

precos maiores, menor qualidade e ritmo de inovacao.

Assim, na Subsegdo 7.1 traga-se um breve panorama tedrico acerca das
chamadas barreiras a entrada. Na Subsecéo 7.2 discutem-se as incertezas cria-
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das pelo referido dispositivo legal. Na Subsecdo 7.3, analisam-se os incentivos
tradicionais de fechamento de mercados associados a patentes e como a siste-
matica do art. 40, § unico, os reforca.

Barreiras a entrada

Segundo o Guia de Andlise de Atos de Concentragao Horizontal (“Guia
H”) do Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (Cade), barreiras a en-
trada podem ser definidas como “qualquer fator em um mercado que coloque
um potencial competidor em desvantagem com relagdo aos agentes econdmi-
cos estabelecidos”. Neste sentido, estas podem ser caracterizadas como fatores
que criam custos a serem incorridos por um entrante a fim de que este esteja
em posicdo de operar efetivamente em determinado mercado”.

Assim, barreiras a entrada podem garantir a incumbentes o usufruto de
lucros supracompetitivos por um longo decurso de tempo, de tal sorte que é
do interesse privado destas firmas erigir, e manter, barreiras a entrada®.

Por concretude, o Quadro 14 lista algumas barreiras a entrada, mencio-
nadas no Guia H do Cade, relevantes para a presente analise.

19 Analogamente, George Stigler, as define como “...a cost of producing ... which must be borne by
a firm which seeks to enter an industry but which is not borne by firms already in the industry”
(Stigler, 1968, p. 67).

20 Tal ponto é bem estabelecido na teoria econdmica. Por exemplo, no modelo seminal de competi¢ao
monopolistica de Edward Chamberlin (1933), sob a hipétese de entrada livre em um mercado de
bens homogéneos com custos fixos positivos, hd entrada de firmas até que o lucro de todas as firmas
participantes seja dissipado, sendo aproximadamente nulo. De forma correlata, Joe Bain Sr. (1956)
definiu barreiras a entrada como qualquer fator que permita a firmas incumbentes gozarem de
lucros supracompetitivos sem induzir a entrada de concorrentes.
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Quadro 14: barreiras a entrada

Barreira a entrada

Custos irrecuperaveis/fixos

Exigéncias regulatdrias e/ou legais

Existéncia de vantagem exclusiva

Intensidade tecnoldgica

Assimetria informacional e incertezas

Fonte: Guia H Elaborac¢do e analise: GO Associados

Mercados intensivos em tecnologia e pesquisa, nos quais é necessario se
investir para P&D para a sua efetiva contestacdo, devem ser entendidos como
envolvendo altas barreiras a entrada. Tais gastos possuem fortemente natu-
reza de custos irrecuperaveis, pois devem ser ‘afundados’ antes que qualquer
nivel de produgéo seja efetivado.

Ademais, em tais mercados, as incertezas relativas ao processo de P&D
sao elevadas, o que contribui para a redugdo da probabilidade de entrada?.
Neste sentido, a referida norma intensifica as incertezas atreladas ao processo

de P&D, especialmente para os entrantes, dada a indefinicdo sobre 0 momen-
to em que serd possivel contestar o mercado.

Assim, referida norma cria barreiras a entrada. Estas incidem para além
da duragdo ou do escopo iniciais da patente, implicando perpetuagao das per-
das decorrentes de uma estrutura monopolista de mercado, aumento de pre-
¢os e menor grau de inovagao.

21 Em um ambiente no qual os agentes sdo avessos ao risco, a introdugéo de incertezas enseja que seja
necessario um maior retorno esperado sob o investimento para que este seja racional sob o ponto de
vista da utilidade esperada. Assim, os agentes se tornam excessivamente conservadores para a tomada
de investimentos, deixando de efetivar inovagdes que seriam benéficas do ponto de vista social.
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Logo, abrem-se problemas concorrenciais e deturpa-se o préprio escopo do
direito da propriedade intelectual e do sistema de patentes, o incentivo a inovacéo.

Incertezas e alavancagem de poder de monopdlio

Nesta subse¢do estuda-se como o art. 40, paragrafo unico, da LPI, ao
introduzir incertezas quanto ao termo da protegao patentdria, gera barrei-
ras a entrada para além do periodo de vigéncia legal do monopélio. Assim,
reduzem-se a concorréncia no longo prazo e o nivel de investimento em P&D
e inovag¢do nos mercados afetados.

Em um sistema sem referida possibilidade de dilagdo do prazo da patente, po-
tenciais competidores, desde a data do deposito, sabem quando a patente —se conce-
dida - vencerd, o que guiard, a partir deste momento e sem incertezas adicionais, o
processo de investimento e pesquisa em processos substitutos e/ou analogos.

Ao revés, sob o sistema do art. 40, paragrafo tinico, havera incerteza quanto ao
termo da patente enquanto a resposta sobre a concessdo da protecao nao for divul-
gada, o que causa atrasos no planejamento e efetivagdo de investimentos.

A duragdo de tal incerteza é igual a do processo de analise do pedido de con-
cessdo de patente no INPI, podendo, assim, se estender por um longo periodo de
tempo, como comprovado pelo Quadro 5.

Tlustrativamente, sob a referida norma, quando a andlise no INPI dura mais de
dez anos, os potenciais entrantes s6 saberao do termo da patente dez anos antes do
vencimento; sem a referida dilacéo de prazo, sio vinte anos, o dobro.

Principalmente em mercados com altos requerimentos tecnologicos ou
de pesquisa, onde os aportes imobilizados sdo substanciais e os ciclos de in-
vestimentos longos, o tempo decorrido entre a decisao de contestagdo do mer-
cado e efetiva opera¢ao no mercado pode ser longo.

Logo, o atraso na defini¢do de quando sera possivel entrar no mercado
pode ocasionar que a entrada seja possivel apenas posteriormente ao venci-
mento da patente, de tal sorte que o monopolio, na pratica, perdure para além
do periodo legal.

Ademais, durante o periodo de indefini¢ao, tais incertezas arrefecem o
ritmo do P&D das potenciais entrantes. Tal ritmo reduzido de inovag¢ao colo-
ca as potenciais entrantes em desvantagem competitiva frente a incumbente,
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resultando em menor capacidade de contestacdo do mercado apds o venci-
mento da patente, ou mesmo na decisdo de nao se entrar no mercado.”

Assim, nao apenas a entrada no mercado podera ser postergada ou
bloqueada, mas também se dar sob desvantagem competitiva. Portanto,
a referida norma gera barreiras a entrada que perdurarao para além da
duragao da patente. Assim, o poder de monopolio gerado pela patente é
alavancado para além do periodo legalmente fixado®.

Logo, a referida norma niao apenas aumenta o periodo de vigéncia do
monopolio, mas também possibilita que este poder seja alavancado para
além de sua duracao ja alargada.

Os setores intensivos em tecnologia sdo os mais afetados por tal distor¢ao
por duas razdes. Em primeiro lugar, possuem tempo médio de andlise mais
longo e grande prevaléncia de subsungéo ao paragrafo tinico da art. 40 da LPI.

Em segundo lugar, justamente pela intensidade tecnoldgica, os ciclos de
investimentos sdo longos e os aportes imobilizados substanciais, de tal sorte
que as barreiras a entrada e a desvantagem competitiva serdo mais intensas.

Ademais, tal mecanismo, em mercados nos quais nio-residentes predo-
minam como titulares das patentes gera barreiras a entrada a empresas nacio-
nais em beneficio de multinacionais. Efeitos perversos deste fendmeno sdo a

reducio da inovacao levada a cabo dentro de nosso pais, assim como a com-

petitividade das empresas nacionais.
Ressalte-se que tal efeito ndo ¢ marginal na economia como um todo e

principalmente em setores intensivos em tecnologia.

Assim, para o setor farmacéutico, altamente intensivo em pesquisa, mais
de 90% das patentes concedidas entre 2000 e 2016 tem como titulares néo-

22 Considerando a competi¢do em inovagdo uma corrida, na qual o vencedor recebe todo o mercado
pelo periodo de duragao da patente, assim como Fudenberg et al. (1983), é possivel dizer que a
largada da corrida, sob a referida norma, é feita em um ritmo menor pelas entrantes. Este ritmo
menor reduz a chance de que as entrantes saiam vencedoras, ou mesmo desenvolvam um substituto
viavel. A literatura alcunha tal processo de leapfrogging

23 Neste sentido, a incerteza quanto ao termo da patente gera efeitos deletérios andlogos aqueles do
proprio backlog. Neste sentido, de Rassenfosse e Zaby (2016, p. 4): “Patent pendency is associated
with uncertainty about property rights, which may defer the introduction of new products to the
market and distort rival firms’ investment decisions.”
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-residentes. Adicionalmente, 80% dos depdsitos de patentes no Brasil em 2018
foram feitos por nao-residentes.

Nesta subsecdo comprovou-se o art. 40, paragrafo unico, pela incerte-
za gerada quanto ao termo da patente, pode bloquear ou diferir a entrada
no mercado, além de gerar desvantagem competitiva a entrantes efetivos.
Assim, nio apenas aumenta o periodo de vigéncia do monopélio, mas tam-
bém possibilita que este poder seja alavancado para além de sua duracio ja
alargada. Tais distor¢des sdo mais pronunciadas em mercados mais inten-
sivos em tecnologia, gerando como efeito colateral, inclusive, a reducdo de
competividade e da taxa de inovacao de empresas brasileiras.

Incentivo para depdsito estratégico de

patentes e fechamento de mercados

O objetivo desta subsegao é discutir como o referido dispositivo legal gera
incentivos para deposito estratégico de patentes, visando a alavancagem do po-
der de monopdlio para mercados préximos, mas nao protegidos pelas patentes.

Tais incentivos existem mesmo sem a previsao do referido dispositivo
legal. No entanto, a sistematica de protegdo diferida amplifica os ganhos asso-
ciados ao uso estratégico das patentes, representando um incentivo adicional
para tal expediente.

Isto porque o art. 40, pardgrafo dnico, aumenta o valor esperado de

tais praticas pela maior efetividade do fechamento de mercado em virtude
da incerteza acerca da efetiva duracdo das patentes. Assim, cresce o estoque

de patentes puramente estratégicas, cuja andlise por parte do INPI demanda
tempo, agravando o backlog.

O argumento econémico explicando o incentivo para o depdsito de pa-
tentes com fins de fechamento de mercado esta contido em Gilbert e Newbery
(1982). Dado que um monopolista possui uma patente em um mercado A,
sera racional (lucrativo) depositar a patente em um mercado B se a entrada no
mercado B reduz o nivel agregado de lucros nos dois mercados, tornando-os
inferiores aos lucros de monopolio.

Uma condi¢do necessaria para que seja satisfeita a condi¢do acima des-
crita ¢ a existéncia de relagdo entre os lucros nos mercados A e B. Por exemplo,
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se os mercados A e B contém produtos substitutos, a presenca do poder de
monopdlio em A, conferido pela patente, gera uma vantagem competitiva ao
monopolista em A para exploragido do mercado B, na medida em que existem
mais lucros a serem explorados no mercado B pelo incumbente em A%

Expandindo o modelo basico Gilbert e Newbery (1982), a introdugio de
incertezas sobre o valor da patente em B ou quando a inovagao podera ser efe-
tivada aumenta tal desvantagem competitiva das potenciais entrantes avessas
ao risco, reduzindo a propensio destas efetuarem investimentos para efetivar
sua entrada em B, e tornando mais efetivo o bloqueio ao mercado B.

Resta claro, portanto, que o bloqueio a entrada em B sera mais bem suce-
dido dadas as incertezas, incidentes sobre os entrantes, ensejadas pelo art. 40,
paragrafo tnico, da LPI. Logo, tal dispositivo legal aumenta a lucratividade e
o efeito detrator da entrada atrelada ao deposito estratégico de patentes, au-
mentando a incidéncia de tais praticas.

Concretamente, aumenta-se o incentivo para praticas como o “patenting
around”, segundo a qual sdo depositadas patentes “ao redor” de uma patente
ja concedida a fim de se criar incertezas sobre o escopo efetivo de protegdo e
sobre quais mercados podem ser efetivamente contestados?.

Evidencia-se mais uma vez que as incumbentes estdo em melhor posi¢ao
para se aproveitar, através do depdsito estratégico de patentes, das incertezas
geradas pelo referido dispositivo legal.

Nesta subsecdo comprovou-se que o art. 40, paragrafo unico, da LPI
gera incentivos para depdsitos estratégicos de patentes, que se tornam mais
efetivos no escopo de bloquear o acesso a mercados de produtos substitutos
a um mercado inicialmente protegido por uma patente. Assim, permitem
alavancar o poder de monopdlio e agravar o backlog.

