Introdutdrio

No dia 17 de agosto de 2022, o periodico JOTA publicou contetudo patrocinado pela
Interfarma — Associagao da Industria Farmacéutica de Pesquisa, intitulado “Demora
do INPI para analisar patentes pode ensejar agdo para extenséo de prazo”. A leitura
do texto propagandistico deu ensejo a elaboracédo de um trabalho critico, de cunho
académico. No nosso entender, a mora do INPI na condugcdo do processo
administrativo ndo da origem a qualquer direito de acédo aos titulares de patente e
muito menos a possibilidade de extenséo de prazo de vigéncia de monopdlio.

No dia 05 de setembro de 2022, nosso trabalho foi oferecido ao JOTA para publicagéo.
No dia 09 de setembro de 2022, recebemos a sinalizacdo de interesse por parte do
periddico e a indicacdo de que a divulgacdo de nosso artigo estaria agendada para o
dia 13 de setembro de 2022, o que, efetivamente, ocorreu na data indicada.

No dia 16 de setembro de 2022, notamos que o conteudo publicado estava
indisponivel. Contactamos o periddico reclamando por suporte. Frente ao siléncio do
rotativo insistimos, durante os dias subsequentes, com nossa demanda e,
paralelamente, procuramos estabelecer uma via de comunicagdo com as pessoas
responsaveis pelo conteudo jornalistico. A reacdo do jornal foi marcada por siléncio
do inicio ao fim.

N&o entendemos os motivos da retirada do texto, prerrogativa exclusiva dos autores,
uma vez que foi publicado normalmente, sem qualquer restricdo ou comentario em
sentido contrario pelo JOTA, no dia 13 de setembro de 2022. O texto foi submetido a
apreciacdo do periédico e liberado para publicacdo, o que demonstraria a sua
adequacao e pertinéncia com a linha editorial. Nos parece bastante deselegante a
posicdo do periédico, manifesta na calada recusa de republicar o nosso artigo ou de
prestar os esclarecimentos por nos solicitados. Esquece o periédico que, para além
de autores de diversos artigos no site, somos também leitores e assinantes, embora
nossa contribuicao financeira seja muito menor que a da Interfarma.

Em um contexto de énfase as nossas convic¢des de defensores da democracia, da
liberdade académica de opinido e informacdo, bem como da importancia de
pensamento critico e transparente, republicamos, abaixo, nossa opinido critica ao
conteudo patrocinado da Interfarma, como originariamente publicada no JOTA.

Extensdo de prazo de patentes no Brasil: o curioso caso dos pedidos de
compensacao sem danos
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Semana passada este peridédico publicou um artigo patrocinado pela Associacdo da
Industria Farmacéutica de Pesquisa — Interfarma. Na ocasido, o texto tratou da
guestdo da demora do Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI na
conducédo dos exames técnicos de pedidos de patente e da proposi¢cdo de ac¢des, que
reclamam compensacdo pela mora mencionada na forma de extensdo de prazo de
patente. As acoes foram oferecidas na sequéncia da declaragdo de
inconstitucionalidade do paragrafo unico do art. 40 da Lei n°® 9.279/1996, conhecida
como Lei da Propriedade Industrial — LPI, na ADI 55291,

Para que o leitor ndo versado na matéria possa nos acompanhar no processo de trazer
a luz o carater bizarro das acdes de extensao de prazo de patente, € necessario, antes
de mais, compreender aspectos referentes ao sistema juridico de patentes.

De maneira simples e langando m&o de uma linguagem ilustrativa, no centro da
balburdia, hd um problema real: o INPI esta doente. Este estado de enfermidade se
manifesta na ineficiéncia da autarquia na conducdo dos exames dos pedidos de
patente.

N&o cabe, neste passo, identificar os patdogenos responsaveis pela aflicdo da
autarquia. Importante é ter em mente que os sintomas da enfermidade se fazem
perceber nos mercados pela criacdo de situacéo de inseguranca juridica, prejudicando
os processos de tomada de decisGes econdmicas. Em miados, se por um lado o titular
da patente so tera certeza de ser titular do direito ao fim do exame de seu pedido, por
outro, o concorrente s6 podera saber se a invencdo é protegida ou ndo ao fim do
processo administrativo.
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1 Acdo Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da Republica, tendo como objeto
o art. 40, paragrafo Unico, da LPIl. Na ocasido, o Supremo Tribunal Federal — STF declarou a
inconstitucionalidade da extensdo do prazo de vigéncia das patentes no Brasil (acérdéo transitou em
julgado em 11/09/2021).
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Para cumprir de forma didatica com o fim que nos propomos, caracterizamos 0s
agentes econdmicos, a depender de como atuam nos mercados, como agentes
inventores e agentes concorrentes.

