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Resumo

No Brasil, ainda ndo ha consenso a respeito de quais as praticas associadas a um sistema
de patentes robusto e capaz de fomentar a inovacgdo, especialmente no pos-pandemia de
Covid-19. Esse trabalho sintetiza a literatura econdmica a respeito do tema, expondo as
evidéncias que comprovam a importancia de protecdo patentaria para a inovagdo e para 0
desenvolvimento econémico. Além disso, o artigo analisa o benchmarking internacional
do arcabouco institucional relativo a protecdo de patentes, com objetivo de identificar
politicas que poderiam melhorar a regulacdo do direito patentario no Brasil. Como
principais conclusdes, tem-se que algumas medidas importantes para melhorar o arcabouco
institucional brasileiro seriam: (i) a reducdo de seu backlog; (ii) a adoc¢éo de previséo legal
para um Ajuste de Prazo de Patente; e (iii) a eliminacdo de algumas hipoteses de licenca

compulsoria.
Abstract

In Brazil, the need for a stronger patent system to promote innovation is not yet a
consensus, especially in the post-Covid-19 pandemic context. This paper synthesizes the
economic literature about this topic, presenting evidence that demonstrates the importance
of patent protection for innovation and economic development. Additionally, the article
analyses the international benchmarking regarding the institutional frameworks related to
patent protection, aiming to identify policies that could improve the Brazilian regulation
of patent rights. As main conclusion, some important measures to improve the Brazilian
institutional framework would be: (i) reducing the patent backlog; (ii) adopting legal
provisions for Patent Term Adjustment; and (iii) eliminating some compulsory licensing

hypotheses.
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1 INTRODUCAO

A importdncia da propriedade intelectual para impulsionar a inovagdo é
amplamente reconhecida na literatura econdmica (MAZZOLENI E NELSON, 1998). As
alteracBes tecnoldgicas decorrentes, por sua vez, trazem amplos beneficios para a
sociedade, principalmente ao afetar a trajetoria de crescimento econdmico de um pais
(NORDHAUS, 1969).

No entanto, observam-se importantes diferencas no arcabouco institucional de
propriedade intelectual entre os paises, em particular, de protecdo patentaria. No Brasil,
ndo parece haver consenso sobre o que se deve priorizar em termos de politica publica:
beneficios de curto prazo a partir do maior acesso imediato a novas tecnologias e solu¢des
cientificas ou o proprio incentivo a inovar e 0s beneficios de médio e longo prazo gerados

atraves de mais investimentos em inovacéo.

Embora investimentos massivos em novas vacinas tenham ganhado destaque no
contexto da crise sanitaria gerada pela pandemia de Covid-19, ao final do momento critico,
0 debate no Brasil passou a focar no possivel trade-off entre a garantia dos incentivos
aplicaveis a inovacdo e a potencial ampliacdo imediata do acesso as novas tecnologias
desenvolvidas. Priorizou-se o curto prazo, culminando na promulgacdo da Lei n°
14.200/2021 (BRASIL, 2021).

O objetivo deste artigo € contribuir com tal debate no Brasil ao sugerir
mecanismos institucionais que podem tanto incentivar a inovacdo por agentes privados
guanto garantir interesse social. Busca-se demonstrar, em especial, que um ambiente
sustentavel de inovacdo esté intimamente ligado & priorizagdo dos beneficios de médio e
longo prazo. Sem incentivos para investir em inovagéo, afinal, ndo teriam sido criadas as
condicdes necessarias para o surgimento de novas tecnologias e de solucbes cientificas
observadas atualmente em diferentes setores e para as quais, no presente, muitos agentes

defendem a quebra de patentes para viabilizar o maior acesso por parte da populacéo.

Garantias de geracdo de receita futura, asseguradas por meio de patentes, sdo

incentivos fundamentais para que os agentes privados, no momento da sua decisdo de
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investimento, aloquem recursos em inovacdo nos mais diversos setores. Por exemplo,
Grabowski (2002) afirma que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento da industria

farmacéutica no Reino Unido seriam reduzidos em 64% na auséncia de protegao patentaria.

A partir dos indices que ranqueiam as jurisdicdes em relacdo aos resultados do
desenvolvimento e & aprovacdo de novas patentes, selecionou-se uma cesta de paises
(Brasil, Australia, Estados Unidos, Irlanda, México e Peru) para analise dos seus
indicadores de inovacdo. De fato, verifica-se que paises com melhores indices de inovacao,
sob diferentes métricas, sdo aqueles com arcabouco institucional de protecdo patentaria

mais robusto e voltado a garantia de incentivos.

Em seguida, a partir da identificacdo de benchmark, sera realizada uma anélise
comparativa do arcabouco institucional de protecdo patentaria entre os paises selecionados.
Pretende-se, assim, mapear as principais licdes a serem aprendidas e implementadas pelo
Brasil para aprimorar a regulacdo do direito patentario no pais.

Este artigo esta dividido em cinco se¢6es, incluindo esta Introducdo. A Secado 2
aborda os conceitos de propriedade intelectual e de inovacao, relacionando-os a criagéo de
condigdes propicias para o crescimento econdémico. A Sec¢do 3 analisa diversos indicadores
associados ao nivel de desenvolvimento da protecdo as patentes ao redor do mundo. Por
meio de tais indices, constroi-se uma cesta de paises benchmarks em relacdo a regulacéo
de patentes, que serdo analisados comparativamente ao arcabouco institucional brasileiro
na Secdo 4. Nesta secdo, sdo mapeadas as principais licdes a serem aprendidas e
implementadas pelo Brasil para aprimorar a regulacéo do direito patentario no pais. Uma

ultima secdo apresenta as principais conclusdes deste artigo.
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2 PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVACAO NO
CONTEXTO DO CRESCIMENTO ECONOMICO

O objetivo desta secdo é abordar os conceitos de propriedade intelectual e de
inovacdo, relacionando-os a criacdo de condigdes propicias para o crescimento econdmico.
Para tanto, serd avaliado como se da o encadeamento destes conceitos e como Séo
fundamentais, do ponto de vista tedrico e empirico, para a garantia de uma trajetéria de
crescimento econdmico. Destaca-se também que, de acordo com a literatura académica, a
forma como ¢é realizada a regulacdo de direitos patentéarios influencia diretamente nos

incentivos dos agentes.

O debate sobre quais os incentivos mais adequados para se alcancar maior
crescimento econdémico ocorre por varios angulos. Um deles é a patente, que, por um
periodo limitado, garante maior retorno dos investimentos realizados pelo inventor da nova
tecnologia, ao conceder vantagens competitivas sobre seus concorrentes. Tal incentivo
pode ocorrer por meio da remuneragdo dos recursos (de tempo e financeiros), voltados para
pesquisa e desenvolvimento do objeto patenteado (como nova molécula, produto ou

processo).

Além disso, o instrumento da patente também permite que o descritivo da
descoberta, anteriormente mantido em sigilo, passasse a ser revelado ao publico, embora
de posse exclusiva do agente durante o prazo autorizado, (na literatura, tal efeito é
frequentemente chamado de “disclosure”). Esse instrumento é particularmente Gtil para a
propagacao do conhecimento por trés razdes: (i) cria incentivos para 0s agentes investirem
em inovacdo, uma vez que serdo, por prazo determinado, recompensados por isso; (ii)
permite a continuidade de pesquisas correlatas que ndo infringem a patente; e (iii) ao final
do periodo de protecdo patentéria, permite a replicacdo daquela tecnologia para os demais
agentes do mercado a qual poderia ndo existir caso ndo houvesse incentivos para sua

criacéo.

Mazzoleni e Nelson (1998) destacam que a relacdo positiva entre uma forte e

ampla protecdo patentaria e o desenvolvimento econdmico ndo era consenso na literatura
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econémica. No entanto, a discussdo sobre a relevancia das patentes para a inovacao passou
dos questionamentos sobre quais seus efeitos liquidos na sociedade (Machlup, 1958), para
buscar qual o desenho 6timo do arcabougo normativo da protecdo patentéria. Nesse sentido,
Scherer e Ross (1990) apresentaram andlises favordveis a patentes mais fortes,

desempenhando marco na area de organizacdo industrial.

Nordhaus (1969) adotou como premissa inicial a constatacdo de que inovagoes
ndo sdo bens gratuitos. Com base nisso, toda decisdo de investimento em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) deve considerar: (i) os custos para realizar tal invencao; e (ii) 0s
ganhos que tal invencdo gerara. Em linha, Gallini (2002) mostrou que 0 nimero de
inovacdes esta positivamente relacionado com o grau de protecdo patentaria, uma vez que,

quanto maior ele for, maiores os ganhos oriundos de uma nova invencao.

Arora et al. (2021) avaliaram os efeitos da protecdo patentaria nos investimentos
em pesquisa cientifica corporativa, cujos resultados mostram relacdo direta entre
descobertas cientificas e atividade inventiva. A analise quantitativa dos autores demonstrou
que as empresas que enfrentam uma reducdo em suas protecdes de patente realizaram 19%
menos pesquisas de acompanhamento do que um grupo de controle de empresas com
protecdes de patente inalteradas. Tal efeito foi ainda mais significativo nos mercados de
tecnologia, onde as empresas que tiveram protecdes de patente reduzidas também
diminuiram suas pesquisas subsequentes em 37% ao comparar com as contrapartes nao

afetadas.

Nos anos 1990, as analises relacionadas a protecdo patentéaria deixaram de tratar
apenas dos efeitos das patentes sobre o crescimento econdémico, para avaliar qual o grau
Otimo de patente que contribui com maiores ganhos para a sociedade. A migracdo da
discusséo para essa abordagem permite entendimento tacito de que as patentes séo de fato
benéficas, restando apenas calibrar o grau da protecdo patentaria para que seus efeitos
positivos alcancem um cenario 6timo do ponto de vista socioeconémico, que devem estar
no centro das discussdes a respeito do desenho legal por parte das autoridades responsaveis

por estabelecer as regras de protecdo patentaria.
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Scotchmer (1991) dispbe que proteger a invencdo pioneira de maneira
excessivamente ampla, ao desconsiderar a possibilidade de integracdo entre empresas
engajadas na area de P&D, pode gerar empecilhos para que futuras invengdes ocorram.
O’Donoghue et al. (1998) avaliam os diferentes resultados que o desenho de uma patente
pode gerar através de um trade-off entre duracdo e abrangéncia da patente. Os autores
concluem que o desenho da legislacéo patentaria deve levar em conta o beneficio que se
espera obter da patente: protecdo com periodos mais curtos, mas bastante ampla,
privilegiam a difusdo de novos produtos e tecnologias, enquanto patentes com periodos de
protecdo mais longos, mas com menor abrangéncia, propiciam melhores condi¢des para as
empresas reaverem os investimentos feitos em P&D, 0 que gera mais incentivos para novas

tecnologias.