24 Nestesentido, Reiss (2011, p. 197): “Die maximale Zahlungbereitschaft des etablierten Unternehmens
fuer das Patent am Substitut ist somit immer hoeher als diejenige des Aussenseiters. Der Etablierte
hat folglich die Moeglichkeit, jedes ‘Gebot’ eines Neulings fuer das Patent zu ueberbieten”. Em
tradugdo livre: “A méaxima disposi¢do a pagar pela patente pelo substituto préximo por parte da
incumbente é sempre maior do que da parte da potencial entrante. Assim, a incumbente tem sempre
a possibilidade de cobrir qualquer ‘oferta’ feita pela patente por parte da potencial entrante.”

25 Ademais, patentes podem também ser depositados sob fins “defensivos”, a fim de gerar maior
escopo para invengdes futuras ao evitar processos relativos a quebra de direitos de propriedade
intelectual (Blind et. al, 2006).
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Discussao dos principais argumentos EM DEFESA DO
art. 40, paragrafo inico, da Ipi

O objetivo desta se¢ao é, a partir do arcabougo tedrico e discussdes em-
preendidas ao longo deste documento, discutir possiveis argumentos a favor
do paragrafo unico do art. 40 da LPL

Alegacio: Os efeitos deletérios do art. 40, pardgrafo inico, quando mui-
to, se restringem apenas ao setor farmacéutico.

Resposta: a sistematica de protegao diferida gera sistematicamente
prazos patentarios sub-6timos na economia como um todo. De acordo com
o Ministério da Economia, em 62% das patentes concedidas em 2018. Mes-
mo que as distor¢des sejam mais severas para setores intensivos em tecno-
logia, como comprovado pelo Quadro 5, isto ndo implica, no entanto, que
nao subsistem distor¢des e prejuizos de bem-estar em outros setores. A co-
mecar pelo fato de que os investimentos sao alocados de forma ineficiente,
ainovagio é retardada e os precos sio maiores do que os correspondentes a
um equilibrio competitivo.

Alegacio: a existéncia de regulacdo estatal de pregos de mercado, com
estabelecimento de preco maximo de cada medicamento pela Cimara de Re-
gulacdo do Mercado de Medicamentos (CMED), impede que os laboratdrios
donos de patentes possam fixar precos livremente.

Resposta: de fato, a liberdade de fixar precos monopdlicos é dirimida,
mas resta a questao de quio vinculantes sdo tais restri¢des (se o preco-teto
é superior ao preco de monopolio, a restricao nao é vinculante). Por outro
lado, como demonstrado pela Se¢ao 6, mesmo com tal regulagio, subsistem
severas perdas financeiras e custos de oportunidade ao Ministério da Sau-
de, eliminando recursos que poderiam ser alocadas em areas prioritarias.

Alegagdo: o Ministério da Saide ndo deixa de adquirir medicamentos
para a popula¢do em virtude de seu prego.

Resposta: mesmo supondo verdadeira a afirmagio de que o Ministério
da Satde nao tenha deixado de comprar medicamentos, é importante ressal-
tar o custo de oportunidade gerado pelo sobrepreco na compra de medica-
mentos ensejado pelo referido dispositivo legal. Novamente a Secao 6 é ilus-
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trativa. Em particular, o Quadro 13 mostra que os recursos gastos poderiam
ser muito uteis, por exemplo, no combate a crise sanitaria do Covid-19.

Alegagao: da revogacao do paragrafo Gnico do art. 40, decorreriam me-

nor incentivo para laboratorios internacionais priorizarem o Brasil no lanca-

mento de medicamentos e para o desenvolvimento de produtos para o enfren-

tamento de doencas com alta prevaléncia em nosso pais.

Resposta: levando este argumento ao limite 1gico, os governos ao re-
dor do mundo deveriam conceder prazo infinito de duracao de patentes de
produtos farmacéuticos a fim de gerar os ‘incentivos’ para P&D nesta area.
Estes nido o fazem, como discutido na Se¢iao 3, pois a questdao do incentivo
a P&D nio é o unico valor envolvido; deve-se ter em mente que o direito
patentario enseja poder de monopolio, que gera perdas de bem-estar. O
prazo de 20 anos, adotado internacionalmente, corresponde ao ponto 4ti-
mo deste sopesamento, gerando o 6timo social, em um sentido second-best.

Alegacio: o sistema do art. 40, § unico, da LPI ndo é o causador da de-
mora no processamento do pedido.

Resposta: restou comprovado ao longo deste Parecer que o referido
dispositivo legal gera incentivos tanto para depositos estratégicos de paten-
tes, quanto de patentes com pedidos e especificacdes pouco claras e ambi-
guas, de tal sorte a aumentar o tempo necessario para analise. A intensifi-
cacao do uso de tais expedientes gera agravamento do backlog.

Alegagao: ndo subsiste nexo causal entre o art. 40, paragrafo tnico e o
backlog, visto que paises sem a previsdo de prazo minimo de vigéncia paten-
taria também seriam afetados pelos atrasos.

Resposta: o backlog pode subsistir em graus distintos; no Brasil é mais
grave, como comprovado pelo Quadro 4, o que é parcialmente causado pelo
dispositivo legal referido. Isto pelos incentivos criados por si para deposito
estratégico de patentes e de pedidos menos claros, que agravam os atrasos.

Alegacgao: em decorréncia do sucesso do plano de diminui¢do do ba-
cklog pelo INPI, brevemente todas as patentes concedidas pelo INPI vigorario

pelo prazo de 20 anos apenas e a prorrogacdo se tornard excepcionalissima.
Resposta: um quadro no qual 62% das patentes concedidas duram
mais de 20 anos se tornar ‘excepcionalissimo’ ‘brevemente’ parece impro-

vavel. Ademais, a sistematica do art. 40, § unico, causa, por si s0, atrasos;
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mesmo que se tomem todas as outras medidas necessarias para diminuicao
do backlog, ainda subsistira um backlog residual e nio marginal decorren-
te dos incentivos perversos gerados pelo as externalidades negativas gera-
das por este dispositivo legal.

Alegacio: absolutamente necessaria a inclusdo do mecanismo do art. 40
pardgrafo unico, no escopo de compensar o titular por eventual protelacdo

administrativa injustificavel.

Resposta: 0 mecanismo do paragrafo unico do art. 40, pelas distor¢oes
geradas por si, ¢ inadequado para garantir compensagao justa e eficiente dos
inventores. Adicionalmente, a previsio do art. 44 protege os pedidos suficien-
temente bons de contestacdo de mercado antes da concessio definitiva da pa-
tente. Em especial, faz isso sem alterar o balanc¢o 6timo entre perdas devidas
ao problema da carona e ao poder de mercado intrinseco ao prazo de 20 anos.
Logo, o art. 40, § unico, é desnecessario, no sentido de existir outro meio me-
nos gravoso de se atingir o mesmo fim, compensagio justa dos inventores.

Alegagio: o § unico do art. 40 da LPI cumpre o requisito de temporarie-

dade, pois, embora nio fixe um prazo para a conclusio do processo de exame
de uma patente, estabelece prazo minimo determinado e previsivel.
Resposta: arbitrar-se um prazo minimo determinado e previsivel, por
um lado, nio gera previsibilidade, até 0 momento de concessio da patente,
com rela¢io ao prazo efetivo, ocasionando reducio de incentivos para inova-
¢do por parte de entrantes. Ademais, nio é suficiente para evitar que se incorra
em perdas de bem-estar; sendo T* o termo 6timo da patente, a determinacao
deum termo T tal que T < T* ou tal que T > T* geram perdas de bem-estar.

Alegacao: o artigo 44 da LPI ndo confere ao depositante protecdo pa-

tentria durante toda a tramitacdo do processo administrativo, visto que o

titular do pedido de patente detém apenas uma mera expectativa de protecio
dos direitos de exploracio.

Resposta: do ponto de vista fatico, a expectativa da concessiao da pa-
tente, 0 que ocorre para patentes com um padrio minimo de qualidade
inventiva, ja é detrator suficiente para a entrada no mercado sobre o qual o
pedido versa. Isto pelos altos custos irrecuperaveis e incertezas associadas
a atividade de P&D e conforme amplamente documentado na literatura
economica. Note que tal exclusdo de potenciais concorrentes, que garan-

299



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

tem a renda monopolica ao inventor, forma o cerne da protec¢ao intrinseca
a direitos de propriedade intelectual.

Alegacgao: a auséncia da previsdo do § tinico do art. 40 implicaria no sur-

gimento de diversas patentes “natimortas”, uma vez que em razdo do backlog
algumas cartas-patentes seriam concedidas apds o prazo de vigéncia de 20 anos.

Resposta: o cerne do direito patentario é a exclusao de concorrentes, e
como ja reiterado, o art. 44 da LPI protege pedidos de concessao de patente
com um padrao minimo de qualidade de contestacio do mercado. Assim,
a declaracgao do direito pode ser natimorta, mas a protecdo ao invento, que
forma o seu cerne, nao.

Alegagao: o sistema de patentes é um promotor da livre iniciativa, da livre
concorréncia e do empreendedorismo, e ndo depressor da atividade econémica.

Resposta: em nenhum momento, ao mostrar a inadequacao do referi-
do dispositivo legal, utiliza-se o argumento de que a exclusividade gerada
pelas patentes seria depressora da atividade econdmica. Inclusive, a Segao
3 deixa bem claro que a exclusividade é um meio de se garantir sejam recu-
perados os custos de P&D, de tal sorte a gerar incentivos ao engajamento
em inovagdes socialmente benéficas. No entanto, a exclusividade tem cus-
tos sociais, como aduzido na Se¢iao 3, de tal sorte que a teoria econdémica
reconhece limites a sua imposicdo. Neste ponto reside a critica ao art. 40,
paragrafo unico, a concessao de exclusividade para além do termo social-
mente 6timo, gerando perdas de bem-estar.

Alegagdo: a demora na andlise das patentes decorre da complexidade do

exame requerido e jamais de estratégias maliciosas de empresas.

Resposta: se por um lado a complexidade dos exames é amplamente
reconhecida como fator causador do backlog, por outro lado, o uso da pala-
vra “jamais” é incorreto. Assim, os depositantes possuem incentivos para a
redagido de pedidos que demandam maior tempo de analise, intensificados
pela referida norma. Ademais, também é bem documentada na literatura
a existéncia de pedidos estratégicos de patentes, cuja incidéncia também é
incentivada pela referida norma, aumentando o estoque de pedidos pen-
dentes. Ambos os expedientes intensificam o atraso estrutural nas analises.

Alegacao: o art. 44 é insuficiente para a protecdo do invento, pois ha a possi-
bilidade de casos concretos em que um terceiro coloca no mercado produtos que
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supostamente infringem um determinado pedido de patente e/ou marca, sendo
que, ao titular desse pedido, ndo é conferido nenhum direito, inclusive o de inde-
nizag¢do, na medida em que detém apenas uma mera expectativa de direito.

Resposta: se nao conferido o direito de inovac¢ao, é porque o pedido
de patente nio preenchia os requisitos de inventividade minimos para con-
cessio do direito. Neste sentido, note-se que a previsao de retroacdo, quan-
do subsiste a expectativa de concessao do pedido é detrator suficiente para
contestacio de mercado ao qual o produto patenteado, pertence. Assim, o
mecanismo do art. 44 mantém intactos os incentivos para se proceder com
depdsitos de pedidos com maior probabilidade de aceitagio e nao cria pro-
tecao adicional a pedidos que nao sejam robustos.

Alegagao: nao hd indeterminacdo com relacdo aos prazos de vigéncia ja que
os dispositivos legais sdo univocos. Logo, referida norma ndo da causa a insegu-

ranca juridica, pois sabendo o prazo maximo de extensdo da patente contado a
partir do momento de sua concessio, é possivel prever a data de sua expiracao.

Resposta: de fato, os dispositivos ndo geram confusio quanto a sua
interpretacdo em teoria. Assim, sendo x o tempo, em anos, decorrido entre
depdsito e concessio, é facil obter o prazo de protecao patentaria: 20 anos,
sex < 10 e 10 + x, se x > 10. No entanto, note-se que, para cada caso concre-
to, mesmo ndo havendo nunca incidéncia do paragrafo tnico do art. 40,
ha sim indeterminacio sobre o prazo de proteciao patentaria até a data da
concessio. Em um sistema sem referida possibilidade de dila¢io, sabe-se,
desde a data do depdsito, quando a patente vencera.

Assim, o art. 40, paragrafo unico, gera incertezas adicionais sobre
quando sera possivel contestar o mercado, o que configura uma barreira a
entrada. Consequéncia é a extensio de uma estrutura de mercado monopo-
lista, causando aumentos de preco, reducio de inovagiao e outros prejuizos
ao bem-estar social.

Alegagao: a declaragdo de inconstitucionalidade do pardgrafo unico do
artigo 40 da Lei 9.279/96, gera a possibilidade de aqueles que investiram altas

cifras, conhecimento e tempo em inovacdo, nunca serem recompensados por

iss0, j4 que é retirada a salvaguarda que garante aos inventores um prazo mi-

nimo para usufruirem de seus inventos.
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Resposta: a previsiao do art. 40, paragrafo nao é adequada nem ne-
cessaria para a justa compensacio dos inventores. Ademais, o incentivo a
inovagao nao é absoluto no caso em tela, devendo ser sopesado com as per-
das derivadas da estrutura de mercado monopolista. O prazo de 20 anos,
previsto internacionalmente, é aquele que estabelece o balanco 6timo entre
os dois mandamentos. Assim, possibilita sejam compensados os inventores
ex post de tal sorte a induzir um nivel 6timo de inovagao ex ante.

