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RESUMO

No Brasil, o titular de uma patente apenas pode gozar dos direitos que essas lhe concedem a
partir de seu deferimento. Isso significa que aquele que realizou o depdsito de patente e aguarda
o seu deferimento deve esperar o fim do processo administrativo cabivel para que possa usufruir
de tais direitos. Contudo, no Brasil existe um imenso backlog de pedidos de patentes ainda nao
examinados perante o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), o que termina por
fazer com que depositantes tenham de aguardar, em média, de 7 a 14 anos para verem seus
processos finalizados. Tendo em vista que o direito de patente existe para incentivar a pesquisa
e o desenvolvimento cientifico, essa demora termina por trazer sérios problemas economicos a
toda a sociedade. Nesse interim, ¢ necessario que se estudem as causas do backlog e seus efeitos.
Ademais, também € preciso que sejam analisadas as medidas mais importantes para a solugdo
ou atenuagdo do problema, marcadamente o sistema de prazo de patente variavel instituido pela
Lei 2.279 de 1996, a proposta de exame simplificado de patentes realizada pelo proprio INPI e
a possibilidade de se firmarem mais acordos no modelo Patent Prosecution Highway.

Palavras-chaves: Propriedade Intelectual; Pedido de Patente; Backlog; Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual; Desenvolvimento Economico e Tecnologico.



GUIMARAES, Bruno de Brito. The Patent Backlog in Brazil: the slowness of the
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ABSTRACT

In Brazil, the holder of a patent can only enjoy its rights from its grant onwards. This means
that someone that deposits a patent request and waits for its grant must also wait until the
appropriate administrative process is finished to enjoy such rights. However, there is an
immense backlog of patent applications in Brazil that were not yet examined by the National
Institute of Intellectual Property (INPI), what forces the applicants to wait 7 to 14 years, on
average, to have their processes finished. Taking on account the fact that Patent Law exists in
order to encourage research and scientific development, such delay results on grave economic
problems against the whole society. Therewith, the causes of the backlog and its effects must
be studied. Moreover, it is also mandatory to analyse the most important measures to solve or
to mitigate the problem, especially the system of variable patent term instituted by Ordinary
Law n° 2.279 of 1996, the proposal of implementation of a simplified examination for patents
made by the INPI itself, and the possibility of the accession to more agreements following the
Patent Prosecution Highway model.

Keywords: Intellectual Property; Patent Application; Backlog; National Institute of Intellectual
Property; Economical and Scientific Development.
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1 INTRODUCAO

O impulso do desenvolvimento da ciéncia e da tecnologia com o fim de promover o
avango econdmico e o aumento do padrao de bem-estar mundial s6 pode ser associado, desde
o comeco dos tempos, a agao inventiva do ser humano. Contudo, sabe-se, o ser humano age
pela intencdo de seu proprio egoismo. Nesse contexto, sabe-se, ¢ preciso que haja uma
recompensa para que os individuos se ponham a trabalhar e para que sejam azeitadas as
engrenagens do progresso cientifico: sejam elas os louros de suas descobertas ou a perspectiva

de lucrar com ela.

Foi assim que surgiu a ideia da patente. Primitivamente, como um sistema de
monopolios na Grécia antiga e que teve uso durante a Europa medieval; depois, renascida na
Veneza do século XV e aperfeicoada na Inglaterra do século XVI, como uma tentativa de se
obter uma balanca comercial favoravel; por ultimo, consolidada durante o século XVIII e
difundida mundialmente no século XIX, quando se iniciou o seu processo de

internacionalizagao.

O fato ¢ que a patente ¢ um documento que concede um monopdlio de exploragao aquele
que investiu horas de seu tempo e esforco de seu labor — e quicd, pecunia — para se chegar a
um invento, uma inovag¢do, uma solugdo pratica e diferente do estado da arte anterior para um
problema real da humanidade. Possui o objetivo primordial de, servindo como uma recompensa
pelo trabalho e génio criativo, incentivar o sobredito avango e o desenvolvimento cientifico.
Logo, ¢ de extrema necessidade que os Estados possuam solidos e eficientes sistemas de
concessdes de patentes, sob as duras penas de perderem em termos de tecnologia e de

investimentos, além de sofrerem defasagem econdmica.

Tendo isso em vista, o caso do Brasil alarma. Isto porque ha um grave problema reinante
no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), 6rgdo tupiniquim responsavel por
analisar e processar os pedidos de patentes, ao final decidindo por emitir ou ndo a carta de
concessao. Observando-se os dados colhidos ao longo dos tltimos anos, nota-se que existe uma
demora exorbitante entre a realizagdo de um pedido de patente por um pretenso inventor e a
decisdo final do Instituto, levando-se uma média de 7 a 14 anos. Esse tempo € muito superior
ao tempo de processamento dos pedidos de patente no mundo, o que pode trazer graves
prejuizos econdmicos e até mesmo sociais ao Brasil, e gera o chamado backlog de patentes,

fendmeno em que ha uma vultosa quantidade de pedidos de patentes a serem analisadas. No
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caso do Brasil, esta quantidade estd bem além da capacidade de processamento de seu escritorio

de patentes, sendo este reconhecido como um dos mais lentos do mundo.

Assim sendo, € necessario que sejam tomadas acdes urgentes para evitar o acamulo cada
vez mais crescentes de pedidos de patentes no ambito do INPI, se buscando medidas efetivas
para solucionar o backlog e, paralelamente, aliviar a curto prazo os efeitos pejorativos que um
tempo de pendéncia absurdo inflige nos usuérios do sistema patentario do pais. Contudo, tais
estratégias devem ser bem-pensadas, do contrario podem resultar em politicas publicas que
apenas mascaram o problema, e que a longo prazo podem se desvirtuar e agravar o problema,

ou gerar novos imbréglios.

E nesse ambito que se insere a presente monografia, a qual se propde a examinar as
causas e consequéncias juridicas e econdmicas, além de analisar as solugdes que tém sido
propostas ou intentadas para tentar se chegar a um alivio do backlog, ou pelo menos a atenuacao
de seus efeitos. Para alcangar tal objetivo, dividiu-se o trabalho em trés capitulos. O capitulo 2
caracteriza o instituto da patente, tanto a nivel mundial quanto na legislacdo brasileira, trazendo
0s conceitos basicos pertinentes ao tema, o seu desenvolvimento histérico, e a natureza juridica

conferida a patente pelo Ordenamento Juridico brasileiro.

O capitulo 3, por sua vez, visa desenvolver o problema do backlog de patentes no Brasil.
Para isso, primeiramente apresenta a sistematica do processo administrativo para a obtengdo de
patentes no Brasil em suas duas modalidades: a ordinaria, prevista na Lei 9.297 de 1996, ¢ a
implementada pelo Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes. Apds, caracteriza o
problema do backlog de patentes no mundo e também no Brasil, sublinhando sua gravidade e
delineando seus impactos para a sociedade, tanto quanto para o depositante que tem de aguardar

por muito tempo até a decis@o final do INPI.

Por fim, no capitulo 4 serdo abordadas as possiveis solu¢des ou remédios para os efeitos
negativos do backlog, colhendo-se dados sobre a possibilidade de sua implementagdo, caso
ainda ndo implementadas, ou discutindo-se os seus efeitos, caso ja implementados. Para isso,
foram selecionadas trés solugdes: o prazo variavel de concessdo de patentes, ja previsto na Lei
9.279 de 1996, a proposta de implementacao do exame simplificado de patentes feita pelo INPI
através da consulta publica n°® 02/2017, e a possibilidade de assinatura de mais acordos no

modelo PPH, dos quais o Brasil ja tem participagdo em alguns.
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2 O TRATAMENTO JURIDICO DA PATENTE

Para o desenvolvimento do presente tema proposto, € necessario, antes de tudo, se fazer
uma analise dos conceitos basicos relacionados ndo s6 a carta-patente, mas também aos direitos
da propriedade intelectual como um todo, conquanto o primeiro seja espécie dos ultimos no
Brasil. Ainda, conforme seja um instituto que tem desenvolvimento histérico de cunho
internacionalista, ¢ necessario tragar a sua origem na legislagdo nacional, a relacionando com
0s principais institutos internacionais sobre o tema. Por fim, apenas ap0s estas ilagdes, € que se

procedera a discussao de sua natureza juridica.

2.1 CONCEITOS BASICOS

Nesse sentido, mister se faz, antes de mais nada, definir a diferenga entre propriedade
intelectual, propriedade industrial e patente. Quanto ao primeiro desses, mais apurado seria
trazer conceito de Denis Borges Barbosa!, o qual integra, de maneira simples e sucinta, o artigo
2° da Convengdo para o Estabelecimento da Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual

de 1967, em acertada defini¢ao:

A Convengdo da OMPI define como Propriedade intelectual, a soma dos direitos
relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretagdes dos artistas
intérpretes e as execucgdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissodes de
radiodifusdo, as inveng¢des em todos os dominios da atividade humana, as descobertas
cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais € de
servigo, bem como as firmas comerciais e denominagdes comerciais, a prote¢ao contra
a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos
dominios industrial, cientifico, literario e artistico.

Os direitos da propriedade intelectual sdo, portanto, aqueles que advém de um ato
criativo de inventividade humana. Visam tutelar, lafo sensu, criagdes do espirito humano,
protegendo e assegurando ao criador uma gama de direitos que lhe sdo concedidos por ter
concebido e reproduzido em suporte fisico uma obra artistica, uma inven¢ao, uma marca,

etcetera. De fato, sua caracteristica primordial ¢ a de que protegem, antes de tudo, bens

'BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdu¢do a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 10.
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incorpéreos e imateriais, assegurando ao seu titular determinados direitos, em recompensa por

ter exercido aquele ato tinico de por determinada criagio no mundo.’

Por sua vez, os direitos da propriedade intelectual se dividem em dois ramos: o direito
de autor, ou direito autoral, e o direito industrial. Essa divisao se observa, primordialmente, pela

edicdo de leis.

Aquele cuida, antes, das manifestacdes artisticas e criativas, independente da sua
aplicacdo industrial. Quanto ao segundo ramo, ndo basta que haja a criagao de um invento do
espirito, de uma obra original e intelectivel, mas € preciso também que essa obra tenha aplicagdo
na industria, que possa ser manufaturada e comercializada; outrossim, que tenha um valor
econdmico ndo em razao da finalidade de apreciacdo e contemplacao artistica apenas, mas que
sirva, primordialmente, a industria e ao comércio, seja como produto, seja como meio de
possibilitar, acelerar, modificar, alavancar a producdo, efcetera. Em outras palavras, ¢
necessaria a sua aplica¢do industrial para que goze de prote¢do sob a égide dos direitos da
propriedade industrial. E preciso reforcar que o termo “industrial” deve tomar a acepgdo mais
ampla, de modo a se conformar ao texto do artigo 1, paragrafo 3, da Convengao da Unido de
Paris® (CUP) para abranger “ndo s6 a industria e ao comércio propriamente ditos, mas também
as industrias agricolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais (...)".

Em consonancia, € correto dizer que “o direito autoral protege a obra em si, enquanto o

direito de propriedade industrial protege uma técnica™

. Tal afirmacdo encontra respaldo na
legislacio de propriedade intelectual brasileira, conquanto a Lei 9.279 de 1996°, também
conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI), ou preveja o requisito de industriabilidade
para a protecdo de certas categorias de propriedade industrial, ou estabele¢a a atividade
industrial como insita a natureza da categoria a que se refere, como por exemplo, a marca e a

indicacdo geografica.® Ainda, encontra-se reforco a essa afirmacio no fato de que os direitos

"Nesse sentido: “While there are a number of important differences between the various forms of intellectual
property, one factor that they share in common is that they establish property protection over intangible things
such as ideas, inventions, signs, and information.” (BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. Intellectual Property
Law. 4 ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 375). Em tradugdo nossa: “Enquanto ha um nimero de
diferencas importantes entre as varias formas de propriedade intelectual, um fator que elas tem em comum ¢ que
elas estabelecem uma protegdo proprietaria sobre coisas intangiveis, como ideias, invengdes, sinais e informagao”.
30RGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). Convengiio da Uniéio de Paris
para a Protecio da Propriedade Industrial, revisio de Estocolmo (1967) (CUP), 14 de julho de 1967.
Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf. Acesso em: 13 maio 2018.

‘RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial. 7 ed rev. e atual. S3o Paulo: Método, 2017, p. 148.
SBRASIL. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Planalto. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso: 13 maio 2018.

®Qutrossim, também traz Newton Silveira diferenciagdo interessante: “Enquanto as obras protegidas pelo direito
de autor tétm como Unico requisito a originalidade, as criacdes do campo da propriedade industrial, tais como
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autorais passam a existir a partir do momento de cria¢do da obra, ao contrario dos direitos da
propriedade industrial, que apenas produzem efeitos apos o registro perante 6rgao competente.
No caso do Brasil, o 6rgao encarregado de promover esse registro apds processo administrativo

para sua concessdo ¢ o INPIL.

Em outro giro, o artigo 7° da Lei 9.610 de 1998 (Lei de Direitos Autorais) estabelece
um rol tdo-somente exemplificativo de categorias protegidas pelo direito de autor, bastando
apenas que uma obra seja uma criagiio do espirito originais fixadas em um meio tangivel.” Ao
contrario, o Direito Brasileiro estabeleceu rol taxativo para a classificacao de obras protegidas

pelo direito de propriedade industrial, que abrange, na licdo de Santa Cruz Ramos®:

O direito de propriedade industrial compreende, pois, o conjunto de regras e
principios que conferem tutela juridica especifica aos elementos imateriais do
estabelecimento empresarial, (i) protegendo as marcas e desenhos industriais
registrados e as invengdes e modelos de utilidade patenteados, e (i) reprimindo as
falsas indicagdes geograficas e a concorréncia desleal.

Tal rol esta de acordo com o diploma internacional da CUP, que prevé em seu ambito
de protecdo as patentes de invencdo, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos
industriais, as marcas de servico, o nome comercial, as indicacdes de procedéncia ou

denominacgdes de origem e a repressao da concorréncia desleal.

Doravante, o direito de propriedade industrial se debruca apenas sobre aquelas espécies,
conquanto contidas na Lei de Propriedade Industrial. Merece destaque, contudo, o fato de que
um mesmo objeto pode estar acobertado e protegido, simultaneamente pelo direito autoral e
pelo direito de propriedade industrial. Por exemplo, uma marca pode ser protegida tanto a titulo
de seu registro e seu valor comercial enquanto marca, quanto pela expressao criativa de seu
ator, gerando diversos feixes de relagdes juridicas. O mesmo pode ocorrer, por exemplo, com

um modelo de utilidade.

invengdes, modelos de utilidade e desenhos industriais, dependem do requisito da novidade, objetivamente
considerado” (SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual. 5 ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 2014). Todavia,
com a devida vénia ao doutrinador, tal conceito ndo parece adequado, conquanto néo se reporte a industriabilidade
inata as criagdes protegidas pelo direito da propriedade industrial.

"Esse rol exemplificativo e aberto, apesar do marcante desenvolvimento historico internacional dos direitos da
propriedade intelectual, ndo tem subsisténcia em paises de tradicdo de common law, que adotaram o sistema de
copyright para a defesa de direitos do autor. C.f. GOLDSTEIN, Paul. International Copyright: Principles, Law
and Practice. Nova lorque: Oxford University Press, 2001.

SRAMOS, op. Cit., p. 148.
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Em outro giro, a carta-patente, ou patente, objeto do presente estudo, € espécie do género
da propriedade industrial. Nesse sentido, sem exaurir o tema, tendo em vista que a analise da
sua natureza juridica sera esmiugada em se¢do posterior € apropriada deste trabalho, citamos

resumido conceito dado pelo professor Denis Borges Barbosa’:

Uma patente, na sua formulagao classica, ¢ um direito, conferido pelo Estado, que da
ao seu titular a exclusividade da exploragdo de uma tecnologia. Como contrapartida
pelo acesso do publico ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei d4 ao
titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente
mais produtiva em tais condi¢des a troca da exclusividade de fato (a do segredo da
tecnologia) pela exclusividade temporaria de direito.

Dessa defini¢ao depreende-se que a patente ¢ um documento que consubstancia o
referido direito exclusivo de exploracao de uma tecnologia, podendo esse mesmo direito ser
inclusive cedido ou licenciado negocialmente.'? E preciso pontuar, ainda, que a patente apenas
protege dois tipos especificos de tecnologia, nos termos do artigo 6° da Lei de Propriedade

Industrial: a invencao e o modelo de utilidade.

A inveng¢do ndo possui definicdo conferida pela legislagdo brasileira, embora a doutrina
a conceitue bem. Nesse sentido, Ricardo Negrdo!!, em consonancia com os requisitos para a
concessao da patente correspondente, afirma que: “€ possivel conceitua-la como o ato humano

de criacdo original, licito, ndo compreendido no estado da técnica e suscetivel de aplicagdo

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdu¢io a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 295.

19A Conveng¢io da Unido de Paris, por sua vez, ndo definiu o que seria uma patente. Conforme comentario ao
artigo 1, paragrafo 2 (c¢) do Tratado: “Although paragraph (4) of the Article under consideration gives an
enumeration of the different kinds of patents covered by the Convention. The said instrument does not contain any
definition of what a "patent" is. On this question, as in the case of the other subjects (utility models, etc.)
enumerated in the provision under consideration, the countries of the Union are free to define in their national
legislation the subject indicated, to which the Convention will then apply. If, as has been observed above, under a
given national law patents are granted also for varieties of plants the Convention will apply to these patents. (...)
For this purpose, a patent can be described as an exclusive right to apply an industrial invention”
(BODENHOUSEN, Georg Hendrik Christiaan. Guide for the Application for the Protection of the Industrial
Property as Revised at Stockholm in 1967. WIPO Publication, 1969, p. 21-22. Disponivel em:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf. Acesso em: 13 maio 2018). Em
tradugdo nossa: “Embora o paragrafo (4) do Artigo em consideragdo da uma enumeragdo dos diferentes tipos de
patentes protegidas pela Convengdo, o sobredito instrumento ndo contém qualquer defini¢éo sobre o que seria uma
‘patente’. Sobre essa questdo, como no caso de outros tipos (modelos de utilidade, etc.) enumerados na provisdo
sob consideragao, os paises da Unido sdo livres para definir em suas legislagdes nacionais o escopo indicado, para
o qual a Convengao ird entdo ser aplicada. Se, conforme observado acima, sob uma determinada lei nacional
patentes sao também concedidas para variacdes de plantas, a Convengao sera aplicada a essas patentes. Para esse
propoésito, uma patente pode ser descrita como um direito exclusivo a ser aplicado a uma invengao industrial”.
'NEGRAO. Curso de Direito Comercial e de Empresa: Teoria Geral da Empresa e do Direito Societario.
13 ed. Sao Paulo: Saraiva, 2017, p. 142.
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industrial (...)”. Mais sorte teve a categoria do modelo de utilidade, que ¢, de acordo com o

artigo 9° da Lei de Propriedade Industrial:

(...) o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que
apresente nova forma ou disposi¢do, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacgao.

Merece breve destaque, a titulo ladico, que o modelo e utilidade ¢ também chamado de

pequena invengdo'2,

Denis Barbosa'?, por sua vez, diferencia de modo mais marcante invento e invengio,
sendo este ultimo, espécie daquele género, sendo uma “criacdo industrial maior”. Assim,
modelos de utilidade ndao seriam invengdes, embora pertencessem ao género dos inventos.
Também esclarece que a lei se limita a dar um conceito negativo de invento, ao definir o que

ndo seria invento em seu artigo 10°.

Ainda, deve-se pontuar que o periodo de tempo para a exploragao dos direitos advindos
da patente no Brasil depende acerca de qual dessas categorias recaem os direitos
consubstanciados no documento. Sobre as invengdes, o tempo de protegdo ¢ de 20 (vinte) anos;
sobre os modelos de utilidade, tal prazo ¢ menor, de 15 (quinze anos). Ambos os prazos estdo
inscritos no artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, e sdo contados desde a data do protocolo

do registro de patente perante o INPI.

Todavia, a letra da lei prevé que o titular apenas podera gozar dos direitos advindos da
patente a partir ato do deferimento da patente pelo INPI, que ¢ ato final de um processo
administrativo, cujas especificidades se lograra demonstrar. Prevendo a possibilidade de uma
duragdo excessiva desse processo administrativo, € em uma vénia prévia concedida com o fito
de impedir que uma longa espera possa reduzir o periodo de tempo que o titular de uma patente
tera para exercer o monopolio sobre sua invengdo ou modelo de utilidade, o legislador previu
no paragrafo tnico do supracitado artigo 40 que “o prazo de vigéncia de uma patente nao sera
inferior a 10 (dez) anos para a patente de invengdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo
de utilidade (...)”. Como se demonstrara, o tempo excessivo de duragdo do processo

administrativo para concessao de patente tornam como que praticamente letra morta os prazos

2NEGRAO, op. cit., p. 142.
BBARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugio a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 296-297.
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previstos no caput, fazendo com que sejam os periodos de duragdo estipulados no paragrafo

unico aqueles que, na realidade, dominam hegemonicamente a pratica.

2.2 DESENVOLVIMENTO HISTORICO

E preciso ter em mente, antes de se realizar um estudo historico do desenvolvimento das
patentes no Brasil, que o direito de inventor remonta a uma génese internacionalista, sendo a
corrente do direito de propriedade intelectual altamente atrelada ao direito internacional, ainda
mais se levando em conta que, atualmente, buscam-se cada vez mais mecanismos de
harmonizagdo das leis de diversas jurisdi¢des'®. Assim, é preciso iniciar o estudo proposto pela

historia da patente como surgiu no mundo, e, apds, de sua introducdo na legislagdo brasileira.