Stiglitz (2006) defende a busca por maior equilibrio sobre o regime de
apropriabilidade entre os incentivos aos inventores e os beneficios do acesso a ampla
informacdo pela sociedade. Assim, 0 autor recomenda ponderar tal regime ao que pode ser
patenteado, a quanto tempo a patente deve durar e a qudo ampla ela deve ser, além de

contextualizar cada caso devido as diferencas de um pais, setor ou periodo.

Em relacdo aos fatores normativos que influenciam os incentivos a inovacéo,
recentemente, Chu et al. (2019) avaliaram a importancia do acesso a crédito para a relacéo
entre patentes e inovacdo (e, de maneira subsequente, desenvolvimento econdmico). Os
resultados encontrados pelos autores evidenciam que o desenho das patentes deve estar
alinhado com as demais politicas e funcionamento das institui¢ces de cada pais. Quando o
acesso a crédito funciona sem fricgOes, as patentes potencializam a capacidade inventiva
dos pesquisadores; contudo, se tal acesso ndo € garantido, os incentivos oriundos das

patentes tornam-se menos efetivos.

Vilha et al. (2020) destacam que a eficiéncia do sistema de propriedade intelectual
é influenciada por fatores como custos do enforcement (fiscalizacao), inclusive o tempo de
analise (backlog), o rigor e as limitagcGes sobre os direitos de propriedade intelectual,
licenciamento compulsério, entre outros. Os autores destacam possiveis efeitos negativos

sobre a analise de patentes, tais como: incertezas dos investidores sobre a validade das
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solicitacbes de protecdo industrial; atraso ou impedimento de apreciacdo de outras

inovacOes; concessao de pedidos.

O backlog se refere ao estoque de pedidos de patente pendentes de analise,
ocasionado pelo acumulo de pedidos submetidos sem analise pelo o6rgdo publico
responsavel. Cada pais adota momentos distintos para definicdo do termo: os EUA
consideram o nimero de pedidos esperando a primeira revisao; enquanto o Reino Unido,
contabiliza os pedidos que aguardam uma acao da autoridade em resposta a um candidato
(Mitra-Kahn et al., 2013). O backlog também pode ser entendido como uma externalidade
negativa, atribuida ao aumento do numero de pedidos de patentes, a crescente
complexidade das tecnologias envolvidas; a escassez de recursos e a atrasos deliberados
por depositantes ou terceiros (Garcez Junio e Moreira, 2017).

A crescente presenca do backlog reforca a importancia do combate ao fendmeno e
aos elevados tempo de analise, j& que estes sdo fatores com impactos negativos no
funcionamento do mercado. Afinal, o periodo decorrido entre o depdsito do pedido de
patente e o de sua eventual aprovacdo constitui, em certa medida, um periodo em que o
titular ja detém exclusividade de producdo do objeto, j& que aqueles concorrentes que
passarem a explora-lo nesse periodo estardo sujeitos ao pagamento de indenizagao caso a
patente seja aprovada. Entretanto, a patente pleiteada ndo corresponde necessariamente a
um item passivel de exploracdo imediata, como nos casos de processos em etapa de
desenvolvimento, o que, em alguns setores, pode levar a recorrentes investimentos

irrecuperaveis devido ao alto risco associado a nova tecnologia.

Conforme Koenen e Peitz (2012) e De Rassenfosse e Zaby (2016), o simples fato
de haver uma patente pendente de analise em certo mercado, mesmo quando de qualidade
duvidosa, ja cria um desincentivo forte o suficiente para que outras empresas ndo explorem
0 objeto associado ao pedido de patente. Quanto mais elevado o tempo de analise, por
maior tempo perdura esse efeito, de modo que o backlog incentiva tais depésitos de pedidos
com objetivos estratégicos e provoca efeitos negativos sobre o funcionamento do mercado.
No entanto, € possivel inferir que o cenario em que a patente depositada nao corresponde

a um produto final pode reduzir o risco sobre tal comportamento oportunista, dado que néo
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ha possibilidade de exploracdo econémica do produto a ser patenteado se o periodo de P&D
for superior ao periodo de backlog. A preocupacdo apontada pelos autores pode nao ser

verificada em setores especificos, sendo necessario analisar tais diferencas em cada caso.

Assim, um aspecto relevante ao se considerar o impacto das patentes € a
idiossincrasia de cada setor da economia. Mansfield (1986) analisou uma amostra aleatoria
de 100 firmas (todas de consideravel porte) de 12 setores nos Estados Unidos, de modo a
compreender a importancia das patentes para as invencfes do setor. Um resumo das

conclusdes do estudo encontra-se no Quadro 1.

QUADRO 1: PERCENTUAL DE NOVAS INVENCOES QUE NAO TERIAM SIDO
DESENVOLVIDAS E COMERCIALIZADAS SEM A EXISTENCIA DE PATENTES

Percent That Would Not Percent That Would Not
Industry Have Been Introduced Have Been Developed
Pharmaceuticals 65 60
Chemicals 30 38
Petroleum 18 25
Machinery 15 17
Fabricated metal products 12 12
Primary metals 8 1
Electrical equipment 4 11
Instruments 1 1
Office equipment 0 0
Motor vehicles 0 0
Rubber 0 0
Textiles 0 0

Fonte: Mansfield (1986).

Tal resultado demonstra que a discussdo sobre relevancia das patentes deve levar
em consideracg&o as caracteristicas proprias de cada setor: enquanto as patentes sao de suma
importancia para o setor farmacéutico (60% das novas descobertas ndo teriam sido feitas
se ndo existissem patentes), sua importancia para o setor téxtil, neste sentido, é nula. Os
achados de Mansfield (1986) sdo reforcados por Grabowski (2002), que mostra que 0S
investimentos em P&D da industria farmacéutica no Reino Unido seriam reduzidos em
64% na auséncia de protecdo patentaria, valor significativamente superior ao de outras

industrias, em que tal reducéo seria apenas de 8%.
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Verifica-se, no setor farmacéutico, portanto, um papel chave da protecédo
patentaria para o investimento em inovacdo. Devido a especificidade e ao rigor dos testes
cientificos e dos requisitos de seguranca sanitaria para aprovacdo de produtos
farmacéuticos, além da natureza inerentemente incerta do desenvolvimento desses
produtos, € comum que diversos projetos — que demandaram recursos financeiros e de
tempo — sejam descontinuados depois de varias etapas. Tal fenbmeno ocorre porque a
maioria das patentes nesse setor sdo voltadas para novas substancias e principios ativos,
isto €, em estagios ainda muito iniciais do desenvolvimento de um medicamento, em que
ndo existe certeza sobre seu real potencial comercial ou medicinal (JANNUZZI,
VASCONCELOS E SOUZA, 2008).

Nesse sentido, estima-se que apenas 7% a 26% dos medicamentos que entram em
testes de fase 1 conseguirdo aprovacao para comercializacdo, sendo que 0 processo de
aprovacdo pode demorar varios anos (MESTRE-FERRANDIZ, SUSSEX E TOWSE,
2012). Tais evidéncias demonstram que, em geral, no setor farmacéutico, a exploracéo
financeira do produto patenteado ndo ocorre no momento do depdsito, mas apenas apos 0
cumprimento de todas as fases de teste e a aprovacdo de registro por parte da autoridade

sanitaria.

Conforme destacam Wong, Siah e Lo (2018), a incerteza sobre 0s resultados dos
testes clinicos para que o medicamento seja eficaz em cada fase eleva o risco do seu
processo produtivo. Por isso, € importante que as patentes de uma nova descoberta
permitam financiar ndo apenas os esforgos empreendidos na execuc¢do daquela descoberta
especifica, mas também de viabilizar o investimento em novos medicamentos que podem,

porventura, ndo ser bem-sucedidos.

Gamba (2017) encontra evidéncias de que had um aumento significativo no fluxo de
inovagdes domesticas no setor farmacéutico apos introduzir a protecdo patentaria. Ainda
que os efeitos sobre os paises em desenvolvimento sejam relativamente menores em
relacdo a paises desenvolvidos, o setor como um todo € muito sensivel a mudancas
abruptas. Sob tal cenério, a introducdo de instabilidades juridicas pode afetar o acesso a

novos medicamentos (em termos de atraso de langcamentos), nimero de medicamentos
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comercializados e seus precos respectivos; resultando em aproveitamentos ainda menores

dos beneficios dos direitos de propriedade intelectual.

Com relacéo a duracdo da patente, Gamba (2017) afirma que a protecao de direitos
intelectuais é benéfica até certo ponto! sendo que, caso perdure por muito tempo, comeca
a se tornar custosa e induzir efeitos negativos sobre a producdo de inovacdo. Ou seja, a
regulacdo de patentes precisa ser efetiva a ponto de ndo gerar demasiadas amarras para
novos agentes inovarem, mas também néo tdo flexivel a ponto de os agentes ndo serem
remunerados por seus esforcos de P&D. Nesse sentido, deve-se analisar mecanismos que

possam ser alternativas vidveis para garantir o bom funcionamento das patentes.

O estudo conjunto da World Trade Organization, da World Intellectual Property
Organization e da World Health Organization (WTO, WIPO, WHO, 2020) reforca que a
propriedade intelectual constitui incentivo fundamental para desenvolvimento de
tecnologias médicas, devido aos elevados investimentos necessarios e ao alto risco de

fracasso, mesmo em etapas mais avangadas do desenvolvimento do produto.