Agentes inventores sdo aqueles que, antevendo a possibilidade de lucro, decidem
assumir o risco de investir no desenvolvimento de nova tecnologia passivel de
protecdo pelo direito de patente. Agentes concorrentes, a seu turno, S8o0 0S
responsaveis por levar a cabo a concorréncia de imitacdo. A atuacdo concatenada
dos atores, somada a garantia do privilégio de patente, resulta (pelo menos em tese)
na consecucao de almejado fim politico-econémico, qual seja o fomento do bem-estar
social®.

A luz dessa premissa, afirma-se que, assim como sem inventores ndo havera o
fomento do desejado bem-estar social, também a falta de concorréncia de imitacéo
compromete a consecucao dos objetivos sociais determinados constitucionalmente.

O privilégio de patente, por sua vez, garante ao agente inventor uma vantagem
concorrencial, expressa ha prerrogativa exclusiva e temporaria de exploracéo
econdmica da invencao, impedindo, desta forma, a concorréncia de imitacdo. De
modo bastante acessivel, durante a vigéncia do direito de patente, o titular da patente
ou terceiros por ele autorizados sdo os Unicos legitimados a tentar faturar, i.e., a
“‘ganhar dinheiro” com a exploracdo econd6mica da invencdo. Por outro lado, a
auséncia de concorréncia lhes permite definir seus precos sem a pressdo de
competidores.

Do texto da LPI, retiramos que o privilégio de patente confere a seu titular i) o direito
de impedir terceiros de, sem seu consentimento, explorar economicamente a invencao
(art. 42, LPI)3 e ii) de obter indenizacdo pela exploracdo indevida da invencéo por
terceiros (art. 44, LPI)%.

2 Art. 59, XXIX, da Constituicdo Federal: “a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizagdo, bem como protecao as criagfes industriais, a propriedade das marcas,
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo_em vista o0_interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais” (grifo nosso).

3“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento,
de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propésitos: | - produto objeto
de patente; Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1° Ao titular da
patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os
atos referidos neste artigo. § 2° Ocorrera violagao de direito da patente de processo, a que se refere o
inciso I, quando o possuidor ou proprietario ndo comprovar, mediante determinacao judicial especifica,
que o seu produto foi obtido por processo de fabricagao diverso daquele protegido pela patente” (grifo
Nosso).

4 “Art. 44. Ao titular da patente é assequrado o direito de obter indenizacdo pela exploracéo
indevida de seu objeto, inclusive em relacdo a exploracdo ocorrida entre a data da publicacéo
do pedido e a da concessédo da patente. § 1° Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento
do conteudo do pedido depositado, anteriormente a publicacdo, contar-se-4 o periodo da exploracéo
indevida para efeito da indenizacéo a partir da data de inicio da exploracéo. § 2° Quando o objeto do
pedido de patente se referir a material bioldgico, depositado na forma do paragrafo Unico do art. 24, o
direito a indenizag&o sera somente conferido quando o material bioldgico se tiver tornado acessivel ao
publico. § 3° O direito de obter indenizagéo por exploragdo indevida, inclusive com rela¢éo ao periodo
anterior a concessdo da patente, esta limitado ao conteldo do seu objeto, na forma do art. 41” (grifo
Nosso).




Reiterando a instrumentalidade dos direitos garantidos, ambos estao voltados a fazer
cumprir a esséncia da exclusividade, homeadamente, i) impedindo que terceiros
possam concorrer e faturar com a exploragdo econdmica ilicita do invento e, ii) na
hiptese de ndo ser possivel impedir a exploracdo por terceiro, exigindo indenizacao
pelo critério mais favoravel ao titular do privilégio (art. 210, LPI)5. O trecho anterior foi
grifado porque ha quem nado entenda a complementariedade dos direitos.