Ha afirmagdes de que as primeiras formas de monopoélios por patentes teriam se
originado por volta de 500 A.C., em Sibaris, na Grécia, com a concessao de monopdlios sobre
a confeccao de novas receitas culinarias pelo prazo de um ano. Algumas outras fontes apontam
0s romanos como responsaveis pelas primeiras formas, ainda que rudimentares, da concessao
de monopdlios sobre invengdes humanas. O fato ¢ que admite-se que ndo ha consenso acerca

da origem de tal nocdo na antiguidade'”, sendo impossivel afirmar, com exatiddo, onde surgiu'®.
b b

Ao longo dos anos subsequentes, alguns monopdlios sobre invengdes e métodos foram
concedidos a seus inventores durante a Europa medieval, mas se tratavam de poucos casos de
concessdes reais de privilégios, geralmente ligados a mineragdo ou a tecelagem!’, e que ndo
chegavam a constituir um sistema juridico de patentes. A outro giro, também se assomava o
sistema de guildas na Idade Média, o qual, todavia, eram mais monopdlios coletivos sobre um
oficio em determinada localidade que uma recompensa por qualquer espécie de inventividade

de um criador individual.

4C.f, a propésito: BAECHTOLD, Philippe; HENNINGER, Thomas; MIYAMOTO, Tomoko. International
Patent Law: Principles, Major Instruments and Institutional Aspects. In: GERVAIS, Daniel J (Org.). International
Intellectual Property: a Handbook of Contemporary Research. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Limited, 2015; BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugdo a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003.

SADAMS, John N. History of the Patent System. In: TAKENAKA, Toshiko (Org.). Patent Law and Theory: a
Handbook of Contemporary Research. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2008, p. 101.
ISFISHER, Matthew. Fundamentals of Patent Law: Interpretation and Scope of Protection. Oxford: Hart
Publishing, 20017, p. 23.

7C.£. ibid., op. cit.
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De tal forma, foi apenas em 1474 que o mundo viu nascer uma verdadeira legislacao
patentaria. Foi Veneza, a época uma republica maritima que vivia a base do comércio e que
estava prestes a entrar no auge do fendmeno cultural conhecido como a Renascenca, que
terminou por consagrar o Estatuto de Veneza. As principais caracteristicas do sistema por ele

instituido, na verdade, ndo se afastam muito do nucleo dos sistemas de patentes modernos:

The Venetian Statute contained all of the essential features of a modern patent law. It
provided that the devices must be novel (new and ingenious, not previously made in
the Commonwealth) and reduced to perfection. It gave a term of protection (10 years),
provided for the licensing of the invention, and set out a procedure for determining
infringement, providing a remedy in damages and calling for destruction of the
infringing article. Furthermore, it reserved the right of the State to take and use the
invention for itself, a condition mirrored in the Crown use provisions of the current
United Kingdom Patents Act.19 In all aspects it evidences a modern approach to
patents'®,

De Veneza, o sistema de concessdo de monopdlios criado pelo Estatuto se expandiu
para o resto da Europa. Contudo, a existéncia de uma lei escrita versando sobre o instituto
permaneceu durante muitos anos restrita a Republica de Veneza. Foi apenas em 1623, e por
razdes econdmicas, que sob o reinado de James I da Inglaterra, essa nagdo editou o Statute of
Monopolies, se tornando assim o segundo Estado do mundo a ter uma legislagdo sobre patentes.
As fungdes desse estatuto podem ser resumidas em duas: primeiramente, revogar sumariamente
todas as patentes anteriormente concedidas'®, quer fossem sobre atividades?® ou sobre
invengoes; em segundo lugar, estabelecer um sistema de concessao de monopolios inteiramente

novo. Sob este sistema, a invencdo protegida deveria possuir novidade, gozaria de um tempo

18¢0 Estatuto de Veneza continha todos os elementos essenciais do direito patentario moderno. Ele previa que os
dispositivos deveriam ser novéis (novos e engenhosos, jamais antes feitos na Comunidade) e aperfeigoados. Ele
concedia um termo de protegdo (10 anos), previa a possibilidade de licenciamento da invengao, e estabelecia um
procedimento para constatar a violagdo, prevendo uma restituicdo em danos e intimagao para destruicao do objeto
da violacdo. Ademais, ele reservava o direito do Estado de utilizar a invengao para ele mesmo, uma condi¢ao
refletida nas provisdes de uso da Coroa do atual United Kingdom Patents Act. Em todos os aspectos, evidenciava
uma visdo moderna sobre patentes” (FISHER, op. cit., p. 26, traduc¢ao nossa).

YEmbora patentes tenham sido concedidas na Inglaterra desde, ao que se sabe, 1449, ndo havia uma legislagao
precisa sobre o tema, sendo as patentes mais um ato de concessao real do que um direito reconhecido ao titular por
leis pré-fixadas. Em verdade, o motivo principal para que o Statute of Monopolies tenha revogado todos os
monopdlios anteriores se da ao fato de que estes terminaram por gerar uma série de abusos e fraudes que estavam
minando a economia inglesa por volta do final do século XVI. C.f. COLSTON, Catherine; GALLOWAY,
Jonathan. Modern Intellectual Property Law. 3 ed. Nova lorque: Routledge, 2010; COUTURE, Marc; DUBE,
Marcel; MALISSARD, Pierrick. Propriété Intellectuelle et Université: entre la Libre Circulation des Idées et
la Privatisation des Savoirs. Presses de [’Universit¢é du Québec: Quebec, 2010. Disponivel em:
https://archipel.ugam.ca/3460/1/PI-univ.pdf. Acesso em: 15 maio 2018; FISHER, op. cit.

20Um dos principais problemas das cartas-patentes anteriores a 1623 na Inglaterra era o fato de que podiam recair
sobre atividades comuns e ja existentes, o que gerava os abusos referidos na nota anterior. Um dos mais famosos
desses exemplos encontra-se refletido no caso Darcy v Allin, em que foi levado a julgamento o direito da Coroa
de conceder monopolios sobre as vendas de baralhos de cartas (BENTLY; SHERMAN, op. cit., p. 376-377).
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de protecdo de 14 (quatorze) anos’!, e seria de titularidade e exploracdo exclusiva de seu

inventor:

Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters
patents (b ) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter
to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within
this realm (c ) to the true and first inventor (d ) and inventors of such manufactures,
which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e ),
so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices
of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (f ): the same
fourteen years to be acccounted from the date of the first letters patents or grant of
such privilege hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they
should be if this act had never been made, and of none other??.

A esse ponto, deve-se notar que tanto o Estatuto de Veneza quanto o Statute of
Monopolies trouxeram elementos que continuaram integrando a base do direito de propriedade
industrial, como, por exemplo, a exigéncia de que o invento protegido possuisse novidade e

aplicacio industrial®®

. Note-se que o estatuto versa que nao se concedera monopolios sobre
invengdes nocivas a lei e ao estado, antevendo as cldusulas de prote¢ao a moralidade e a Ordem

Publica que seria inserida no acordo TRIPS, cerca de trés séculos e meio depois.

O estatuto inglés possuiu um impacto tdo colossal e duradouro que langou as basesde
um sistema patentario que posteriormente vieram a ser espalhadas para as suas colonias, mais
notadamente os Estados Unidos da América, uma das nagdes mais importantes para o
desenvolvimento do direito de patente no século XIX?*. Nesse interim entre o século XVII e o

final do século XVIII, contudo, ocorreu a revolugdo industrial, evento que alterou

2ISobre a escolha dessa quantidade de anos para representar o tempo de protegdo, lecionam Lionel Bently e Brad
Sherman: “This period, which corresponds to two terms of apprenticeship, was based on the idea that in return for
the monopoly, the patentee would teach the new ‘art’ to two sets of apprentices” (ibid., p. 377). Em traduc¢ao nossa:
“Esse periodo, ao qual corresponde dois termos de aprendizagem, se baseou na ideia de que, em troca do
monopolio, o titular ensinaria uma nova “arte” as duas geragdes de aprendizes”.

22“Estabelecido também, que qualquer declaracdo dantes mencionada ndo deve se estender para quaisquer Cartas-
patente e concessoes de privilégio pelo termo de quatorze anos ou menos, de agora em diante a serem feitas, do
puro trabalho ou feitura de qualquer método ou novas manufaturas dentro deste reino ao verdadeiro e primeiro
inventor ou inventores de tais manufatures, que outros ao tempo da feitura de tais cartas-patentes e concessoes ndao
devem utilizar, de tal forma também que elas ndo sejam contrarias a lei ou perniciosas ao estado por aumentar
precos de bens na patria, ou prejudicial ao comércio, ou geralmente inconveniente: 0s mesmos quatorze anos a
serem contados da data da primeira carta-patente ou concessao de tal privilégio daqui em diante a ser feito, de
forma que elas mesmas devem ser de tal valor que elas deveriam ter caso este ato nunca tivesse sido feito, e nada
mais” (INGLATERRA. Statute of Monopolies 1623. Disponivel em: http://www.legislation.gov.uk/aep/Jal/21/3.
Acesso em: 17 maio 2018, tradugdo nossa).

BRAMOS, op. cit., p. 150.

2C. f. HOVENKAMP, Herbert J. The Emergence of Classical American Patent Law. Arizona Law Review. v. 58,
p. 263-306, 2016. Disponivel em:
https://scholarship.law.upenn.edu/faculty scholarship/1799/7utm_source=scholarship.law.upenn.edu%2Ffaculty

_scholarship%2F1799&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. Acesso em: 22 maio 2018.
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profundamente as raizes das economias de paises europeus. Como resultado indireto, o século
XVIII foi coroado com dois eventos de imenso porte: a Revolugdo Americana e a Revolucao

Francesa.

Foi apos a Revolugao Francesa, deflagrada em 1789, que foram aprovadas as leis de 7
de janeiro e de 25 de maio de 1791 pela Assembleia Constituinte da Franga, que instituiram um
sistema de patentes, em oposi¢do aquelas que haviam sido concedidas pela coroa até entio,
como uma reforma em oposi¢do ao Antigo Regime. Todavia, tal sistema patentario possuia
algumas singularidades. A primeira delas era que as patentes (em francés, brevet) deveriam ser
concedidas apds o simples pedido do requerente, sem qualquer exame prévio de sua novidade,
seu valor, ou mesmo da existéncia da inven¢do. Em segundo lugar, eram concedidas aquele que
primeiro realizasse o registro, pouco importando se este tivesse sido o inventor ou ndao. Em
terceiro lugar, o tempo de protecao variava de acordo com a opgao feita pelo requerente: no ato
do registro do pedido, poderia ele escolher se desejava que a sua patente valesse por 5 (cinco),
10 (dez) ou 15 (quinze) anos, sendo seu unico 6nus o fato de que deveria pagar uma taxa
proporcionalmente maior por um periodo de protecio maior®>. Em quarto lugar, e talvez como
fato mais curioso, as patentes nao possuiam forga juridica vinculante por ndo terem passado por
um exame prévio. Portanto, a validade juridica de uma patente apenas seria posta em prova
caso o seu titular movesse acdo judicial contra um suposto violador de seu direito de
exclusividade, ou um terceiro questionasse a validade da patente judicialmente; apenas nesta

acdo que seriam examinados os requisitos de validade de patente®S.

Ainda, era estabelecido ao requerente a obrigagdao de explorar economicamente a
invencao dentro de dois anos, sob pena de invalida¢ao do documento. As leis de 1791 também
previam que qualquer inveng¢ao que obtivesse uma patente em pais estrangeiro imediatamente
perderia a prote¢ao patentaria em solo franc€s, embora admitissem as chamadas patentes de
importagdo: ou seja, as patentes que fossem registradas primeiramente em pais estrangeiro

poderiam também gozar de protecdo na Franga®’.

MARCHAL, Valérie. Brevets, marques, dessins et modéles. Evolution des Protections de Propriété Industrielle
au XIXe Siécle en France. Documents pour 1’Histoire des Techniques. n. 17, p. 106-116, 2009. Disponivel em:
https://journals.openedition.org/dht/392#quotation. Acesso em: 18 maio 2018.

2ADAMS, op. cit., p. 127. Por esse mesmo motivo que toda carta-patente emitida possuia inscrito, em seu bojo,
um aviso de que o governo nao assegurava a sua validade por ndo ter passado por um exame prévio.

Yibid., p. 128.




23

Em 5 de julho de 1844 foi publicada nova lei, a qual institui um novo sistema de patentes
que, no entanto, trazia em seu bojo o espirito das leis de 1791. Sobre ele, e sua principal

alteracao:

L’essentiel tient certainement dans la définition méme du droit de propriété accordé a
I’inventeur envisagé comme «le droit exclusif d’exploiter a son profit » une
découverte ou une invention nouvelle, 1a ou les lois de 1791 lui accordaient une
« jouissance entiére et exclusive sur sa découverte » pour une durée déterminée. Seuls
les «nouveaux produits industriels », les « nouveaux moyens ou I’application
nouvelle de moyens connus pour 1’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel »
peuvent étre brevetés, a condition toutefois d’en indiquer les applications industrielles
dans la demande de brevet?,

Apenas a partir de 1901, com uma leve reestruturagdo do sistema de propriedade
industrial e a criacdo do Office National de la propriété Industrielle (ONPI) para o controle de
patentes concedidas. O controle, na verdade, era elaborado por um comité consultivo integrante
a este orgao. No que pese, contudo, a Lei de 1844 ainda viger, e ainda haver uma obrigacao de
que os exames realizados fossem meramente formais € ndo constituissem um exame-prévio, se
atendo apenas ao texto do pedido requerido, essa obrigacdo era poucas vezes respeitada pelos

examinadores consultivos:

Pourtant les membres du Comité consultatif n’hésitent pas a aller au-dela des limites
encore considérées comme légitimes a la toute fin du XIX° siécle. Loin de se limiter
a la lecture des intitulés, ils prétendent fonder leur examen sur le texte de la description
et, éventuellement, des schémas joints. Mais, pour éviter toute contestation, les voila
obligés d’insister dans leurs rapports sur le caractére superficiel de leur lecture en y
multipliant les citations et I’emploi de termes mettant en avant leur statut de simple
lecteur®.

A situacdo realmente apenas vem a mudar em 1968, muito depois da assinatura da

Convengao de Paris de 1883, quando finalmente se impds a obriga¢dao de que o escritério de

28«0 essencial é certamente sobre a propria defini¢do do direito de propriedade concedido ao inventor considerado
como « o direito exclusivo do explorador sobre seu lucro » de uma descoberta ou uma invengdo novel, onde as
leis de 1791 lhe concederam uma « fruicdo integral ¢ exclusive sobre sua descoberta » por uma duracdo
determinada. Apenas os « novos produtos industriais », 0s « novos meios ou a aplicagdo nova de meios conhecidos
para a obtencdo de um resultado ou de um produto industrial » poderiam ser patenteados, desde que sob a condi¢do
de se indicar as aplicagoes industriais do pedido de patente” (MARCHAL, op. cit., tradug@o nossa).

2%“Portanto os membros do Comité consultivo nio hesitavam em ultrapassar os limites ainda considerados como
legitimos ao final do século XIX. Longe de se limitarem a leitura dos titulos, eles afirmavam fundamentar seus
exames sobre o texto da descri¢do e, eventualmente, sobre os esquemas anexos. Porém, para evitar qualquer
contestacdo, eles eram obrigados a insistir em seus pareceres no carater superficial de sua leitura, multiplicando as
citacdes e empregando termos destacando seu status de simples leitores” (GALVEZ-BEHAR, Gabriel. Les Faux-
Semblants du Droit de I'Inventeur ou 1'Examen Clandestin des Brevets d'Invention dans la France de la Belle
Epoque. Documents pour [’Histoire _des Techniques. n. 17, p. 98-105, 2009. Disponivel em:
https://journals.openedition.org/dht/380. Acesso em: 19 maio 2018, tradugdo nossa.
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patentes responsavel (que a época havia sido renomeado para Institut National de la Propriété
Industrielle) procedesse a um exame prévio. Contudo, no século XIX o modelo francés ja havia

sido importado para outros paises, como a Bélgica, a Espanha e a Itélia.

Em outro giro, um pouco antes dos franceses terem editado as leis de 1791, os
americanos tinham passado também por sua revolu¢do. Os Estados Unidos da América
declaram sua independéncia da Inglaterra em 1776, resultando em uma sangrenta guerra de
emancipag¢ao, a qual culminou na rendi¢do das tropas inglesas apos a Batalha de Yorktown, em
1781, deixando o mundo em reviravolta. Apds a Independéncia, contudo, foi necessaria a
edi¢do de novas leis que viessem a se enquadrar no panorama da nova realidade social, politica

e econOmica dos Estados Unidos.

Com isso, o direito do inventor recebeu previsao na primeira e unica Constituicao
Americana a existir até os dias de hoje, sendo uma das atribuigdes do Congresso “to promote
the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors

the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries™°.

Assim, para regular o instituto constitucional, foi aprovado o Patent Act de 1790. Trouxe
como grande novidade ao direito patentario o requerimento de que o titular da patente poderia
ser apenas e tdo-somente o primeiro e verdadeiro inventor do objeto protegido®!. Com isso, e
também através do texto constitucional, que a politica de concessao de monopolios sofria uma
ruptura com o modelo anterior, visando ndo mais assegurar que as tecnologias fossem
exclusivamente empregadas na economia nacional e em prol de uma balanga comercial
favoravel, mas que de fato recompensassem o inventor € promovessem o progresso da ciéncia

e da tecnologia.

O pedido de patente deveria ser requerido perante um painel formado pelo Secretario da

Guerra, pelo Secretario de Estado e pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos. Este pedido

3%“promover o Progresso da Ciéncia e das Artes Uteis, ao assegurar por Tempo limitado aos Autores e Inventores
o Direito exclusivo sobre seus respectivos Escritos e Descobertas” (ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.
Constitution of the United States. Disponivel em:
https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm. Acesso em: 20 maio 2018, tradug@o nossa).

31 Antes disso, as patentes eram reguladas por leis editadas pela autoridade independente das Colonias, €, ap0s,
pelas autoridades estaduais. Apos 1790, os sistemas estaduais de patentes continuaram integralmente validos e
operantes, com as patentes estaduais sendo concedidas aqueles que importassem e pusessem em funcionamento
invengdes estrangeiras, ou que aprimorassem técnicas ou manufaturas ja descobertas. A grande desvantagem desse
sistema era que cada patentes apenas era valida em determinada circunscricdo estadual. A exclusividade do
Governo Federal para a concessao de patente apenas seria estabelecida nos anos 1960. C.f. ADAMS, op. cit., p.
127; KHAN, B. Zorina; SOKOLOFF, Kenneth L. History Lessons: The Early Development of Intellectual
Property Institutions in the United States. Journal of Economic Perspectives. v. 15, n. 3, p. 233-246, 2001.
Disponivel em: https://pubs.acaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.15.3.233. Acesso em: 20 maio 2018;
HOVENKAMP, op. cit.
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poderia ser deferido por, ao menos, dois ocupantes desses cargos, os quais deveriam estabelecer
o tempo de duracdo de uma patente, que ndo poderia ultrapassar o periodo de 14 (quatorze)
anos, assim como no sistema inglés. Apos o deferimento, o pedido passaria por novo exame
pelo Procurador-Geral, que, caso o aprovasse, levaria a carta-patente para assinatura pessoal
pelo Presidente dos Estados Unidos. Imediatamente apds a concessdo da patente, o titular

deveria enviar um documento contendo as especificagdes do invento de maneira detalhada:

“(...) the grantee or grantees of each patent shall, at the time of granting the same,
deliver to the Secretary of State a specification in writing, containing a description,
accompanied with drafts or models, and explanations and models (if the nature of the
invention or discovery will admit of a model) of the thing or things, by him or them
invented or discovered, and described as aforesaid, in the said patents; which
specification shall be so particular, and said models so exact, as not only to distinguish
the invention or discovery from other things before known and used, but also to enable
a workman or other person skilled in the art or manufacture, whereof it is a branch, or
wherewith it may be nearest connected, to make, construct, or use the same, to the end
that the public may have the full benefit thereof, after the expiration of the patent term

(2

De tal forma, ao mesmo tempo que se estabeleceu que o objeto de uma patente deveria
ser passivel de reprodugao por qualquer profissional da area, também se garantiu ao publico o
direito de conhecer de imediato o seu método de fabricacdo ou reproducao, assegurando-se o

cumprimento da finalidade a que se presta o direito patentario.

Um dos principais problemas desse sistema, contudo, era o fato de que os exames de
patentes se concentravam exclusivamente nas pessoas de trés representantes do Estado com
diversas outras atribuigdes politicas e que necessariamente ndo possuiam a expertise para
analisar as nuances técnicas dos pedidos registrados. A lei também ndo obrigava o painel a

proceder a um exame de novidade ou aplicagdo industrial do invento®?, bastando, para seu

32¢(...) o titular ou titulares de cada patente devam, no tempo da concessdo daquela, entregar ao Secretario de
Estado, uma especificacdo em escrito, contendo uma descri¢do, acompanhada com esbogos ou modelos, e
explicagdes e modelos (se a natureza da invengdo ou descoberta admitir um modelo) do objeto ou objetos, por ele
ou eles inventado ou descoberto, e descrito conforme sobredito, nas ditas patentes; que as especificagdes devam
ser tdo particulares, e os ditos modelos tdo exatos, ndo apenas para distinguir a inveng¢do ou descoberta dos outros
objetos anteriormente conhecidos e utilizados, mas também para permitir um trabalhador ou outra pessoa com
pericia na arte ou manufatura, da qual € um ramo, ou onde ela esteja o mais aproximadamente conectada com, para
fazer, construir ou utilizar aquela, com o fim de que o publico possa ter o seu beneficio integral, apds o fim do
termo da  patente” (ESTADOS  UNIDOS. Patent Act of 1790. Disponivel em:
https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent Act of 1790.pdf. Acesso: 20
maio 2018, traducao nossa).