Segundo Pessba et al. (2010), o Acordo de Comércio Relacionado aos Direitos de
Propriedade Intelectual (“TRIPS”, na sigla em inglés) contribui para maior eficiéncia
econémica por meio de mecanismos de coordenacdo entre paises. Os autores afirmam
ainda que, apesar de o tratado ndo ser neutro do ponto de vista da distribuicdo dos custos
de pesquisa e desenvolvimento (P&D), esses custos sdo baixos para o Brasil. Além disso,
afirmam que que, embora ndo se possa determinar se 0 TRIPS € justo do ponto de vista
distributivo, o Brasil é por ele beneficiado e tem condi¢bes de arcar com o0s custos de

patentes na area de farmacos.

Outro exemplo de setor no Brasil muito dependente de protecdo patentaria é o de

biotecnologia aplicada a agricultura. Segundo o Instituto Nacional de Propriedade

! Gamba (2017) ilustra que a curva de beneficio gerado pela protecio patentaria seria em forma de “U”
invertido, em que novas medidas de protecdo seriam marginalmente menos eficientes em promover maior
inovacdo no pais até o ponto em que uma nova medida protetiva comecaria a ser demasiadamente restritiva
e, portanto, comecaria a reduzir a inducéo de inovacédo.
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Industrial (INPI) (2022), novas tecnologias, inovacBes sobre insumos e mecanizagao no
setor contribuiram para a maximizacdo da producdo e para a reducdo de custos dos
alimentos. Os desafios mais recentes envolvem questdes ambientais, como o esgotamento
da camada superficial do solo, contaminagdo de lencgois freaticos, emissdo de gases de
efeito estufa. Neste contexto, destaca-se a importancia da inovacao tecnologica para

alcancar um desenvolvimento sustentavel.

A biotecnologia vegetal passou a ser objeto da protecdo patentaria nos EUA em
1985. Tal medida impulsionou o desenvolvimento de novas variedades de plantas, com
rapido aumento no investimento do setor privado e estimulo a progressdo tecnologica,
qualidade, produtividade e lucros no mercado a jusante (MOSCONA, 2022) (WANG, N.
WANG Y. HU R.,2020).

Esse efeito é também explorado pela literatura que avalia a interagdo entre os
mecanismos de defesa da concorréncia e a protecdo patentaria. Essa analise contrapde a
vantagem competitiva do detentor da patente no mercadodecorrente da exclusividade da
tecnologia com eventuais efeitos sobre a estrutura do mercado. Assim, uma das dimensdes

discutidas no &mbito do desenho 6timo da legislacdo patentaria é a concorrencial.

Ghosh (2009) argumenta que politicas antitruste e de protecdo patentaria devem
formar um arcabouco coeso de promocdo da inovacdo. Para isso, 0 autor utiliza exemplos
de aplicacdo da legislacdo antitruste americana, destacando o papel dos proprios
legisladores, de forma a deixar claro que a existéncia de patentes ndo é um foco de
competicdo imperfeita, mas sim um ponto da relacdo simbiotica entre mercados
competitivos e um ambiente propicio & inovacdo. Como exemplo, a Suprema Corte
americana no caso Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics (2008) reforcou o
entendimento de que os detentores de patentes ndo podem impor restrigdes adicionais ao

uso ou a venda de seus produtos patenteados ap6s uma venda autorizada.

Kwon e Marco (2021) analisaram como, em um ambiente em que inovagoes
incrementais sdo fundamentais, medidas relacionadas a competicdo podem colaborar com
o fomento a inovacdo. Para isso, avaliam a experiéncia de uma transferéncia voluntaria de

patente no setor de informética nos Estados Unidos em 2011. Neste caso, ao invés de
12
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cercear tal operacdo por receios competitivos, o Departament of Justice interveio nas
negociacOes e permitiu que ela acontecesse sob condicdes especificas. De acordo com 0s

autores, o resultado, do ponto de vista de inovagdes subsequentes, foi positivo.

Com base na revisdo proposta, portanto, resta avaliar se, historicamente, a
implementacdo de leis patentarias gerou impactos positivos, negativos ou nulos no
crescimento econdmico. Rubilar-Torrealba et al. (2022) buscam entender os motivos por
tras do crescimento no nimero de patentes ao redor do mundo nos Gltimos anos. Os autores
encontram que o investimento em P&D esta intimamente relacionado tanto com 0 aumento
no numero de patentes quanto com o crescimento econdmico, mas que tais niveis s6 podem
ser executados, pois existe a expectativa de que os investimentos gerardo frutos que

poderdo ser usufruidos — justamente um dos objetivos da protecdo patentéria.

Hasan e Tucci (2010) realizam um estudo mais direto sobre essa relacdo. Com
base em uma amostra de 58 paises, 0s autores realizam uma regressdo de Minimos
Quadrados Ordinarios entre as variaveis controlando pelo nivel inicial do Produto Interno
Bruto (PIB) per capita, demais indicadores macroeconémicos, indices sociais e
investimento estrangeiro direto. Os resultados apontam que paises que aumentaram o nivel
de patentes também verificaram, de maneira concomitante, um aumento no crescimento

econdmico.

Em suma, é nitido que é ampla a discussdo sobre a implementacdo de
regulamentacdo de patentes e seu impacto no desenvolvimento econémico, bem como o
fato de que tal discussdo foi mudando ao longo do tempo. Atualmente, a discussdo se da
em torno de como implementar, de maneira eficiente e personalizada, o melhor desenho de
protecdo patentaria para gerar inovacdo e, consequentemente, potencializar o crescimento

econdmico.

Nesse sentido, a proxima secdo se utiliza de indices de desenvolvimento da
regulacao patentaria para identificar benchmarks internacionais no que tange ao arcabouco
institucional de protecédo patentéria.
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3 INDICADORES DE REGULACAO PATENTARIA E DE
INOVACAO

O objetivo desta secdo é analisar diversos indicadores associados ao nivel de

desenvolvimento da protecdo as patentes ao redor do mundo. Por meio de tais indices,

constrdi-se uma cesta de paises considerados como benchmarks em relacdo a regulacao de

patentes, cujo arcabouco institucional serd comparado ao brasileiro na Secédo 4. Para tanto,

a analise baseia-se no International Patent Index (IPI) (Property Rights Alliance — PRA,

2022) em sua versdo de 2021, subindice do International Trademark and Patent Index.

O IPI busca capturar a forca das leis de protecdo ao direito da patente de um pais

a partir da selecdo de fatores legais que apresentam a maior variabilidade entre os paises.

Para isso, realiza a soma ponderada de seis fatores:

(i)

(i)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Tempo de duracdo da protecdo: compara 0 numero de anos em que a
exclusividade é valida, sendo que, pelo TRIPS, o minimo seria de 20 anos;
Cobertura: compara 0 nimero de setores cobertos por protecdo patentéaria;
RestricGes ou perdas do direito: mensura o volume de restricdes impostas
pela legislacdo, tais como casos de licenca compulséria por falta de
exploracdo da patente ou revogacdo. Assume que legislacdes que impdem
mais restri¢des ao direito patentario sdo piores;

Forca da lei: mede o enforcement da lei no pais, isto €, 0 quanto que as leis
sdo seguidas, além de considerar mecanismos que permitem um titular da
patente agir contra violacOes de seus direitos até que uma deciséo final seja
tomada em um julgamento;

Participacdo em tratados e acordos relacionados a propriedade intelectual:
mede a quantidade de acordos e tratados internacionais relacionados a
defesa e padronizacéo dos direitos patentarios; e

Numero de pedidos de patentes: nimero de aplicacdes de patentes de nao-

residentes.
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Em relacdo aos paises coletados, considerou-se seguir ndo apenas o ordenamento
do IPI, mas tambeém uma distribuicdo geografica. Portanto, foram considerados: Estados
Unidos (1° do ranking); Irlanda (32 do ranking, primeiro pais europeu); Australia (6° do
ranking, primeiro pais fora do eixo Américas-Europa); México e Peru (16° e 42° do
ranking, primeiros paises posicionados da América Latina, respectivamente). Os dois
ultimos paises foram escolhidos por serem latino-americanos, tal como o Brasil, além de
terem niveis de desenvolvimento econdémico e social semelhantes. Por fim, o Brasil se

encontra na 472 posi¢do do ranking, ou seja, o pior colocado entre os paises selecionados.

O Quadro 2 mostra as notas de cada pais em cada um dos subindices do IPI. Tais
notas sdo do tipo “maior, melhor”, sendo que o intervalo de cada subindice vai de 0 (pior)
a 1 (melhor). De forma a melhorar a visualizacao, as notas foram empilhadas, de forma que

guanto maior a barra de um pais, melhor sua performance no IPI.

QUADRO 2: INDICES DE PROTECAO AO DIREITO DE PATENTES EM CESTA
DE PAISES SELECIONADOS

D e o
o3 075 o051
o33N 063 000333

0,05926

EUA

Irlanda

Australia

México

Peru

Brasil

mDuragdo mForcadalei = Perdade direitos mTratados ™ Cobertura m AplicagOes de patentes

Fonte: PRA (2022). Elaboragdao propria.

E interessante observar a diferenca entre o Brasil e os outros paises latino-
americanos apresentados: enquanto o Brasil possui uma melhor capacidade de enforcement
(forca da lei), México e Peru possuem uma legislacdo mais restritiva em relagdo a perda
dos direitos patentarios e participam de mais tratados sobre o tema. Por outro lado, o Brasil

foi o Unico pais que apresentou nota 0 (zero) no subindicador “Perda de direitos”, indicando
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que a legislacdo brasileira impde diversas restricbes ao direito patentario, tema que sera

aprofundado na proxima secao.

Ainda assim, devido ao enforcement das suas leis e de outros fatores (como a
dinamicidade do mercado domeéstico) e a sua pujan¢a econémica e populacional, o Brasil
possui um indice de aplicacGes de patentes maior do que essas duas na¢fes. Dessa analise,
subentende-se que ndo é preciso apenas ter uma regulacdo forte, mas que seja, de fato,
aplicada na prética. Todos 0s outros trés paises apresentam notas de enforcement parecidas

com o Brasil.

Como argumentado na secdo anterior, uma boa regulacdo de propriedade
intelectual pode gerar um ambiente mais propicio ao surgimento de inovacgdo. Para tanto,
0s seis paises foram avaliados em relacdo a pilares especificos do Global Innovation Index
(WIPO, 2022), indice que visa a ordenar, com base em diversos pilares, os paises conforme
seu ecossistema de inovacao. Enquanto o IPI foca em questdes regulatorias e institucionais,
0 Global Innovation Index (Gl1I) tem enfoque no ambiente para geracdo de inovacao, o que

considera, por exemplo, acesso a crédito; capital humano; entre outros pilares.