Efetivamente, o direito de obter indenizacdo pressupfe nao ser possivel impedir a
exploracéo econdmica desautorizada da invengéo por terceiros. Para além disso, sua
garantia é ajustada a determinacéo de que a vigéncia do direito de patente se inicia a
partir da data de depésito do pedido, um aspecto que sera abordado logo adiante.

Tendo em conta que o almejado fomento do bem-estar social pressupde, ha mesma
medida, invencédo e concorréncia de imitacdo, € intuitivo compreender que o lapso de
tempo de vigéncia do privilégio deve ser afinado em consideracdo aos dois polos de
interesses.

Ao leitor perspicaz ndo passara despercebido o antagonismo dos interesses
envolvidos. Enquanto o inventor deseja gozar da vantagem concorrencial pelo maior
tempo possivel, o concorrente, a seu turno, a quer ver limitada a seu prazo minimo.
Por isso, o direito brasileiro, baseado no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglés),
garante um prazo de 20 anos de durag&o desta vantagem concorrencial, a contar da
data do depésito do pedido de patente, como disposto no art. 40, LPIS,

Apesar de a letra do dispositivo estar redigida de forma clara e objetiva, ha, em relacao
ao inicio do prazo de vigéncia do privilégio, uma peculiaridade que faz sua
compreensao intrincada. Isto € assim porque, embora a vigéncia do privilégio se inicie
na data do depoésito do pedido de patente, sua concessdo nado coincide com este
momento.

Considerando s6 ser patenteavel a invencdo que satisfaca os pressupostos de
protecdo, a concessao do direito é sempre precedida pela conducdo de um exame
técnico, quando a presenca de tais requisitos € verificada. Na pratica, isto significa
que, entre o deposito do pedido e a concessao da patente ndo héa direito de patente,
mas apenas expectativa de direito. Uma vez concedida a patente e considerando que
sua vigéncia de 20 anos se iniciou na data do depdsito do pedido, o privilégio retroage.

Em atencdo a seus efeitos temporais, notamos, entdo, ser a protecao patentaria
caracterizada por um periodo marcado por protecéo retroativa, abarcando o periodo
entre data de depdsito do pedido de patente e a concessao da patente, e por protecao
prospectiva, abarcando o periodo entre a concessao da patente e a sua extingado (nos
termos do art. 40, LPI, ao fim de 20 anos de vigéncia).

5 “Art. 210. Os lucros cessantes serdo determinados pelo critério mais favoravel ao prejudicado,
dentre os seguintes: | - os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo nédo tivesse ocorrido;
ou Il - os beneficios que foram auferidos pelo autor da violagédo do direito; ou Ill - a remuneragéo que o
autor da violagéo teria pago ao titular do direito violado pela concessdo de uma licenca que |he
permitisse legalmente explorar o bem” (grifo nosso).

6 “Art. 40. A patente de invencao vigorard pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade
pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depésito” (grifo nosso).
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O momento da concesséo do privilégio faz vezes de divisor de aguas. Quanto mais
célere a conducéo do exame técnico dos pressupostos de protecédo e a concessao da
patente, menor o periodo de protecdo retroativa e maior o de protecdo prospectiva,
em contramao, quanto mais moroso o processo frente a autarquia, maior o periodo de
protecao retroativa e menor o de protecao prospectiva.

Trazendo os direitos garantidos nos art. 42 e 44, LPI, a este contexto de prote¢céo
retroativa e prospectiva, notamos que o exercicio do direito de impedir terceiros nédo
autorizados a explorarem a invengdo sO serd possivel prospectivamente. Por outro
lado, o exercicio do direito de obter indenizacdo por exploracao indevida € possivel
em ambas as fases de protecéo, garantindo a satisfacdo de exclusividade sempre que
nao seja possivel impedir exploracao ilicita.

Esclarecidas as especificidades do sistema de patente, deitamos nossas atencdes as
acOes judiciais. Nelas, como ja mencionado, as autoras requerem uma compensacao
pela mora do INPI na conducdo dos exames de seus pedidos de patente. Tal
compensacao é reclamada na forma de extenséo de prazo de patente.

A questdo que aqui se coloca é determinar o tipo de prejuizo causado pela mora da
autarguia na conducéao do procedimento administrativo. A determinagéo do prejuizo €
importante, pois que em nenhuma das agdes em questdo houve demonstracdo de
dano.