3Embora fosse previsto no Patent Act que o invento deveria ser algo novo, na prética, ndo havia um verdadeiro
exame acerca desses requisitos, conquanto a lei nao esclarecesse o que se entendia por novidade: “The previous
registration system, modeled on British practices, had left issues of novelty and validity or appropriate scope in
patent applications to be resolved through civil actions, which proved to be an inefficient way of resolving
competing claims” (KAHN; SOKOLOFF, p. cit., p. 236).
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deferimento, que o painel devesse, conforme dita a lei: “deem the invention or discovery
sufficiently useful and important**”. Ou seja, o Patent Act ndo impunha, a essas autoridades,
requisitos objetivos de julgamento de um pedido de patente, tornando o processo muito

pessoal®”.

A medida que o Estados Unidos progredia economicamente ao longo do comego do
século XIX, contudo, alterou-se a concepgao do direito patentario como uma forma de restrigao
auto-imposta do Estado para a nogdio de um direito de propriedade titularizado pelo inventor®.
Essa concep¢io culminou na edi¢do de um terceiro Patent Act em 18367, que sedimentou o
sistema moderno de exame e concessao de patentes. A nova lei criou a figura do Escritdrio de
Patentes, e estabeleceu um procedimento preciso onde o examinador deveria analisar se o objeto
da patente era de fato um invento novo. O novo ato também introduzia o requisito de que a

invengao deveria possuir “utilidade” para a concessao da patente’.

A historia do direito patentario no Brasil comega, por sua vez, com a chegada da Familia
Real. Em maior precisdo, a primeira lei de patentes do Brasil foi o Alvara de 28 de abril de
1809, assinado por D. Joao VI. Este alvard, na verdade, tratava mais de um planejamento

econOmico da colonia, que logo se tornaria o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, do

34“Considerar a inven¢do ou descoberta suficientemente 1til e importante” (ESTADOS UNIDOS. Patent Act of
1790. Disponivel em:
https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent Act of 1790.pdf. Acesso: 20
maio 2018, traducao nossa).

3Por esses motivos que, talvez, durante os trés anos de vigéncia do Patent Act 1790 apenas 57 patentes foram
concedidas (FEDERICO, Pasquale Joseph. Operation of the Patent Act of 1790. Journal of the Patent and
Trademark Office Society. v.18, 1936, p. 244-246, apud HOVENKAMP, op. cit., p. 268).

3HOVENKAMP, op. cit., p. 271.

3"Houve um segundo Patent Act em 1793, que trouxe algumas mudangas em relagdo ao primeiro, dentre elas, a
simplificacdo do procedimento de exame e a definigdo do que seria o requisito da “novidade”. Contudo, retirou a
necessidade de que a analise do pedido de patente se concentrasse apenas e tdo-somente no que estava escrito no
texto do pedido. Nesse sentido: “The statute gave the Secretary no authority to examine prior art or assess the
proposed invention based on novelty usefulness, or any other factor outside of the application record” (ibid., p.
268-269).

38ibid., p. 296.

The 1836 Patent Act attempted to address these problems by creating the modern Patent Office with an appointed
commissioner who had the authority to appoint one or more “examining clerk[s]” to evaluate applications for
patentability. This examiner looked at each “alleged new invention or discovery” to determine whether the thing
described in the application “had been invented or discovered by any other person in this country prior to the
alleged invention or discovery thereof by the applicant...”. In addition, the examiner ensured that the subject of the
application had not been patented previously or described in a printed publication in either the United States or a
foreign country, or had not been “in public use or on sale with the applicant’s consent or allowance prior to the
application.” Once these conditions for patentability had been satisfied, “it shall be [the commissioner’s] duty to
issue a patent...”. If the applicant believed the application should have been approved but the Commissioner
disagreed, then the applicant could take the application to a review panel of “three disinterested persons, who shall
be appointed for that purpose by the Secretary of State,” and one of whom was an expert in the relevant area. Final
decisions of the panel could be challenged in court
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que do monopdlio concedido a inventores. Contudo, trazia em seu bojo os primeiros passos do

direito patentario no Brasil. Assim dispunha o alvara:

Sendo muito conveniente que os inventores e introdudores de alguma nova machina,
e invengao nas artes, gozem do privilégio exclusivo além do direito que possam ter ao
favor pecunidrio, que sou servido estabelecer em beneficio da industria das artes;
ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do sou novo
invento 4 Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e
fundamento delle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando
obrigadas a publica-lo depois, para que no fim desse prazo toda a Nagao goze do fructo
dessa invencdo. Ordeno outrosim, que se faca uma exacta revisdo dos que se acham
actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e
revogando-se todos os que por falsa allegag@o, ou sem bem fundadas razdes obtiveram
semelhantes concessdes™.

Assim sendo, o sistema instituido por D. Jodo VI se aproximava muito daquele
estabelecido pelo Statute of Monopolies, concedendo patentes por um periodo de 14 (quatorze)
anos. Também havia o aspecto de publicizac¢do do invento, que permeava o sistema americano,
e a necessidade de que o titular da carta-patente colocasse em funcionamento sua invengao,

para que esta fosse de pronto util a Nagao, sem contudo estabelecer prazo para fazé-lo.

Apo6s a independéncia, e sob os auspicios do Império, editou-se a Lei de 28 de agosto
de 1830. Estabeleceu que os introdutores de invengdes estrangeiras no Brasil ndo receberiam
uma patente, mas subsidios, embora tal regra nunca tenha entrado em pratica, conforme nunca
se tenha votado uma verba destinada a esses subsidios*’. Trouxe outras mudancas, como o
estabelecimento do prazo de vigéncia entre cinco e vinte anos e a previsao de que o método de
fabricacdo ou técnica de uma invencao s poderiam ser publicados pelo governo apds o fim da
vigéncia. Contudo, previa a possibilidade de compra de patente ou segredo industrial pelo
proprio governo, hipdtese em que a publicagdo estaria autorizada de imediato. Por fim,
estabeleceu prazo de dois anos para que o titular explorasse seu invento, sob pena de perda do

monopolio.

Tal diploma vigeu em terras nacionais até 1882, quando foi editada a Lei 3.129. Um ano
depois, entraria em vigor a CUP, que representou talvez o maior salto na historia do direito da

propriedade intelectual, e o primeiro passo na longa caminhada rumo a cada vez mais crescente

3BRASIL. Alvara de 28 de Abril de 1809. In: IMPRENSA NACIONAL. Colecc¢iio das Leis do Brazil de 1809.
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. Disponivel em:
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/18321/colleccao_leis 1809 partel.pdf?sequence=1.
Acesso em: 23 maio 2018.

“BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugio a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 14.
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internacionalizacdo do direito de patente. Esta convencao trouxe, além de pressupostos basicos
que deveriam ser adotados a nivel legislativo por paises signatarios, instrumentos de cooperacao
que facilitaram imensamente a exportagao e importacdo de patentes, incentivando a difusao de
conhecimento. Cita-se, a titulo de exemplo, o instituto da prioridade unionista, e o principio do
tratamento nacional, que serdo melhores versados em capitulo posterior do presente trabalho.
Em contraponto, consagrou o principio da territorialidade, segundo o qual cada brevé concedido
por determinado estado apenas seria valido dentro de seu territorio, em consonancia com sua
Soberania Nacional no ato de concessdo de patentes*!. Posteriormente, a Convengio veio a
sofrer seis revisoes ao longo dos anos: em Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925),

Londres (1934), Lisboa (1958), e a que estabeleceu seu texto atual, Estocolmo (1967).

Mister apontar que o Brasil foi um dos quatorze paises que “fundaram” a Convengao de
Paris, tendo participado das discussdes e negociagdes que levaram ao texto final do tratado, e
sido um dos signatarios originais*>. Contudo, nio foram necessarias modificacdes legislativas
para se adaptar ao texto da Convencao, haja vista que a sobredita Lei 3.129 de 1882 ja seguia

as tendéncias internacionais do direito de patente®.

Apos uma série de leis editadas apds 1882, todas realizando modificagdes de pouca
monta na Lei 3.129, o Brasil criou a Diretoria Geral de Propriedade Intelectual em 1923, 6rgao
responsavel por fazer as vezes de escritorio de patentes, que, contudo, foi extinto em 1931. Em
1933 foi criada a Diretoria Geral de Propriedade Intelectual, exercendo as mesmas fung¢des do

seu antecessor, porém com um significativo aumento em suas atribui¢des. Concomitantemente,

41G. H. C. Bodenhousen ilustra de maneira clara e sucinta de que modo operava-se esse principio: “In the field of
patents, for example, the Convention leaves the member States entirely free to establish the criteria for
patentability, to decide whether patent applications should or should not be examined in order to determine, before
a patent is granted, whether these criteria have been met, whether the patent should be granted to the first inventor
or to the first applicant for a patent, or whether patents should be granted for products only, for processes only, or
for both, and in which fields of industry and for what term” (BODENHOUSEN, op. cit., p. 15). Em tradugao nossa:
“no campo das patentes, por exemplo, a Convengdo deixa os Estados-membros totalmente livres para
estabelecerem os critérios para patenteabilidade, para decidirem se os pedidos de patentes devem ou ndo devem
serem examinados para poder se determinar, antes da concessdo da patente, se esses critérios foram preenchidos,
se a patente deve ser concedida ao primeiro inventor ou ao primeiro depositario de um pedido de patente, ou se as
patentes devem ser concedidas apenas a produtos, apenas a processos, ou para ambos, ¢ em qual campo da industria
ou por qual prazo”.

“Tendo, inclusive, assinado imediatamente todas as revisdes, com exce¢io da de Estocolmo, que s6 foi assinada
em 1990 (ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (ABAPI).
Propriedade Industrial no Brasil: 50 Anos de Historia. Sao Paulo: ABAPI, 1998, p. 24. Disponivel em:
http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf. Acesso: 24 maio 2018).

“BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugio a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 14.
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criou-se a Revista da Propriedade Industrial (RPI), que era publicada como um anexo ao Diario

Oficial da Unido**.

O Brasil logrou o seu primeiro Cédigo de Propriedade Industrial em 1945, o Decreto-
Lei 7.903, sobre o qual Denis Barbosa* afirma ser “uma excelente peca legislativa” com
disposicdes penais que apenas foram revogados em 1996. Foi substituido pelos Codigos de

1967, 1969, ambos também instituidos por Decreto-Lei, até a elaboracdo do Codigo de 1971.

E preciso, no entanto, salientar que a década de 1970 foi crucial para o desenvolvimento
da propriedade industrial. Foi nesse ano que se criou a Organizacao Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI) através da Convencdo de Estocolmo de 1967. Assim, foi fundada uma
agéncia especializada da Organizacao das Nacdes Unidas cujo objetivo primordial se traduziria
em estimular o desenvolvimento internacional de mecanismos de cooperacdo em matéria de
propriedade intelectual®®. Atualmente, além de ser o depositario e gestor de tratados
internacionais de propriedade intelectual, também promove a difusdo do conhecimento sobre o
tema, realiza estudos e coleta dados relacionados a propriedade intelectual, participa de

discussdes e negociacdes na seara, dentre outras atividades.

No mesmo ano, no Brasil, foi criado o INPI, objeto deste estudo, através da Lei 5.648,
e em 1971 foi editado nova Lei da Propriedade Industrial (Lei 5.772). Em 1972 foi reformulado

o formato da RPI para o de revista autdbnoma, impressa e vendida com assinatura.

Entre 1971 e a edi¢do da atual lei vigente, em 1996, assinalam-se diversas mudangas no
cenario politico e econdmico nacional e global. A principal talvez seja o processo de
redemocratizagao, iniciado em 1988, e de reestruturagdo econdmica que se procedeu durante a
década de 90 no pais. Foi com a Constituicdo Federal de 1988 que se estabeleceu clausula

constitucional de prote¢io a Propriedade Intelectual®’:

Art. 5°. Omissis
(...)

XXIX - alei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para
sua utilizagdo, bem como protegao as criagdes industriais, a propriedade das marcas,

#Organizagdio  das  Nagdes  Unidas (ONU). OMPL. ONU  Brasil.  Disponivel em:
https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/. Acesso em 24 maio 2018. Tal definigdo, de fato, encontra-se de acordo
com o disposto no artigo 3° da Convengao de Estocolmo.

“BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugio a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 15.

40ONU. OMPI. ONU Brasil. Disponivel em: https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/. Acesso em 24 maio 2018.
Tal defini¢do, de fato, encontra-se de acordo com o disposto no artigo 3° da Convengdo de Estocolmo.
Y7BRASIL. Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988. Planalto. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 6 jul. 2018.
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aos nomes de empresas ¢ a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social
e o desenvolvimento tecnologico e econdmico do Pais;

Nesse meio tempo, o Codigo atual foi antecedido pelas negociagdes da chamada
Rodada Uruguai do Acordo de Tarifas e Comércio (GATT), que terminou por influenciar no
projeto final da LPI atual*®. Tais negocia¢des culminaram, no ano de 1994, em uma série de
tratados internacionais, mais notadamente no Acordo de Marrakesh, que criou a Organizagao
Mundial do Comércio (OMC) e no Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade

Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS).

Uma das principais disposi¢cdes do TRIPS ¢ a sua remissdo direta a CUP, e a imposi¢ao
da Obrigacao, a seus membros, de cumprirem-no, a0 menos no que diz respeito as provisdes de

carater substancial sobre direitos da propriedade intelectual®’

. Sua maior inovagao, no entanto,
foi a previsao de que patentes deveriam serem concedidas a medicamentos, tema cuja discussao
afetou o Brasil na edicdo da nova lei. Também trouxe, em seu bojo, uma cléusula de exclusao
de patentes que agredissem a moralidade e a ordem puiblica®®, e uma clausula que regra e limita
o licenciamento compulsorio. Também criou um sistema de resolugdo de controvérsias sobre
sua interpretacdo, cujos julgamentos sdo proferidos pela propria OMC. De maneira geral,
conquanto se afirma que quase ndo tenha surtido tanto efeitos nas legislacdes de paises mais

industrializados, o TRIPS gerou modificagdes mais marcantes em paises em

desenvolvimento®!.

Assim foi que o Brasil, influenciado pela Rodada Uruguai, mas ja antevendo a
necessidade de reforma, promulgou um conjunto de novas leis sobre a matéria da propriedade
intelectual, dentre elas, a Lei 9.610 de 1998 (Lei de Direitos Autorais), a Lei 9.609 de 1998 (Lei
de Programas de computador) e a Lei 9.279 de 1998, que ¢ objeto do presente trabalho, e que

serd mais detalhada logo a frente.

“®BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducio a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 17.

“ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO (OMC). Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, 15 de abril de 1994. Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf. Acesso em: 25 maio 2018.

Cl4usula que, contudo, deixou margem para que os signatarios conformassem o que seria contrario 4 moralidade
e a ordem publica, conquanto estes conceitos seriam varidveis e apenas apreensiveis dentro de determinada
realidade historica, socioldgica e geografica. C. f. CORREA, Carlos M. Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement. Oxford: Oxford Univerity Press, 2007; NEGRAO,
op. cit.

SIBENTLY; SHERMAN, op. cit., p. 398.
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Também merece destaque o Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes (PCT)>2.
Sua relevancia se destaca devido ao fato de que previu a possibilidade de um sistema alternativo
de deposito internacional, onde o depositario que opte por este sistema se utiliza da propria
OMPI ou de um escritorio nacional filiado ao PCT, para a realizagdo de uma fase internacional
de exame prévio do pedido. Suas nuances serdo melhores esclarecidas em topico apropriado,

no curso deste trabalho.

Outrossim, apos o acordo TRIPS, o direito internacional ndo permaneceu estatico em
termos de desenvolvimento na area do direito da propriedade industrial. Novas convengdes e
tratados sairam das negociagdes para a assinatura durante as ultimas duas décadas, denotando
uma intensa aproximacao da chamada harmonizag¢ao do direito industrial, e uma caminhada em
direcdo a lendaria patente internacional. Apontam-se, como exemplo, o Tratado-Lei de Patentes

(PLT) de 2000, assinada mas ainda nao ratificada pelo Brasil.

2.3 NATUREZA JURIDICA DA PATENTE

E preciso ter em mente, antes da analise da natureza juridica da patente, que, além do
seu regramento convencional dado pela LPI, também ¢ assegurada pela Constituicao Federal
de 1988 (CF) em seu artigo 5°, inciso XXIX. Outrossim, ainda sdo vigentes no Brasil tratados
internacionais sobre o direito patentdrio, conforme delineado no topico anterior. De tal forma,
o Brasil assinou a ratificou os seguintes: a Convencdo da Unido de Paris, o Acordo de
Neuchatel, a Convengdo da OMPI, o Acordo TRIPS e o PCT. Também, conforme ja indicado,

¢ signatario do PLT, sem que o tenha ratificado.

Nesse sentido, é preciso especificar que a aplicabilidade dos tratados ratificados a ordem
juridico-normativa ¢ imediata, passando a ter imediatamente carater supralegal, revogando
disposi¢cdes anteriores contrarias a eles, ¢ (embora o tema seja controverso na doutrina)

obstando a edicdo de leis posteriores que venham a contraria-lo>>. Acerca do PLT, por ndo ter

S20MPI. Tratado de Cooperacio em Matéria de Patentes, 19 de junho de 1970, modificado em 28 de setembro
de 1979, em 3 de fevereiro de 1984 e em 3 de outubro de 2001. Disponivel em:
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf. Acesso em: 26 maio 2018.

>3Essa é a opinido de Valério Mazzuoli, com a qual concordamos, embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha
criado uma jurisprudéncia segunda a qual tratados internacionais teriam a eficacia de leis ordinarias, podendo ser
derrogados com a edi¢do de lei nacional posterior. C. f. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direito
Internacional Publico. 5 ed. rev. atual. e ampl. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
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sido ainda ratificado, ndo faz parte de modo integral do ordenamento juridico brasileiro, ndo
possuindo suas regras exigéncia de cumprimento; todavia, uma norma de Direito Internacional
Publico insculpida no artigo 18 da Convencao de Viena do Direito dos Tratados de 1969, obriga

o Estado brasileiro a nfio praticar atos que viriam a frustrar o objeto e a finalidade daquele>®.

Estabelecidas as fontes do direito de patente, juntamente com a LPI, esta delineado o
quadro do qual decorre sua natureza juridica. Nesse interim, ¢ mais significativo analisar a
natureza juridica dos direitos da propriedade intelectual como um todo, conquanto guardem

extrema semelhanca na forma como se manifestam.

E incontestavel, sobre sua natureza, que o direito da propriedade industrial ocupa a
alcada do direito privado, e, sem duvidas, sdo direitos subjetivos, conquanto se enquadrem
perfeitamente na definicdo destes, que, na ligdo de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald®:
“dizem respeito ao poder de exigir ou pretender de alguém um comportamento especifico”. E
incontestavel também que estes se dividem em trés categorias: o direito obrigacional, os direitos
reais e os direitos da personalidade. A partir desse ponto, surge-se a divida, muito difundida,

sobre a qual dessas areas eles conformar-se-iam.

De plano, deve-se excluir a hipdtese de que direitos da propriedade industrial integrem
os direitos obrigacionais, uma vez que a principal caracteristica dos direitos pessoais € o fato
de que “consiste num complexo de normas que regem relagdes juridicas de ordem patrimonial,
que tém por objeto prestacdes de um sujeito em proveito de outro”®. Os direitos concedidos
pela propriedade industrial, pelo contrario, decorrem de um monopolio reconhecido pelo estado
que gera uma obrigagdo negativa para todos os demais individuos de nao explorarem aquele
invento, modelo de utilidade, marca, indicagdo geografica, etcétera. De tal forma, possuem uma

forte caracteristica de obrigagdo erga omnes, nao podendo integrar o ramo dos direitos pessoais.

Resta, portanto, definir se integrariam o ramo dos direitos reais ou da personalidade.
Dessa forma que Ricardo Negrio®’ chama a atengiio para a existéncia de trés correntes acerca

do tema:

%ONU. Conven¢io de Viena do Direito dos Tratados, 23 de maio de 1969. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm. Acesso em: 28 maio 2018.
SSFARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, v. 1. 11 ed. rev. ampl. e atual.
Salvador: JusPodivum, 2013, p. 33.

S GONCALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 2: Teoria Geral das Obrigagdes. 11 ed.
SaoPaulo: Saraiva, 2014, p. 18.

S'NEGRAO, op. cit, p. 141.
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Muito se discute na doutrina acerca da natureza juridica dos direitos da propriedade
industrial. H4 quem sustente tratar-se de um direito pessoal equivalente a protecdo
que se da aos atributos da personalidade de qualquer pessoa, natural ou juridica.
Outros entendem tratar-se de bem imaterial, de carater patrimonial, tdo somente. Uma
terceira corrente concebe a propriedade industrial como dualista, compreendendo, de
um lado, elementos pessoais — porque o ato criativo ¢ emanagdo da personalidade de
quem o concebeu —, e, de outro, elementos patrimoniais, que podem ser explorados
economicamente.

Também chega a citar Pupo Correia®® para criticar a primeira doutrina, afirmando que,
apos o ato registro de um objeto da propriedade industrial, o direito “autonomiza-se da pessoa
do seu criador, ndo podendo, por isso, ser-lhe atribuida uma natureza que se confunda ou
permanega ligada a personalidade deste”. Entende, portanto, que a LPI consagrou a propriedade

industrial como um bem movel de carater incorporeo.