Alegacio: a previsdo constante do art. 40, § tnico da LPI néao viola a

isonomia, uma vez que garante a todos aqueles depositantes cujo pedido levou
mais de 10 anos para ser deferido a extensdo do prazo.

Resposta: a isonomia ndo consiste em tratar todos de forma idéntica,
mas em tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. No entanto, a
diferenciacio gerada na duracao patentaria pelo referido dispositivo legal
nao reflete o pano de fundo econdmico relevante, mas sim fatores alheios a

racionalidade econémica. Logo, uma coisa seria arbitrar, ex ante, duragdes
distintas de proteciao patentaria por setor, levando em conta este trade-off
subjacente, apds minucioso estudo econdémico. Outra coisa, que nao guar-
da nenhum tipo de relacio com isonomia, é a sistematica atual, que gera
sistematicamente prote¢des mais largas a certos grupos de invengdes a re-
velia de justificativa econdmica solida.

Alegagao: 0_§ unico do art. 40 da LPI ndo transfere a sociedade as con-

sequéncias da mora do Estado em analisar os pedidos de patentes.

Resposta: o paragrafo unico do art. 40 gera sistematicamente precos
mais altos na economia, reduzindo o bem-estar dos consumidores. Logo, o
que o dispositivo legal referido ocasiona é justamente a transferéncia e am-
plificacdo das perdas de bem-estar a sociedade. Ademais, a sistematica atu-
al incentiva o depdsito de pedidos que demandam maior tempo de analise e
de pedidos estratégicos, intensificando o backlog e atrasando a introdugao
de inovagdes socialmente benéficas. Também sao arrefecidos os incentivos
para inovacio e criadas barreiras a entrada.
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Conclusées

O objetivo desta secao final é sumariar as principais conclusodes deste
Parecer. As seguintes conclusdes merecem destaque:

I. A delimitacdo da duracdo 6tima de uma patente tem que so-
pesar duas forcas opostas: o oferecimento de incentivos para
P&D e a manutencio de uma estrutura competitiva de merca-
do. A tomada em consideracio destes parametros possibilita
que o 6timo social seja alcancado;

II. A duracio de 20 anos adotada internacionalmente gera incenti-
vos adequados para a atividade de P&D dentro de um intervalo
razoavel de valores de parimetros que determinam a duracao
otima da patente. Duragdes superiores a vinte anos geram perda
de bem-estar pela duracio estendida do monopdlio;

III. O paragrafo tinico do art. 40 da LPI gera um alargamento gene-

ralizado da protecao patentaria na economia, ocasionando precos
maiores aos consumidores com a consequente perda de bem-estar;

IV. O art. 40, pardgrafo Gnico, gera protecoes mais estendidas a
setores mais intensivos em tecnologia, sem justificativa econd-
mica sdlida, ensejando ineficiéncia na alocacio de investimen-
tos em P&D entre setores distintos;

V. O art. 40, paragrafo inico, da LPI, cria incentivos para reda-
¢do de pedidos que demandam maior tempo de analise, visto

que a extensido do periodo de analise no INPI pode garantir
que a duracio da protecido seja superior ao periodo 6timo de

20 anos. Portanto, agrava o backlog;

VI. O art. 40, paragrafo unico, gera sobrepreco em medicamentos,
acarretando perdas ao poder publico. Tais recursos poderiam
ser empregados em outros fins prioritarios, evidenciando o
custo de oportunidade gerado pela referida norma;

VII. As incertezas relativas ao prazo da patente criadas pela referi-
da norma criam barreiras a entrada e amplificam perdas atre-
ladas a uma estrutura de mercado menos competitiva;

VIII. O art. 40, paragrafo nico, ao gerar incerteza quanto a dura-
¢do da patente, pode bloquear ou diferir a entrada no mercado,
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além de gerar desvantagem competitiva a entrantes efetivos.
Assim, nao apenas aumenta o periodo de vigéncia do mono-
polio, mas também possibilita que este poder seja alavancado
para além de sua duracio ja alargada;

IX. O art. 40, paragrafo uinico, da LPI gera incentivos para deposi-

tos estratégicos de patentes, que se tornam mais efetivos no es-
copo de bloguear o acesso a mercados proximos a um mercado

inicialmente protegido por uma patente. Disto decorrem ala-
vancagem de poder de monopélio e agravamento do backlog;

X. A sistemdatica do referido dispositivo legal gera incenti-

vos tanto para depdsitos meramente estratégicos de patentes,
quanto de pedidos amplos e ambiguos. Assim, aumenta-se o
numero de pedidos e o tempo médio de anilise por pedido,
agravando-se o backlog;

XI. O mecanismo do art. 40, pardgrafo 6timo, gera perda de bem-

-estar associada as distorcdes quanto a duracio de patentes na
economia, as barreiras a entrada, aos gastos desnecessarios
para o poder publico e ao agravamento do backlog;

XII. Em oposicio, tais custos ndo sio compensados por eventuais

beneficios trazidos pela sistematica da referida norma, visto
que as proprias distorcdes intrinsecas a seu desenho impedem

que esta seja adequada para compensacio de inventores;

XIII. O art. 44 é meio efetivo de garantir a compensacao dos inven-

tores sob a presenca de backlog. Faz isso sem gerar distorcoes
na duracao de patentes na economia e niao criando protecio

adicional a pedidos eminentemente fracos;

XIV. Assim, para garantir a compensacio dos inventores, o sistema

do art. 40, paragrafo uinico, é desnecessario. Isto porque o art.
44 ¢é suficiente para proteger a inovacio sem alterar a duracéio

otima da patente; e

XV. Nio ha necessidade do paragrafo uinico do art. 40 da LPI. Me-

canismos como a retroacio da protecao do art. 44 da LPI, o
pedido de exame prioritirio e o sistema de reconhecimento
mutuo sio efetivos em dirimir as causas do backlog e/ou redu-
zir seus efeitos deletérios.
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Anexo

Neste Anexo serdao apresentados, com breve exposicao matematica, dois
modelos econdmicos que estudam a duracdo 6tima de patentes.

Nordhaus (1969)

O objetivo desta segdo ¢é apresentar uma versao simplificada de Nor-
dhaus (1969), artigo seminal da literatura de determinagdo de duragao 6tima
de patentes.

Nesta versdo do modelo, assume-se que a atividade de inova¢ao se ma-
terializa através de uma redugao B de custo marginal, suposto constante, de
produgdo de um bem. Com a efetivagdo da redugao do custo, é conferida uma
patente ao agente inovador, que lhe garante uma posi¢ao monopolista. Ini-
cialmente subsiste uma estrutura competitiva de mercado, em que a demanda
pelo bem ¢ de Q ; a solugdo de monopdlio gera quantidade Q_.

Assim, o inventor, dada uma duragéo efetiva T da patente, e uma taxa de
desconto r, escolhe um valor de pesquisa R*(T) que maximiza:

T
[BR(M)Q,e "dt-R(T)
0

Note-se que a redugio de custo é também fungao do valor de pesquisa es-
colhido, e consequentemente, da duragdo da patente. Supondo demanda linear, o
peso morto pode ser calculado como a area de um tridngulo retangulo de catetos
(Q.-Q)e(P_-P) ondeP_eP_ representam os precos de monopdlio e compe-
titivo, respectivamente. No entanto, sob competi¢do perfeita, o preco sera o custo
marginal, e em monopdlio, o inventor ird cobrar um prego ligeiramente inferior
ao custo marginal dos concorrentes que ndo podem se valer do processo patente-
ado. Logo, a diferenga (P_ - P) ¢ justamente a redugdo B do custo marginal.

Assim, o termo 6timo T* da patente maximiza a seguinte expressao:

0 L
|B® N6 a-E@)+] %B(E’(L))( 0" -G )e T -F +(1)



Azevedo e Turchick (2019)

Este trabalho se encaixa em um outro ramo relevante da literatura econd-
mica de duragdo de patentes. Trata-se da vertente que se vale da histdria de cres-
cimento enddgeno, segundo a qual o progresso técnico garante um crescimen-
to sustentado da economia a longo prazo, e modela a escolha dos consumidores
como um problema de otimizagao dindmica em um contexto de equilibrio geral.

Assim, dadas as trajetorias de consumo escolhidas pelos consumidores,
o regulador escolhe a duragao da patente que maximiza a utilidade do con-
sumidor representativo. Isso ¢ feito segundo o mesmo trade-off apresentado
na Se¢do 3, de perdas dindmicas relativas ao problema da carona e perdas
estaticas devido a estrutura de mercado monopolista conferida pelo direito de
propriedade intelectual.

No framework dos autores, o progresso técnico se materializa em uma
maior variedade de bens intermedidrios substitutos imperfeitos que sao uti-
lizados na produg¢iao de um bem de consumo. Com a invengao, levada a cabo
deterministicamente através de um custo unitario constante, é conferida uma
patente, que garante renda monopolica até que o produto seja imitado. A imi-
tacdo é modelada como um processo de Poisson, cujo parametro se liga com a
duragdo da patente instituida pelo regulador.

Para utilidade logaritmica®, a solu¢ao do problema de duragao 6tima da
patente, como comum em otimizagdo dindmica, ¢ “bang-bang™ para alguns
valores de pardmetros, é 6timo conferir prote¢do patentdria infinita, e para
outros, extinguir direitos de propriedade intelectual do arcabougo normativo.

L—g_ -
u(e)= -

Apesar de extremo, tal resultado, para utilidade logaritmica, é instrutivo
em pelo menos dois sentidos. Por um lado, indica que trajetérias de crescimento
sustentado a longo prazo (balanced growth paths ou BGP) ensejado por inova-
¢do podem ser inferiores a situagdes nas quais ndo ha investimento em P&D.”

26 A utilidade dos consumidores ¢ da classe Constant Relative Risk Aversion (CRRA), ou seja, em que
¢ é o consumo e q é o coeficiente de aversdo relativa ao risco. A utilidade logaritmica é o caso q = 1.

27  Talresultado talvez seja contrario ao bom-senso econdmico, e ao padrio na literatura. No que tange ao
primeiro ponto, indica, no entanto, que a inovagao nao é um fim em si mesmo. Com relagao ao segundo
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Por outro lado, exercicios de estatica comparativa podem fornecer intui-
¢éo sobre como a duragdo 6tima depende de varidveis econdmicas relevantes.
Assim, por exemplo, encontra-se que a relagdo entre a razdo capital/trabalho e
duragdo 6tima de patente é nao-monotona. Como tal razao é uma medida da
intensidade tecnoldgica de certo setor, tal conclusdo aplicada ao caso em dis-
cussdo indica a inadequagdo de se arbitrar a dura¢ao da patente em um setor
especifico a partir de sua intensidade tecnoldgica.?®

Uma vez relaxada a hipdtese de utilidade logaritmica e consequentemen-
te possibilitando-se valores maiores do que um para o coeficiente de aversao
relativa ao risco, mais em linha com as estimativas empiricas®, ndo mais se
observa necessariamente uma solucao “bang-bang” para o problema de dura-
¢do dtima, com o aparecimento de solu¢des interiores. Assim, foram encon-
trados valores de cinco a doze anos para a duragdo 6tima, em linha inclusive
com a duragido de patentes de modelos de utilidade ao redor do mundo.

g € [5,10]

Confidencialidade: Os entendimentos tratados neste texto permanece-
rao absolutamente confidenciais, sendo discutidos e conhecidos apenas en-
tre as partes. A GO Associados se compromete a guardar confidencialidade
de nimeros e informagdes que lhe forem fornecidos pela Contratante e sé
utiliza-los para fins previamente acordados e em ocasides expressamente au-
torizadas pela Contratante. A GO Associados nio divulgara e fara com que
os membros de sua equipe ndo divulguem, sob as penas da lei, a terceiros,
sem a autorizagdo da Contratante ou pessoas por elas indicadas por escrito,
quaisquer informagdes ou dados de natureza técnica ou tecnoldgica, admi-
nistrativa, financeira, bem como todas e quaisquer informacoes de natureza
fiscal, comercial e econdmica da Contratante, seus sdcios, administradores

ponto, a literatura em geral se preocupava com as trajetorias de consumo no estado estacionério,
encontradas por aproximagoes de Taylor, sem calcula-las desde t = 0. Como a trajetdrias sem P&D
esta atrelada taxa de crescimento nula a longo prazo, nestes frameworks, elas sempre serao inferiores a
trajetdrias de BGP. Tal resultado pode ser desfeito em Azevedo e Turchick (2019) na medida em que os
autores encontram analiticamente a trajetéria de consumo 6tima desde t = 0.