O Quadro 3, formado a partir de indicadores do IPI e do GlI?, evidencia o ranking
dos paises selecionados em diversos fatores que afetam a producédo de conhecimento dos
paises selecionados em relacdo ao Brasil. Nesse caso, quanto menor o valor (ranking),

mais bem posicionado o pais estara (“menor, melhor”).

2 Indices “1.2.2 Rule of Law” do GII; Pilar “2. Human capital and research” do GII; Sub-pilar “4.1 Crédito”
do GlI; Pilar “6. Knowledge and technology outputs” do GII.
17
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QUADRO 3: RANKING DOS PAISES POR FATOR QUE AFETA A PRODUCAO DE
CONHECIMENTO
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Fonte: WIPO (2022), PRA (2022), UIS (2023). Elaboragéo propria.

Em relacdo aos paises latino-americanos, o Brasil possui a melhor colocagdo na
producdo de conhecimento e tecnologia, ainda que possua uma colocagdo ruim em
regulacdo (IP1) e posi¢cbes intermediarias em capital humano e crédito. No entanto, na
comparagdo com México e Peru, o pais possui 0 melhor rule of law, o que indica que, ainda
que a regulacdo ndo seja a melhor, ela é respeitada, resultado em consonancia com o

indicador de “Forca da lei” do IPI abordado anteriormente.

De fato, a forca da lei parece uma questdo importante na analise da regulagéo de
direitos patentarios, visto que o México possui fatores de capital humano e crédito bem
préximos ao brasileiro. Contudo, a imposigéo das leis de forma mais fraca parece contribuir

na reducdo de producéo de tecnologia e no investimento em pesquisa e desenvolvimento.

Do exposto, as evidéncias apontam que o Brasil ainda enfrenta desafios para
alcangar um ambiente institucional mais favoravel ao investimento em P&D e inovagdo,
em especial, na forma de patentes. Assim, a proxima se¢do busca explorar as possibilidades
para melhorar seu arcabou¢o normativo para melhorar sua posic¢ao no cenario internacional

sob esse aspecto, a partir da anélise de benchmarking internacional.
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4 ANALISE DO ARCABOUCO INSTITUCIONAL DE
PATENTES SOB UMA PERSPECTIVA COMPARADA

O objetivo desta secdo € analisar o arcabouco institucional sobre patentes do Brasil

em uma perspectiva comparada com o dos demais paises da cesta selecionada na Secéo 3,

quais sejam: Estados Unidos, Irlanda, Australia, México, Peru e Brasil. A partir de aspectos

institucionais presentes em parte desses paises — que, como Vvisto, estdo associados a

melhores indicadores de inovacgdo —, pretende-se elencar aprimoramentos que poderiam ser

realizados na legislagéo brasileira.

Com o objetivo de permitir uma comparacdo mais precisa entre os diferentes

arcaboucos foi selecionada uma série de aspectos institucionais a serem estudados, parte

deles associados aos subindices que compdem o IPI discutidos na Secdo 3. Assim, é

possivel comparar a legislacdo brasileira aquela da cesta de paises selecionados no que se

refere a:

()
(i)
(iii)

(iv)

v)

(vi)

Duracéo da protecéo a patentes;

Tempo médio de andlise de pedidos de patente;

Existéncia e caracteristicas de um “Ajuste de Prazo de Patente”, que
concede, em casos especificos e a determinadas organizagdes, um prazo
adicional a protecdo patentaria como uma forma de compensagdo pelo
indevido atraso do processo de sua aprovacgao;

Casos de nulidade de patentes: casos que podem levar a revogacéo do direito
do titular de explorar com exclusividade o objeto patenteado;

Casos de licenca compulsoria: casos que podem levar a ampliacdo da
permissdo, concedida compulsoriamente pelo titular, de exploragéo do
objeto patenteado, mediante indenizagéo; e

Mecanismos de sancéo a infracGes de cobertura patentaria.

Pretende-se verificar quais tragos da legislacdo brasileira tém respaldo

internacional — e quais ndo tém —ndo apenas por meio da comparagdo com 0s demais paises

da cesta, mas também através da verificacdo de quais desses tragos sdo aderentes ao TRIPS.
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Tal acordo, assinado por todos os paises da cesta, constitui tratado integrante a Organizacao
Mundial do Comércio (OMC) e possui 0 objetivo de harmonizar internacionalmente as
normas de propriedade intelectual de modo que a aplicagéo dos direitos relacionados seja
justa e eficaz (WTO, 2017).

As subsecOes gque se seguem analisam e comparam 0s aspectos levantados entre
0s paises selecionados, buscando verificar quais caracteristicas poderiam tornar a
legislacdo brasileira mais alinhada as melhores préaticas internacionais e propicia a
promocdo da inovacdo. A Subsecéo 4.1 trata dos aspectos relacionados a temporalidade da
patente (itens i, ii e iii). A Subsecdo 4.2 analisa as restri¢ces a patentes (itens iv e v). A
Subsecdo 4.3 verifica as caracteristicas relacionadas as sanc¢des a infragdes de cobertura
patentéria (item vi).

41 TEMPORALIDADE DE PATENTES

O tempo de analise e de vigéncia de uma patente pode ter impactos relevantes
sobre os incentivos da protecdo patentaria. Assim, avaliou-se, primeiro, qual a duracdo da
protecdo patentaria permitida em cada pais da cesta. Observa-se que a legislacdo, em todos
0s paises analisados, limita o tempo de vigor da patente tendo como base 0 momento de

deposito do pedido e ndo 0 momento de sua aprovacao.

O racional por detras desse critério consiste no entendimento de que o periodo
entre o pedido e a eventual aprovacgdo constitui, em certa medida, um intervalo de tempo
em que o titular ja detém algum nivel de exclusividade de producdo do objeto, ja que
aqueles concorrentes que passarem a exploré-lo nesse periodo podem estar sujeitos ao
pagamento de indenizagéo, caso a patente seja aprovada. No entanto, ressalta-se que, para
alguns setores, a exploracao financeira do produto patenteado ndo ocorre no momento do
depdsito da patente. No caso especifico do setor farmacéutico, por exemplo, considerando
a patente de uma nova substancia, faz-se necessario cumprir, apos o intervalo temporal

entre o deposito da patente no Brasil, o periodo de testes clinicos para desenvolvimento do
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produto farmacéutico e o periodo de analise para registro pela autoridade sanitaria antes

que se possa explorar o produto final patenteado.

Apds o deposito do pedido, o 6rgdo publico responsavel pela concessao de
patentes em territorio nacional — no caso do Brasil, 0 INPI — realiza o seu processo de
andlise, que pode resultar na aprovacdo ou rejei¢do da patente. Conforme descrito na Secéao
2, 0 tempo de anélise de patentes pode ter impactos relevantes sobre os incentivos da

protecdo patentéria, razdo pela qual este é outro dos aspectos avaliados nos paises da cesta.

Por vezes, tal intervalo de tempo se estende por longos periodos, podendo chegar
a mais de meia década. Esse prolongado periodo de analise tem como consequéncia o fato
de que o tempo em que patentes de fato ficam ativas — isto €, o periodo entre a aprovacao
e 0 término da patente — pode ser consideravelmente reduzido. Para amenizar tal situacéo,
alguns paises implementam o chamado Ajuste de Prazo de Patente (cujo termo original é
Patent Term Adjustment), em que o 6rgao responsavel pela concessdo de patentes permite,
a determinados titulares e sob determinadas condicgdes, a extensao do prazo de patente para

além da duracdo maxima prevista. O

Quadro 4 resume a regulacdo de cada pais da cesta no que se refere a

temporalidade das patentes:

QUADRO 4: COI\/IPARA(;AO DA REGULAQAO DA TEMPORALIDADE DE
PATENTES ENTRE DIFERENTES PAISES
Duracao da Tempo médio de

Pais protecéo a analise dos Ajuste de Prazo de Patente
patentes (em anos) pedidos de patente
20 anos (invencéo)
ou 15 anos (modelo 10,1 anos (media

Brasil de utilidade) Z00E-20lE) N4o existe
(Lei de Propriedade (SCHULTZ,
Industrial, art. 40 — MADIGAN, 2016)
BRASIL, 1996)
20 anos (invencéo) - Ajuste ocorre caso atraso seja de cinco
Ao menos 2 anos . .
Peru ou 10 anos (modelo o anos desde o depdsito e de trés anos desde o
N em média (2016)? )
de utilidade)* pedido de exame
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- Duracéo do ajuste é de metade da duracao
do atraso
- Ajuste ndo ocorre no caso de produtos

farmacéuticos
(Decreto Legislativo n® 1075/ 2017, art. 32 a 35 —

PERU, 2018)
20 anos (invencéo)
ou 15 anos (modelo - Ajuste ocorre a partir de 5 anos contados
de utilidade) 5si
B - A0 MEnos 3 Meses da data de depdsito
México (e ezl - Ajuste maximo é de 5 anos

. 2
Proteccion a la em média (2016) . . .
(Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial,

Propiedad Industrial, B}
art. 126 e 127 — MEXICO, 2020)

art. 53 —- MEXICO,

2020)
- Ajuste € realizado segundo formula que
considera os diferentes tipos de atraso que
3,5 anos (média podem ocorrer
Estados 20 anos (patente de 2008-2016) - Ajuste é sempre inferior ao periodo de
Unidos utilidade)? (SCHULTZ, atraso
MADIGAN, 2016) - Possui “Extenséo de Prazo de Patente”
(Title 35, Section 154 (d) — ESTADOS UNIDOS DA
AMERICA, 1952)
- Néo existe
Irlanda 20 anos® 9 meses a 1 ano® - Hé& apenas Extensdo de Prazo de Patente:
Certificados de Protecdo Suplementar
(IPOI, 2021)
Ajuste é realizado se, cumulativamente:
- Anélise do pedido durar mais de quatro
o anos desde o deposito e mais de dois desde o
20 anos; ou 25 anos 3,6 anos (média pedido de exame;
Australia para inddstria 2008-2016) - Atraso da andlise no é atribuivel ao
L (SCHULTZ,
farmacéutica* MADIGAN, 2016) depositante ou a terceiro

- Possui Extensado de Prazo de Patente

(Australia-United States Free Trade Agreement, art.
17.9.8 — AUSTRALIA, 2004)

Elaboracdo prépria. * Disponivel no website do Indecopi, 6rgdo peruano de andlise de patentes:
https://indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/registro-de-patente-de-

invencion#:~:text=Para%20el%20cas0%20del%20Per%C3%BA,de%20presentaci%C3%B3n%20de%?20la
%20solicitud. 2 Disponivel no World Intellectual Property Organization (WIPO) Data Center:
https://www3.wipo.int/ipstats/. * Disponivel no website da USPTO, 6rgdo estadunidense de analise de
patentes: https://www.uspto.gov/ip-policy/patent-policy/patents. 4 Disponivel no website do Departamento
Irlandés de Empreendedorismo, Comércio e Emprego: https://enterprise.gov.ie/en/what-we-do/innovation-

22



MINUTA

research-development/intellectual-
property/patents/#:~:text=The%201rish%20Patents%20system%20provides,must%20be%20paid%20each
9%20year. * Disponivel no website BacterIP: https://www.baxterip.com.au/patent-examination. ° Disponivel
no website da empresa de consultoria irlandesa Local Enterprise:
https://www.localenterprise.ie/Westmeath/Publications-Resources/New_Product_Development.pdf.