Newton Silveira® entende, por sua vez, que a propriedade intelectual tutelaria dois tipos
de bens imateriais: os sinais distintivos, afeitos as empresas (o que poderiamos exemplificar
como as marcas ¢ as localizagdes geograficas) e as criagdes intelectuais, afeitos a seus criadores
(como as obras protegidas pelo direito de autor e as patentes). Sobre esta ultima categoria, que
nos interessa, o professor atribuiu as criagdes do direito de autor a prote¢do pelo direito civil,
enquanto as criagdes do direito da propriedade industrial restariam tuteladas por normas de

carater comercial. Contudo, faz uma ressalva a essa divisao:

No entanto, a divisao da propriedade intelectual sobre as criagdes do espirito em duas
areas do direito privado tornou-se inadequada no mundo contemporaneo. Enquanto a
obra artistica nao for publicada e os planos de uma inveng¢ao estiverem guardados na
gaveta do inventor, ambos (autor e inventor) encontram guarida no direito civil, até
porque, estando na esfera da privacidade, a obra e a invengao sdo, nessa fase, objeto
de direitos de personalidade.

Obviamente, o doutrinador compara esse direito do inventor ao direito moral do autor
ao ineditismo de sua obra®®. Ao apontar tal fato, Silveira parece tocar no ponto nevralgico da
critica feita por Correia e Negrao. Contudo € preciso ter em mente que a excecao fornecida por
aquele ¢ proveniente do art. 195 da LPI, que tutela a prote¢ao contra a concorréncia desleal e o

segredo industrial, e ndo se aplica ao caso do direito patentario, conquanto este apenas passe a

SSCORREIA, Miguel J. A. PUPO. Direito Comercial. 6 ed. Lisboa: Ediforum, 1999, p. 291 apud NEGRAO, op.
cit., p. 141.

SILVEIRA, op. cit., p. 77-78.

%Nessa esteira, Rodrigo Moraes defende que os direitos morais do autor integram a categoria dos direitos da
personalidade natos. MORAES, Rodrigo. Os Direitos Morais do Autor: Repersonalizando o Direito Autoral.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 10-11. Disponivel em:
http://www.rodrigomoraes.com.br/arquivos/downloads/Os_Direitos Morais_do_Autor  Rodrigo Moraes.pdf.
Acesso em: 29 maio 2018.
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entrar em contato e tutelar a invengdo a partir do momento que o inventor entra em contato com
os 6rgdos administrativos de recebimento de pedidos de patente. Ainda, sobre a questdo, Denis

Barbosa®! se manifesta da seguinte forma:

Ora, se ¢ conceptivel estender a no¢do de “propriedade”, das coisas tangiveis, as
concepgdes intelectuais, ¢ dificil fazé-lo a atividade empresarial, sem assemelhar tal
“propriedade” as exclusividades legais de pratica empresarial; aos monopolios, enfim.
E certo que o autor de uma invengio tem seu direito personalissimo de ver tutelada a
autoria. Mas tal tutela ndo esgota o campo da propriedade industrial.

()

Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas sdo direitos absolutos,
exclusivos, de carater patrimonial. Onde encontraremos normas relativas a figuras
juridicas similares, sendo nas disposi¢des referentes com direitos reais? Na
inexisténcia de normas especificas e na propor¢ao em que as regras aplicaveis a coisas
tangiveis o sdo a atividades humanas, os direitos reais serdo paradigma dos direitos
de propriedade industrial.

De tal forma, deve-se ter em mente que a busca por uma natureza juridica no direito de
patente apenas pode ter azo dentro de uma concepgao juspositiva de direito, uma vez que a
patente ¢ um monopdlio artificial que foi criado pelo Estado com o fulcro de, inicialmente,
proteger a balanca comercial nacional, e, em anos mais recentes, estimular o desenvolvimento
da ciéncia e tecnologia®>. Nesse sentido, “ndo se concebe a propriedade intelectual —
especialmente no ambito patrimonial — como um direito natural, posto que proveniente de uma
ficgdo, de um artificio criado e mantido pelo Estado®*. Pelos motivos acima inscritos, portanto,
o presente trabalho adota a tese apoiada por Barbosa, Correia e Negrao, enquadrando a patente

como um bem patrimonial mével de carater incorporeo, proxima dos direitos reais.

S'BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugio a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 78.

62E assim que Denis Barbosa a qualifica: “A raiz historica e os fundamentos constitucionais da propriedade
intelectual sdo muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanistica; como se vera,
disto resulta que — em todas suas modalidades — a propriedade intelectual ¢ ainda mais funcional, ainda mais
condicionada, ainda mais socialmente responsavel, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma
de propriedade” (ibid., p. 27).

SNUNES BARBOSA, Pedro Marcos. Direito Civil da Propriedade Intelectual: o Caso da Usucapido de
Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 40. Nesse sentido, ainda, c. f. BARBOSA, Denis Borges. Uma
Introducéo a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
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3 O PROBLEMA DO BACKLOG DE PATENTES NO BRASIL

Para caracterizar o problema da demora do processo administrativo para obten¢ao de
carta-patente no Brasil, este trabalho se propde a, primeiramente, estabelecer qual a sistematica
para a sua obteng¢ao perante o INPI, desnudando a tramitagao do processo administrativo. Apds,
estudar-se-a o problema do backlog de patentes, que esta intimamente ligado com o problema
do tempo de pendéncia. Nessa oportunidade, o termo backlog e suas implicagdes economicas
serdo analisados, focando-se no tamanho do problema no caso do Brasil. Ainda, se estudara a
natureza juridica do pedido de patente, aprofundando-se em quais os direitos possui o

depositante enquanto aguarda decisdo pelo INPIL

3.1 SISTEMATICA PARA A OBTENCAO DE CARTA-PATENTE

Para se obter a carta-patente, o inventor pode utilizar-se do sistema comum de obtengao
de patentes, instituido pela LPI e processado inteiramente perante o INPI. Nesse sentido, sera
eles descrito ao longo deste topico. Contudo, também ¢ mister que seja analisado outra via que
o depositante possui: o depdsito por meio do PCT. No Basil, também estdo vigentes os acordos
Patent Prosecution Highway. Contudo, devido a relativa novidade de tais acordos e seu uso
como meio de combate ao Backlog de patentes, esse tema sera abordado no proximo capitulo

deste trabalho.

3.1.1 Deposito Nacional

O processo para a obtencao da carta patente, no Brasil, ¢ longo e tortuoso, possuindo
uma série de passos e um periodo minimo de duragdo. Todavia impende realizar um breve relato
sobre seus aspectos basicos, ndo se reportando, por motivos de extensdo do presente trabalho,
a minucias acentuadas sobre o aludido procedimento. Estas serdo tratadas na medida em que se
demonstrem, na pratica, um empecilho a celeridade de processamento do pedido de patente,

conquanto seja isto pertinente ao tema abordado.
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O processo administrativo para a obten¢do de patentes comega, naturalmente, com o
deposito do pedido de patente perante o INPI, pelo legitimado a deposita-lo, que sera, nos
termos do art. 6°, §2° da LPI, o proprio inventor, seus herdeiros, o cessiondrio, ou “aquele a
quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestagdo de servigos determinar que pertenca a
titularidade™®*. O art. 7° manda que, caso a invencao tenha sido criada por dois autores de modo
independente, serd a patente concedida ao que primeiro realizar o pedido, de tal forma
consagrando o sistema first-to-file”, semelhante ao recentemente implantado nos Estados

Unidos®.

O pedido de patente depositado deve estar munido, necessariamente, de um
requerimento, de relatorio descritivo, de reivindicacdes®’, de desenhos (se for o caso), de

resumo®® e do comprovante de pagamento referente ao valor do depdsito.

No caso do relatorio, deve “descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a
possibilitar sua realizagdo por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma

de execucdo”®’. Ja sobre as reivindicacdes:

As reivindicagdes, que tragam o escopo juridico da exclusividade, deverdo ser
fundamentadas no relatorio descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e
definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da protegio’.

%Desde 20/03/2013, o deposito pode ser realizado através da plataforma e-patentes do INPI, conforme a Resolugio
INPI n° 62 de 2013.

%Primeiro a requerer (tradugio nossa).

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducio a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 359; RAMOS, op. cit., p. 174.

7Sobre as reivindicagdes, estas devem determinar a extensdo da matéria requerida no pedido. Assim, “a
reivindicacdo € a base legal da protecao patentaria, de modo que seus termos e estruturacao definem os limites da
prote¢do conferida por uma patente, evidenciando possiveis infracdes dos direitos por terceiros” (GARCEZ
JUNIOR, Silvio Sobral. A evolu¢io de pedidos de patente com analise pendente no INPI : construindo
alternativas para proteciao do depositante e diminuicio do blacklog. 2015. 109 f. Dissertacdo (Mestrado em
Outros) - Universidade Federal de Sergipe, Sdo Cristovao, 2015, p. 26).

88Segundo o Manual do Depositante de Patente, fornecido pelo proprio INPI, o resumo é: “Descri¢do suméria do
objeto do pedido de patente devendo ser iniciado pelo titulo, ressaltando de forma clara a matéria objeto de
protecdo (...). Deve englobar as caracteristicas técnicas, a solug@o para o problema descrito e seus principais usos,
tendo como finalidade principal facilitar a busca do pesquisador nos Bancos de Patentes” (Diretoria de Patentes
do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (DIRPA). Manual para o Depositante de Patentes. INPI, 2015,
p. 19-20. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-
patentes.pdf . Acesso em: 24 jun. 2018).

89LPI, art. 24, caput. O paragrafo unico traz especificidade para o caso de depdsito de material bioldgico: “No caso
de material bioldgico essencial a realizacao pratica do objeto do pedido, que ndo possa ser descrito na forma deste
artigo e que nao estiver acessivel ao publico, o relatorio sera suplementado por deposito do material em instituigao
autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional”.

"BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdu¢io a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 379.
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Apo6s a o depdsito do pedido, seguindo o art. 20 da LPI, o pedido passa por exame
preliminar formal, que pode ser realizado apenas pelo Servigo de Exame Formal Preliminar da
Diretoria de Patentes do INPI (DIRPA)’!. Este exame preliminar visard averiguar se este esta
devidamente instruido, sendo protocolado, caso afirmativo. Contudo, caso ndo esteja instruido
com os documentos legalmente exigidos, o INPI notificard o depositante para que este
complemente o pedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento ou devolugdo do

pedido.

Apos, o pedido permanecerd em periodo de sigilo durante 18 (dezoito meses), contados
a partir da data de depodsito ou da prioridade mais antiga, sendo, ao final, publicado na Revista
de Propriedade Intelectual (RPI), através do qual o piiblico tera acesso a invengio’?. Admite-se
que o depositante possa requerer que a publicacdo seja adiantada. A publicacao no periddico
nao contera todos os dados do pedido de patente, mas apenas dados identificadores do pedido,
segundo o art. 30, §2° da LPI. Todos os demais documentos pertinentes, no entanto, devem

I’>. E com a publicagdo que, além de haver a

estar ao alcance do publico no proprio INP
revelacdo do invento a sociedade, possibilitar-se-a que os terceiros interessados tomem

conhecimento do pedido e possam se manifestar e interferir no procedimento.

Depois de 60 (sessenta) dias da publicacdo, o depositante ou um interessado podem
requerer o exame técnico do pedido. Mencione-se que, ultrapassado o prazo de 36 (trinta e seis)
meses da data do deposito do pedido ou de sua anterioridade, caso ndo seja requerido o exame,
ha o arquivamento, podendo haver o desarquivamento se paga uma retribui¢do no prazo de 60
(sessenta dias). Durante qualquer momento até o requerimento do exame, o depositante pode
realizar alteracdes em seu pedido, desde que adstritas a matéria inicialmente depositada. O art.
34 ainda autoriza que o INPI exija a apresentagdo, em 60 (sessenta) de documentos que julgue

necessarios, sob pena de arquivamento.

Sobre a necessidade de impulso do préprio requerente para realizacao do exame, Santa
Cruz Ramos’™ esclarece que se trata de uma disposi¢io acertada e com uma justificativa

econdmica:

"IDIRPA. Manual para o Depositante de Patentes. INPI, 2015, p. 27. Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf . Acesso em:
24 jun. 2018.

2A partir da Resolugdo do INPI n° 117 de 2005, a RPI deixou de ser veiculada em papel, sendo publicada
exclusivamente em sitio on-line (INPI. Estai no ar a mnova RPIL Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/noticias/revista-da-propriedade-industrial-faz-84-anos-e-ganha-novo-formato. Acesso
em: 11 jun. 2018).

3Atualmente, a consulta a todos esses documentos também pode ser feita on-line, através do site do INPI.
“RAMOS, op. cit., p. 180.



38

E que muitas vezes os pedidos de patentes, apés o deposito, perdem o objeto,
provocando desinteresse dos proprios inventores. Isso ocorre porque a velocidade do
desenvolvimento tecnoldgico e cientifico atingiu um grau tdo espetacular que, ndo
raro, uma invengao € superada por outra em curtissimo espaco de tempo, tornando-se
obsoleta.

\

o

Durante o exame, sera elaborado o relatéorio de busca e parecer relativo

o~

patenteabilidade do pedido, sua adaptacdo a natureza reivindicada, a reformulacdo ou
necessidade de complementacdo de exigéncias técnicas, segundo o art. 35 da LPI. Deve-se
rememorar que os requisitos para a patenteabilidade estdo descritos no artigo 8° da LPI:
novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial. O artigo 10 estabelece hipoteses de nao-

patenteabilidade, enquanto o artigo 9° ainda estabelece um quarto requisito: a licitude’.

Na hipotese de entendimento pela patenteabilidade do pedido, de seu enquadramento a
natureza reivindicada, ou da necessidade de cumprimento de exigéncias (em suma, caso o
parecer opine pela ndo-concessao da patente naquele determinado momento), sera o requerente
intimado a se manifestar em 90 (noventa) dias. Caso haja novas exigéncias, e estas ndo forem

cumpridas, o pedido serd arquivado definitivamente, sem direito a recurso.

Concluindo-se o exame técnico, havera a decisdo final pelo INPI, concedendo ou
negando a patente.Em caso de negativa, pode haver a interposi¢do de recurso ao presidente do
INPI no prazo de 60 (sessenta) dias, com efeitos devolutivo e suspensivo, conforme art. 212 da
LPI. Apés a interposicao de recurso, pode haver a intimagao dos interessados para a oposi¢ao
de contrarrazdes, e também intimag¢do para complementacdo de exigéncias, caso o INPI
entenda; cada uma destas no mesmo prazo disposto para o recurso. A decisdo do presidente ¢
irrecorrivel administrativamente, nos termos do art. 215 da LPI, cabendo sua revisao apenas
mediante processo de nulidade de patente ou do uso do Poder Judiciario, como sugestiona Santa

Cruz Ramos’®.

A partir do deferimento, tem o depositante o prazo de 60 (sessenta) dias para pagar a
retribui¢dao devida, e mais um prazo suplementar de 30 (trinta) dias, ao final do qual, se nao
houver adimpléncia, o pedido sera definitivamente arquivado. Havendo o pagamento da
retribuicdo, haverd em seguida a publicacdo do ato de concessdo da patente, finalizando-se o

procedimento.

75 Assim pensa Ricardo Negrdo, com o qual concordamos. C.f. NEGRAO, op. cit.
' RAMOS, op. cit., p. 181.
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Ap6s o deferimento, o titular gozard da carta-patente, juntamente com todos os seus
efeitos. Seu direito primordial ¢ aquele garantido pelo artigo 42, o qual lhe confere “o direito
de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar com estes propositos” o produto consubstanciado na patente, ou processo ou produto
oriundo do processo protegido pela patente. A infracdo da patente garante ao titular o direito de
exigir indenizagdo por perdas e danos contra aquele que explorou o seu objeto da patente,
inclusive durante o periodo em que a patente ainda ndo havia sido ainda concedida. E preciso
mencionar que a LPI, em seu artigo 45, protege o usuario anterior de boa-fé, que chegou a
produzir e explorar o objeto da patente por meios proprios, sem que tivesse obtido o
conhecimento daquele invento por meio da publicagdo ou do titular. Nesse caso, este artigo

apenas vem a se coadunar com o sistema do first-to-file implementado pelo artigo 7°.

Por fim, mister se faz apontar que o prazo de vigéncia da patente de invencao sera de 20
anos, enquanto o prazo de vigéncia da patente de modelo de utilidade sera de 15 anos, contados
a partir do deposito. Porém, para casos em que o processo dure demasiado tempo, previu-se a
regra do artigo 40, paragrafo unico, segundo a qual o tempo de vigéncia de uma patente de
invengado nao serd inferior a 10 (dez) anos, € do modelo de utilidade ndo sera inferior a 7 (sete)
anos, ambos contados a partir da concess@o. Nesse caso, buscou-se assegurar um periodo de
tempo minimo para que o titular usufrua integralmente dos direitos consubstanciados na

patente. Sobre esse tema, mais se discutird em capitulo apropriado.

3.1.2 Deposito Internacional via PCT

E preciso, contudo, trazer a lume que o processo descrito acima néio é o inico possivel
para que o inventor obtenha uma patente no Brasil. Conquanto o presente Estado, conforme ja
dito em capitulo anterior, tenha assinado, ratificado e operacionalizado o PCT, ¢ possivel que
se opte por utilizar o seu método de depdsito internacional para se obter uma patente perante o

Brasil.

O PCT trata-se, em verdade, de um instrumento internacional criado com o fito de
facilitar e promover a cooperacao de seus Estados-membros em prol do estimulo e da facilitagao
de obtencéo de patentes. E assim que ele prevé um deposito internacional de patentes, realizado

pelo depositante perante a Secretaria Internacional da OMPI ou um dos Organismos Receptores
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(que sdo autoridades internacionais em Busca e Exame Preliminar de Patentes) junto ao PCT,
e que tera efeitos nos diversos territorios nacionais onde o usudrio podera requerer a patente,

apos esse deposito. E, portanto, um tratado de matéria eminentemente procedimental””.

Ao estabelecer um procedimento alternativo para a obtengao de cartas-patentes ao redor
do globo, ele termina por se dividir em duas fases: a primeira, internacional, e a segunda,

nacional.

Na fase internacional, o requerente deve primeiro depositar o seu pedido junto a
Secretaria Internacional da OMPI ou a um dos Organismos Receptores. Nesse mesmo
organismo, sera realizada uma pesquisa internacional para verificar se o objeto do requerimento
ja é protegido como patente. De tal forma, verifica-se o seu requisito de novidade. A seguir, o

pedido sera publicado necessariamente pela Secretaria Internacional.

Por fim, ¢ facultado ao depositante uma ultima etapa da fase internacional: o exame
preliminar internacional sobre a patenteabilidade, que deve necessariamente ser conduzido pelo
escritorio do pais de origem do depositante. Ao final, concluidas essas etapas, e havendo-se
passado 30 (trinta) meses contados a partir da data de depdsito internacional ou do pedido de
prioridade sem que tenha havido oposicdo de terceiro, pode o depositante dar inicio a fase

nacional.

A fase nacional se processara territorialmente, dentro da jurisdi¢do de cada pais onde o
depositante deseje obter uma carta patente. Assim sendo, apds a fase internacional, o
depositante deve procurar cada um dos 6rgaos destes paises e apresentar a documentagao
produzida anteriormente, devidamente traduzida para um idioma com que trabalha aquele
orgdo. A partir desse momento, cada um daqueles escritorios de patentes conduzird o
procedimento de acordo com suas leis nacionais, ao final concedendo uma carta-patente valida
apenas para aquela jurisdi¢ao. De tal forma, o PCT se aproxima de criar um procedimento
internacional unificado para a concessdo de patente, sem, contudo, criar a lendaria figura da
patente internacional, ao mesmo tempo em que da efetividade ao principio da territorialidade

encartado no artigo4bis da CUP.

"7OTHON, Adriano de Oliveira. O Sistema Internacional de Patentes e sua Instrumentaliza¢do. Revista Direito e
Liberdade. V. 7, n. 3, p. 15-44, 2016, p- 22. Disponivel em:
http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/view/75/67. Acesso: 13 jun.
2018.
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Dentre suas principais vantagens, apresenta um processo unico e simples de deposito e
publicagcdo do pedido de patente, sendo extremamente vantajoso para quem deseja ver seu

invento protegido em diversos paises. Melhor explicam Bently e Sherman’® suas vantagens:

The centralized procedure is particularly useful for countries in which the patent office
is not capable of carrying out its own examination. The patent cooperation system is
attractive because it reduces the fees payable, and because of the lengthy period
between the initial application and to the international office and the time when that
application is forwarded to the relevant national offices. The extra time, which varies
between eight months and 18 months give applicants time in which to decide whether
the invention is likely to be successful enough to warrant the translation costs that
arise when the application is transferred to the national offices.

Em termos de celeridade na tramitagdo de uma patente, ¢ do ponto de vista de um
inventor que almeje obter a carta-patente o mais cedo possivel, a op¢ao do sistema do PCT em
detrimento do depdsito e processamento do pedido inteiramente nacional s valerd a pena caso
o sobretempo do PCT seja inferior ao tempo que o escritorio nacional de patentes gastaria com
os procedimentos acobertados pelo tratado. Deve-se levar em conta também, em se
considerando qual dos sistemas optar, o nimero de nacionalidades onde o inventor deseja ver

seu invento protegido e os custos envolvendo cada depdsito nacional.

Ainda, o PCT garante a realizagdo de um exame prévio de busca de patentes, e quanto
aos requisitos de patenteabilidadade, coisa que nao foi recepcionado pela LPI, que, conforme
dito, apenas prevé um exame formal quando do recebimento do pedido. Nesse sentido, Denis

Barbosa’® aponta:

Parece evidente que um sistema de exame prévio resulta numa patente de carater mais
substantivo. Com a op¢do de questionar a patente ja concedida em juizo, a dificuldade
dos eventuais terceiros interessados aumenta na propor¢do em que lhes cabera, em
principio, provar que a patente ndo ¢ valida. Ja no exame prévio, cabe ao demandante
do privilégio dar provas de que os requisitos da lei estdo satisfeitos.