28 Talresultado pode ser facilmente explicado a partir da estrutura do modelo e se relaciona com o fato de
que a custos altos de inovagao esta atrelada uma alta inelasticidade da demanda e consequentemente
a altas distor¢oes decorrentes da estrutura monopolista. Assim, o mark-up monopolista tem relagéo
inversa com tal razao, enquanto o ganho em produtividade possui relagao direta.

29 Barskyetal. (1997) encontram q = 4,17 para a economia americana; Hall (1998) encontra que
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ou quaisquer pessoas fisicas ou juridicas relacionadas. Todas as atividades da
GO Associados sdo regidas por meio do Cédigo de Etica que abrange desde a
Relagdo com o Cliente até a Responsabilidade Ambiental e Social, passando
pela Condugdo dos Servigos Profissionais. Além do Cédigo de Etica, todos
os profissionais da equipe GO Associados, inclusive seus sdcios e consultores
especiais, estdo vinculados ao Termo de Confidencialidade, cuja observancia
se inicia a partir de seu ingresso na Consultoria e permanece mesmo apds
seu desligamento desta, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Para
maiores informagdes sobre o Cédigo de Etica e o Termo de Confidencialida-
de, acesse www.goassociados.com.br.

Limita¢ao de responsabilidade: Este Parecer foi elaborado com base nas
informagdes fornecidas pelo Contratante, para as quais a GO Associados nao
assume qualquer responsabilidade sobre seu conteudo, veracidade, consisténcia
ou suficiéncia. As analises e conclusdes deste Parecer restringem-se estritamen-
te aos aspectos solicitados pelo Contratante. A Contratante se compromete, em
cardter irrevogavel e irretratdvel a manter a GO Associados, suas afiliadas, seus
representantes, consultores, socios, diretores e empregados, isentos de responsa-
bilidade por prejuizos, perdas ou danos causados a Contratante e/ou a terceiros,
que possam vir a ser demandados, reclamados ou causados, direta ou indireta-
mente. Obriga-se, igualmente, a indenizar a GO Associados de todos os custos e
despesas judiciais ou extrajudiciais e/ou honorarios advocaticios que venham a
ser demandados ou reclamados por terceiros, em decorréncia da imputagdo de
qualquer responsabilidade &8 GO Associados no ambito deste Contrato, desde
que tais prejuizos tenham, comprovadamente, origem em informagoes incorre-
tas fornecidas pela Contratante.
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Resumo Executivo

O Brasil possui em sua legislagdo patentdria elementos que vao além dos
padrdes internacionais, como o paragrafo unico do art. 40 da Lei de Proprie-
dade Industrial (LPI, n° 9.279/1996). Este dispositivo é mais restritivo, em ter-
mos de protecao aos direitos de propriedade intelectual, por garantir que as
patentes tenham pelo menos 10 anos de vigéncia a partir da concessdo. Além
disso, atrasa a entrada de concorrente no mercado, pois dada a expectativa de
direito, nenhum concorrente entra no mercado durante o periodo de vigéncia
da patente - ainda que durante o processo de analise.

Ademais, deve ser destacado que o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) possui um elevado estoque de pedidos de patente pendentes
de decisao final por examinador. Esse desequilibrio institucional, frente ao
paragrafo tnico do art. 40, provoca a extensao da grande maioria das patentes
farmacéuticas pela mora no exame, o que produz efeitos perversos para a con-
corréncia no setor e para os orgamentos de saude publicos e privados.

Este trabalho analisou os custos potenciais para o Sistema Unico de Sat-
de (SUS) da extensdo de vigéncia de patentes de nove medicamentos, dividi-
dos em trés grupos:

« Patentes ja concedidas que terdo mais de 20 anos de vigéncia;
« Patentes que, se concedidas, terdo mais de 20 anos de vigéncia;

o Patentes mailbox ja concedidas que, se o paragrafo inico do art.
229 da LPI for reformado, terdo mais de 20 anos de vigéncia.

Utilizando as informagoes de compras estratégicas de 2014 a 2018, foi
encontrado que o Departamento de Logistica em Saude, da Secretaria Execu-
tiva do Ministério da Saude (DLOG/SE/MS) gastou R$ 10,6 bilhdes com esses
nove medicamentos. Dessa maneira, foi possivel estimar que o gasto médio
anual é de R$ 1,9 bilhdo. Ao total dos respectivos periodos de extensido, o
DLOG gastaria R$ 6,8 bilhdes com essas compras.

Foram calculadas quatro alternativas a compra do medicamento de refe-
réncia, que somente seriam possiveis se nao houvesse o minimo de vigéncia.
Deve ser ressaltado que o melhor cenério apresenta um valor 57,4% menor nos
gastos do DLOG durante o prazo de extensao dos nove medicamentos.
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o Foram encontrados pregos efetivamente praticados no mercado
internacional de genéricos de quatro medicamentos, que sozi-
nhos ja poderiam reduzir em R$ 1,2 bilhao (75,5%) o gasto total
do DLOG nos respectivos periodos de extensao.

o Foram ainda calculados trés niveis hipotéticos de reducio de
preco para genéricos ou biossimilares dos nove medicamentos,
com base nos padroes do mercado.

o A redu¢ao mais bdsica evitaria um gasto de R$ 1,2 bilhao.

o A redu¢ao média impediria o gasto de R$ 2,6 bilhdes.

o A reducido drastica permitiria ao DLOG nao gastar R$ 3,9 bi-
lhoes, conforme abaixo, o que representa mais da metade do

gasto total potencial com a extensao.

Tabela A. Gasto total e custos anual e total da extensiao dos medicamen-
tos (R$ milhao)

Grupo Medicamento Gftsto mé- Gasto total Custo anu~al Custo tot?l
dio anual 2014-2018 da extensao da extensdo
golimumabe 108,4 541,9 54,2 358,8
daclatasvir 111,5 679,1 89,2 104,3
A dasatinibe 33,4 307,4 16,7 230
nilotinibe 39,5 197,7 19,8 126,6
Total 292,8 1.726,0 179,8 819,7
certolizumabe pegol 33,9 169,4 16,9 130,7
darunavir 125,8 867,0 100,7 580,6
B sofosbuvir 433,1 1.732,3 346,5 312,3
Total 592,8 2.768,8 464,1 1.023,6
TOTALA+B 885,6 4.494,8 643,9 1.843,3
adalimumabe 616,6 3.798,2 308,3 990,9
C eculizumabe 443,6 2.341,7 221,8 1.097,2
Total 1.060,2 6.139,8 530,1 2.088,1
TOTALA+B+C 1.945,8 10.634,6 1.174,0 3.931,4

Fonte: Elaborado pelo GEI/TE/UFR]J, com base em Governo Federal (2019a).
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Por conseguinte, sdo feitos trés encaminhamentos complementares. Pri-
meiro, uma atuagdo proativa do MS para pedir exame prioritario para os me-
dicamentos com pedidos de patentes com potencial de extensdo de vigéncia.
Segundo, a completa revogagao da extensao de prazo de vigéncia conferida pelo
paragrafo unico do art. 40 da LPI, ou pelo menos a declaragio de que as patentes
mailbox — que representam o grupo de maior gasto nesta amostra — nao sao pas-
siveis de extensdo. Por fim, a necessidade imediata de fortalecimento institucio-
nal do INPI, pela autonomia financeira para constituir os quadros necessarios,
a fim de exercer sua funcio de examinador de patente com qualidade, eficiéncia
e independéncia, e tornar o minimo de vigéncia €xcecao, € nao regra.

Introdugao

A dinamica de geragao da inova¢ao na industria farmacéutica é fortemen-
te ligada ao sistema de propriedade industrial. O longo tempo de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) de um produto, os altos riscos envolvidos na probabi-
lidade de sucesso desse investimento, e a necessidade cada vez maior de fontes
externas de conhecimento fazem com que os direitos de propriedade industrial
formais tenham grande importancia no retorno dos investimentos, reforcando
a estratégia de apropriabilidade sobre as inovagdes farmacéuticas (Pavitt, 1984;
Mansfield, 1986; Levin et al., 1987; Cohen et al., 2003; Hall et al., 2014). No en-
tanto, o uso de tais mecanismos cria barreiras a entrada a concorrentes, o que
gera poder de mercado aos detentores e definicdo de pregos a niveis elevados
(Cohen, Nelson e Walsh, 2000; Macdonald, 2002; Granstrand, 2005; Andersen,
2006; Rockett, 2010). Isso gera significativos efeitos sobre os orgamentos de sau-
de, sejam eles publicos ou privados (Chaves e Oliveira, 2016).

O tema da propriedade intelectual ganha relevancia no caso brasileiro,
posto que o pais: a) tem o maior sistema publico de saide do mundo, o Siste-
ma Unico de Satide (SUS); b) apresenta grande dependéncia tecnolégica ex-
terna na drea farmacéutica; c) antecipou a harmonizac;éo do seu sistema de
propriedade industrial ao Acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights Agreement), assinado em dezembro de 1994, com a imple-
mentag¢ao da Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei n° 9.279, em 1996; e d)
incluiu na legislacao elementos que vao além dos parametros minimos obri-

318



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

gatdrios do Acordo, normalmente chamados de TRIPS-plus ou TRIPS-extra
(Bermudez et al., 2000; Chaves et al., 2007; Correa, 2017; Mercadante, 2019).

O SUS foi criado em 1988 com base na universalidade da saude prevista
no art. 196 da Constituicdo Federal. Em 2018, o or¢amento do SUS foi da
ordem de R$ 121,86 bilhoes, tendo sido executado 88,77% desse valor: R$
108,18 bilhdes (Governo Federal, 2019b). Desde 2013, o percentual do orca-
mento gasto com medicamentos tem ficado acima de 13% (Magalhaes, Be-
ghin e David, 2018). Isso faz com que as compras publicas de medicamentos,
nas trés esferas de governo, representem cerca 20% do mercado farmacéutico
brasileiro* (Pimentel, 2018). Nesse sentido, a forte dependéncia tecnolédgica
externa da industria farmacéutica brasileira agrava a cada ano a sustentabili-
dade do orgamento do SUS. Em 2018, o déficit da balan¢a comercial, somente
de medicamentos, foi de US$ 3,5 bilhdes. Quando considerados também os
farmoquimicos, o montante sobe para US$ 5,3 bilhoes (Perin, 2019). Dado
que a compra publica de medicamentos conta com recursos limitados, qual-
quer impeditivo ou atraso na ampliagdo da concorréncia gera efeitos negativos
sobre a sustentabilidade do SUS e o acesso a medicamentos pela populagéo.

Por sua vez, a LPI foi promulgada em 1996 e entrou em vigor em sua
integralidade em 1997. Essa foi uma decisao TRIPS-plus, porque o Acordo
exigia que o Brasil estivesse harmonizado apenas a partir de 2005, por ser um
pais de renda média e ter de reintroduzir o patenteamento farmacéutico’.
Portanto, o Brasil teve um periodo de transi¢do de apenas dois anos e meio,
abdicando dos 10 anos permitidos pelo TRIPS. Durante esse periodo de tran-
sicao, somente podiam ser depositados pedidos de patente mailbox ou pipeline
(Bermudez et al., 2000; Mercadante, 2019). O mecanismo mailbox, definido
em TRIPS, permitia que os pedidos que passariam a ser patenteaveis apos a
harmonizagido fossem depositados — para garantir a novidade e titularidade
- e aguardassem a transi¢cdo para entdo serem examinados. Dessa maneira,
o mecanismo mailbox ja conferia alguma protecdo aos inventores farmacéu-

2 As compras de medicamentos pelas trés esferas de governo foram de cerca de R$ 18 bilhdes (21%
do mercado farmacéutico brasileiro), em 2016, frente a 59% do varejo e 20% de hospitais, clinicas e
outros, segundo dados da QuintilesIMS (apud Pimentel, 2018).

3 As patentes farmacéuticas de produto deixaram de ser concedidas no Brasil com a promulga¢ao do
Cédigo de Propriedade Industrial (Decreto-lei 7.903) em 1945, e as patentes de processo, por meio
do Decreto-lei 1.005 em 1969.
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ticos no periodo de transi¢do, tornando o instrumento pipeline um elemen-
to TRIPS-extra*. Essas mudangas conferiram um significativo aumento no
nivel de protecio intelectual no pais a partir de meados da década de 1990,
interrompendo de forma prematura o processo de produgéo local de medica-
mentos (Bermudez et al., 2000; Hasenclever et al., 2010).