A duracéo da patente no Brasil é de 20 anos para patentes de invenc¢éo; e 15 anos
para patentes de utilidade®. Tal prazo est4 em linha tanto com a dos paises de nivel de
desenvolvimento similar ao do Brasil, isto é, México e Peru; quanto com a dos paises
desenvolvidos da cesta que tém arcabouco institucional mais rigido, isto é, Australia,
Irlanda e Estados Unidos. Ademais, vale ressaltar que essa duracdo esta em linha com o
estabelecido no TRIPS, que em seu artigo 38 prevé o prazo de dez anos como minimo
(WTO, 2017).

Ressalta-se ainda que, na Australia, a extensdo da patente € maior para a indudstria
farmacéutica, em que a duracdo é de 25 anos, do que para 0s demais setores, de 20 anos.
Tal elemento reforca o entendimento de que essa indUstria possui determinadas
caracteristicas estruturais que tornam a sua protecao patentaria ainda mais necessaria para

incentivar investimentos.

Ja no que se refere ao tempo de anélise dos pedidos de patente, o Brasil apresenta
uma duracdo média de mais de dez anos. Os demais paises da cesta cujas informacdes de
tempo completo de andlise estdo disponiveis possuem dura¢do média consideravelmente
menor do que a brasileira, que varia de dois a quase quatro anos. Embora os tempos de
andlise do Peru e do México ndo estejam disponiveis em fontes publicas, ha evidéncias de
gue mesmo esses dois paises da América Latina apresentam duracdo menor que a brasileira.
No caso desses dois paises, esta disponivel apenas a duracdo média entre o pedido de exame

e a primeira acdo do 6rgdo examinador, que funciona como uma espécie de limite inferior

3 patente de invencéo se refere a objetos que atendam aos requisitos de aplicacdo industrial, novidade e
atividade inventiva. Ja patente de modelo de utilidade se refere a objeto de aplicagdo industrial que
apresente nova forma ou disposicao e que resulte em melhoria funcional em seu uso ou sua fabricacdo. Em
outras palavras, patente de invencdo diz respeito objetos mais disruptivos, enquanto o0 modelo de utilidade
trata de maneiras inovadoras de utilizar ou fabricar elementos ja conhecidos.
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ao tempo total de analise. Enquanto essa duracdo era em 2016 de trés meses no México e

de dois anos no Peru, no Brasil ela era de quase sete anos.

Portanto, a duracdo desse processo no Brasil é quase trés vezes maior do que a de
todos os paises analisados. Vale lembrar, ainda, que os tempos de analise mencionados sdo
médias, de modo que alguns dos pedidos podem demorar muito mais de 10 anos para serem
analisados.

Na verdade, conforme destacam Schultz e Madigan (2016), o Brasil possui um
dos maiores tempos médios de analise do mundo. Dentre o conjunto de 11 paises avaliados
pelos autores, nenhum deles possui tempo de andlise superior ao desse pais. Tal demora na
analise tende a desincentivar o depoésito de patentes, ja que 0s possiveis titulares podem
demorar mais de uma década para terem sua protecdo devidamente garantida. N&do a toa, o

desempenho do Brasil em inovacdo é insatisfatorio, conforme visto na Se¢éo 3.

Assim, a reducdo de tal tempo de analise por parte do INPI se mostra
imprescindivel a melhora do arcabouco institucional brasileiro. O érgdo tem empreendido
esforgos nesse sentido. Em 2019, ele langou o Plano de Combate ao Backlog, que pretendia
analisar 80% dos pedidos de andlise que, conforme Resolu¢es INPI n°® 240/2019 e n°
241/2019, se enquadrem em quatro requisitos: (i) data de depdsito anterior a 2016; (ii) ndo
submetido ao primeiro exame técnico; (iii) ndo objeto de solicitacdo de exame prioritario
no INPI; (iv) sem peticdo de subsidios ao exame ou parecer de subsidios da Agéncia
Nacional da Vigilancia Sanitéria (Anvisa). Atualmente, em 2023, tal meta esta proxima de
ser cumprida*, embora isto implique apenas que uma por¢do dos pedidos de mais de sete

anos tenham sido analisados, tempo este ainda muito além dos padrdes internacionais.

A iniciativa do INPI parece ter tido algum efeito de reduzir o tempo medio de
analise de pedidos. Segundo dados da WIPO?, o tempo médio decorrido entre o pedido de

exame e a primeira resposta do 6rgdo — que, como mencionado, € um limite inferior ao

4 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog. Acesso
em: 14/04/2023.
5 Disponivel em: https://www3.wipo.int/ipstats. Acesso em: 25/04/2023.
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tempo total de analise — foi reduzido de seis anos para trés anos e meio entre 2019 e 2020,

tendo se mantido no mesmo patamar em 2021.

Ademais, dados mais recentes do INPI, do primeiro trimestre de 2023, confirmam
a reducdo®. Embora néo esteja disponivel o tempo meédio de analise para a totalidade dos
setores, sabe-se que este varia, a depender do segmento, de 2,1 a 5,4 anos. Ainda que tal
faixa seja significativamente inferior ao tempo médio vigente em 2016, determinados
segmentos mantém elevados tempos de analise. O setor de farmacos, por exemplo,
apresenta uma duracdo média de aproximadamente 4,5 anos, enquanto o de biofarmacos
apresenta uma de 4,9. Portanto, ainda que os esforcos do governo brasileiro estejam
produzindo resultados positivos, € necessario avancar mais na reducdo do backlog,

principalmente no setor farmacéutico.

Outro aspecto que diferencia o Brasil dos demais paises é a auséncia de um
mecanismo de Ajuste de Prazo de Patente. Quase todos os demais da paises da cesta
apresentam tal mecanismo como uma forma de compensar os titulares pelos eventuais

atrasos que possam ocorrer no processo de andalise dos pedidos.

A cesta de paises apresenta diversos exemplos de instrumentos para ajuste no
prazo da protecdo patentaria. Nos Estados Unidos, a extensdo de prazo é concedida
conforme uma férmula que computa os atrasos atribuiveis ao 6rgao de analise de forma
positiva; mas os atrasos atribuiveis ao depositante — caso, por exemplo, este demore para
submeter algum documento adicional solicitado — de forma negativa. Em outras palavras,
guanto maior for o atraso atribuivel ao 6rgdo publico, e quanto menor for o atraso atribuivel
ao depositante, maior a extensao de prazo concedida. Ressalta-se que tal extensdo nunca é
superior ao tempo total de analise; e que ela é utilizada, de forma excepcional, nos casos

em que o atraso da analise do 6rgdo ultrapassa trés anos.

6 Dados do INPI do primeiro trimestre de 2023 disponiveis em: https://www.gov.br/inpi/pt-
br/servicos/patentes/relatorios-gerenciais/tempodecisao_jan-mar_2023-1.pdf. Acesso em: 25/04/2023.
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Dentre as virtudes desse desenho de Ajuste de Prazo de Patente, destaca-se o fato
de que a demora do depositante em submeter eventuais documentos adicionais tem efeito
nulo sobre a extensdo de patente. Tal mecanismo é de fundamental importancia, j& que, na
medida em que o depositante tem interesse em estender a vigéncia da patente, atrelar tal
extensdo a demora do processo poderia motivar os depositantes a atrasarem a submissao
dos documentos necessarios a continuidade da analise. O fato de, nos Estados Unidos,
somente 0s atrasos atribuiveis ao 6rgdo publico ensejarem extenséo de prazo previne tal

incentivo perverso.

Ja na Australia, o processo de analise apresenta trés etapas. Na primeira, logo ap6s
0 deposito, o 6rgdo responsavel realiza uma triagem dos pedidos e verifica se eles
apresentam os requisitos adequados. Em seguida, o depositante deve pagar uma taxa e
solicitar que o 6rgdo realize 0 exame do pedido. Por fim, o mérito do pedido é analisado,
sendo ele aprovado ou rejeitado. Nesse contexto, a concessao de um Ajuste de Prazo de
Patente no pais requer que tenham passado mais de quatro anos do depdsito do pedido; e
mais de dois anos da solicitacdo de exame.

Além disso, aplica-se na Austrélia um requisito similar ao mecanismo dos Estados
Unidos, em que o atraso deve ser atribuivel ao 6rgdo publico, o que reforca a importancia
de eventuais demoras do depositante terem efeito nulo sobre a extenséo de patente.

Os dois paises da cesta de nivel de desenvolvimento similar ao do Brasil, isto é,
México e Peru, também possuem Ajuste de Prazo de Patente. No Peru, assim como na
Austrélia, o requerente deve depositar o pedido e, posteriormente, realizar a solicitagdo do
exame. Para que ocorra a concessao de Ajuste de Prazo de Patente, é necessario que tenham
passados mais de quatro anos do depdsito do pedido; e mais de trés anos da solicitacéo de
exame. Quanto a duracdo da extensdo, esta € sempre a metade do periodo total de atraso.
Por fim, ressalta-se que, no Peru, tal extensdo ndo pode ser concedida a empresas da

industria farmacéutica.