78«0 procedimento centralizado ¢ particularmente Util para paises nos quais o escritorio de patentes ndo é capaz
de realizar seus proprios exames. O sistema de cooperagdo de patentes € atraente porque reduz as taxas a pagar, €
por causa do longo periodo entre o pedido inicial e ao escritorio internacional e a data em que esse pedido € passado
aos escritdrios nacionais relevantes. O tempo extra, que varia entre oito meses ¢ 18 meses da aos depositantes
tempo para decidir se a invengdo tem chances de ter sucesso o suficiente para compensar os custos de tradugao
que surgem quando o pedido ¢ transferido aos escritorios nacionais” (BENTLY; SHERMAN, op. cit., p. 389,
tradugo nossa).

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdu¢ido a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 390.
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O Brasil ¢ um membro do PCT, e¢ o INPI ¢ uma das Autoridades de Busca ¢ Exame

Preliminar desde 2007%°,

3.2 0 BACKLOG E A DURACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE OBTENCAO
DE PATENTES

A fim de se estudar o backlog de patentes no Brasil, busca-se, primeiramente, definir o
conceito de backlog, além de se averiguar os principais prejuizos econdémicos que este traz em
uma escala macroeconémica. A seguir, foca-se o estudo do problema no ambito especifico do

cenario brasileiro, caracterizando-o e apontando suas causas.

3.2.1 O Backlog e seus efeitos

Backlog ¢, antes de tudo, palavra proveniente da lingua inglesa que significa acimulo
de trabalho, de assuntos ou coisas com os quais se deve lidar®!. Possui como sinénimos palavras
como stockpile, excess, reservoir®’, dentre outras®®. Quando se fala do termo aplicado a situagdo
dos pedidos pendentes perante escritdrios patentarios, porém, ndo se tem uma defini¢do

consensuada na doutrina®*.

S0INPI. INPI é Autoridade Internacional de Busca e Exame por mais de Dez Anos. Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-autoridade-internacional-de-busca-e-exame-por-mais-dez-anos. ~ Acesso
em: 15 jun. 2018.

SIENGLISH OXFORD DICTIONARIES. Backlog. Disponivel em:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/backlog. Acesso em: 18 jun. 2018; CAMBRIDGE DICTIONARY.
Backlog. Disponivel em: https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/backlog. Acesso em: 18
jun. 2018.

82Estoque, excesso, reserva (tradugdo nossa).

$THESAURUS. Backlog. Disponivel em: http://www.thesaurus.com/browse/backlog?s=t. Acesso em: 18 jun.
2018.

84 GARCEZ JUNIOR, Silvio Sobral; SILVEIRA MOREIRA, Jane de Jesus da. O backlog de patentes no Brasil: o
direito a razoavel duragdo do procedimento administrativo.Revista Direito GV. v. 13, n. 1, p. 171-213, 2017, p.
172; LONDON ECONOMICS. Economic Study on Patent Backlogs and a System of Mutual Recognition.
United Kingdom’s Intellectual Property Office, 2014. Disponivel em:
<https://www.gov.uk/government/publications/patent-backlogs-and-mutual-recognition>. Acesso em: 26 abr.
2018; MITRA-KAHN, Benjamin; MARCO, Alan; CARLEY, Michael; D’AGOSTINO, Paul; EVANS, Peter;
FREY, Carl; SULTAN, Nadiya. Patent backlogs, inventories and pendency: An international framework.
United Kingdom’s Intellectual Property Office, 2013, p. 0. Disponivel em:
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1854. Acesso em: 23 jun. 2018.
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Um estudo realizado a pedido do USPTO e do UKIPO conjuntamente, ao fazer analise

global, conclui que “to some it refers to all unexamined applications, to some all pending

9985

applications, and to some ‘excess’ applications beyond office capacity”®>. Antonio Abrantes®

o define, em um contexto brasileiro, como sendo o “tempo médio para decisao de uma patente

perante o INPI”.

Um estudo da London Economics, feito a pedido do UKIPO®’, realizou extensa revisio

de literatura e andlise de dados®®, tecendo as seguintes defini¢des acerca do conceito de backlog:

In fact, to actually define a backlog, we might consider the level of applications that,
due to a lack of examiner action (rather than, for instance, applicant delay) have been
pending for longer than target pendency times. However, this information is not
available, and so instead we consider measures of patent office workload over time.
This accounts for the fact that pending applications are an inherent part of the patent
process, and allows for comparison over time and across offices®.

O estudo ainda concluiu que os impactos negativos que um backlog de patentes pode

causar ndo se limitam aos altos custos relacionados com a durac¢do do processo:

However, this view overlooks the uncertainty that looms over a patent application
before grant. Without this certainty, businesses may find it hard to make appropriate
decisions over use of the invention, such as licensing or joint ventures or to protect
their invention from infringement (Jensen et al., 2007). Long pendency may delay
product roll-out and, to the extent future inventions are based on prior ones, deter
future innovation (Lehman, 2006). This may particularly hurt smaller companies who
may struggle to attract investment (e.g. from venture capital firms) without a

85“para alguns, se refere a todos os pedidos nio examinados, para alguns, todos os pedidos pendentes, e para

alguns, pedidos “em excesso” além da capacidade do escritorio” (MITRA-KAHN et a/, op. cit., p. 1, tradugdo
nossa).

88ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Introdu¢do ao Sistema de Patentes. Lumen Juris, 2012, p. 117 apud
BARBOSA, Denis. A inexplicével politica publica por tras do paragrafo unico do art. 40 da Lei de Propriedade
Industrial.  Denis  Borges  Barbosa, ago. 2013, p. 2. Disponivel em:  http://www.
denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel politica_publica.pdf. Acesso em: 18 jun. 2018.
87Este estudo foi realizado a nivel global, debrugando-se sobre os principais escritorios de patente do mundo: da
Europa, Estados Unidos, Japao, Australia, Canada, Alemanha, Reino Unido, China, India e Coreia do Sul. C.f.
LONDON ECONOMICS, op. cit.

8A importancia dada este estudo no presente trabalho decorre, além da qualidade do escrito, do imenso
reconhecimento que recebeu. A titulo de exemplo, Denis Barbosa o classifica como “o estudo econdmico mais
relevante” (BARBOSA, Denis. A inexplicavel politica piiblica por tras do paragrafo tnico do art. 40 da Lei
de Propriedade Industrial. Denis Borges Barbosa, ago. 2013, p. 2. Disponivel em: http://www.
denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel politica_publica.pdf. Acesso em: 18 jun. 2018).
89“Na verdade, para realmente definir um backlog, nds devemos considerar a quantidade de pedidos que, devido a
uma falta de acdo do examinador (ao invés de, por exemplo, um atraso por parte do depositante), tem estado
pendente por mais tempo do que o tempo de pendéncia esperado. Contudo, tal informagao nao estd disponivel, e
por isso em seu lugar nos consideramos as medidas da carga de trabalho de escritdrio de patentes sobre o tempo.
Isso se deve ao fato de que pedidos pendentes sdo uma parte inerente do processo patentario, € permite uma
comparagdo sobre o tempo e entre escritérios” (LONDON ECONOMICS, op. cit., tradugdo nossa).
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confirmed patent, or those operating in industries with short product cycles (Pinkos,
2005)%.

Com isso, segundo o estudo, torna-se mais atraente aos inventores e as empresas buscar
a protecao do seu invento através do segredo industrial, o que € sem duvidas prejudicial a toda
a sociedade, que nao goza do beneficio da revelacdo do know how para se chegar a reproducao
da técnica ou produto protegido. O estudo também aponta que um backlog muito grande pode
fazer com que a qualidade dos exames seja baixa, uma vez que os examinadores provavelmente
estariam mais ocupados em agilizar o ritmo de processamento de pedidos. Além disso, “pedidos
de patentes pendentes inibem o lancamento de novos produtos segundo a patente,

principalmente em setores muito competitivos como o farmacéutico (...)"”"".

A nivel econdmico, concluiu a London Economics, o backlog global de patentes traz
custos através de cinco fatores: a reducao do valor da prote¢ao de patente para os depositantes;
a reducdo no incentivo a inovacdo e a pesquisa; a concessao de um poder de monopolios
indiretos a pedidos ndo-patentedveis durante o periodo de pendéncia; o desencorajamento do
uso do sistema de patentes; e o desvio de recursos que poderiam ser empregados em atividades
realmente produtivas. Assim, a titulo de impacto, estimou que “An additional year of pendency
at the three Trilateral offices®® is estimated to impose costs of £7.6 billion per annum on the

global economy”™-.

A questao do backlog de patentes nao ¢ exclusivamente brasileira, porém mundial. O
problema, no entanto, parece estar-se resolvendo mundialmente. E que o mais recente relatorio
anual da WIPO, publicado no ano de 2017, divulgou que o nimero total de pedidos de patentes
pendentes ao redor do globo decaiu de 5,6 milhdes para 5 milhdes entre 2009 e 2016°*. O
mesmo relatdrio reconheceu que o ano de 2016 bateu um recorde, com mais de 3 milhdes de

pedidos de patente realizados no mundo todo, sendo que tal nimero era inferior a 2 milhdes em

%“No entanto, essa visdo ignora a incerteza que paira sobre um pedido de patente antes de sua concessdo. Sem
essa certeza, empresas podem ter dificuldade em tomar decisdes apropriadas sobre o uso da invengdo, como
licenciamento ou joint ventures ou proteger sua invencdo de violagdes (...). Uma pendéncia muito grande pode
atrasar o langamento do produto e, na medida em que investimentos futuros sdo baseados em anteriores, avacalhar
inovagdes futuras (...). Isso pode prejudicar especialmente companhias menores que podem ter dificuldade para
atrair investimentos (e.g. de firmas de venture capital) sem uma patente confirmada, ou aquelas operando em
industrias com ciclos produtivos curtos (...)” (LONDON ECONOMICS, op. cit., tradugdo nossa).

°'NEHMI DE OLIVEIRA, Sabina. Concessdo de Patentes e Educa¢do Universitaria. Revista da Associacdo
Brasileira de Propriedade Intelectual.n. 140, p. 62-64, 2016, p. 63.

92Tratam-se dos escritorios de patentes dos Estados Unidos, Japdo e da Unido Europeia, que juntos processam a
maioria dos pedidos de patentes do mundo.

93“Um ano adicional de pendéncia nos trés escritorios Trilaterais é estimado em impor custos de £ 7,6 bilhdes por
ano a economia global” (LONDON ECONOMICS, op. cit., tradugdo nossa).

%OMPI. World Intellectual Property Indicators 2017. OMPI, 2017, p. 38. Disponivel em:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub 941 2017.pdf. Acesso em: 26. Abr. 2018.
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2006, Conjectura-se que tal crescimento possa ter advindo tanto dos diversos acordos PPH
que vem sendo firmados desde 2006, quanto do uso mais frequente do sistema PCT para a

realiza¢io dos pedidos, que vem crescendo desde 2011%.

3.2.2 O caso do Brasil

Contudo, deve-se reconhecer que o bakclog de patentes no Brasil ¢ virtualmente mais
prejudicial que o resto do mundo®’. Abrantes reconhece que o backlog do INPI é mais severo

que o dos demais escritorios de patentes’®.

De fato, analisando-se os dados dos relatdrios anuais conduzidos pelo INPI, observa-se
que o processo administrativo para a obtencdo de patente no Brasil pode durar de 7 a 14 anos,
contados desde o depésito do pedido, segundo dados coletados em 2017%. Isto representa mais
do que o dobro do tempo de espera dos escritorios de patentes mais eficientes do mundo no ano
de 2016, a exemplo da Coréia do Sul, da Espanha e do Japao, que tiveram um tempo médio de
pendéncia médio de, respectivamente, 16,2 meses, 11,2 meses e 15 meses. Como consequéncia,
o Brasil vem ficando em ultimo lugar no ranking de tempo de pendéncia médio para concessao

de uma patente!®.

Analisando-se o site WIPO IP Statistics Data Center'’’, fonte on-line administrada e
disponibilizada pela OMPI através de base de dados coletada ao longo dos anos junto aos
escritorios de patentes ao redor do globo, pode-se chegar a uma conclusdo dos resultados do
INPI ao longo dos ultimos anos, bem como do real tamanho do backlog de patentes no Brasil.
Segundo a plataforma, o nimero de novos pedidos de patentes no Brasil, incluindo os

requeridos via sistema nacional e via PCT, cresceu de 28.649 em 2011 para 30.884 em 2013,

%ibid., p. 29.

%ibid., p. 39.

97Schultz e Madigan, realizando estudo sobre o backlog de patentes no mundo, alarmaram o tempo de pendéncia
excessivo do Brasil e da Tailandia em relagéo a outros paises (SCHULTZ, Mark; MADIGAN, Kevin. The Long
Wait for Innovation: The Global Patent Pendency Problem. Arlington: Center for the Protection of Intellectual
Property, 2016, p. 2).

BABRANTES apud BARBOSA, BARBOSA, Denis. A inexplicvel politica pblica por tras do paragrafo nico
do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Denis Borges Barbosa, ago. 2013, p. 4.

2INPI. Relatério de Atividades 2017. INPI, 2018. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-
relatorio-de-atividades-de-2017/Relatriode Atividades2017.pdf. Acesso em: 26 Abr. 2018.

10OMPI. World Intellectual Property Indicators 2017. OMPI, 2017, p. 18-19. Disponivel em:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941 2017.pdf. Acesso em: 26. Abr. 2018

101plataforma disponivel em: https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm.
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decaindo para 28.010 em 2016, registrando um aumento de aproximadamente 7,7% no total do
referido periodo. O numero de aplicagdes perante o INPI durante o periodo apontado foi de
178.539 novos pedidos para o Brasil (média de 35.707 ao ano). Abaixo, grafico indicando o

crescimento dos pedidos de patentes ao longos dos anos:

Figura 1 — Estatisticas de pedidos de patentes no Brasil, 2006-2016.
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Fonte: WIPO Statistics (2018).

O estoque de pedidos, que no grafico abaixo, fornecido pelo proprio INPI, encontra-se
denominado como backlog (em desacordo com o conceito abordado pela London Economics,
que parece-nos o mais razoavel) era de 198.381 pedidos pendentes em 2011, tendo crescido
para 243.820 até 2016, representando um aumento de 22,9%. Entre 2016 e julho de 2017 houve
um decréscimo do estoque para 231.184, o que representa uma ligeira melhora!'®?. Contudo,
isso ainda € pouco, levando em conta que houve um aumento de 7,7% no nimero de pedidos
de patentes, enquanto o estoque aumentou em cerca de 22,9%, demonstrando a incapacidade
clara do INPI de alcangar o ritmo de incremento no numero de pedidos, o que s6 tende a agravar

ainda mais o backlog ao longo dos préximos anos.

102PIMENTEL, Luiz Otévio. Proposta de Norma para a Reducio do Backlog de Pantes. Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/arquivos/INPI_CNIMEI 07082017 Presidente.pdf. Acesso em: 24 jul. 2018.
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Figura 2 — Estoque de pedidos de patentes no INPI.
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Fonte: INPI (2017).

Ainda, nesse sentido, Julio Moreira'®:

Em qualquer acdo a ser tomada com rela¢do ao backlog de patentes, deve-se ter em
consideracdo que o numero de depdsitos anuais supera a capacidade administrativa de
processamento. Hoje sdo cerca de 30.000 depdsitos ao ano contra um nimero de
decisdes técnicas esperadas de 11.000. Considerando-se o numero aproximado de
17.000 arquivamentos na area administrativa (dados de 2016), isto totalizaria cerca de
28.000 pedidos processados, contra um numero de depdsito esperado de 30.000,
deixando cerca de 2.000 pedidos sem exame substantivo, o que causaria novo backlog
de forma quase que imediata, mesmo sem contar com a analise dos pedidos que ndo
serdo objeto da acdo especificada.

E, portanto, extremamente preocupante o panorama do Brasil em relagdo ao seu backlog

de patentes.

Uma das causas, ¢ notadamente, a principal, ¢ a demora que se tem entre a realizacao

do pedido e o efetivo inicio da atuacdo do INPI. O relatério da OMPI de 2017 aponta que o

13MOREIRA, Julio. Solug¢do Sustentavel para o processamento de patentes no Brasil. Radar. v. 54, 2017.
Disponivel em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8196/1/Radar n54 solu%C3%A7%C3%A30.pdf.
Acesso em: 24 jun. 2018.
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tempo extremo de pendéncia no Brasl se deve a inércia do INPI em realizar o primeiro ato a ele

cabivel no processo patentario, conforme denota a figura abaixo'%. Observe-se que o tempo de

pendéncia entre o primeiro ato do INPI e a decisdo final ¢ menor do que de boa parte dos

escritorios de outras nagdes, indicando que seu trabalho segue um ritmo normal apds aquele.

Figura 3 — Tempo de pendéncia média dos pedidos de patente.

Figure S5
Average pendency times for first office action and final decision at

selected offices, 2016
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Fonte: OMPI (2017).

Tal fato foi reconhecido pelo préprio Instituto em 2015, na pessoa de seu diretor de

Patentes:

Segundo o diretor de Patente do INPI, Julio César Moreira, o problema ¢ gerado pela
falta de examinadores: “O processo nao ¢ lento. A demora entre o inicio de exame e
a decisdo final se situa em torno de 1 ano. Este tempo € mais do que adequado. O
problema ndo estd no exame dos pedidos, mas no tempo que se leva para iniciar o

14OMPI. World Intellectual Property Indicators 2017. OMPI, 2017, p. 19. Disponivel em:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub 941 2017.pdf. Acesso em: 26. Abr. 2018.
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exame. O niimero de examinadores hoje ¢ de 192 para um backlog de 210.000 pedidos
aguardando na fila”!%,

Pode-se atribuir essa demora extrema ao fato de que o INPI, na verdade, sofre um
desfalque em termos de equipe, possuindo uma sobrecarga muito grande de trabalho para um
niimero muito pequeno de examinadores'®. O grafico abaixo demonstra o niimero de

examinadores lotados da DIRPA entre 1998 ¢ 2015'%7:

Figura 4 — Numero de examinadores do INPI.

NUMERO DE EXAMINADORES (1998 - 2015)

1958 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200% 2010 2011 2012 2013

2014

2015

1. Total de Pesquisadares no INPI 121 119 132 132 i57 155 i71 165 267 322 314 361 358 356 346 362 344 322
2. Total de Pesquisadores lotados na DIRPA an 89 98 97 122 98 113 111 200 253 248 244 287 271 262 278 265 237
3. Total de Pesquisadores lotados nas divisbes técnicas Bl 79 30 8% 87 87 102 101 130 242 238 234 278 257 248 260 247 219
3.1 Examinadores em cargo de chefiz ] B ] 1] ] ] 1] B [ ] & B [ 20 20 20 0 20
3.2 Grupe de Trabalha - COESI 6
4. Total de Examinadores ([3] - [3.1] - [3.2]) 75 73 34 83 21 Bl 96 95 184 236 232 228 72 237 228 240 227 193

Fonte: INPI (2016).

Outrossim, utilizando-se os dados acima, e tomando como exemplo o periodo de 2010
a 2015, observa-se que, em média, ha aproximadamente 912 pedidos de patentes por
examinador lotado na DIRPA!'%, Utilizando-se como base comparativa apenas 0s novos
pedidos, em 2016 houve um ingresso de 114 depositos por examinador no Brasil, enquanto no
USPTO esse numero foi de 64 por examinador'®”. Leve-se em conta que, segundo o WIPO
Statistics, o nimero de pedidos novos perante o INPI em 2016 foi de 28.010, enquanto perante

0 USPTO foi de 605.871. Ainda, nesse sentido:

A despeito da dedicacdo de seu quadro técnico, o INPI sofre de varias deficiéncias no
terreno de pessoal e esse problema ¢, provavelmente, o principal componente do
crescimento do backlog. Essa deficiéncia decorre de uma baixa atratividade da
carreira em termos salariais, o que implica em altas taxas de rotatividade de

15GRAEL, Fernanda. Demora na aprovacio de patentes é obsticulo para a inovagio no Brasil. Agencia
Iberoamericana para la Difusion de 1la Ciencia e la Tecnologia, 2015. Disponivel em:
http://www.dicyt.com/noticia/demora-na-aprovacao-de-patentes-e-obstaculo-para-a-inovacao-no-brasil. Acesso
em: 24 jun. 2018.

106Nesse sentido pensa MIRANDA, op. cit., p. 130.

107INPI. Niimero de Examinadores (1998-2015). Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/arquivos/INPI_CNIMEI 07082017 Presidente.pdf. Acesso em: 24 jun. 2018.

108para este calculo, levou-se em conta apenas o nimero de examinadores que efetivamente participavam da fase
de exame técnico, subtraindo-se os nimeros da linha 3.1 dos nimeros da linha 3 da tabela apresentada.
IWGUIMARAES, Reinaldo. Para onde vai o Inpi? Revista Facto. n. 53, p. 8-10, 2017. Disponivel em:
<http://www.abifina.org.br/arquivos/revistas/facto53.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2017.
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examinadores recém-admitidos. (...) Acresce a deficiéncia quantitativa os handicaps
qualitativos provocados pela demissdo de recém-treinados examinadores, decorrentes
da baixa atratividade salarial da carreira!'°.

Tendo-se em mente o0 aumento constante do nimero de novos pedidos e do estoque, ndo
¢ preciso muito esfor¢o para perceber que a situagdo apenas se torna cada vez mais
insustentavel, e que vem se transformando, ao longo dos anos, em um ciclo no qual o problema

se retroalimenta.