O néo aproveitamento do periodo de transi¢do também foi prejudicial ao
Escritorio de Patentes brasileiro, o Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI). Por ter sido criado em 1970, ndo possuia experiéncia no exame
de patentes farmacéuticas. Portanto, no momento de promulgacao da LPI, foi
preciso iniciar a constru¢do da drea com contratacao e formacao de avaliado-
res (Bermudez et al., 2000). Alguns dispositivos da LPI buscaram lidar com a
expectativa de dificuldade administrativa na implementacao do patenteamento
farmacéutico. Por um lado, a anuéncia prévia®, para resolver a falta de pessoal
qualificado nessa area, configurando uma flexibilidade do Acordo. Por outro,
o paragrafo unico® do artigo 40, incluido na legislacdo para servir de exce¢ao
nos casos em que o tempo de analise fosse muito longo, ¢ um elemento TRIPS-
-plus, porque apenas seu caput era exigéncia do Acordo (grifo nosso):

Art. 40. A patente de invengao 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 invengdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de uti-
lidade, a contar da data de concessio, ressalvada a hipotese de o INPI estar

4 O mecanismo pipeline permitia que patentes farmacéuticas ja concedidas anteriormente fora do
pais fossem depositadas no Brasil e concedidas apenas com base em exame formal, e ndo técnico,
desde que nio tivessem sido comercializadas em nenhum lugar do mundo, nem houvesse esforgos
significativos para a exploragdo de seus objetos no Brasil. Ndo poderia haver exame técnico, senido
todas obviamente reprovariam o teste de novidade, por ja terem sido até concedidas em outros
paises. Logo, patentes pipeline podem ser consideradas TRIPS-extra porque ndo tém qualquer
embasamento no Acordo, além de irem contra seus proprios parametros, ao permitirem prote¢do
sem novidade (Mercadante, 2019).

5 A LPI foi modificada pela Lei 10.196/2001 que incluiu o artigo 229-C, com base na Declaragio de
Doha sobre TRIPS e Satde Publica, que determinou que a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria
(ANVISA) deveria emitir um parecer pela anuéncia da concessdo de patentes farmacéuticas. Esse
instrumento foi criado para aproveitar o pessoal técnico da ANVISA qualificado para o exame de
patentes farmacéuticas (Chaves et al., 2007; Abreu, 2017).

6  Esse dispositivo é questionado na A¢ao Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5.529, requerida
em 2016 pelo entdo Procurador-Geral da Republica, Rodrigo Janot.
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impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendéncia judicial
comprovada ou por motivo de for¢a maior (Lei n° 9.279/1996).

No entanto, mesmo com os artificios criados para solucionar a falta de
estrutura do INPI, suas condi¢des de funcionamento ainda ficam aquém do
nivel dos grandes e escritérios internacionais. O levantamento de Mercadante
(2019) sobre dados de 2017 permite colocar o INPI em perspectiva interna-
cional, comparando com a India, o México e os cinco maiores escritérios:
Estados Unidos da América (EUA), China, Japao, Coreia do Sul e o Escritério
Europeu. Desses oito paises, o Brasil ¢ o que tem o quarto maior backlog’,
apesar de ser o sétimo em numero de depdsitos no ano. Combinando esse
grande volume de pedidos pendentes de decisdo final e o baixo numero de
examinadores de patente® — s6 tem mais que o México —, o pais termina com
a pior razao de backlog por examinador®.

A morosidade no exame de patentes do INPI é especial no setor farma-
céutico. As patentes farmacéuticas levam, em média, 13 anos para receberem
decisdo final - de concessao, indeferimento ou arquivamento técnico -, sen-
do o campo tecnoldgico de maior lentidao (INPI, 2018). Essa média elevada
tem uma consequéncia direta no tempo de vigéncia das patentes, pois torna o
paragrafo tnico do art. 40 uma regra e ndo uma exceg¢do, como inicialmente
previsto: 92,2% das patentes que podem ter extensdo', e que ja foram conce-
didas, terdo vigéncia superior a 20 anos (Mercadante, 2019).

Para um pais com forte dependéncia tecnologica e um grande sistema
publico de saude, esse fato tem efeitos perversos sobre o aumento dos custos

7 O numero anual de depdsitos de patentes, segundo o relatério de Indicadores Mundiais de
Propriedade Intelectual de 2018 (WIPO, 2018), tem um crescimento ininterrupto desde 2009,
chegando a 3,17 milhdes em 2017, sendo 25,7 mil no INPI. Esse crescimento torna os escritorios
atentos a necessidade de controlar o volume de pedidos pendentes de decisdo final (backlog) e a
maioria tem conseguido reduzir esse estoque, nao obstante o crescimento em depdsitos. No caso
brasileiro, o backlog do INPI caiu 6,7% de 2016 para 2017. Em constante queda, o backlog atingiu
207.270 no final de janeiro de 2019 (INPI, 2019).

8  Totalizando 323 em janeiro de 2019 (INPI, 2019).

9 Ao final de 2017, existiam 1.093 pedidos pendentes para cada examinador. O segundo pior, India, ja
tinha muito menos (470). A titulo de comparagao, os EUA se destacam com a menor razao: apenas
67 pedidos por examinador. Com a entrada de novos examinadores e com os esforgos de redugdo
do backlog, essa razdo ja caiu para 641, em janeiro de 2019 (INPI, 2019). Mesmo assim, continuaria
sendo o pior dentre os oito.

10  Correspondente a 630 patentes.
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de aquisi¢ao de medicamentos, visto que adia a entrada de concorrentes no
mercado. A regulagdo do setor, resumida no Quadro 1, determina que so-
mente ap6s o fim da protecdo patentaria podem ser produzidas cdpias dos
medicamentos de referéncia: genéricos e similares para os de sintese quimica,
e biossimilares para os bioldgicos.

Quadro 1: Defini¢des dos tipos de medicamentos

A Lein° 9.787, de 1999, define medicamentos similares e genéricos como:

XX - Medicamento Similar - aquele que contém o mesmo ou 0s mesmos principios
ativos, apresenta a mesma concentra¢ao, forma farmacéutica, via de administracao,
posologia e indicagdo terapéutica, preventiva ou diagnéstica, do medicamento de
referéncia registrado no érgao federal responsavel pela vigilancia sanitaria, poden-
do diferir somente em caracteristicas relativas ao tamanho e forma do produto, pra-
zo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veiculos, devendo sempre ser
identificado por nome comercial ou marca;

XXI - Medicamento Genérico — medicamento similar a um produto de referéncia ou
inovador, que se pretende ser com este intercambidvel, geralmente produzido apds a
expiragio ou renuncia da protegdo patentdria ou de outros direitos de exclusividade,
comprovada a sua eficicia, seguranga e qualidade, e designado pela [Denominagdo
Comum Brasileira] ou, na sua auséncia, pela [Denominagdo Comum Internacional];

XXII - Medicamento de Referéncia — produto inovador registrado no 6rgao federal
responsavel pela vigilancia sanitaria e comercializado no Pafis, cuja eficacia, segu-
ranga e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao 6rgao federal com-
petente, por ocasido do registro;

A Resolugao da Diretoria Colegiada (RDC) da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) n°
55 em 16/12/2010, define o conceito de biossimilar (como produto bioldgico comparador) e como se
dé a via de comparagio:

XVTI - produto bioldgico comparador: ¢ o produto biolégico ja registrado na Anvisa com
base na submissao de um dossié completo, e que ja tenha sido comercializado no Pais; [...]

XXV - via de desenvolvimento por comparabilidade: ¢ a via regulatéria que podera
ser utilizada por um produto bioldgico para obtengao de registro junto a autoridade
regulatdria, na qual foi utilizado o exercicio de comparabilidade em termos de qua-
lidade, eficicia e seguranga, entre o produto desenvolvido para ser comparavel e o
produto bioldgico comparador;

Fonte: Elaborado pelo Grupo de Economia da Inovagdo do Instituto de Economia da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (GEI/IE/UFR]J), com base na Lei n° 9.787/1999 e na RDC da
Anvisa n° 55/2010.

Pelo menos dois estudos ja publicados, mas utilizando metodologias dis-
tintas ja identificaram os efeitos perversos para o SUS da extensao de paten-
tes pelo paragrafo unico do art. 40. No primeiro estudo, realizado em 2016
por esta equipe, a analise potencial de custo adicional para o SUS, relativo a
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nove medicamentos com patentes com prazo estendido, era de R$ 2,1 bilhoes
(Paranhos et al., 2016). No segundo estudo, Jannuzzi e Vasconcellos (2017)
indicaram um custo adicional potencial de R$ 288,4 milhdes para trés medi-
camentos antirretrovirais.

Frente a permanéncia do paragrafo tnico do artigo 40, e o fato do seu uso
tornar-se uma regra, € relevante realizar novas analises dos efeitos para o SUS
dos custos adicionais de medicamentos com patentes com extensdo. Portanto,
este trabalho realiza uma pesquisa com metodologia original com foco em ana-
lises potenciais do prejuizo para o SUS da extensao da vigéncia de patentes de
medicamentos ja estendidas ou na eminéncia de vir a ser, o que adiaria a aber-
tura desses mercados especificos para a competi¢ao. O objetivo geral consiste
em fazer uma nova e atualizada projegdo dos custos adicionais para o SUS da
compra de medicamentos que tiveram ampliag¢ao do seu periodo de exclusivi-
dade pela extensdo da vigéncia da patente devido ao paragrafo unico do art.
40. Os objetivos especificos sdo: a) determinar uma amostra representativa das
compras publicas entre 2014 e 2018 de medicamentos protegidos por patente
cujas vigéncias das patentes foram ou podem ser estendidas; b) identificar os
gastos atuais do Ministério da Saude (MS) com a compra desses medicamen-
tos; ¢) identificar o periodo de extensdo de vigéncia das patentes que protegem
os medicamentos comprados; d) estimar os gastos com a compra pelo MS dos
medicamentos nos respectivos periodos de extensao de vigéncia; e e) calcular
estimativas do custo potencial por ano e total para o MS, considerando que po-
deria haver disponibilidade de genéricos ou biossimilares para compra, a partir
de 20 anos da data de deposito da patente se ndo houvesse extensao.

Este relatorio esta dividido em trés secdes, além desta Introdugdo. Na
primeira se¢do, é descrita a metodologia de selecdo dos medicamentos e ana-
lise dos custos potenciais. Na segunda se¢ao, sdo apresentados e analisados os
resultados. O relatdrio é finalizado com uma se¢io de conclusao e implicagoes
para as politicas publicas.

Metodologia

Esta pesquisa consiste em um estudo de caso descritivo e prospectivo
da compra publica de medicamentos com prote¢do patentaria estendida no
Brasil. A pergunta de pesquisa que direcionou o estudo foi: Qual é o custo
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adicional potencial para o SUS da extensdo da patente de medicamentos pelo
pardgrafo tinico do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial?

O calculo dessa estimativa foi realizado em oito etapas de pesquisa. Na
primeira etapa, os gastos com compras de medicamento do MS foram anali-
sados, restringindo o levantamento as compras do Departamento de Logistica
em Saude, da Secretaria Executiva (DLOG/SE/MS)", que tem o objetivo de
otimizar recursos publicos e reduzir riscos de desabastecimento do SUS (Vas-
concelos, 2013). As informagoes sobre as compras do DLOG foram extraidas
em 18/02/2019 do Painel de Compras do Governo, para o periodo de 2014 a
2018, considerando as compras efetivamente realizadas por dispensa de licita-
¢do e inexigibilidade de licitagdo'*.

Na segunda etapa, foram selecionados os medicamentos e as respectivas
patentes para realizagdo dos calculos de custo potencial. Foram destacados os
50 medicamentos' que representaram maiores gastos para o DLOG de 2014
a 2018. Todos os valores foram atualizados para janeiro de 2019 com base no
Indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) especifico para satde e cui-
dados pessoais calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE). Nessa lista, foram encontrados nove medicamentos de alto custo para
o SUS com patentes com extensdo ou com potencial de extensao.

Em seguida, foram criados trés grupos representativos dos medicamen-
tos protegidos por patentes, apresentados no Quadro 2. O Grupo A representa
os quatro medicamentos cujas patentes ja foram concedidas com extensao. O
Grupo B engloba os trés medicamentos cujos pedidos de patente ainda nao
receberam a decisao final do INPI, porém foram depositados ha mais de 10
anos da data de coleta das informagdes'. O Grupo C comporta os dois me-

11 Criadoem 2009, pelo Decreton®6.860, como Departamento de Logistica, foi reestruturadono DLOG
em 2010. Em vez de o MS responder passivamente as demandas de cada area por medicamentos e
outros Insumos Estratégicos para a Satide (IES), o DLOG passou a planejar, coordenar e avaliar da
aquisicao a distribuicao dos IES (Vasconcelos, 2013).

12 A outra modalidade de compras que se aplicaria a compra desses medicamentos é o pregao, porém
ndo foi possivel identificar com confianga os valores e quantidades das compras por pregao, e se
efetivamente foram realizadas, a partir das informagdes do Painel de Compras.

13 Foram agrupadas todas as concentragdes do mesmo medicamento. No entanto, ndo foram agrupadas
as diferentes composi¢des. Por exemplo, a combinagao de sofosbuvir e ledipasvir nao foi considerada.

14  Portanto, se forem concedidos, terdo a vigéncia estendida para além de 20 anos. Nao costuma haver
produgio e comercializagdo de copias de medicamentos enquanto os pedidos ainda estdao em analise
posto que, na indudstria farmacéutica, a expectativa de direito (estabelecida pelo art. 44 da LPI) é forte.
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dicamentos cujas patentes ja foram concedidas, porém sao pedidos mailbox,
cuja extensao de vigéncia é questionada judicialmente®.