No Mexico, a legislacdo a esse respeito é mais simples, sendo necessario que
tenham se passado a0 menos cinco anos da data de depdsito. Essa lei também estabelece

que o atraso deve ser atribuivel ao 6rgao publico, embora néo especifique a maneira com
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que é calculado o ajuste de prazo. Ademais, a extensdo a ser concedida ndo pode ser

superior a cinco anos.

Por fim, a Irlanda é o Unico pais da cesta, a excecdo do Brasil, que ndo possui
Ajuste de Prazo de Patente. Contudo, ela possui um mecanismo similar chamado de
Extensdo de Prazo de Patente (cujo termo original é Patent Term Extension). No caso
especifico da Irlanda, esse dispositivo é também chamado de Certificado de Protecéo
Suplementar. Trata-se de uma extensdo do periodo de patente, porém, decorrente ndo do
atraso do 6rgdo de analise, mas sim do 6rgdo regulador responsavel pela aprovacdo da
permissdao de comercializacdo do produto. Nesse sentido, a extensdo € concedida
especificamente ao produto que teve sua comercializagdo prejudicada, que néo
necessariamente se refere a todos os produtos associados a patente aprovada.

A Extensdo de Prazo de Patente é aplicada, em geral, no setor farmacéutico. Esse
dispositivo acaba por ser uma forma de compensar o setor pela sua caracteristica particular,
ja mencionada, de que a exploracdo econdmica do objeto ndo se inicia no momento de

depdsito da patente, mas sim apenas ap0s a aprovacao por parte da autoridade sanitaria.

No caso do Brasil, a autoridade sanitaria competente — a Anvisa — era envolvida inclusive
no proprio processo de aprovacdo da patente, o que o prolongava ainda mais. Tal
dispositivo foi revogado pela Lei n® 14.195/2021. Mesmo assim, ainda ha a necessidade de
aprovacao do registro sanitario por parte deste 6rgao. Portanto, seria racional a inclusdo da
Extensdo de Prazo de Patente na legislacdo brasileira como uma forma de compensar o
setor farmacéutico pelo menor tempo de exploragéo exclusiva efetiva do objeto a que acaba

por estar sujeito.

Embora a Irlanda possua apenas Extensdo de Prazo de Patente, percebe-se que ele
ndo substitui o Ajuste de Prazo de Patente, pois eles podem ser considerados, na verdade,
instrumentos complementares. De fato, tanto os Estados Unidos quanto a Austrélia

apresentam ambos 0S mecanismos.

Pode ser importante que a legislagdo brasileira incorpore tanto o Extensdo de
Prazo de Patente quanto o Ajuste de Prazo de Patente. No caso desse Ultimo, o modelo dos
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Estados Unidos e da Australia se mostra particularmente benéfico, ja que ndo incentiva
inadequada extensdo do tempo de analise. Com tais mecanismos, garante-se que 0
depositante seja protegido dos diferentes tipos de atraso alheios a sua vontade e que podem

limitar seus ganhos financeiros e, assim, desincentivar o investimento em inovagéo.

4.2 RESTRICOES A PATENTES

RestricGes a patentes referem-se a maneiras pelas quais um titular de patente pode
passar, sem 0 seu consentimento, a ndo ter mais a exclusividade da exploracdo do objeto
patenteado. Ha duas principais categorias de restri¢es a patentes: (i) nulidade de patente;

e (ii) licenca compulsoria.

Nulidade de patente se refere a uma mudanca do entendimento do 6rgédo publico
responsavel, que, apds ter realizado a aprovacdo do pedido, revoga sua decisdo. Como
consequéncia, o titular perde todo o seu direito de exclusividade. Como considera-se que
tal direito, na verdade, nem deveria ter sido concedido inicialmente, revoga-se, inclusive,
o0 direito a eventuais beneficios que possam ter decorrido da exploracdo da patente no
periodo entre a sua aprovacdo e a sua anulacdo. Por essa mesma razao, o titular tampouco

tem direito a qualquer indenizacao.

Ja licenca compulséria se refere a possibilidade de, sob determinadas condicdes,
o titular da patente ser forcado a permitir que outros agentes também explorem o objeto
patenteado. Como o entendimento € de que o titular, de fato, possui o direito a patente, mas
que determinadas circunstancias tornaram necessario ampliar a quantidade de agentes que
podem explorar o objeto patenteado, em geral, o titular recebe algum tipo de indenizacéo.
O termo “licenga compulsoria” faz frente a um outro dispositivo legal, a “licenga
voluntaria”, através da qual o titular pode, voluntariamente, permitir que outros agentes
explorem o objeto patenteado. As condicdes de tal exploracdo sdo acordadas entre as

partes, geralmente envolvendo o pagamento de royalties.
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O Quadro 5 resume a regulacdo de cada pais da cesta no que se refere as restricoes

QUADRO 5: COMPARACAO DA REGULACAO DE RESTRICOES A PATENTES
ENTRE DIFERENTES PAISES

Pais

Brasil

Peru

México

Casos de nulidade de patentes

1) Auséncia de qualquer
requisito legal

2) Falta de clareza da descricéo
realizada sobre o objeto

3) Extenséo do objeto patenteado
para aléem do pedido depositado
4)  Auséncia de  algum
procedimento formal durante a
andlise

(Lei de Propriedade Industrial, art. 46 a
57 — BRASIL, 1996)

1) Existéncia de razbes que
poderiam ter levado a rejeicdo do
pedido original

2) Casos de fraude, deturpacéo

ou conduta injusta

(Decreto Legislativo n°® 1075/ 2017, art.
8-A— PERU, 2018)

1) Objeto patenteado nédo
inovador

2) Falta de clareza da descricéo
realizada sobre o objeto

3) Extensdo do objeto patenteado

para além do pedido depositado
(Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial, art. 154 a 162 —
MEXICO, 2020)

Casos de licenca compulsoria

1) Abuso de poder econémico

2) Patente com mais de trés anos e: ndo exploragdo do
objeto; ou comercializacdo insuficiente. Nesse caso,
solicitante deve ter capacidade de exploragdo econémica
do objeto

3) Uma patente dependente de outra

4) Contexto de emergéncia nacional, interesse publico
declarado ou calamidade publica

5) Necessidade de elevar a exportacdo a paises
especificos que ndo tenham capacidade de producéo no

setor farmaceéutico

(Lei de Propriedade Industrial, art. 68 a 74 — BRASIL, 1996) e (Lei da
Defesa da Concorréncia, no art. 38, inciso III, alinea “a”; e no art. 61,
inciso VV — BRASIL, 2011)

1) Razdes de interesse publico, emergéncia nacional ou

seguranca nacional
(Decreto Legislativo n® 1075/ 2017, art. 40 — PERU, 2018)

1) Patente com: mais de trés anos do depdsito e mais de
quatro da solicitacdo; e que, sem justificativa, ndo esteja
sendo explorada.

Nesse caso, titular tem a oportunidade de comecar a
explorar o objeto patenteado em um prazo de um ano,
antes da licenca ser concedida.

2) Casos de emergéncia nacional

(Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial, art. 146 a 153
— MEXICO, 2020)
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Estados 1) Apresentacgdo de fato novo em
Unidos solicitacio de reexame da
patente, caso tal nova avaliacdo

leve a sua revogacdo

(Public Law 96-517 — ESTADOS
UNIDOS, 1980)

Irlanda N&o h& nulidade de patente
(apenas a oposi¢do a patente no
European Patent Office)*

Australia = 1) Condigdes de

patenteabilidade ndo atendidas?

MINUTA

Néo ha licenca compulsdria no mesmo formato que
outros paises. Contudo, o orgdo publico federal que
financiou a pesquisa associada a invengdo de uma
patente tem o direito (March-in Rights) de revogar a
patente se, cumulativamente:

1) Titular ndo faz aplicacdo do objeto;

2) Necessidades do pais ndo sdo satisfeitas pela
producéo do titular;

3) Requerimentos da regulagdo federal associados a uso
publico ndo sdo cumpridos;

4) O titular ndo tomou providéncias para dar licenga
voluntaria a outras partes, que elevariam producéo do
objeto nos Estados Unidos

(Title 35, Section 203 — ESTADOS UNIDOS, 1952)

1) Demanda pelo objeto ndo atendida pela producéo do
titular;

2) Demanda pelo objeto sendo atendida apenas gracas a
importacdo de paises que ndo sdo da Organizagdo
Mundial do Comércio

3) Desenvolvimento das atividades comerciais ou
industriais sendo prejudicadas

4) Uma patente dependente de outra

(Patents Act/ 1992, Section 70 to 75 — IRLANDA, 1992)

Licenga compulsoria ocorre se patente tiver mais de trés
anos e alguma das duas hipoteses se verificar:

1) Cumulativamente:

- Demanda for ndo atingida

- Autorizacdo para explorar objeto é necessaria para
atender a essa demanda

- Aplicante j& tentou por um tempo razodvel obter
autorizacgdo do titular

- Titular ndo deu justificativa razoavel para atender a
demanda

- E do interesse publico a licenca, considerando diversos
aspectos

2) Uma patente seja dependente da outra
(Patents Act/ 1990, Section 133 — AUSTRALIA, 1990)
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Elaboragdo prépria. ! Disponivel em documento do Escritério de Patentes Irlandés: https://e-
courses.epo.org/whts_int/PatentLitigation/PL_IE.pdf. 2 Disponivel no documento do escritério Madderns:
https://madderns.com.au/wp-content/uploads/2022/11/AUPatent-Re-examination.pdf

No que se refere a nulidade de patentes, percebe-se que quase todos os paises da
cesta preveem tal possibilidade em situa¢fes nas quais o 6rgdo publico responsavel passe
a entender que os requisitos de concesséo de patente néo se verificam. Embora esse seja 0
elemento comum, os paises o inserem na legislacdo com diferentes graus de especificacao.
O Peru, por exemplo, explicita o caso de fraude; enquanto o México explicita o caso em

que o objeto patenteado ndo é de fato inovador.