Como tultima nota, deve-se mencionar que o atraso na concessao de patentes, no caso
especifico do Brasil traz uma consequéncia criada pelo artigo 40 da LPI: a possibilidade de uma
patente continuar vigente muito além dos periodos de 20 (vinte) e 15 (quinze) anos a partir de
seu depdsito. Mencione-se que, com isso, resta prejudicada a concorréncia € o consumidor,
principalmente no ramo de medicamentos, onde a existéncia de patentes validas impede a
entrada de genéricos no mercado. Estima-se que estes genéricos, caso pudessem ser produzidos,

seriam pelo menos 35% mais baratos que os ndo-genéricos'!!.

3.3 TRATAMENTO JURIDICO DO PEDIDO DE PATENTE

Resta, ainda neste capitulo, abordar a questao da natureza juridica e dos direitos que um
pedido de patente que ainda ndo foi completamente processado imprime ao seu depositante,
inclusive com o escrutinio dos efeitos que uma eventual concessdo ou indeferimento podem
gerar. A caracterizacdo de tal regime juridico se afigura importante, apds os estudos dos
prejuizos macroecondmicos do backlog, para demonstrar na pratica os maleficios que um tempo

anormal de pendéncia pode acarretar ao depositante individual.

Deve-se ter em mente, de plano, que a dic¢ao do artigo 40 da LPI ¢ clara ao estabelecer
que a patente apenas vigorara a partir de sua concessdo. O artigo 42 também explicita que a
provocacdo do Poder Judiciario para punir infratores do direito consubstanciado na carta-

patente, meio por exceléncia de repressao a contrafacao, deve ser exercido pelo titular. Portanto,

11%d. Propriedade Intelectual no Brasil: Uma Politica em Apuros. Revista Facto. n. 44, p. 8-10, 2015. Disponivel
em: http://www.abifina.org.br/revista_facto_materia.php?id=566. Acesso em: 2 jul. 2018.

MJANUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimardes. Quanto custa o atraso na
concessao de patentes de medicamentos no Brasil? Cadernos de Saude Publica. v. 33, n. 8, 2017. Disponivel em:
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-311X2017001006001 &script=sci_abstract&tlng=e. Acesso em:
24 jun. 2018.
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aquele que realizou pedido de patente e tem o seu invento explorado por terceiros nao-
autorizados durante o periodo de pendéncia nada pode fazer enquanto o INPI ndo proferir uma

decisdo final, uma vez que ainda nao ¢ titular da patente.

Tal dicgdo ¢ corroborada pelo artigo 44 da LPI, que pune a exploracao nao autorizada
por terceiros durante uma parte do tempo de pendéncia, assim tutelando, de certa forma, o

periodo anterior a concessao:

Art. 44. Ao titular da patente € assegurado o direito de obter indenizagao pela
exploracdo indevida de seu objeto, inclusive em relag@o a exploragao ocorrida entre
a data da publicacdo do pedido e a da concessdo da patente.

§ 1° Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteudo do pedido
depositado, anteriormente a publicagdo, contar-se-a o periodo da exploragdo
indevida para efeito da indenizagdo a partir da data de inicio da exploragao.

§ 2° Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biologico, depositado
na forma do paragrafo inico do art. 24, o direito & indenizagéo sera somente
conferido quando o material biolégico se tiver tornado acessivel ao publico.

§ 3° O direito de obter indenizacao por exploragdo indevida, inclusive com relagao
ao periodo anterior a concessao da patente, estd limitado ao conteudo do seu objeto,
na forma do art. 41.

O caput do artigo deixa claro que trata-se de uma regra retroativa. Em suma, mesmo
que tutele periodo anterior a concessdo, apenas pode ser ativada apos este, pelo efetivo titular
da patente, assim reconhecido ou pelo INPIL, ou pelo Poder Judiciario (caso o depositante tenha

de recorrer a este para ter seu direito a uma patente reconhecido).

Logo, torna-se cedigo que o depositante de um pedido de patente nada pode fazer para
excluir terceiros que realizem a reprodugdo desautorizada de seu invento até a concessao da
patente. Assim também pensa Denis Barbosa!!?, que faz magnifica sintese sobre o artigo 44 da

LPI:

A protegdo se limita a esfera civil e comeca a partir da publicacdo do pedido, dando
acesso geral ao conhecimento da nova tecnologia. Mas o exercicio retroativo do
direito na esfera civil, assim como a pretensao penal, esperard a concessao - 0 que nao
impede o depositante do pedido de notificar o eventual infrator do futuro privilégio,
num mecanismo de dissuasdo que pode ser muito eficiente caso os investimentos para
a exploragdo do invento sejam significativos. Note-se além disso que o art. 44 § 1°
prevé que o efeito pré-concessdo pode ir mesmo antes da publicagdo se o violador

'12BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugiio a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 413-414.



52

teve acesso ao conteudo da patente, ou seja, ainda que preservando o inventor
independente, punindo o que infringe o direito ao sigilo!'>.

Igualmente pensa Fabio Ulhoa Coelho, que afirma que “nasce o direito a exploragao

exclusivo do objeto da patente ou do registro a partir do ato concessivo correspondente”,

reputando que ndo pode haver exploragio exclusiva antes dele!'*. Sonia Regina Federman'!’,

por sua vez, traz a seguinte nogao:

Enquanto o pedido de patente ndo é decidido (concedida a patente apds o exame
técnico), o depositante tem apenas uma expectativa de um direito, ou seja, apenas uma
‘esperanca’ de que seu pedido de patente pode se transformar, futuramente, em uma
patente (direito concedido).

Essa nogdo de que a natureza do pedido de patente ¢ mera expectativa de direito, em
verdade, tem prevalecido na jurisprudéncia de forma hegemonica, entendendo-se que o mero
pedido ndo gera nenhum direito ao seu titular enquanto restar pendente sua apreciagao final e

irrecorrivel pelo INPIL. Citem-se alguns acorddos. Nesse sentido, entendeu o TJ-RS:

APELACAO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. ACAO
COMINATORIA. AUSENCIA DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PATENTE.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. (...) 2.A autora postulou registro de patente
de invengdo junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), sob o sob o
n°® PI 10037-60-8 A2, o qual, todavia, ndo foi analisado, segundo consulta ao site do
instituto. 3.0 art. 44 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que, para pleitear a
protegdo que confere a lei, o interessado deve ser titular da patente. Antes disso, detém
o titular do depdsito do pedido mera expectativa de direito, consoante entendimento
da melhor doutrina e jurisprudéncia sobre o tema em analise. (...)''®

Ratifica igualmente o TJ-SP:

Propriedade Industrial — Pedido de Privilégio de invengdo junto ao INPI — Patente
ainda ndo concedida — Mera expectativa de direito que ndo autoriza o interessado a
impedir a exploragdo por terceiros, muito embora assegure ao titular da patente o
direito de obter indenizagdo pela exploracdo indevida, entre a data da publica¢do do
pedido e a da concessdo da patente nos termos da Lei n® 9.279 de 14.05.96. Nesse
sentido caminha a doutrina e a jurisprudéncia. Recurso desprovido.'!”

3ibid., p. 414.

I4COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 22 ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2010, p. 85.
ISFEDERMAN, So6nia Regina. Patentes: desvendando seus mistérios. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006, p. 46
apud SACCO, Fabia dos Santos; DA ROCHA, Lara Bonemer Azevedo da. A Prote¢do do Depositante do Pedido
de Registro de Marcas e Patentes Perante o INPI. Ciéncias Sociais Aplicadas em Revista. v. 14, n. 27, p. 126-147,
2014, p. 142. Disponivel em: http://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista/article/view/15208. Acesso em:
27 jun. 2018.

H6TJ-RS, Apelagdo Civel: AC 70054524202, Relator (a): Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 11/09/2013,
publicado em Dj 13/09/2013.

TJ-SP, Apelacdo 110.236-4/9-00, Relator (a): Des. Julio Vidal, julgado em 06/12/2000.
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Para demonstrar a coeréncia desse entendimento e sua difusdo na jurisprudéncia patria,

traz-se também cita¢cdo de acorddo exarado em bojo do TJ-PE, como exemplo:

ACAO DE INDENIZACAO. DEPOSITO DO PEDIDO DE PATENTE.
EXPECTATIVA DE DIREITO. CONCORRENCIA DESLEAL. HONORARIOS
ADVOCATICIOS. O simples depésito do pedido de patente, dirigido ao INPI, nio
confere, por si s6, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera
expectativa de tal direito, sendo que, apenas apds a concessdao da patente, advira o
direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado, podendo,
inclusive, pleitear indenizacao face a eventual exploracdo indevida, ex vi da exegese
dos artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96''3.

A outro giro, o Unico remédio do qual se vale o depositante contra a exploragdo
desautorizada do invento enquanto pendente o pedido de patete pode apenas ser utilizado apos
a concessao da carta-patente, quando aquele entdo se torna titular e ganha legitimidade para
ingressar no judiciario, sob os auspicios do supracitado artigo 44 da LPI. Sobre este, algumas

consideragdes, no entanto, devem ser feitas.

Primeiramente, segundo Denis Barbosa'!®, a dic¢do do artigo 44 autoriza ndo apenas o
titular, mas também os licenciados por este, a intentar a referida acdo. Ainda, a lei esclarece que
¢ devida a indenizagao pela exploracdo cometida no periodo entre a data da publicacao (por
regra geral) do invento na RPI e o transito em julgado da decis@o que concedeu a carta-patente.
Esta conclusdo, inclusive, ndo decorre tdo-somente da letra fria da lei, mas também do proprio
fato de que, a partir da concessao da patente, o titular teria o direito consagrado pelo artigo 42
da LPI de impedir que terceiros explorem a patente, em oposicdo ao direito de exigir
indenizacdo consubstanciado no artigo 44. Ou seja, enquanto aquele concede um munus ao
titular de tutelar uma violacdo atual, este fornece uma exigibilidade retroativa em relagdo a um
periodo de tempo em que o atual titular nada podia fazer para impedir a explorago indevida. E
de tal forma que o legislador tenta contrabalancear a impossibilidade do inventor de se defender

durante o tempo de pendéncia.

U8TJ_PE, Agravo AGV 201463 PE 02014635, Relator (a): Leopoldo de Arruda Raposo, julgado em 27/01/2010.
No mesmo sentido, vide, ainda: TJ-RS, Apelacdo 70021145685, Relator (a): Des. Paulo Sergio Scarparo, julgado
em 29/06/2007; TJ-RJ, Apelacdo 2006.001.06623, Relator (a): Des. Rudi Loewekron, julgado em 09/02/2006; TJ-
ES, Apelacdo APL 00015511220078080021, Relator (a): Jos¢ Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em
11/05/2010, publicado em 29/06/2010.

''BARBOSA, Denis. A inexplicavel politica publica por tras do parigrafo winico do art. 40 da Lei de
Propriedade Industrial. Denis Borges Barbosa, ago. 2013, p. 36-38. Disponivel em: http://www.
denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel politica_publica.pdf. Acesso em: 18 jun. 2018.
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O artigo 225 da LPI estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para requerer-se
indenizacdo a titulo de violacdes de direitos da propriedade intelectual. Resta a divida: o prazo
prescricional para exercer o direito do artigo 44 inicia-se a partir da exploragao da invengao, do
fim da exploragio, ou quando da concessdo da patente? Philipp e Takeishi'?® defendem esta
ultima hipotese. Justificam com o fato de que o prazo prescricional apenas comegaria a fluir a
partir do nascimento da pretensdo'?!. Como a pretensio do direito a indenizagio prevista no
artigo 44 apenas nasceria com a concessao da carta-patente, a prescricdo apenas comegaria a

correr desta data.

Ainda, o § 1° do artigo 44 reputa que pode ser indevida a exploragdo por terceiro
desautorizado antes da publicagdo, desde que esse tenha ciéncia do conteido do pedido
depositado. E englobado nesse paragrafo aquele que teve tal ciéncia por qualquer meio. Merece
também citacdo o §2° que trata do material biologico devido a suas condigdes singulares de
deposito e publicacdo. Abordar esse tema, no entanto, seria demasiado moroso para os objetivos

deste trabalho.

Por fim, resta-nos saber qual a natureza da indenizagao pretendida, e como a quantificar.
Nesse sentido, Denis Barbosa afirma que a indenizagdo tem natureza daquela devida a titulo de
enriquecimento sem causa, pois “a lei assegura ao titular uma situacdo econdmica equivalente
a posicdo em que estaria se - & altura do uso passado - ele pudesse exercitar seu poder de

interdi¢io”!?2,

Contudo, essa indenizagao ¢ de dificil quantificacdo, uma vez que ndo ha como medir,
objetivamente, qual teria sido a situacao econdmica ou o lucro perdido caso o titular possuisse
aquela patente. Isto porque o prejuizo sofrido pelo titular ndo se adstringe apenas a perda de
lucro, mas também a erosdo que o valor da patente em si perde no mercado em decorréncia de
seu uso anterior, dentre outros fatores econdomicos. Por isso mesmo € que o sistema de tutela

retroativo do artigo 44 nao serve como meio de compensar o backlog tornando-o atrativo ao

120PHILIPP, Fernando Eid; TAKEISHI, Guilherme Toshihiro. Consequéncias Juridicas Decorrentes do Backlog
de Patentes. Revista da Associacfo Brasileira de Propriedade Intelectual. n. 114, p. 35-44, 2011, p. 42.

12INesse sentido, o Enunciado 14 da I Jornada de Direito Civil interpreta que “o inicio do prazo prescricional
ocorre com o surgimento da pretensdo, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo.” (CONSELHO DA
JUSTICA FEDERAL. I Jornada de Direito Civil. Conselho da Justica Federal, 2002. Disponivel em:
http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/Jornada%20de%20Direito%20Civil%201.pdf/view. Acesso em:
27 jun. 2018.

22BARBOSA, Denis. A inexplicavel politica publica por tras do parigrafo winico do art. 40 da Lei de
Propriedade Industrial. Denis Borges Barbosa, ago. 2013, p. 36-38. Disponivel em: http://www.
denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel politica_publica.pdf. Acesso em: 18 jun. 2018.
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123

inventor. Nesse sentido, Philipp e Takeishi'~ melhor sintetizam o problema nas seguintes

linhas:

Especificamente nos casos de patente de invengao, quanto mais inovador for o objeto
do pedido de patente, maior sera o valor a ele atribuido pelo mercado. A exploracdo
do objeto do pedido de patente por terceiros desautorizados ocasiona a diluicdo
gradual do poder atrativo da invengéo, fazendo com que o legitimo titular muitas vezes
tenha perdas imensuraveis. Como provar que o valor da invencao estd muito aquém
do que verdadeiramente seria em virtude da sua banaliza¢ao do uso desautorizado por
terceiros? E muito dificil obter essa prova, sobretudo diante da atual dinimica do
mercado. Ainda que se consiga obter essa prova, o Titular dificilmente conseguira
receber o valor integral dos danos causados pela exploragdo indevida do objeto do seu
pedido de patente, quer seja pela morosidade do processo judicial, quer seja pela
dificuldade de liquidagdo dos danos.

Merece também destaque o fato de que o depositante de um pedido de patentes cujo
objeto estd sofrendo a explora¢do ndo-autorizada pode requerer o exame prioritario, conforme

definido na Resolugdo INPI n°® 151/2015'%.

Por fim, conclui-se que, enquanto pendente o pedido perante o INPI, o titular ndo tem
nada mais que uma expectativa de direito, ficando de maos atadas em relagdo a exploradores
desautorizados dos seus inventos. Mesmo que engenhoso, deve-se reconhecer que o artigo 44
da LPI nao consegue compensar o longo tempo de espera ao qual o inventor deve se sujeitar,

em funcao do backlog.

123PHILIPP; TAKEISHI, op. cit., p. 41.
24INPI. Resolucdo n° 151/2015. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/exame-
prioritario. Acesso em: 8 jul. 2018.



56

4 POSSIVEIS MEDIDAS PARA O BACKLOG

Ao ter estabelecido as caracteristicas do backlog de patentes no capitulo anterior, busca-
se, no presente capitulo, um estudo das principais alternativas para a reducao deste problema,
sejam elas solugdes ja implementadas, solugdes propostas, ou até mesmo solugdes que este
mesmo estudo pretende. Para isso, primeiramente se analisard a norma do artigo 40 da LPI,
implementada quando da sua feitura, abordando-se suas consequéncias e a recente discussdo de
sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF). Apoés, serda analisada a
recente proposta do INPI de um regime simplificado de concessao de patente e sua viabilidade.
Também se discutira a possibilidade de revalidacdo de decisdes de concessdo de cartas-patentes
de outros escritorios. Por fim, serdo analisados os chamados Patent Prosecution Highway,

enquanto potenciais solucao para o problema em tela.

4.1 O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 40 DA LPI

Primeiramente, cumpre discutir uma possivel solu¢do ndo para o backlog em si, mas
sim para tentar atenuar os efeitos da longa duracdo do processo administrativo: trata-se do
paragrafo unico do artigo 40 da LPI, ja trazido neste trabalho, o qual estipula um prazo minimo
para que o titular de uma patente goze dos direitos adquiridos a partir da data de deferimento.

De acordo com o proprio artigo:

Art. 40. A patente de invengdo 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 nio sera inferior a 10 (dez) anos para a patente
de invengdo ¢ 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 forga
maior.

Em que pese se tratar de uma solucao que ja estd implementada desde a publicacdo da
LPIem 1996, debates mais recentes, como o questionamento de sua constitucionalidade perante
o STF reacendem os debates sobre a sua eficacia e outras questdes, tornando-a suscetivel a

criticas. Portanto, torna-se imperiosa a sua analise.
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O paragrafo unico do aludido dispositivo, em verdade, veio a surgir apenas com a LPI
de 1996, embora houvessem disposi¢des semelhantes em codigos anteriores'?’, numa 6bvia

tentativa de se compensar uma possivel longa espera pela concessao da patente.
Todavia, ndo vem sem problemas tal tentativa de compensagao.

Isto porque, primeiramente, o atraso na avaliacdo do pedido de patente cumulado com
o dispositivo pode gerar situagdes em que a validade da patente expiraria apenas muito tempo
depois do deposito. Tomemos como exemplo o caso de uma patente que dure 14 (quatorze)
anos para ser analisada, tempo médio méximo para a concessdo. Ora, quando concedida, o
titular devera gozar de, necessariamente, mais dez anos de protecdo. Portanto, a patente apenas
expirara em cerca de 24 (vinte e quatro) anos apds o deposito de seu pedido. Considerando-se
o fato de que o Brasil consagrou dispositivo que garante ao titular reaver perdas e danos pela
exploragdo desautorizada do objeto da patente entre a publicagdo e a concessdo (conforme
exposto no capitulo anterior), criam-se periodos aberrantes de monopolios, e situagdes em que

se concedem um periodo de protegdo efetiva muito longo aos titulares de patentes.

A esse respeito, Denis Barbosa!?¢ subentende ser prejudicial a combinagdo do prazo

variavel do artigo 40 com a retroacao prevista no artigo 44 da LPI. Segundo ele:

(...) a compensacdo do atraso ndo leva em conta que a lei brasileira ja defere a
retroacdo. O eventual retardo de um poder de interdicdo (que sé surge com a
concessao) nao parece proporcional ao acréscimo do poder de haver indenizagao, esse
sim, prospectivo e retrospectivo.

Nao obstante, existe doutrina que defende que o referido artigo trata, na verdade de uma
medida que “visa sanar apenas problemas decorrentes de uma demora injustificada no exame
no INPI”'?’, e o qualificam como uma inovagio positiva da Lei de 1996.

128

Ademais, um estudo “® publicado pelo Massachusetts Institute of Technology concluiu

que, embora tendam a incentivar o desenvolvimento através do oferecimento da recompensa de

I2BARBOSA, Denis. A inexplicavel politica publica por tras do paragrafo unico do art. 40 da Lei de
Propriedade Industrial. Denis Borges Barbosa, ago. 2013, p. 19. Disponivel em: http://www.
denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel politica publica.pdf. Acesso em: 18 jun. 2018.
126ibid., p. 43.

27INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL.
Comentarios a Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 78-79 apud PHILIPP;
TAKEISHI, op. cit., p. 40.

IZ3BARROT, Jean-Noel; COLINO, David. Patent Duration and Cumulative Innovation: Evidence from a
Quasi-natural Experiment. MIT, 2017. Disponivel em: https://economics.mit.edu/files/12937. Acesso em: 8 jul.
2018.
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seus beneficios, a ameaca do poder de monopolio patentario tende a tolher avancos referentes
ao objeto de uma patente apos o seu processamento. Nesse sentido, o estudo conclui que
estabelecer termos muito longos para patentes pode ser prejudicial ao desenvolvimento
cientifico. Além disso, longos termos de patentes retardam o momento em que tecnologias
cairdo em dominio publico. Esse caso se torna duplamente perigoso quando se tem em mente a

sobredita combinacao de artigos da LPI.

Ainda, merece destaque o fato de que o artigo 40 teve sua constitucionalidade
questionada perante o STF em 2013, através da Ac¢do Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
5.061, proposta pela Associacdo Brasileira de Industrias de Quimica Fina, Biotecnologia e suas
Especialidades (ABIFINA). Nao obstante, foi esta extinta sem andlise de mérito, conquanto o
Min. Luiz Fux, em decisdo monocratica, tenha entendido pela ilegitimidade da ABIFINA para
propor acdo declaratéria de inconstitucionalidade'®’, decisio que foi recentemente reforcada

1130

em Agravo Regimental °°, impedindo assim a andlise do mérito da medida.