Quadro 2. Medicamentos por grupo de analise

Grupo Medicamento Concentragao Empresa
golimumabe 50mg Janssen-Cilag
daclatasvir 30mg e 60mg Bristol-Myers Squibb
A dasatinibe 20mg, 50mg e 100mg Bristol-Myers Squibb
nilotinibe 200mg Novartis
certolizumabe pegol 200mg AstraZeneca
B darunavir 75mg, 150mg e 600mg Janssen-Cilag
sofosbuvir 400mg Gilead
adalimumabe 40mg AbbVie
¢ eculizumabe 10mg/ml Alexion

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFR].

A inclusdo do Grupo C se justifica pela tentativa dos titulares de con-
seguirem judicialmente a extensdao, mesmo que a LPI expressamente afirme
que patentes mailbox ndo possuem essa garantia (art. 229, paragrafo unico).
E necessario destacar que o DLOG continuou comprando os dois medica-
mentos de referéncia do Grupo C, nao substituindo por biossimilares, mesmo
ap6s o fim de sua vigéncia'®. Ndo obstante as consideragdes sobre os desafios
tecnologicos da producao de biossimilares, foi adotada neste estudo a tese de
que a inseguranga juridica causada pelo processo judicial atrasa a entrada de
concorrentes no mercado, tal qual uma expectativa de extensdo, analoga a
expectativa de direito do art. 44 da LPI. Esse dispositivo assegura que o de-
positante de um pedido de patente tem a expectativa de adquirir o direito

15 A Terceira Turma do Supremo Tribunal de Justiga (STJ) julgou no Recurso Especial n° 1.721.711 que
as patentes mailbox nao possuem a previsao de minimo de vigéncia. Nao obstante, o titular da agao
ja entrou com Recurso Extraordinario, sendo os autos remetidos para o Supremo Tribunal Federal
(STF), em margo de 2019.

16 Como o entendimento juridico majoritario até a elaboragdo deste relatério ¢ no sentido de tais
medicamentos ndo possuirem a previsdao de minimo de vigéncia, suas patentes ja sdo consideradas
extintas. Por via de regra, toda patente mailbox estaria extinta, posto que tais pedidos s6 podiam ser
depositados até 13/05/1997, o que geraria vigéncia regular até 13/05/2017, sem extensao.
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exclusivo sobre a inven¢do apds a concessdo da patente; logo, uma vez conce-
dida, ele pode exigir reparagdo retroativa por eventuais infragdes que tenham
sido cometidas enquanto o pedido ainda estava tramitando no INPI. Dessa
maneira, o presente estudo analisa casos efetivos de extensdo (Grupo A), casos
potenciais dentro do marco regulatdrio vigente (Grupo B), e casos potenciais
se houver mudanga na previsao legal (Grupo C).

Na terceira etapa, foram calculados indicadores de valor, quantidade e
gasto para cada medicamento. O valor médio unitario (VMU) foi estimado a
partir da média dos valores unitarios de cada compra, ponderada pelas respec-
tivas quantidades e pelas diferentes concentragdes, quando houver. A quanti-
dade média anual (QMA) foi obtida a partir da divisdo do total de unidades
compradas pelo nimero de anos de incorporagao ao SUSY, ponderando pelas
diferentes concentragdes. Especificamente para o Grupo C, como as patentes
estdo extintas enquanto seus titulares tentam conseguir a extenséo, foram cal-
culados 0 QMA para todo o periodo e 0 VMU apenas para os periodos em que
os medicamentos nao estavam legalmente protegidos pela patente, ndo obstante
a expectativa de extensdo. Foram considerados todos os gastos efetivos desde
10/02/2017, para o adalimumabe, e 01/05/2015, para o eculizumabe. A partir de
2019, foram estimados os gastos potenciais, considerando que o adalimumabe
ainda teria 1,1 ano de extensio, e o eculizumabe, 0,8 ano. Dessa maneira, foi
possivel calcular o gasto médio anual (GMA) para todos os medicamentos.

Na quarta etapa, foram identificadas'® as informagoes das patentes que
protegem cada medicamento: nimeros das patentes e dos pedidos de patente
relativos aos medicamentos selecionados, e suas datas de depésito e, quando
possivel, suas datas de concessdo. Como apresentado no Quadro 3, apenas
foi considerada uma patente para cada medicamento, significando que este
trabalho nao aborda a extensao do tempo de protegdo efetiva por meio estraté-
gias de evergreening que consistam em cercar os objetos de protecao de diver-
sas patentes, ampliando ainda mais o potencial de onerar o SUS. O unico fato
gerador de extensao aqui considerado foi a morosidade do exame dos pedidos
e a consequente garantia do prazo minimo de vigéncia prevista no paragrafo
unico do artigo 40 da LPI.

17 O Daclatasvir e o Sofosbuvir foram incorporados ao SUS apenas em 2015. Os outros medicamentos
foram considerados em relagao a todos os cinco anos do estudo, nos calculos do VMU e da QMA.

18  Estaidentificagdo foi feita pelas especialistas da empresa farmacéutica Libbs, contratante deste estudo.
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Quadro 3. Patentes que protegem os medicamentos

Grupo Medicamento Patente Depésito | Concessio” | Extin¢ao® E}(:Ie::s?o
golimumabe PIO113110 | 07/08/2001 20/03/2018 20/03/2028 6,6
daclatasvir PI0716483 | 09/08/2007 09/10/2018 09/10/2028 1,2
A dasatinibe PI0009721 | 12/04/2000 | 21/11/2018 21/11/2028 8,6
nilotinibe® P10312464 | 04/07/2003 04/07/2017 04/07/2027 4,0
certolizuma- | p1510668> | 05/06/2001 | 18/02/2019 | 18/02/2029 77

be pegol

B darunavir PI0311176 16/05/2003 18/02/2019 18/02/2029 5,8
sofosbuvir® P10809654 | 26/03/2008 18/02/2019 18/02/2029 0,9
adalimumabe® | P19707379 | 10/02/1997 23/02/2010 23/02/2020 3,0
¢ eculizumabe P19507594 | 01/05/1995 03/11/2009 03/11/2019 4,5

Nota: (1) Considerando que as patentes do Grupo B foram concedidas em 18/02/2019. (2) A
data de extingdo foi definida como o maior periodo entre: 20 anos depois do depdsito ou 10
anos da concessao. (3) Ha um pedido dividido (P10613605) que ainda nao foi concedido. (4) O
pedido (P10410846) de 2004, ja concedido apds embates administrativos e judiciais, protege
apenas um intermedidrio de sintese, e ndo a molécula. Foi selecionado o pedido que efetiva-
mente impediria a competi¢do, apesar de possuir menor prazo potencial de extensao. (5) Dos
dois pedidos depositados pelo titular no mesmo dia, foi selecionado o que terd maior extensao.

Fonte: Elaborado pelo GEI/TE/UFR].

Na quinta etapa, foi calculado o tempo de extensao da protegdo de cada
medicamento a partir das datas indicadas no Quadro 3. E importante notar
que a extensdo do Grupo A ¢ efetiva, porque foram concedidas apds mais de
10 anos de exame. A extensio do Grupo B é potencial, assume-se que estes
foram concedidas em 18/02/2019", data de coleta dos dados. A extensdao do
Grupo C também ¢é potencial, dado que apesar das patentes terem sido con-
cedidas sem extensdo, encontra-se em andlise no judicidrio a solicitagdo de
extensao das mesmas.

19 E razodvel supor que essas patentes serdo concedidas, posto que jé o foram em dezenas de paises,
incluindo os maiores escritorios, como os IP5. A patente do Sofosbuvir é a que tem menos concessdes
pelo mundo, porém ja teve uma decisdo de deferimento no Brasil. Logo, também é considerada
provavel sua concessao.
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Na sexta etapa, foram levantados os pregos unitarios de medicamentos ge-
néricos®® ou biossimilares disponiveis no mercado internacional que poderiam
ser vendidos a0 DLOG no caso da ndo extensdo da patente dos medicamentos
estudados. Foram encontrados valores de genéricos mais baratos apenas para
quatro medicamentos. Trés pregos unitarios dos genéricos correspondem a
compras publicas em paises de renda baixa ou média. O quarto genérico teve
seu preco obtido diretamente do site da empresa produtora. Apesar de ser um
preco de varejo, é menor que o pago pelo DLOG. Também foram encontrados
precos unitarios do biossimilar do adalimumabe e do genérico do nilotinibe,
para o mercado varejista, sendo, porém, superiores aos valores praticados nas
compras do DLOG (NICE, 2016; Pharma Intelligence, 2019).

Quadro 4. Precos unitarios de genéricos encontrados
no mercado internacional

Grupo Medicamento Concentragao USD BRL Fonte
daclatasvir 60mg 0,25 0,93 Unitaid (2017)
A
dasatinibe 50mg 4,28 15,97 Caprane (2019)
darunavir 600mg 0,90 3,36 MSF (2018)
B s
. Unitaid (2017);
sofosbuvir 400mg 0,79 2,95 WHO (2017)

Nota: (1) Adotando R$ 3,73 como taxa de cambio do dolar para 18/02/2019 (BCB, 2019). (2)
Nao foram informados os produtores do daclatasvir e do sofosbuvir. O genérico do dasatinibe
¢ da Caprane, e o genérico do darunavir é da Aspen.

Fonte: Elaborado pelo GEI/TE/UFR].

Na sétima etapa, a estimacdo dos custos potenciais do DLOG com a
compra desses medicamentos considerou o VMU e a QMA nos respectivos
periodos de extensdo®, comparando com pregos unitarios dos genéricos en-
contrados no mercado internacional, identificados na etapa seis. Isso permi-
tiu calcular uma alternativa efetiva para a compra desses medicamentos, caso
nao houvesse extensao de vigéncia.

Na oitava etapa, foram utilizados valores hipotéticos para as alternativas
de compra do DLOG, a fim de englobar todos os medicamentos, posto que nao

20  Osmedicamentos similares foram desconsiderados por serem mais caros que os genéricos, por via de regra.

21  Assumindomesma QMA nos periodos de extensao, e nao variagdo no VMU nos genéricos e biossimilares.

328



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

foram encontrados genéricos e biossimilares para todos os casos. Portanto, para
cada medicamento, foram estabelecidos trés niveis hipotéticos de reducio de
preco: basico, médio e drastico. Para os medicamentos de base quimica, foram
considerados genéricos 40%, 60% e 80% mais baratos. Para os medicamentos
biolégicos, os biossimilares hipotéticos foram 10%, 30% e 50% mais baratos.

Para os medicamentos quimicos, a primeira estimagao considera um ge-
nérico 40% mais barato, porque o art. 12 da Resolug¢io n° 2 de 2004 da Cama-
ra de Regulacdo do Mercado de Medicamentos (CMED) determina que o ge-
nérico deve ser pelo menos 35% mais barato que o medicamento de referéncia.
Ademais, retirando os 5% de royalties cobrados em média*?, é possivel afir-
mar que todo genérico é 40% mais barato que o medicamento de referéncia.
A segunda e a terceira redugdes baseiam-se na informagao da Pré-Genéricos
(2019) de que os genéricos vendidos nas farmdcias no Brasil sdo em média 60%
mais baratos, e podem chegar a 80% nos EUA. Para os medicamentos biol-
gicos, é adotada a analise de Mulcahy, Hlavka e Case (2018), de reducéo entre
10% e 50%*, com média de cerca de 25%.

Apresentacio e analise dos resultados

Ao longo dos cinco anos analisados no estudo (2014 a 2018), o total dos
gastos do DLOG com os nove medicamentos foi de R$ 10,6 bilhoes, com com-
pras realizadas majoritariamente por meio de dispensa de licitagdo (77,8%).
O Grupo A, com quatro medicamentos, foi responsavel por R$ 1,7 bilhdo
(16,2%). O Grupo B, com trés medicamentos, totalizou R$ 2,8 bilhdes (26,0%).
O Grupo C, com dois medicamentos, somou R$ 6,1 bilhoes (57,7%). Nao obs-
tante todos os nove medicamentos gerarem gastos expressivos, ¢ importante
destacar, o adalimumabe (35,7%), indicado para artrite reumatoide, hidrade-
nite supurativa, psoriase moderada a grave, e uveite nao infecciosa, o eculizu-
mabe (22%), usado para hemoglobinuria paroxistica noturna, e o sofosbuvir
(16,3%), para tratamento da hepatite C cronica, que apresentam os maiores
percentuais individuais de gastos entre os medicamentos estudados.