O Unico pais da cesta que ndo possui mecanismo especifico de nulidade de patente
é a Irlanda. Contudo, ressalta-se que na Unido Europeia as empresas que desejam patentear
um objeto em diversos paises podem submeté-lo a analise do European Patent Office
(EPO). Mesmo ap06s aprovado por tal 6rgao, cada pais precisa aprovar a validade da patente
em seu territério. Contudo, a analise do 6rgdo torna o processo mais célere e mais
econdmico para o depositante, ja que este precisard pagar menos taxas locais de analise de

patente.

Tal processo de analise do EPO, por sua vez, pode ter seu resultado questionado
por um dispositivo legal chamado de “oposicao a patente”. Isto €, um terceiro interessado
pode questionar a decisdo do 6rgdo alegando, por exemplo, que 0 objeto patenteado nao €
inovador. Tal oposicao pode resultar na revogacao da patente. Assim, mesmo a Irlanda esta
sujeita, em algum nivel, a um instrumento que funciona de maneira similar a nulidade da

patente.

Nesse sentido, a presenca de alguma possibilidade de anulacéo de patente parece
ser um instrumento da legislacdo brasileira positivo, ja que presente em outros paises de
referéncia. Contudo, ressalta-se que o pais de melhor desempenho nos indices de
propriedade intelectual e de inovacdo, os Estados Unidos, € mais objetivo e mais claro
quanto aos requisitos de tal procedimento. Afinal, a legislacdo desse pais explicita que o
6rgdo de concessao de patentes pode rever sua decisdo apenas frente a apresentacdo de um
“fato novo” isto €, qualquer fato considerado relevante ndo examinado pelo 6rgdo na

ocasido da primeira analise.
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Tal elemento da legislacdo estadunidense torna o processo de nulidade bastante
diferente do de outros paises, e, em particular, daquele presente no Brasil, em que mesmo
a auséncia de algum procedimento formal na aprovacdo da patente pode levar a sua
revogacgédo. Nesse sentido, entende-se como um importante aprimoramento da legislacéo
brasileira que a reanalise de patentes pudesse ocorrer apenas mediante a existéncia de um

fato novo.

Jano que se refere a licenga compulsoria, a legislacdo brasileira apresenta diversas
hipbteses que permitem a aplicacdo desse instrumento, estando algumas delas presentes
também em outros paises. Uma delas se refere a hipotese de a patente ter mais de trés anos
e ndo estar sendo explorada ou estar sendo comercializada a niveis considerados
“insuficientes”. Ademais, para a licenca compulsoria ser concedida, é necessario que o

solicitante tenha capacidade econdémica de explorar o objeto patenteado.

Nota-se que todos os demais paises, a excecdo do Peru, possuem hipoteses
associadas a comercializacdo insuficiente do produto patenteado, por vezes ndo exigindo o
requisito de trés anos desde a aprovacéo da patente’. Contudo, a maior parte deles é mais
explicita quanto ao que seria “comercializagdo insuficiente”. Particularmente clara € a
legislacdo da Australia, que exige que: (i) a demanda pelo produto ndo esteja sendo
atingida; (ii) que a licenca compulsoria seja, de fato, necessaria para atender & demanda;
(iii) que o agente que solicita a licenca — que também passaria a produzir o objeto a ter
patente licenciada — ja tenha tentado obter autorizacdo direta do titular; (iv) que o titular
nédo tenha fornecido justificativa razoavel para nao estar atendendo a demanda; e (v) que a

licenca seja do interesse publico.

Ainda no que se refere a hipotese de falta de exploracdo comercial suficiente do
objeto, ressalta-se tambem a legislacdo do México, em que o titular da patente tem o direito

" No caso dos Estados Unidos, de fato o March-in Right tém como dois de seus requisitos tanto a auséncia
de exploracdo do objeto quanto a sua comercializacdo insuficiente. Contudo, tal mecanismo funciona de
maneira um tanto diferente da licenca compulséria tradicional, ja que pode ser concedida apenas pelos
6rgdos publicos que financiaram a pesquisa associada a patente. Caso ndo haja 6rgdo publico envolvido em
tal pesquisa, ndo ha possibilidade alguma de licenga compulséria.
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de, antes de sofrer a licenca compulsoria, elevar a exploracdo do objeto em até um ano.
Além de incorporar a clareza com que a Australia define comercializacdo insuficiente,
conceder tal direito ao titular da patente pode ser um instrumento Gtil para evitar surpresas

para o detentor no processo de licenciamento de patentes.

Outra hipotese do instrumento de licenga compulséria presente no Brasil que
parece encontrar certo respaldo da legislacdo dos paises de referéncia é a de “uma patente
dependente da outra”, que esta presente tanto na Irlanda quanto na Australia. Ademais, essa
hipbtese esta prevista no artigo 31 do TRIPS, o que reforca seu respaldo internacional
(WTO, 2017).

Essa hipotese ocorre quando o objeto de uma patente (“primeira patente”) é um
insumo ou ¢ requerido pelo objeto de outra patente (“segunda patente”), sendo a segunda
de data posterior a primeira. Nessas condi¢des, conforme a legislacdo brasileira, caso a
segunda patente constitua substancial progresso técnico em relagdo aquele presente apenas
na primeira patente, e caso o titular da primeira patente ndo tenha realizado acordo com o
da segunda patente para permitir sua exploracdo, é concedida a licenca compulséria da
primeira patente. O objetivo de tal legislacdo é que patentes anteriores ndo impecam a
exploracdo de novos objetos que podem ser tecnologicamente superiores.

H& mais uma hipotese da licenca compulséria no Brasil, introduzida pela Lei n°
14.200/2021 no contexto da pandemia de Covid-19, com algum respaldo internacional.
Trata-se dos casos de “emergéncia nacional ou internacional”, “interesse publico” ou
“estado de calamidade publica”. Além da presenca de uma dessas situacdes excepcionais,
a concessao de licenca compulsoria exige também que (i) o titular ndo tenha sido capaz de
garantir adequadas condicdes de oferta e preco do objeto patenteado; e (ii) existam outros
agentes com capacidade econémica comprovada de produzir o objeto.

Tal hipétese introduzida na Lei n° 14.200/2021 prevé também que, 30 dias apds
declarada a situacdo de emergéncia, seja publicada uma lista das patentes ou dos pedidos
de patentes que cuja licengca compulséria pode vir a ser necessaria. Corridos mais 30 dias
da publicacéo de tal lista, o governo realiza a avalia¢do individual das patentes listadas e

concede a licenga compulsoria daquelas que se enquadrarem nos requisitos.
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A licenca compulsoria em casos de emergéncia nacional esta presente, entre 0s
paises da cesta, apenas no México e no Peru. Todavia, ela corresponde a uma das situacdes
previstas no art. 31 do TRIPS, de “cenarios de emergéncia nacional ou outras
circunstancias de extrema urgéncia” (WTO, 2017). Assim, a concessdao de licenca
compulsoria em situacdes nacionais de natureza excepcional possui certa correspondéncia
com as praticas internacionais. Tal correspondéncia, por outro lado, ndo se estende para a
publicacdo da lista de possiveis patentes a serem licenciadas. Tal dispositivo ndo tem
paralelo nem na cesta de paises, nem nos artigos do acordo TRIPS.

Ja as outras duas hipoOteses de licenciamento compulsério no Brasil néo
encontram, seja na cesta de paises selecionados ou no TRIPS, respaldo internacional
algum. A primeira delas é de utilizacdo da patente como um meio para “praticar abuso de
poder econébmico”, comprovado por decisdo administrativa ou judicial. Essa se mostra uma
hipbtese sem paralelo algum na cesta de paises. Ademais, por consistir em uma definicéo
genérica e dependente de decisBes judiciais ou administrativas que, no contexto brasileiro,
podem muitas vezes ser imprevisiveis, pode representar mais um elemento gerador de
inseguranca juridica. A previsao legal para tal mecanismo esta presente tanto na LPI quanto
na Lei de Defesa da Concorréncia (conforme o Quadro 5), que inclui a possibilidade de
concessdo de licengca compulséria de direitos de propriedade intelectual como penalidade

a infragOes que estiverem relacionada ao uso desses direitos.

No entanto, ndo ha evidéncias de aplicacao dessa hipdtese de licenga compulsoéria
no Brasil. No ambito de antitruste relacionado a patentes, parece haver apenas um
precedente, em que foi apenas reconhecida a necessidade de regulamentacdo da matéria
(Processo SEI n° 08700.004353/2020-5). Nesse caso, em relagdo ao exercicio abusivo dos
direitos de propriedade industrial, o plenario decidiu pelo arquivamento do processo.
Houve entendimento de que “ndo € papel do CADE avaliar a qualidade da legislacédo de
propriedade intelectual, porém se ha algum excesso na sua aplicacdo. Em outras palavras,
ndo cabe ao CADE analisar, em sede de conduta, efeitos prejudiciais a concorréncia
provenientes da lei em tese, como se buscou fazer no presente processo, fato este bem
evidenciado pela determinacdo genérica sugerida pela Superintendéncia-Geral e pelo

Relator, no sentido de obrigar as montadoras que se abstivessem de impor direitos de
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desenho industrial perante quaisquer fabricantes independentes de autopecas, néo

importando se a peca constou ou ndo da conduta apurada neste feito™s,

A outra hipdtese sem paralelo internacional foi outra mudanca legislativa
adicionada pela Lei n° 14.200/2021. Ela estabelece a hipdtese de razbes humanitarias
associadas a necessidade de elevacdo da exportacdo a paises que ndo tenham capacidade
de producdo no setor farmacéutico. Tal previsdo ndo possui qualquer paralelo na legislacéo
dos demais paises de referéncia, além de representar um tratamento ndo isonémico entre

0s setores da economia.

4.3 SANCOES A INFRACOES DE PATENTES

Por fim, foram analisados os mecanismos de sancdo a infragdes a cobertura
patentaria. Entende-se que, quanto mais severos forem tais mecanismos, maior tende a ser
0 custo esperado de concorrentes do detentor da patente ao arriscarem violar a patente dos
titulares. Dessa maneira, ha uma tendéncia por menos infragdes e, portanto, um melhor

enforcement do direito de exclusividade a que o titular tem direito. O

Quadro 6 resume quais as sancOes aplicaveis a infratores de patentes em cada pais
da cesta.