Por outro lado, em 2016, o entdo Procurador-Geral da Republica, Rodrigo Janot, propds
a ADI 5.529 com o fito de ver declarada a inconstitucionalidade do mesmo artigo, e com base
em representacdo igualmente recebida da ABIFINA, utilizando como base os mesmos
documentos do processo anterior. Em sintese, a pega inicial apontou como dispositivos

constitucionais violados pelo referido artigo 40 os seguintes:

O art. 40, paragrafo unico, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, ao prever hipotese
de vigéncia diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de
oito anos, para modelo de utilidade, e dez anos, para invengao, afrontou postulados
fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da protecdo
patentaria (Constituicdo da Republica, art. 5°, XXIX), o principio da isonomia (CR,
art. 5°, caput), a defesa do consumidor (CR, arts. 5°, XXXII, e 170, V),3 a liberdade
de concorréncia (CR, art. 170, IV), a seguranca juridica (CR, art. 5° caput), a
responsabilidade objetiva do estado (CR, art. 37, § 6°), o principio da eficiéncia da
atuacdo administrativa (CR, art. 37, caput) e o principio da duragdo razoavel do
processo (CR, art. 5°, LXXVIII)!3!.

Foram reiterados os mesmos argumentos de que o periodo prolongado de monopo6lio da
patente provocado pelo artigo 40, combinado com o artigo 44 da LPI e com o backlog do Brasil,

que ¢ uma situacao fatica, gera o absurdo de periodos monopolisticos bem superiores a Lei,

129STF, ADI 5061, Relator (a): Min. Luiz Fux, Decisdo Monocratica, Julgado em 31/10/2017, DJ 08/11/2017.
BBOSTF, Al em ADI 5061, Relator (a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Julgado em 29/06/2018.
BIPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA. Peti¢iio Inicial em ADI 5.529. STF, 2016. Disponivel em:
http://www.stf.jus.br/portal/peticaolnicial/verPeticaolnicial.asp?base=ADIN&s1=5529&processo=5529. Acesso
em: 6 jul. 2018.
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causando assim uma inibi¢do do desenvolvimento a pesquisa e a inovagdo. Com isso, viola-se
o principio da fungdo social da propriedade, que deve também estar imiscuido em matéria

patentaria'®2,

Além das questdes econOmicas que possuem respaldo na ADI, merece destaque a
possivel violagdo do artigo 40 ao artigo 37, §6° da Constitui¢do Federal, que versa que “as
pessoas juridicas de direito publico e as de direito privado prestadoras de servigos publicos
responderao pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo ou culpa”'¥. Afirma-se que se
transferiria a responsabilidade do Estado pelo bakclog e pelo tempo de pendéncia absurdo para

toda a sociedade, que restaria prejudicada.

Em que pese o presente trabalho se proponha a discutir as possiveis solugdes para o
problema do backlog, analisar e estudar pormenorizadamente cada um dos argumentos para a
constitucionalidade ou ndo do artigo 40 da LPI fugiria muito do seu escopo, fazendo-se perder
seu proposito. Contudo, atém-se a constatacdo de que a situacao juridica de prazo variavel para
gozo de uma patente criada pelo dispositivo ¢ extremamente deletéria a toda a sociedade,
precisando ser excluido com urgéncia do ordenamento juridico, seja pela via da sua
inconstitucionalidade, ou, ndo sendo esta possivel, através de revogacao de iniciativa do Poder

Legislativo.

4.2 A PROPOSTA DE REGIME SIMPLIFICADO DE DEFERIMENTO DE PATENTES

Em 27 de julho de 2017, o INPI langou consulta publica on-line para debater proposta
da implementacdo do chamado procedimento simplificado de deferimento de patentes!*. A

proposta foi apoiada e endossada pelo Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servigos'*,

132ibid.

I33BRASIL. Constituicdio da Republica Federativa do Brasil de 1988. Planalto. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 6 jul. 2018.

34INPI. Consultas Piblicas. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas.
Acesso em: 1 jul. 2018.

BSCELIDONIO, Ana. Medidas propostas para reducio do backlog de patentes no Brasil. Migalhas, 2017.
Disponivel em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI267754,61044-
Medidas+propostas+para+reducaot+do+backlog+de+patentes+no+Brasil. Acesso em: 1 jul. 2018.
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pela Confederagdo Nacional da Industria (CNI)'*

e foi defendida veementemente pelo seu
presidente, Luiz Otavio Pimentel, em palestra publica realizada no dia 12 de margo de 2018'*’.
A consulta encerrou-se em 31 de agosto de 2018, e logo apos os seus resultados passaram a

deliberacio interna do INPI. Ainda ndo se tem noticia da implementagio da proposta'>®.

O chamado procedimento simplificado para deferimento de patentes consiste
basicamente em um mecanismo que visa reduzir imensamente o backlog de patentes. Seria
implementado através de norma do INPI, e seu método e sistemadtica consiste basicamente no

que se segue, de acordo com a proposta de norma anexada a Consulta Publica n°® 02/2017'%,

Primeiramente, os depoésitos passiveis de ingressarem no procedimento simplificado

devem atender aos requisitos dispostos no artigo 2° da proposta de norma:

I — Protocolo do depdsito do pedido de patente ou do requerimento de entrada na fase
nacional realizado até a data da publicagdo da [NORMA];

II — Pedidos publicados ou com requerimento de publicagdo antecipada até trinta dias
da data de publicagdo desta [NORMA]J;

IIT - Requerimento de exame do pedido de patente até trinta dias da data de publicagdo
desta [NORMA];

IV — Pagamento das retribui¢des anuais em dia;

V —Nao houver publicag¢ao de parecer de exame técnico, nos termos do art. 35 da Lei
n°® 9.279, de 1996.

Disso, depreende-se que ela visa gerar efeitos sobre os pedidos ja realizados e
acumulados até a entrada de sua data em vigor, ndo afetando pedidos realizados apds a sua
publicagdo. O procedimento também nao se aplicaria a “requerimentos de certificado de adigdo,
aos pedidos divididos e aos pedidos relativos a produtos e processos farmacéuticos”. Ainda,

nao ingressariam no procedimento os pedidos nos quais hé subsidios de terceiros interessados.

Todo e qualquer pedido que se enquadrasse nos requisitos acima delineados, portanto,
automaticamente ingressaria no procedimento simplificado quando da publica¢do da norma que

o implementasse. Apos, a admissdo destes pedidos no processo simplificado seria notificado

3 GALVAO, Fabio. CNI apoia deferimento simplificado de patentes. CNI, 2017. Disponivel em:
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/08/cni-apoia-deferimento-simplificado-de-
patentes/. Acesso em: 1 jul. 2018.

'37INPI. INPI discute proposta de procedimento simplificado de deferimento de patentes. INPi, 2018.
Disponivel em: INPI discute proposta de procedimento simplificado de deferimento de patentes. Acesso em: 1 jul.
2018.

138Conforme pesquisa realizada no diretdrio de noticias do website do INPI, o ultimo evento relativo a proposta
foi a palestra dada pelo presidente do 6rgao.

39INPI. Proposta de norma da consulta piblica n° 02/2017. INPI, 2017. Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/norma.pdf. Acesso em: 1 jul. 2017.
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através de publicagdo no RPI, quando se abriria prazo de 90 (noventa) dias para que o
depositante ofereca oposi¢ao ao ingresso do pedido nessa sistematica, ou para que o terceiro

interessado que ainda nao ofereceu subsidios contra o pedido, o faga, o que tem o mesmo efeito.

Nao ¢ preciso muito esfor¢o para disso concluir que, a proposta, ao recair sobre os
pedidos que se acumulam apds a publicacdo (e consequentemente, apds o exame formal
preliminar realizado antes desta), visa um método de concessdo sumadria de cartas-patentes,
adotando um modelo de concessao que apenas garante a regularidade formal da patente, ndo
perpassando por um exame substantivo. Esta pratica ¢, em realidade, adotada por poucos paises

no mundo'#°.

O INPI tenciona adota-la como uma medida paliativa para zerar o bakclog, e ele mesmo
ndo a considera “uma medida confortavel”, e delineia seu carater de excepcionalidade!*!. Muito

ndo se precisa pensar para se chegar a conclusdo de que se trata de apenas um paliativo a

142

situacdo calamitosa, conforme inclusive a propria CNI ja atestou' ™. A alternativa possivel,

segundo o instituto, e que seria capaz de encerrar de vez o problema do backlog, seria a
contratagdao de 687 novos examinadores, através da qual solucionar-se-ia o imbroglio em cerca
de 8 anos. Todavia, o INPI considera que esta ultima hipotese seria ineficaz e infactivel com

base no seguinte argumento'**:

Todavia, considerando-se que a estrutura de quadros de examinadores do INPI exige,
hoje, para atendimento da demanda corrente, um total de 489 servidores, a solucao
anterior, além de ter um custo fiscal da ordem de R$ 1 bilhdo de reais no periodo,
implicaria ainda, a partir do 9° ano, na ociosidade de mais de 500 servidores, bem
como os seus respectivos custeios ao longo de suas vidas funcionais.

O obice decorrente da ociosidade ulterior dos examinadores poderia ser facilmente

resolvido através de terceirizagdes. No entanto, tal hipdtese ja foi descartada quando do

YOGUIMARAES, Reinaldo. Para onde vai o Inpi? Revista Facto. n. 53, p. 8-10, 2017. Disponivel em:
<http://www.abifina.org.br/arquivos/revistas/facto53.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2017.

I4IINPI. Justificativa. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-
publicas/arquivos/INPI consulta publica JUSTIFICATIVA proposta reduzir backlog patentes 27072017 fin
al.pdf. Acesso em: 1 jul. 2018.

“2GALVAO, Fabio. CNI apoia deferimento simplificado de patentes. CNI, 2017. Disponivel em:
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/08/cni-apoia-deferimento-simplificado-de-
patentes/. Acesso em: 1 jul. 2018.

ISINPL. Justificativa. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-
publicas/arquivos/INPI_consulta publica JUSTIFICATIVA proposta reduzir backlog patentes 27072017 fin
al.pdf. Acesso em: 1 jul. 2018.
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julgamento da ADI 2.125, na qual o STF declarou, por unanimidade, inconstitucional qualquer

tentativa de terceirizar a realizacdo do exame técnico em sede do INPI:

EMENTA: ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO
CAUTELAR. REGULAMENTACAO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
PELA MEDIDA PROVISORIA n° 2.014-4/00. CARGOS TiPICOS DE CARREIRA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PREENCHIMENTO MEDIANTE CONCURSO
PUBLICO (CF, ARTIGO 37, Il). 1. As modificagdes introduzidas no artigo 37 da
Constituicdo Federal pela EC 19/98 mantiveram inalterada a redagao do inciso IX,
que cuida de contratagdo de pessoal por tempo determinado na Administragao
Publica. Inconstitucionalidade formal inexistente. 1.2 Ato legislativo consubstanciado
em medida proviséria pode, em principio, regulamenta-lo, desde que ndo tenha
sofrido essa disposi¢do nenhuma alteragdo por emenda constitucional a partir de 1995
(CF, artigo 246). 2. A regulamentagdo, contudo, ndo pode autorizar contratagdo por
tempo determinado, de forma genérica e abrangente de servidores, sem o devido
concurso publico (CF, artigo 37, II), para cargos tipicos de carreira, tais como aqueles
relativos & drea juridica. Medida cautelar deferida até julgamento final da agdo'#.

O voto do relator, o Ministro Mauricio Corréa, ainda concluiu que “o exercicio de tarefas
dessa grandeza so6 pode e deve ser permitido a técnicos da carreiras pertencente ao quadro da
autarquia, admitidos por meio de concurso publico”. A ADI declarou a inconstitucionalidade
da Medida Proviséria n°® 2.006 de 2002, que visava alterar a LPI e, dentre outras providéncias,

autorizar que o INPI realizasse contratagcdo temporaria de funcionarios por doze meses.

Retornando-se a proposta, esta, além de ndo ser uma solugdo definitiva, ainda vai de
encontro a normas de natureza hierarquica superior. Isto porque a LPI estabelece um sistema
proprio de concessdo de patentes, ja descrito acima, na qual deve haver necessariamente a
verifica¢do dos requisitos de patenteabilidade estabelecidos no artigo 8°. Ainda, o artigo 6° fala
de um direito de concessao de carta-patente que obriga que sejam seguidos os procedimentos
descritos na LPI. Portanto, nao pode o INPI estabelecer, por meio de norma ou portaria propria,

uma sistematica que fuja ou contrarie o disposto na Lei.

Outrossim, a unica forma de implementac¢ao da sobredita mudancga seria com a edi¢ao
de uma espécie legal do mesmo grau hierarquico que a LPI, j& que aquela viria a ser posterior
a esta, e a regrar uma situacdo especifica daqueles pedidos de patentes que cumprissem os

requisitos do exame simplificado. De tal forma, entrariam em acdo os principios solucionadores

4STF, ADI 2125 MC, Relator (a): Min. Mauricio Corréa, Tribunal Pleno, Julgado em 06/04/2000, DJ 29/09/2000
PP-00069 EMENT VOL-02006-01 PP-00051.
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das antinomias juridicas, encorpados nos adagios latinos lex posteior derogat legi priori'® e

lex specialis derogat lex generalis'*®.

Contudo, ainda que fosse editada espécie legislativa de mesmo teor hierarquico que a
LPI, apto a criar um regime especial para a concessao de patentes face ao regime ja aplicado
para a implementagdo da proposta, seria esta passivel de ter sua constitucionalidade posta a

prova:

(...) A Constituigao Federal de 1988, em seu Artigo 5°, inciso XXIII, ao determinar a
protegdo da propriedade e, por conseguinte, da propriedade industrial, estabelece que
esta devera atender a sua fungdo social.

Ao criar um monopélio, excepciona a regra geral da livre concorréncia, trazida como
fundamento da nossa ordem econdémica pelo Artigo 170, inciso IV, da Constitui¢do
Federal. Caso as condigdes necessarias a concessdo do monopodlio nido sejam
inteiramente satisfeitas, este ndo podera ser concedido sem incorrer em ilegalidade!'®’.

Nesse sentido, ¢ preciso, mais do que tudo, se ter em mente que a titularidade de uma
carta-patente € um ato que concede um poder econdmico imenso ao seu sujeito, lhe garantindo

8 “inclusive,

um verdadeiro monopolio. Dénis Barbosa traz uma discussdo sobre o assunto

preceituando que a existéncia da propriedade intelectual no Brasil exerce uma imensa tensao
. . . . g A < 149 s .

com o direito constitucional a livre concorréncia'®. Em andlise, afirma que deve ser feito um

cuidadoso juizo de razoabilidade para se equilibrar aquelas clausulas, e, a luz disso, sobre a

edi¢do de lei ordinaria sobre propriedade intelectual, que “o primeiro elemento a se considerar

como fim pratico da lei — é a geracio de criagdes novas e originais”!*’. Ainda:

Dessas manifestagoes da regra de balanceamento de interesses se pode depreender
que a lei de patentes ou de direitos autorais ndo ¢ um estatuto de protecdo ao
investimento — ¢ nem dos criadores e inventores 191; ndo é um mecanismo de

%SLei posterior derroga lei anterior (tradugdo nossa).

48] ei especial derroga lei geral (tradugdo nossa).

7DOS SANTOS, Oseias Cerqueira dos; REIS SOARES, Gabriella; FONSECA, Felipe de Carvalho Borges;
VILLARDI, Pedro Marques. O Procedimento Simplificado de Concessdo de Pedidos de Patentes e sua
Consequéncia para o Regime de Propriedade Intelectual no Brasil. Revista Radar. N. 54, 2017. Disponivel em:
http://www.ipea.gov.br/radar/temas/politicas-publicas/688-o-procedimento-simplificado-de-concessao-de-
pedidos-de-patentes-e-sua-consequencia-para-o-regime-de-propriedade-intelectual-no-brasil. Acesso em: 2 jul.
2018.

148C. f. BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugio a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003, p. 90-110.

1“Ele também elenca outros pontos de tensdo, a saber: a colisdo entre a protegdo dos interesses do investidor e do
criador e o principio do uso social das propriedades; a clausula finalistica da propriedade industrial; os parametros
constitucionais de protecdo a tecnologia, a autonomia tecnologica e a cultura; as liberdades constitucionais de
criacdo artistica e de expressdo e a tensdo de interesses entre a economia nacional e o capital estrangeiro.
(BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducio a Propriedade Intelectual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 94).

13%bid., p. 105.
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internacionaliza¢do do nosso direito nem um labaro nacionalista; ¢ e deve ser lida
como um instrumento de medida e ponderagdo, uma proposta de um justo meio e
assim interpretado. E no que desmesurar deste equilibrio tenso e cuidadoso, esta
inconstitucional'!.

Assim sendo, ndo se pode sustar a fase de exame técnico do pedido de patente, uma vez

que se corre o imenso risco de se estar concedendo um monopolio de mercado sobre um invento

que ndo demonstra nenhum daqueles requisitos. Isto viria a desvirtuar todo o propodsito do

proprio sistema de direitos da propriedade intelectual do Brasil, malferir sua eficacia, e atentar

contra o direito constitucional a livre concorréncia consubstanciado no artigo 170 da

Constitui¢ao Federal de 1988.

Este risco pode, inclusive, afetar o mercado de medicamentos no pais, setor bastante

sensivel, ainda que as patentes medicamentosas estejam afastadas do ingresso no pretenso

exame simplificado. Como adverte Reinaldo Guimaries'>?:

(1) a cadeia produtiva de medicamentos ¢ complexa e hd muitos pedidos depositados
fora desta categoria que poderdo fazer parte dela. Nao sera trivial identificar esses
pedidos a partir do exame dos seus quadros reivindicatorios — a ABIFINA também
registrou esse problema em suas manifestagoes;

(2) interesses da industria farmacéutica que importa medicamentos acabados
certamente pressionardo para que qualquer excepcionalidade seja retirada da versao
final da portaria ou decreto a ser assinado e sancionado.

Nesse sentido, ainda, Flavia Piovesan afirma que:

(...) aluz dos direitos humanos, o direito a propriedade intelectual cumpre uma fungéo
social, que ndo pode ser obstada em virtude de uma concepgao privatista deste direito
que eleja a preponderancia incondicional dos direitos do autor em detrimento da
implementagdo dos direitos sociais, como o sdo, por exemplo, a satude, a educagdo e
a alimentag@o. Observe-se ainda que, via de regra, o conflito ndo envolve os direitos
do autor versus os direitos sociais de toda uma coletividade; mas, sim, o conflito entre
os direitos de exploracdo comercial (por vezes abusiva) e os direitos sociais da
coletividade'33.

15libid., p. 105.

IS2GUIMARAES, Reinaldo. Para onde vai o Inpi? Revista Facto. n. 53, p. 8-10, 2017. Disponivel em:
<http://www.abifina.org.br/arquivos/revistas/facto53.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2017.

I53PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e propriedade intelectual. FGV, 2009, p. 22. Disponivel em:
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2665/CL01%20-%20Flavia%20Piovesan%20-
Direitoshumanosepropriedadeintelectual.pdf? sequence=3. Acesso em: 6 jul. 2018.
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Pelo exposto, torna-se clara a violacdo que a referida proposta representaria uma
violagdo aos direitos da coletividade, conquanto pudesse privilegiar depositantes que nao

fariam jus aos pedidos de patentes em detrimento de toda a sociedade.

Além das questdes de inconveniéncia e inconstitucionalidade da media, cabe também
discussdo sobre seus efeitos praticos. Nesse ambito, Batabyal e Nijkamp'>** apontam, em estudo
realizado acerca do USPTO, que existe um tradeoff entre o tempo de pendéncia médio de uma
patente e a taxa de erros durante os exames técnicos realizados. Por evidente, quando nao se
gasta nenhum tempo com o exame técnico de uma quantidade tdo grande de pedidos —
conforme se propde — essa taxa de erro naturalmente assumira propor¢des absurdas. King!*

aponta diversos problemas na existéncia de exames técnicos de baixa qualidade:

This is an area of some importance, because uncertain intellectual property rights
impose several kinds of costs on the economy. Subsequent legal effort to determine
the validity or proper scope of a patent is necessary when examination quality is lower.
Legal costs are especially high when patent disputes result in litigation. To the extent
that the enforcement costs of patent protection undermine incentives to innovate, low
examination quality reduces the amount of innovation in society. Also, when the
patent examination process fails to reject patent applications with serious flaws, patent
monopolies for inventions with little benefit to society impose additional welfare
costs. These costs are more likely to accrue as a greater number of patents are issued
each year, underscoring the importance of examination quality in the patent system.

Logo, conclui-se também que a aludida proposta é economicamente inviavel em longo
prazo, uma vez que, no que pese ter a capacidade de desafogar o INPI, resultaria em terriveis
perdas econdmicas e terminaria por impossibilitar o proprio objetivo de uma redugdo do
backlog, o qual seria a promog¢ao do sistema de patentes brasileiros com o incentivo ao

progresso € a inovacao. Portanto, desaconselha-se que tal proposta seja efetivada.