22 A média hipotética de 5% de royalties foi utilizada por Hasenclever et al. (2010) e por Paranhos et al. (2016).

23  Devido a concorréncia, a AbbVie ofereceu 80% de desconto no adalimumabe (FiercePharma, 2018).
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Tabela 1. Valores e quantidades de compra dos medicamentos pelo Depar-
tamento de Logistica em Saude (2014-2018)

Grupo Medicamento Gasto total (R$ milhao) Quantidade total (mil)
golimumabe 541,9 368
daclatasvir 679,1 6.706
A dasatinibe 307,4 3.940
nilotinibe 197,7 6.942
Total 1.726,0 17.955
certolizumabe pegol 169,4 325
darunavir 867,0 110.503
? sofosbuvir 1.732,3 6.700
Total 2.768,8 117.528
TOTALA +B 4.494,8 135.483
adalimumabe 3.798,2 4.320
C eculizumabe 2.341,7 102
Total 6.139,8 4.421
TOTALA+B+C 10.634,6 139.905

Nota: Quantidade medida em comprimido/seringa. O valor médio unitdrio (VMU) e a quan-
tidade média anual (QMA) foram ponderados pelas diferentes concentragées do mesmo me-
dicamento e pelos anos de incorporagio ao SUS, posto que daclatasvir e sofosbuvir somente
foram incorporados em 2015. Valores atualizados para janeiro de 2019.

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFR], com base em Governo Federal (2019a).

Em termos de quantidade, é dificil comparar os medicamentos, posto
que sdo somadas diferentes concentragdes para alguns, e algumas terapias sao
continuas. Dessa maneira, as informagdes de quantidade servem, principal-
mente, para o cdlculo do VMU. Nesse indicador, o eculizumabe se destaca,
tendo um VMU de R$ 21.805,43, seguido de longe pelo golimumabe com
VMU de R$ 1.472,35.

330



As Inconstitucionalidades da Extensdo dos Prazos das Patentes

Tabela 2. Estima¢oes médias de valor, quantidade e gasto

Grupo Medicamento VMU (R$) QMA (mil) GMA (R$ milhao)
golimumabe 1.472,35 74 108,4
daclatasvir 102,91 1.083 111,5
A dasatinibe 99,52 335 33,4
nilotinibe 28,48 1.388 39,5
Total - - 292,8
certolizumabe pegol 520,77 65 33,9
darunavir 7,89 15.947 125,8
? sofosbuvir 258,57 1.675 433,1
Total - - 592,8
TOTALA +B - - 885,6
adalimumabe 713,79 864 616,6
C eculizumabe 21.805,43 20 443,6
Total - - 1.060,2
TOTALA+B+C - - 1.945,8

Nota: Ponderados pelas diferentes concentragdes do mesmo medicamento e pelos anos de in-
corporagdo ao SUS, posto que daclatasvir e sofosbuvir somente foram incorporados em 2015.

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFR] com base em Governo Federal (2019a).

Para o Grupo C, a titulo de comparagio sobre o efeito da extin¢ao das
patentes no preco, foram estimados os VMUs para a mesma quantidade de
tempo antes e depois da extingao das patentes. Considerando um periodo de
2 anos, o adalimumabe ficou 22,3% mais barato apos a extin¢do da patente.
Considerando um periodo de 16 meses, o eculizumabe ficou 43,3% mais caro.
Dessa maneira, nao foi possivel afirmar que o pre¢o do medicamento de refe-
réncia cai sempre que a patente ¢ extinta, a existéncia de concorrentes efetivos
e potenciais terd sempre grande influéncia sobre a determinagéo de prego.

A partir dos valores e quantidades apresentados na Tabela 2, identifica-
-se que o Grupo A gera um GMA de R$ 292,8 milhées para o DLOG, que
representa 15% do total. Para o Grupo B, esse gasto dobra: R$ 592,8 milhoes
(30,5%). Por ultimo, o gasto é praticamente dobrado de novo para o Grupo C:
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R$ 1,1 bilhédo (54,5%). Considerando esses nove medicamentos, o gasto anual
do DLOG é de R$ 1,9 bilhao, que representa 1,7% do or¢amento do SUS em
2018 (Governo Federal, 2019b). Reconhecendo o peso que esses medicamentos
possuem nos gastos do SUS e o planejamento do DLOG, ¢é importante enten-
der o efeito que a extensdo produziria. Portanto, foi estimada a extensao de
vigéncia para as patentes relacionadas conforme a Metodologia. Utilizando
o GMA, também foi possivel estimar o gasto total que o DLOG tera com a
compra dos nove medicamentos em seus respectivos periodos de extensao.

O maior prazo é o dasatinibe, que levou 18,6 anos para ser concedido, ge-
rando 8,6 anos de extensdao. Uma vez que o Grupo B engloba casos potenciais,
é relevante notar as grandes extensdes que as patentes do certolizumabe pegol e
do darunavir terdo se forem concedidas*. Por sua vez, os pedidos mailbox do
Grupo C terdo extensao consideravel, se o entendimento juridico for reformado.
Alguma demora para conceder os pedidos de patentes farmacéuticas é compre-
ensivel para o Grupo C, pois foram os primeiros pedidos a serem analisados,
ainda quando o INPI néo estava tecnicamente aparelhado para esse exame. Nédo
obstante, o fato de ainda haver mora no exame décadas depois é alarmante.

A estimativa de gasto com compra do Grupo A é de R$ 1,3 bilhao (18,9%)
para todos os respectivos periodos de extensdo. Para o Grupo B, esse valor é
pouco maior: R$ 1,4 bilhédo (20,1%). Novamente, o Grupo C lidera, com R$ 4,2
bilhoes (61%) de gastos estimados. Assim, o gasto total para o DLOG durante
a extensao das patentes dos nove medicamentos foi calculado em R$ 6,8 bi-
lhoes. Por conseguinte, ¢ imperioso que sejam procuradas maneiras legais e
constitucionais de reduzir esse gasto.

24  Aparentemente, o Sofosbuvir teria uma pequena extensao. No entanto, deve ser feita uma ponderagao.
O pedido esta envolvido em um grande imbroglio, herdado do pedido P10410846, de 2004. Apds
receber um primeiro parecer contrario da ANVISA, esse pedido anuido apds a restruturagao da
anuéncia prévia a partir da Portaria Conjunta n° 1 de 2017, entre INPI e ANVISA. Assim, a patente
recebeu uma decisdo de deferimento em 2018. Houve uma tentativa de barrar judicialmente o
deferimento, chegando a ser proferida liminar nesse sentido. Todavia, essa liminar ja foi anulada e
a patente foi concedida em 15/01/2019, com 4,7 anos de extensdo. Portanto, ¢ considerada provavel a
concessao do pedido de 2008, aqui analisado, que também pode ser alvo de mais conflitos judiciais,
por ser uma patente secundaria. Logo, se concedida a patente, a extensao sera muito maior.
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Tabela 3. Gasto total durante a extensao

Grupo Medicamento Extensio (anos) Ga::ﬁ:;(:el(l}{(;uﬁ?;;z)ex_
golimumabe 6,6 717,6
daclatasvir 1,2 130,4
A dasatinibe 8,6 287,5
nilotinibe 4,0 158,3
Total - 1.293,8
certolizumabe pegol 7,7 261,3
darunavir 5,8 725,8
? sofosbuvir 0,9 390,4
Total - 1.377,4
TOTALA +B - 2.671,2
adalimumabe 3,0 1.981,8
C eculizumabe 4,5 2.194,4
Total - 4.176,2
TOTALA+B+C - 6.847,5

Nota: O Grupo C tem a particularidade de englobar dois medicamentos que ja estdo no que
seriam seus periodos de extensao, se essa for obtida pela via judicial. Portanto, parte do gasto
apresentado é efetivo, ji ocorrido até 2018, e parte é potencial, no periodo que restaria da ex-
tensdo, conforme explicado na Metodologia.

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFR], com base em Governo Federal (2019a).

Para criar uma primeira perspectiva do quanto a extensdo da vigéncia é
responsavel por esse gasto, foi calculada a economia que 0 DLOG teria se pudes-
se comprar os genéricos ja disponiveis no mercado, como apresentados na Me-
todologia. Conforme indicado na Tabela 4, o genérico do darunavir encontrado
¢ 58,1% mais barato que o VMU praticado nas compras do DLOG, e o genérico
do dasatinibe, 77,1% mais barato. Nao obstante serem reducoes significativas,
o daclatasvir e o sofosbuvir se destacam pela enorme diferenca: seus genéricos
sao vendidos a valores 99,1% e 98,9% mais baratos, respectivamente. Somente
trocando esses quatro medicamentos de referéncia por seus genéricos, seria pos-
sivel poupar praticamente R$ 1,2 bilhao (75,5%) ao total do tempo de extensao.
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Tabela 4. Custo potencial da extensio considerando
precos efetivos de genéricos

Gasto total du- - Custo total
. Gasto anual ~ Redugio de pre- .
Grupo | Medicamento (R$ milhio) rante a extensao o efetiva (%) potencial
(R$ milhéo) § ”" | (R$ milhao)®

daclatasvir 111,5 130,4 99,1 129,3

A dasatinibe 33,4 287,5 77,1 221,6
Total 144,8 417,9 - 350,9

darunavir 125,8 725,8 58,1 421,7

B sofosbuvir 433,1 390,4 98,9 3859
Total 558,9 1.116,1 - 807,7

TOTALA +B 703,8 1.534,0 - 1.158,5

Nota: (1) Comparando o valor do genérico ou biossimilar efetivamente
vendido no mercado com o valor médio do medicamento, considerando as
diferentes concentragdes. (2) Custo potencial se 0o DLOG continuar compran-
do os medicamentos de referéncia, em vez de substituir por esses genéricos e
biossimilar ja existentes.

Fonte: Elaborado pelo GEI/TE/UFR], com base em Unitaid (2017), WHO
(2017), MSF (2018), Caprane (2019) e Governo Federal (2019a).

Tendo em vista o potencial de redugao de gastos com a compra de genéri-
cos e biossimilares, foram estipulados trés niveis de redugdo para os VMUs de
cada medicamento. Primeiramente, a redugdo basica corresponderia a substi-
tuicdo dos medicamentos de referéncia por versdes 10% (biossimilares) e 40%
(genéricos) mais baratas, apresentada na Tabela 5. Nesse cenario bastante con-
servador, o gasto do DLOG com os medicamentos do Grupo A poderia ser
reduzido em R$ 302,2 milhdes; com os do Grupo B, R$ 472,6 milhdes; e, com
os do Grupo C, R$ 417,6 milhoes. Portanto, uma redugao basica ja seria sufi-
ciente para 0 DLOG deixar de gastar R$ 1,2 bilhdo (17,4% a menos), somando
todos os periodos de extensao. Em termos de gasto anual, a economia seria de
R$ 417,6 milhoes (21,5% a menos). Isto é, mesmo sendo conservador, a redu-
¢do ja seria consideravel.
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Tabela 5. Custo potencial da extensio considerando
precos hipotéticos dos genéricos e biossimilares

Custo da extensio
Grupo Medicamento
Redugio basica® Redugio média® Redugio drastica®
golimumabe 71,8 215,3 358,8
daclatasvir 52,2 78,3 104,3
A dasatinibe 115 172,5 230
nilotinibe 63,3 95 126,6
Total 302,2 561 819,7
Ceg:giglla' 26,1 78,4 130,7
B darunavir 290,3 435,5 580,6
sofosbuvir 156,1 234,2 312,3
Total 472,6 748,1 1.023,6
TOTALA +B 774,8 1.309 1.843,3
adalimumabe 198,2 594,5 990,9
C eculizumabe 219,4 658,3 1.097,2
Total 417,6 1.252,9 2.088,1
TOTALA+B+C 1.192,4 2.561,9 3.931,4

Nota: (1) Custo potencial se 0 DLOG continuar comprando os medicamentos de referéncia,
em vez de substituir por esses genéricos e biossimilares hipotéticos. (2) Biossimilares 10% e
genéricos 40% mais baratos. (3) Biossimilares 30% e genéricos 60% mais baratos. (4) Biossimi-
lares 50% e genéricos 80% mais baratos.

Fonte: Elaborado pelo GEI/IE/UFR]J, com base em Governo Federal (2019a).

Em seguida, foi estimado o custo da extensao se os medicamentos fos-
sem substituidos por genéricos e biossimilares com redugao média: 30% para
os biologicos e 60% para os de base quimica. Assim, os medicamentos do Gru-
po A poderiam ser R$ 561 milhdes mais baratos, os do Grupo B, R$ 748,1
milhoes, e os do Grupo C, R$ 1,3 bilhao. Por conseguinte, dada uma redugao
de nivel médio, a troca por esses genéricos e biossimilares hipotéticos evitaria
o gasto total de R$ 2,6 bilhdes (37,4% a menos) e, por ano, R$ 806,7 milhoes
(41,5% a menos) para o DLOG.
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Por fim, foram considerados os maiores cenarios hipotéticos® de redu-
¢do: 50% para os biossimilares e 80% para os de medicamentos de base quimi-
ca. Dessa maneira, o horizonte hipotético de reducio seria de R$ 3,9 bilhoes
(57,4% a menos), ao total, com uma economia anual de R$ 1,2 bilhao (61,5% a
menos). Individualmente, o Grupo A ficaria R$ 819,7 milhdes mais barato, o
Grupo B, R$ 1 bilhdo, e o Grupo C, R$ 2,1 bilhoes.