QUADRO 6: COMPARACAO DAS SANCC)ES A INFRACC)ES DE PATENTES
ENTRE DIFERENTES PAISES
Pais Mecanismos de sancdo a infracdes a cobertura patentaria

Brasil - Indenizacéo;
- Extensdo da indenizacgdo as infragcdes ocorridas no periodo entre depdsito e aprovacao do
pedido

- Uso de liminares

8 Voto-vista do Conselheiro Paulo Burnier da Silveira Disponivel em:
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesg _documento consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuR
ZEFhBt-
n3BfPLIu9u7akQAh8mpB9yPGtBWuUMjRPQIGEG2yzGlIIWHYkKJLBDhoKaY03wSuN436cLNgX4bHQOR
u2n9Bx6R_5weqqoGIGMIX2VEmMKkrQm7yh). Acesso em 12/04/2023.
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- Responsabilizacdo criminal de executivos (detencdo de 3 meses a 1 ano);

(Lei de Propriedade Industrial, art. 44) e link indicado em “*”

Peru - Indenizacéo correspondente aos danos materiais e morais; e ao lucro obtido indevidamente

- Detencdo de 2 a 5 anos?

México - Infragdes a patentes analisadas no Executivo pelo mesmo 6rgédo que as concede (e nao pelo
Judiciario)
- Pagamento de multa
- Indenizacéo ndo determinada pelo 6rgdo administrativo, mas apenas na esfera judiciaria e
apos realizado o processo administrativo

- Extensdo da indenizacgdo as infragcBes ocorridas no periodo entre depdsito e aprovacao do

pedido
(Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial, art. 56)

Estados - Indenizacéo correspondente aos lucros perdidos

Unidos - Extensdo da indenizacdo as infragdes ocorridas no periodo entre depdsito e aprovacgao do
pedido

- Uso de liminares®
Irlanda - Indenizacdo correspondente aos lucros perdidos
- Conforme EPO, indenizagdo se estende as infracbes ocorridas no periodo entre depdsito e
aprovacdo do pedido
- Uso de liminares*
Austrélia = - Indenizacéo correspondente aos lucros perdidos
- Extensdo da indenizagdo as infracbes ocorridas no periodo entre depoésito e aprovacdo do
pedido
-Uso de liminares
- Casos de detencdo ja observados no pais

((Australia-United States Free Trade Agreement, art. 17.11.6— AUSTRALIA, 2004) e (Patents Act/ 1990, art. 120 —
AUSTRALLIA, 1990)

Elaboracéo propria. ! Disponivel na reportagem:
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/09/13/socios-sao-condenados-a-prisao-por-violar-registros-
de-patentes.ghtml. 2 Disponivel no website da Patenta, programa do Indecopi, 6rgdo responsavel pelas
analises de patentes no Peru: https://www.patenta.pe/-/defensa-de-derechos-de-patente

3 Disponivel no website da Thomson Reuters: https://content.next.westlaw.com/practical-
law/document/10a46282fd1a011e598dc8b09b4f043e0/Patent-litigation-in-the-United-States-
overview?view Type=Full Text&transitionType=Default&contextData=(sc. Default)&firstPage=true. 4
Disponivel em website da Pinsent Masons: https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/ireland-centre-
for-patent-litigation

Percebe-se que, no Brasil e em todos 0s demais paises da cesta, o titular da patente

tem direito a uma indenizagdo em decorréncia da violagéo de seu direito de exclusividade
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da exploracdo do objeto patenteado. Ademais, tal tipo de medida é ratificado também no
art. 45 do TRIPS, o que confirma seu respaldo (WTO, 2017).

Ressalta-se, contudo, o caso do México, em que a sancdo a infracdo deve ser
pleiteada primeiramente frente ao 6rgdo administrativo que concede patentes, e apenas
depois na esfera judiciéria, em que pode ser concedida indenizacdo por danos. Na prética,
tal dispositivo torna a san¢do morosa e 0 processo como um todo mais leniente com os

infratores.

Além disso, em quase todos 0s paises tal indenizacdo ocorre em decorréncia da
exploracdo indevida ndo sé no periodo posterior ao de aprovagdo da patente, mas também
da exploracdo ocorrida no periodo entre o depdsito do pedido e a sua aprovacao. Isto é,
caso algum agente inicie a producdo de um objeto apds um terceiro solicitar sua patente,
no cenario de aprovacdo da solicitacdo, esse agente fica sujeito ao pagamento de
indenizacdo. O Unico pais da cesta em que tal dispositivo ndo ocorre é o Peru.

Outra caracteristica observada no Brasil e em todos os demais paises da cesta, a
excecdo de México e Peru, é a possibilidade de uso de liminares para a interrupcdo da
exploracao do objeto patenteado por parte do suposto infrator. Isto é, nesses paises, o Poder
Judiciario pode determinar tal interrupcdo mesmo antes do fim do processo judicial, o que

protege o titular de ficar a exposto a infracdo por periodos mais longos.

Por fim, h& um mecanismo de san¢do que se verifica apenas no Brasil, no Peru e
em alguma medida na Austrélia: a detencdo dos executivos das empresas infratores. No

Brasil, o periodo de detencéo pode chegar a trés anos.

De modo geral, observa-se que o México e, em algum nivel, o Peru, possuem
mecanismos de sancdo a infragcdes de patente mais lenientes do que os dos demais paises
da cesta. Tal fato corrobora o entendimento, levantando na Secéo 3, de que o enforcement
fraco das leis de patentes desses dois paises constitui uma das principais raz6es para o fato

de a boa legislacdo desses paises nao ser refletida em seus indicadores de inovagéo.
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Além disso, percebe-se que o Brasil apresenta uma grande abrangéncia de
mecanismos de sanc¢do voltados a infracdes a patentes. Inclusive, ndo ha mecanismo algum
previsto em algum dos demais paises da cesta que ndo esteja previsto também no Brasil.
Por um lado, isso indica que o arcabouco institucional do pais, especificamente nesse

aspecto, parece estar alinhado com as melhores praticas internacionais.

Por outro lado, o fato de o enforcement da legislacao patentéria ser forte no Brasil
reforca a importancia de o pais aprimorar tal legislacdo. Afinal, uma vez que a regulacéo é
seguida, o seu aprimoramento tem maior potencial para ser refletido no comportamento
dos agentes e, assim, auxiliar na promocdo de um ambiente propicio a inovacdo. Os
problemas inerentes a uma legislagcdo pouco clara ou instavel podem ser intensificados e

gerar ainda mais incerteza juridica se associados a san¢des severas.
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5 CONCLUSOES

Ainda que a literatura econdmica seja taxativa em indicar que a protegéo
patentaria € importante para incentivar a inovacao e, por consequéncia, o desenvolvimento
econémico de um pais, discussdes recentes no Brasil, em especial relacionadas ao setor
farmacéutico, mostram que a aceitacdo de tal resultado ndo é consenso na sociedade, ao
menos no que se refere ao trade-off existente entre beneficios de curto, médio e longo

prazo.

Nesse sentido, selecionaram-se paises de continentes diversos considerados
referéncias em protecdo patentéria de acordo com o IPI, a fim de identificar possiveis
melhorias ao arcabouco institucional brasileiro relacionado a patentes. A cesta abarcou
também outros representantes da América Latina, que possuem maior similaridade ao
Brasil, mas ainda com desempenho superior. Nesse sentido, a cesta final foi composta por,

Estados Unidos, Irlanda, Australia, México, Peru e Brasil.

Um dos principais gargalos identificados se refere ao tempo médio de anélise dos
pedidos de patente, que, no Brasil, se manteve historicamente superior a dez anos. Ainda
que os esforcos recentes do INPI tenham reduzido, ainda ha necessidade de aprimoramento
do processo. Os demais paises da cesta cujos tempo de analise sdo conhecidos possuem
atraso médio de, no maximo, quatro anos. Assim, fica evidente o contraste do Brasil com
0 padrdo internacional e a magnitude dos danos que tal atraso excessivo pode trazer a

inovacao.

Soma-se a esse atraso o fato de a legislacdo brasileira néo prever a possibilidade
de assinatura de Ajuste de Prazo de Patente. Esse instrumento, presente em quase todos 0s
demais paises da cesta, ajusta o prazo de duracao das patentes de acordo a duracédo do atraso
de anélise do pedido. Os principais casos de referéncias sdo os do Estados Unidos e da
Australia, em que a extensdo é concedida apenas nos casos em que 0 atraso nao seja
atribuivel ao depositante, 0 que previne o surgimento de incentivos perversos a demora da

submissdo de documentos.
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No que se refere a restricbes a patentes, percebe-se que o Brasil apresenta
hipdteses para aplicacdo de licenga compulséria mais abrangentes do que a dos demais
paises da cesta selecionada. Em particular, verificam-se duas hipéteses de licenga
compulséria sem qualquer paralelo internacional. A primeira se refere a utilizacdo da
patente como um meio para “praticar abuso de poder econémico”, comprovado por deciséo
administrativa ou judicial. A segunda, introduzida no contexto da pandemia de Covid-19,
apresenta razGes humanitarias associadas a necessidade de elevagdo da exportacdo a paises
que ndo tenham capacidade de producdo no setor farmacéutico. Tais previsdes legais
enfraquecem o arcabouco institucional ligado a patentes, além de representarem um
tratamento n&o isonémico entre os setores da economia, em desfavor do setor farmacéutico,
cujos investimentos em inovacdo sdo reconhecidamente mais dependentes de protecéo

patentaria.

No que se refere as san¢des a infracdes de patentes, observa-se que o arcabouco
institucional brasileiro € sélido, ja que prevé inclusive puni¢des mais severas ndo presentes
na maior parte dos outros paises, tal como a prisdo. Por um lado, tem-se um indicativo de
que o arcabouco institucional do pais, especificamente nesse aspecto, parece estar alinhado
com as melhores praticas internacionais. Por outro lado, o fato de o enforcement da
legislacdo patentaria com relacdo as sancOes ser forte no Brasil reforga a importancia de
aprimorar tal legislacdo. Afinal, uma vez que os infratores sofrem sang¢des e, assim, a
regulacdo é respeitada, o aprimoramento de tal regulacdo tem maior potencial de ser
refletido no comportamento dos agentes e, assim, contribuir para a promo¢do de um

ambiente propicio a inovagdo e ao crescimento econdmico.
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