YBATABYAL, Amitrajeet A.; NIJKAMP Peter. Is There a Tradeoff between Average Patent Pendency and
Examination Errors? SSRN, 2006. Disponivel em:https://ssrn.com/abstract=908579. Acesso em: 3 jul. 2018.
155“Esta é uma area que possui alguma importincia, uma vez que direitos da propriedade intelectual incertos
impdem diversos tipos de custos a economia. Um esforgo juridico subsequente para determinar a validade ou o
escopo apropriado de uma patente ¢ necessario quando a qualidade do exame ¢ inferior. Custos legais sdo
especialmente altos quando disputas de patentes resultam em litigio. Enquanto os custos de a¢des legais para fazer
valer a protecao patentaria desgastam os incentivos a inovagao, a baixa qualidade dos exames reduz a quantidade
de inovagdo em uma sociedade. Também quando o exame de patentes falha em rejeitar pedidos de patentes com
sérias falhas, os monopoélios de patentes para invencdes que ddo poucos beneficios a sociedade impdes custos
adicionais de bem-estar. Esses custos sdo propensos a se acumularem na medida em que um maior nimero de
patentes sdo concedidos a cada ano, diminuindo a importancia da qualidade do exame no sistema de patentes”
(KING, John L. Patent examination procedures and patent quality. In. COHEN, W. M.; MERRILL, S. A.
(Eds). Patents in Knowledge-Based Economy.Washington: National Academies Press, 2003, p. 54-56. Disponivel
em: https://www.nap.edu/read/10770/chapter/4#55. Acesso em: 3 jul. 2018, traducdo nossa).
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4.3 ACORDOS PATENT PROSECUTION HIGHWAY

Por fim, ¢ preciso também notar que existe como via para enfrentamento do problema
de Backlogs a ado¢do dos chamados Patent Prosecution Highway (PPH). Estes sdo acordos
bilaterais firmados entre escritorios de patentes de nacionalidades distintas, que visam criar uma

via alternativa e mais célere para o exame de patentes. Nesse sentido:

Atualmente, de forma mais precisa, o PPH é um acordo internacional o qual permite
ao depositante de um pedido de patente cujo pelo menos uma reivindicagao tenha sido
considerada patenteavel em um Primeiro Escritorio de Patentes, se restringirem o
quadro reivindicatorio do pedido “correspondente” a essa matéria patenteavel em um
Segundo Escritorio que tenha assinado o acordo com o primeiro, solicitar o exame
antecipado neste Segundo Escritorio. Ou seja, o programa “estimula” os depositantes
a contribuir com o work-sharing, concedendo o beneficio do exame antecipado
aqueles pedidos em que o requerente contribuir da maneira mais efetiva conhecida
para o work-sharing — uma vez que ¢ estipulada a matéria considerada patenteavel em
um escritorio (que fez o exame primeiro), o requerente aceita restringir o quadro
reivindicatorio dos pedidos “correspondentes” a ela em outros escritorios em que
queira antecipar o exame ',

O modelo PPH foi pela primeira vez introduzido por proposta do Escritorio de Patentes
do Japao (JPO) em 2006, ao firmar acordo com o United States Patent and Trademark Office
(USPTO), como objetivo de reduzir o backlog de patentes naqueles escritorios'®’. Esse objetivo
¢ alcancado através da promogao de eficiéncia através do chamado work-sharing, uma vez que
o segundo escritério utiliza-se do exame e busca realizados no primeiro escritério, evitando

uma duplicagdo de esforgos desnecessaria!®.

Ao contrario do caso da proposta de exame simplificado, ndo se trata de uma possivel
solucdo ainda nao aplicada para mitigar o backlog de patentes do INPI ou seus efeitos, uma vez
que ja existem acordos desse tipo em vigéncia no pais. Todavia, ndo se trata também de uma
solugdo ja totalmente implementada, como o caso do artigo 40 da LPI, uma vez que, por se
tratar de um modelo de instrumento internacional, ha sempre espago para que o Brasil firme

mais acordos do tipo.

15 MUSSKOPF, Diego Boschetti; TANAKA, Yoshitoshi; BRAGA JUNIOR, Edi de Oliveira; ANTUNES,
Adelaide Maria S.; PECANHA, Rockfeller Maciel. Como Funciona o Patent Prosecution Highway. Revista
Economia & Tecnologia. v. 10, n. 3, p. 55-79, 2014, p. 59-60.

157United States Patent and Trademark Office (USPTO). U.S. and Japan for Pilot Patent Prosecution Highway.
Disponivel em: https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-and-japan-fo-pilot-patent-prosecution-
highway. Acesso em: 6 jul. 2018.

I53SGARCEZ JUNIOR, op. cit., p. 68-69; MIRANDA, Luiz. Brazil’s New Path to Meaningful Intellectual Property
Protection. University of Miami Inter-American Law Review. v. 48, n. 2, p. 122-152, 2017, p. 134-135.
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Até 2015, o Brasil ndo possuia quaisquer acordos PPH com outros escritorios de
patente’>®. Daquele ano para a atualidade, contudo (ou seja, em cerca de trés anos), firmou
acordos com cinco escritorios de patentes: USPTO, JPO, Instituto de Patentes do PROSUL,
Instituto Europeu de Patentes e o Instituto Estatal de Patentes da Republica Popular da China.
Todos esses acordos, com excecdo do firmado com o PROSUL, limitam-se tdo-sé a
determinada matéria patentedvel (por exemplo, petrdleo e gas, tecnologia da informagao,

etcetera)! .

Atualmente existem quatro variagcdes desses modelos: o PPH Paris Route, o PCT-PPH,

o PPH-Mottainai e o PPH Global'®!.

O PPH Paris Route ¢ a mais simples das variacdes. Nele, o depositante escolhe um
escritorio para realizar o primeiro deposito, denominado Office of First Filing'® (OFF). A
seguir, podera depositar pedidos correspondentes perante escritorios parceiros, sendo cada um
destes considerados Offices of Second Filing'® (OSF). Se ap6s busca no OFF, este opinar pela
patenteabilidade de ao menos uma das reivindicagdes, o depositante pode requisitar o uso do
sistema PPH no OSF para obter um exame acelerado, que se aproveitara do relatério produzido
no OFF!®* Nesses casos, “nfio é necessario ter a patente concedida, nem que o parecer do
escritorio (a acdo oficial) seja pela concessdo da patente, para que o pedido seja qualificado

para requisitar o programa PPH nos OSFs”!%,

O modelo PCT-PPH, por sua vez, possui extrema semelhan¢a com o Paris Route. Nele,
contudo, o depositante deve realizar o seu deposito perante um dos Organismos Receptores do
PCT, devendo aguardar que o processamento ocorra de acordo com as regras da fase
internacional do Tratado. Caso seja realizado um exame preliminar de patenteabilidade
positivo, o depositante podera utiliza-lo para acelerar seu exame de patente nas fases nacionais

dos pedidos que surgirem a partir do depdsito internacional'®®. Evidentemente, esse processo

I9GARCEZ JUNIOR, op. cit., p. 69.

IINPI. Projeto Piloto Patent Prosecution Highway.Disponivel em: http:/www.inpi.gov.br/menu-
servicos/patente/projeto-piloto-pph. Acesso em: 16 jun. 2018.

I6IMUSSKOPF et al, op. cit., p. 60.

162Escritério do Primeiro Depésito (tradugio nossa).

163Escritério do Segundo Depdsito (tradugio nossa).

164C f. Japan Patent Office (JPO). An Introduction to The Patent Prosecution Highway. Disponivel em:
https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/booklet/PPHbookletukipo.pdf. Acesso em: 16 jun. 2018; Managing Intellectual
Property. A  Practical Guide to the Patent Prosecution Highway. Disponivel em:
http://www.managingip.com/Article/2167622/A-practical-guide-to-the-pa. Acesso em: 7 jul. 2018; MUSSKOPF
et al, op. cit.

16SMUSSKOPF et al, op. cit., p. 61.

166C f. Japan Patent Office (JPO). An Introduction to The Patent Prosecution Highway. Disponivel em:
https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/booklet/PPHbookletukipo.pdf. Acesso em: 16 jun. 2018; Finnish Patent and



68

segue o0 modelo do PPH Paris Route, sendo o Organismo Receptor da fase internacional o OFF,
e os demais escritérios os OSF. Por 6bvio, o Organismo Receptor deve ter acordos desse tipo

com os OSFs.

Ainda, foi langcado em 2011 o modelo de PPH Mottainai pelo JPO, como um programa
de cooperacdo mundial. Este modelo, por sua vez, visa facilitar ainda mais o work-sharing
internacional. Sua criagdo decorreu do fato de que, no modelo Paris Route, o depositante
precisa esperar que o pedido seja examinado primeiro no escritorio em que depositou em
primeiro lugar (OSF) para que apenas entdo possa requerer o exame acelerado no OSF. Ocorre
que ¢ comum que o exame acabe ocorrendo primeiramente no OSF, o que invalidaria o
proposito do PPH. No caso de haver um acordo Mottainai entre os escritorios, no entanto, ¢
possivel que se utilize os resultados do primeiro escritorio a realizar o exame (Office of Earlier
Examination'®” — OEE) para acelerar o exame no escritorio em que este ainda niio ocorreu
(Office of Later Examination'® — OLE)'®. O quadro abaixo, fornecido pelo JPO, explica de

forma didatica a situagdo, caso o pedido se processe entre mais de dois escritorios parceiros:

Figura 5 — Esquema de pedido de patente em trés escritorios via PPH Mottainai.

| 1) Office C application |

P I ——

i
]
1
Friority !
claim i OEE
1
[ 2) Office A application I : i Grant
1
i Priarity
Ioclaim QLE
. |
i Redquest
3) Office B applicati 4
J Qimce B application | £ PBH |
Fonte: JPO.
Registration Office. Types of PPH Agreement. Disponivel em:

https://www.prh.fi/en/patentit/applyforapatentoutsidefinland/patentprosecutionhighwaypph/typesofpphagreemen
ts.html. Acesso em: 8 jul. 2018.

167Escritorio de Exame Anterior (traducdo nossa).

188Escritorio de Exame Posterior (tradugdo nossa).

197PO. PPH MOTTAINAI Pilot Set to Launch. Disponivel em: https://www.jpo.go.jp/ppph-
portal/mottainai.htm. Acesso em: 8 jul. 2018.
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Ainda existe o PPH Global, projeto piloto também encabegado pelo JPO e langado em
2014. Contando com a participagao de 25 (vinte e cinco) escritorios de patentes do mundo
todo!”, e engloba até mesmo pedidos requeridos pelo sistema PCT cujos Organismos
Receptores sejam escritorios parceiros. Através dele, ¢ possivel utilizar o exame de
patenteabilidade de um OEE nos demais OLEs, havendo o requisito de que o exame substantivo
ainda ndo tenha se iniciado no OLE. Assim como no Paris Route, o OEE deve identificar a
patenteabilidade em relagdo a pelo menos uma das reivindica¢des do pedido'’!. Em verdade,
assemelha-se muito ao PPH Mottanai, embora se diferencie por montar uma rede mundial para

work-sharing.

Os programas PPH tém-se mostrado extremamente eficientes e benéficos nos paises
onde tém sido aplicados. Primeiramente representa um imenso beneficio ao depositante, uma
vez que garante que a primeira agdo do escritério de patentes ocorra mais rapidamente, com o
pedido de exame acelerado. Também tem se mostrado extremamente vantajoso aos escritorios

de patentes, conforme reconheceu o USPTO em 2014!7%:

The reuse of search and examination results is carried out while respecting the national
sovereignty of the participating Offices, since a search and examination of the
application continues to be performed by each Office according to its national laws,
and no deference is given to the patentability determinations reached by other Offices.
Some of the proven benefits of the PPH include: accelerated examination, a
significantly higher allowance rate, a decreased cost of prosecution resulting from the
fact that PPH cases generally have fewer actions prior to allowance, and reduced
pendency.

"ncluindo escritorios como o USPTO e o UKIPO. A lista completa pode ser encontrada no site da JPO: JPO.
Annex A: Global Patent Prosecution Highway System Participating Offices. Disponivel em:
https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/Annex_A.pdf. Acesso em: 8 jul. 2018.

7IJPO. Annex B Global PPH Pilot Criteria. Disponivel em: https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/Annex_B.pdf.
Acesso em: 8 jul. 2018; German Patent and Trade Mark Office. Procedures to File a Request to the DPMA for
Participation in the Global Patent Prosecution Highway Pilot Programme. Disponivel em:
https://www.dpma.de/docs/english/formulare/patent_eng/pph1029 1.pdf. Acesso em: 8 jul. 2018.

17240 reaproveitamento dos resultados de pesquisa e exame ocorre enquanto se respeita a soberania nacional dos
Escritorios participantes, uma vez que a pesquisa e exame do pedido continua a ser executado por cada Escritorio
de acordo com suas leis nacionais, e nenhuma deferéncia ¢ dada as determinagdes sobre a patenteabilidade assim
concluidas por outros Escritorios. Alguns dos beneficios comprovados do PPH incluem: exame acelerado, uma
taxa de concessdo significativamente mais alta, uma diminuig¢@o nos custos de agdes judiciais, a qual resulta do
fato de que os casos calcados em PPH geralmente possuem menos ac¢des judiciais anteriores a concessao, € tempo
de pendéncia reduzido” (USPTO. Formal Integration of the Patent Prosecution Highway into the PCT. OMPI,
2014. Disponivel em: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia 21/pct mia 21 9.pdf. Acesso em: 9 jul.
2018, traducdo nossa).
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No mesmo documento, apresentou dados nos quais declarou que o processamento de
patentes via Paris Route e PCT-PPH durava, entre 5,6 e 5,8 meses até a primeira decisdo, e
entre 9,9 e 11,4 meses até a decisdo final do escritorio, em oposicao a média de 18,8 e 30,7

meses, respectivamente, para os procedimentos de patentes em geral do escritério.

Além disso, outra grande vantagem do PPH em suas diversas modalidades consiste no
aumento da qualidade de patentes efetivamente concedidas, devido ao “beneficio gerado pelo
controle mutuo de qualidade dos exames e, consequentemente, dos examinadores, 0s quais
estariam sujeitos a interagdo com profissionais de outros escritorios mundo a fora”'”?. O
USPTO comunga desta opinido: “since every Office participating in the PPH carries out a
search and examination according to its national laws, the quality of the granted patents is at

least as high as that of the patents granted in those Offices outside of the PPH”!74,

No caso do Brasil, até o momento ha apenas a participa¢ao do INPI em modelos de PPH

Paris Route.

Contudo, deve-se ter em mente que os pedidos de patentes realizados perante o INPI se
constituem, macicamente, de pedidos realizados por estrangeiros. O relatorio de Indicadores de
Propriedade Intelectual de 2017 do INPI revelou que, entre os anos de 2007 e 2016, o nimero
de pedidos de patentes de invengdo realizados por residentes nunca ultrapassou os 19%!7.
Assim sendo, conclui-se que o nimero de patentes que compde o bakclog atualmente vieram

de fora do pais:

Figura 6 — Pedidos de patente de invengao por origem do depositante, 2007-2016.

I3FOSENCA MENDES, Dany Rafael; PINHEIRO, Adalberto Amorim; OLIVERIA, Michel Angelo Constatino
de; CORREA, Cecilia Barbosa Macédo. A Integragdo Formal do Patent Prosecution Highway (PPH) no Ambito
do Patent Cooperation Treaty (PCT): Uma Analise Juseconomica. Revista de Informagdo Legislativa. n. 206, p.
317-335, 2015, p. 331.

174USPTO. Formal Integration of the Patent Prosecution Highway into the PCT. OMPI, 2014. Disponivel em:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia 21/pct mia 21 9.pdf. Acesso em: 9 jul. 2018.

175INPI. Indicadores de Propriedade Industrial 2017: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil.
INPI, 2017, p. 16. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-
de-propriedade-industrial-2017_versao portal.pdf. Acesso em: 8 jul. 2018.
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Participatio dos Residentes (%)
19 13 19 17 16 16 16 15 15 19
A705 4798 4.955 4.657 —

2007 2008 2009 2010 2011 012 2013 a4 2015 2016

E M3o-residentes B Residentes

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Economicos, BADEPI v4.0 (2017).

Levando em conta esses dados e todos os pontos levantados em relacdo aos diferentes
tipos de acordos PPH, percebe-se que o INPI se encontra muito defasado em matéria de
cooperacao e work-sharing internacionais. Isto porque apenas adentrou essa seara no ano de
2015, e até agora firmou acordos de cooperagao com poucos escritorios, em searas da tecnologia
e inovacdo limitadas, e apenas se utilizando do mais basico dos modelos de acordo PPH. Um
pais que possui um backlog tao grande de pedidos de patente ndo pode se dar ao luxo de nao

lancar mao de todas as armas necessarias para combater esse problema.
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5 CONCLUSAO

Ao longo do proposto trabalho, pode-se observar que todo o desenvolvimento historico
do direito patentario culminou em um instituto altamente internacionalizado e com
desenvolvimento legislativo comparado proximo nas diversas nagoes. Em outra seara, a patente
se aproxima macicamente de um direito real, possuindo o carater plenamente patrimonial, e

sendo, portanto, um direito subjetivo do seu titular.

Por outro lado, provou-se um direito que apenas pode ser efetivado, na pratica, apds o
seu reconhecimento pelo Estado, que no caso do Brasil se da através do INPI; antes desse ato,
antes de um processo administrativo que dé publicidade ao seu objeto, e que investigue se
atende aos devidos requistios ndo pode haver patente. E foi observado que, munido apenas de
um pedido de patente, o inventor nada pode fazer contra aqueles que venham a explorar

desautorizadamente o seu invento, uma vez que so tera a expectativa de direito.

Contudo, o que se observa no Brasil ¢ um completo atraso em matéria de processamento
de patentes, quando comparado em relagdo ao resto do mundo. Com um bakclog imenso e
tempos de pendéncia de pedidos de patentes exorbitantes, a situacao torna-se cada vez mais
insustentavel. E as consequéncias, conforme analisado, sdo desvantajosas: além de prejuizos
econdmicos decorrentes do medo de investidores de aplicarem fundos em pesquisa e
desenvolvimento industrial, existe também o desestimulo para que inventores procurem
patentear seus inventos, ¢ um crescimento do uso de formas alternativas de protecao de
propriedade intelectual, como o segredo industrial, o que pode provocar um prejuizo para toda
a sociedade. Nao apenas isso, mas também a existéncia da possibilidade de indenizacdo
retroativa estabelecida pelo artigo 44 da LPI termina por criar situagdes em que possiveis
agentes econdmicos deixem de entrar no mercado e fazer concorréncia a depositantes pelo
temor de terem de arcar com perdas e danos, mesmo que ao final do processo administrativo se
verifique que ndo se atendem os requisitos para a concessao de carta-patente, o que termina por

prejudicar indiretamente o consumidor.

Conforme foi observado, a principal causa deste problema no Brasil se deve ao
desfalque de pessoal com o qual sofre o INPI, e ¢ imprescindivel que haja mais mao-de-obra
qualificada para a realiza¢do dos exames técnicos, fase na qual se concentra toda a dificuldade
do orgdo em proceder ao andamento correto e célere do processo administrativo para a

concessdao de patente. Todavia, tendo em vista que o INPI se encontra vetado de realizar a
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contratacdo de profissionais temporarios para sanar o projeto, a Unica saida definitiva seria o
investimento maci¢o do governo em admissdao de novos cargos técnicos — investimento que

podera acontecer nos proximos anos.

Nesse cenario, preciso que se venha a lume medidas alternativas para a diminui¢ao do
backlog de patentes do INPI, ou pelo menos que venham a atenuar seus efeitos. Outrossim,
dentre tais medidas ndo se pode admitir a provisdo do artigo 40 da LPI, ja que, conforme
abordado, ao combinar-se com o artigo 44 da mesma Lei termina por criar a burlesca situagao
de um prazo de monopélio muito alongado e desvantajoso para a sociedade. E preciso, portanto,
que tal artigo seja extirpado de nosso Ordenamento juridico. Também ¢ insubsistente a proposta
de um exame simplificado de pedidos de patentes, que foi realizada através da consulta ptblica
n° 02/2017. Isto porque tal exame, embora viesse a quase zerar o backlog, ndo resolveria o
problema a longo prazo, além de injetar diversas patentes de qualidade duvidosa no mercado,
gerando instabilidade e transferindo parte do problema para o nosso ja tdo atribulado Poder
Judiciario.

Na verdade, conforme dito acima, a saida ideal para o problema seria a contratagao de
pessoal e uma melhoria da perspectiva de carreira para examinadores do INPI. Contudo, diante
do cenario atual em que o INPI se encontra, com dificuldades financeiras e sem perspectivas de
investimentos, seria mais realista a busca de outras alternativas. Nesse sentido, esse trabalho
conclui que é imperioso que o Brasil firme mais acordos de cooperacdo internacional,
majoritariamente no modelo PPH, conquanto tenha dado mostras de sua funcionalidade ao
redor do mundo, e sua natureza internacionalizada se encaixe nos padrdes do publico de
depositantes de pedidos do INPI, que ¢ composto em sua maioria de ndo-residentes no pais.
Assim, ao se aproveitar do trabalho realizado por outros escritdrios, termina-se por se garantir,

no minimo, um controle do crescimento do backlog.

Outrossim, para se aproximar cada vez mais dessa cooperagao internacional, a primeira
medida que o Brasil precisa tomar ¢ ampliar o escopo dos acordos PPH ja firmados com outros
escritorios. Conforme se observou, os acordos firmados pelo Brasil se limitam a 4reas limitadas
do conhecimento e da inovagdo, nao tendo uma abrangéncia maior. Além disso, € preciso
também que se busquem parcerias com mais escritorios, além dos ja conhecidos; de preferéncia,
que se adote o modelo PPH mottainai com os atuais e futuros escritdrios parceiros, € que se
busque integrar o PPH global préximo passo dentro do grande esquema para a harmonizacao

patentaria no ambito internacional.
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Assim sendo, em uma época em que os escritorios de patentes ao redor do mundo
tendem a se modernizar e colaborar cada vez mais com o work-sharing, € em que se caminha
para uma harmonizacao internacional da propriedade intelectual, ndo pode o INPI se manter
isolado, contanto apenas com poucos acordos de cooperagdo. E preciso que ele se

internacionalize para ter uma chance de sanar o crescimento galopante do seu maior problema.
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