Dada a tese adotada neste trabalho de que existe uma expectativa de ex-
tensdo das patentes mailbox que afeta a concorréncia de medicamentos pro-
tegidos por essas patentes, é possivel calcular o custo efetivo adicional que o
Grupo C ja gerou ao DLOG no tempo de extensdo potencial desses pedidos,
entre as datas em que suas patentes completaram 20 anos do depdsito e a
coleta de dados para este trabalho, em 18/02/2019. Nesse periodo, foram gas-
tos com os dois medicamentos R$ 3,1 bilhdes. Assim, o custo efetivo para
o Grupo C de uma hipotética redugdo basica referente a esse periodo seria
R$ 309,8 milhdes. Se a reducdo fosse média, seriam R$ 929,5 milhoes. Se a
redugéo fosse drastica, o DLOG teria economizado R$ 1,5 bilhdo s6 com es-
ses dois medicamentos nos periodos em que ja foram comprados apenas os
medicamentos de referéncia, apesar de nao haver protecio patentaria efetiva e
de existir biossimilar pelo menos para o adalimumabe. Ao total dos periodos
de extensdo dos dois medicamentos, se garantida judicialmente, o custo total
considerando a redugéo drastica subiria para R$ 2,1 bilhoes.

Conclusoes e implicacdes de politicas

Este estudo teve como objetivo realizar uma projegdo dos custos adicio-
nais para a compra de medicamentos pelo SUS da extensao de patentes farma-
céuticas. Para isso, foram identificados os medicamentos com maiores gastos
nas compras centralizadas do MS que apresentassem situagdo patentaria com
extensdo ou potencial de extensdo. Os nove medicamentos selecionados foram
divididos em trés grupos e os custos adicionais projetados devido a extensao
foram calculados de duas maneiras. Primeiramente, frente aos pregos de gené-
ricos no mercado internacional. Em seguida, frente a hipdtese de genéricos 40%,
60% e 80% mais baratos e biossimilares com pregos 10%, 30% e 50% menores.

25 Na realidade, pode haver redugdes muito maiores, como os 99% do sofosbuvir genérico (Unitaid,
2017; WHO, 2017) e 80% do adalimumabe (FiercePharma, 2019).
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O custo de continuar comprando os quatro medicamentos de referéncia
cujos genéricos e biossimilar ja sao vendidos internacionalmente foi estimado
em R$ 1,2 bilhdo. Essa estimativa ¢ influenciada pelo fato de dois dos genéri-
cos estrangeiros serem aproximadamente 99% mais baratas que o preco que o
DLOG paga na compra dos medicamentos de referéncia no Brasil. E impres-
sionante que seja praticado no exterior prego tdo mais baixo que o pago pelo
DLOG, haja vista o volume de compras e o carater planejado e centralizado
das compras. O Brasil é o sexto maior mercado farmacéutico do mundo, com
grande expressao do SUS (INTERFARMA, 2019), deveria ter um maior poder
de barganha na negociagdo dos pregos de suas compras.

Por um lado, comprar os genéricos ou biossimilares que tivessem as re-
dugoes de prego hipotéticas mais basicas ja reduziria em R$ 1,2 bilhao o custo
total da compra dos nove medicamentos com extensao das patentes. Por outro
lado, as maiores redugdes de preco — que estdo longe de serem impossiveis
- evitariam R$ 3,9 bilhoes nos gastos do SUS. Como o gasto total para os
respectivos periodos de extensdo foi estimado em R$ 6,8 bilhoes, seria, por-
tanto, uma redugdo de 57,4%. A redu¢do anual dos custos que o DLOG teria
por comprar esses genéricos e biossimilares mais baratos seria de R$ 1,2 bi-
lhéo, que representa® 1,1% do orgamento do SUS de 2018 (Governo Federal,
2019b), 5,4% dos gastos com medicamentos pelos governos federal, estadual e
municipal em 2016 (Pimentel, 2018) e 57,7% dos gastos da industria farmacéu-
tica em P&D no Brasil em 2014 (IBGE, 2016). Colocando em perspectiva os
valores encontrados, ¢ refor¢ada a necessidade de atengdo a regulagdo patenta-
ria de medicamentos no Brasil, dado que poucos medicamentos ja podem ge-
rar uma pressao fiscal significativa no or¢amento do SUS e consequentemente
no acesso a medicamentos pela populagdo.

A extensdo das patentes é também uma barreira ao desenvolvimento tec-
nolégico e de mercado das empresas nacionais, fortemente especializadas em
medicamentos genéricos (CGEE, 2017; Perin, 2019), além de reforcar a depen-
déncia tecnoldgica internacional crescente do pais nesta industria. Nao ha so-
lugdo simples para esse problema, mas é possivel identificar trés encaminha-
mentos complementares que poderiam contribuir para sua solu¢ao: solicita-
¢do de exame prioritario, contestagdo judicial e restruturagdo administrativa.

26  Atualizando todos os valores para janeiro de 2019 pelo IPCA-Saude, do IBGE.
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O primeiro encaminhamento diz respeito a uma atuagao mais proativa
do MS no pedido de exame prioritario para os medicamentos com pedidos de
patentes com potencial de extensao de vigéncia — aqui identificados trés deles
no Grupo B. Isso impediria que tais medicamentos retardassem a possibili-
dade de entrada de genéricos e biossimilares no mercado e representassem
maior 6nus para o SUS. Este procedimento foi permitido pelo INPI em 2013
por meio da Portaria n® 80, mas ainda é muito pouco utilizado pelo Ministério
(Abreu, 2017; Mercadante, 2019).

O segundo encaminhamento seria pela declaragao do Superior Tribunal
Federal (STF) de inconstitucionalidade do paragrafo tinico do art. 40 da LPI,
como proposto na Ac¢do Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5.529, de
2016. Isso extinguiria o mecanismo TRIPS-plus de minimo de vigéncia, per-
mitindo que os medicamentos genéricos e biossimilares sejam produzidos ao
fim dos 20 anos de depdsito dos pedidos, sem prejuizo da expectativa de direi-
to durante o exame (art. 44 da LPI). Se ndo por essa ADI, pelo Recurso Extra-
ordinario” recebido em margo de 2019, em que é pedido o minimo de vigén-
cia das patentes mailbox — que a LPI expressamente nega (art. 229, paragrafo
unico). Se o STF ndo for declarar todo o minimo de vigéncia inconstitucional,
pelo menos que mantenha a decisdo do legislador na LPI ao expressamente
rejeitar a extensao da vigéncia das patentes mailbox. Ao longo deste trabalho,
foi mostrado que apenas dois medicamentos protegidos por patentes mailbox
podem gerar até R$ 2,1 bilhoes de custos adicionais ao DLOG.

Nio obstante a relevancia da discussdo juridica, existe uma realidade
administrativa imperiosa. E inaceitavel que o Brasil tenha um dos escrit6-
rios mais ineficientes em exame patentario, nio pela falta de qualificagdo dos
examinadores, mas pelo niimero insuficiente de examinadores (Abreu, 2017).
Nao obstante a eficiéncia individual dos examinadores®, a razao backlog por
examinador provoca que o escritorio, em si, seja ineficiente, fazendo com que
os pedidos de patentes farmacéuticas esperem por quase sete anos que algum
examinador consiga alcan¢a-las na pilha do backlog (Mercadante, 2019).

27 A partir do Recurso Especial n° 1.721.711 do STJ, em que foi negado o pedido.

28 O periodo efetivo de exame técnico de patentes farmacéuticas concedidas pelo INPI dura, em
média, trés anos e quatro meses (Mercadante, 2019).
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O INPI e seus examinadores tém feito muitos esfor¢os para aumentar a
eficiéncia, inclusive contratando mais examinadores. De fato, o backlog em
janeiro de 2019 ja foi reduzido para 207 mil, e o nimero de examinadores
alcangou 323 (INPI, 2019). No entanto, isso significa que o escritorio ainda
tinha uma pilha de pedidos pendentes por examinador de 641, em janeiro de
2019. Enquanto isso, a média do IP5 em 2017 era de 112 pedidos pendentes por
examinador (Mercadante, 2019).

Por conseguinte, o terceiro encaminhamento seria a melhor estrutura-
¢do administrativa do INPI, para garantir que ele tenha capacidade de exer-
cer sua fun¢do de examinador técnico de patentes com qualidade, eficiéncia
e independéncia. A contratagao e treinamento de examinadores, assim como
o fortalecimento da carreira de examinador de patente sao essenciais para o
bom funcionamento do 6rgao. Ademais, ndo menos importante ¢ a efetivacao
de sua autonomia financeira e administrativa, que foi prevista na lei de cria-
¢do (Lei n° 5.648/1970, art. 3°) e na LPI (art. 239), mas ainda ndo é realidade.
O INPI precisa de condi¢oes faticas e praticas de melhorar seus processos de
exame de patentes, podendo reduzir o tempo médio de andlise. Assim, o pa-
ragrafo unico do art. 40 deixara de ser a regra — 92,2% das patentes farmacéu-
ticas que podem ter extensdo de fato o recebem - e passara a ser excegdo que
o legislador originalmente desenhou.

No cenario politico atual, em que solugdes milagrosas como o deferimen-
to sumario de pedidos de patente sdo cogitadas, é essencial a atencgdo a efeti-
va avaliagdo de politicas publicas. Este estudo, em seus limites metodoldgicos,
contribui ao atentar para o pragmatismo de identificar os resultados economi-
cos para a administracao publica e sugerir meios de corre¢ao. Outros estudos
devem contribuir pela perspectiva sociopolitica, atentando para o fato de que a
discussao sobre medicamentos ¢ uma discussdo sobre direito a vida e a saude.
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O Supremo Tribunal Federal apreciara a constitucionalidade de dispositivo da Lei de Pro-
priedade Industrial (LPI), que amplia o prazo de vigéncia das patentes brasileiras como
forma de compensacdo pela demora do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
na concessao desse titulo. Nesses casos, o prazo original das patentes, que é de 20 anos,
pode chegar a 30 anos ou mais.

Do ponto de vista estritamente juridico, a inconstitucionalidade é evidente, uma vez que
afronta os seguintes principios e regras constitucionais: a temporariedade da protecdo das
patentes (CF, art. 5°, XXIX), o principio da isonomia (CF, art. 5°, caput), a defesa do consumi-
dor (CF, arts. 5°, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorréncia (CF, art. 170, IV), a seguranca
juridica (CF, art. 5°, caput e XXXVI), a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6°), o
principio da eficiéncia administrativa (CF, art. 37, caput) e o da duragao razoavel do proces-
so (CF, art. 52, LXXVIII).

Ao estabelecer o prazo fixo de 20 anos, o STF ndo estara menoscabando o justo direito dos
inventores de reaverem seus investimentos em pesquisa, acrescidos de generosa margem
de lucro. Isso porque o prazo de 20 anos para a vigéncia de patentes é aquele unanime-
mente aceito em todo o mundo e estabelecido nos tratados internacionais que regula-
mentam o assunto. O acréscimo de mais 10 anos a essa vigéncia original é uma solucdo
estritamente brasileira, uma jabuticaba cuidadosamente semeada na LPI.

Na pratica, apenas alguns setores industriais sdo decisivamente impactados pelo dispo-
sitivo que permite a ampliagdo do prazo de vigéncia de patentes. Isso porque em setores
de altissima dinamica tecnoldgica - como é o caso do setor de telecomunicagdes -, o prazo
inicial (de 20 anos) ja é mais do que suficiente para que as tecnologias se tornem obsoletas.

O principal setor afetado pela prorrogacao de vigéncia das patentes no Brasil é o farma-
céutico. Na pratica, isso quer dizer que medicamentos cujo tratamento custa milhares de
reais por conta da existéncia de patente, mesmo ap6s 20 anos de monopdlio, seguirao ina-
cessiveis a maioria da populagdo ainda por mais tempo (até mais de 10 anos, conforme o
caso). Sendo economicamente inacessiveis, esses medicamentos deixam de salvar as vidas
daqueles que ndao conseguem pagar por eles.

Por outro lado, quando o 6nus é assumido pelo SUS, surge dai um prejuizo bilionario aos
cofres publicos e que se reflete, na ponta, na auséncia de recursos para contratacao de mé-
dicos e manutencao de uma infraestrutura hospitalar minimamente adequada.

Nos setores decisivamente afetados pela ampliacao da vigéncia de patente, praticamente
nao ha pesquisa nacional inovadora, seja nas universidades, seja nas empresas nacionais.
Por isso, a manutencao do dispositivo que serd julgado pelo STF apenas atenderia ao in-
teresse de multinacionais estrangeiras, prejudicando o desenvolvimento da pesquisa e da
industria farmacéutica, ao Estado, aos consumidores e a toda a sociedade brasileira’”

Por Gustavo Svensson, especialista em propriedade intelectual
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