N&o se deve perder de vista o 6bvio: pedido de compensacao pressupde existéncia
de dano. Por outro lado, salienta-se que a inseguranca juridica causada pela falta de
eficiéncia do exame de patentes no INPI ndo tem o conddo de gerar pretenséo
individual de compensacéo. Se, ao contrario, este fosse o caso, entdo também o
agente concorrente teria o direito de reclama-la.

Isto posto e considerando que a esséncia do direito de patente é encontrada na
exploracdo econémica exclusiva da invencdo, é necessario averiguar se a mora na
conducédo do procedimento administrativo poderia ter, de alguma forma, impedido o
titular da patente de fruir da vantagem concorrencial.

Como introdutério, recordamos que a pendéncia do direito de patente ndo limita a
liberdade dos agentes econémicos de tomarem decisdes empresariais no sentido de
iniciarem a comercializacdo de suas invencgfes. Cabe, entdo, indagar se a falta de
eficiéncia administrativa afeta de alguma maneira a exploracdo econdémica exclusiva
do direito, i.e., se tem o condédo de prejudicar a fruicdo do privilégio.

Antes de mais, enfatizamos o fato de a mora na conducdo dos exames técnicos nao
ter o efeito de gerar reducdo no prazo de vigéncia do privilégio, pois que, marcando a
data do depdsito do pedido de patente o inicio de sua vigéncia, a conducdo do exame,
na perspectiva retrospectiva, sempre ocorre durante a validade da patente.

Acordando o momento da concessdo da patente como marco determinante de
producdo de efeitos retroativo e prospectivo, a Unica implicacdo do atraso
administrativo sera fazer mais longo o periodo retroativo e mais curto o prospectivo. A
guestao que aqui desponta €, entdo, se a duracdo mais longa do periodo retroativo e
mais curta do prospectivo resultaria em prejuizo no que tange a fruicdo do direito
exclusivo.
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Acima enunciamos os direitos garantidos ao inventor, nomeadamente de i) impedir a
exploracéo econdmica ndo autorizada da invengao por terceiros e ii) obter indenizacéo
pela exploragcdo econdmica ndo autorizada da invencdo por terceiros. Para mais,
indicamos a complementariedade dos direitos, no sentido de que o direito de obter
indenizacao pressupde nao ter sido possivel exercer o direito de impedir a exploracao
econbmica ndo autorizada e notamos, frente a determinacdo do inicio do prazo de
vigéncia da patente coincidindo com a data do depdsito do pedido, a adequacao
sistétmica da garantia do direito de obter indenizacdo. Em outras palavras,
assegurando aos inventores os direitos em questdo, o sistema de patente brasileiro
prevé mecanismo voltado a garantir a fruicdo do direito de patente seja em relacao a
sua fase retrospectiva ou prospectiva. Nesse passo, ja oferece mecanismo de
compensacao para a eventual mora na conducéo do procedimento administrativo.

Na prética e a luz da letra do art. 225, LPI, o titular da patente tera 5 anos para
reparacdo de dano causado a seu direito de patente’. Observa-se que a prescri¢do
quinquenal pressupde a existéncia anterior do direito, de modo que o periodo de
tempo que nela culmina s6 podera ser computado a partir da concessao da patente.

Se o atraso na conducéo dos exames de patente pelo INPI ndo tem por consequéncia
reduzir o prazo de vigéncia da patente ou impedir a comercializacdo da invencao e se
a proépria LPI oferece um mecanismo adequado a assegurar a fruicdo do direito
durante a fase retroativa do direito, onde esté o prejuizo que legitimaria os pedidos de
compensacao em forma de extensdo de prazo de patente?

Decididamente, ndo ha prejuizo que os legitime. O que da ensejo aos pedidos das
autoras nas acdes em questdo é o descontentamento e o inconformismo com a
declaracéo de inconstitucionalidade do paragrafo Unico do art. 40 da LPI na ADI 5529,
bem como o interesse econdmico setorial de que o prazo de patente seja 0 mais longo
possivel. Neste contexto, a referéncia a mora do INPI serve como mero artificio
retérico, pois, se, por um lado, a demora da autarquia gera o problema da inseguranca
juridica, este efeito negativo ndo tem o condéo de justificar qualquer extensdo de
prazo de patente.

As acles de extensdo de prazo de patente sdo tao bizarras, que nem mesmo suas
defensoras logram compreendé-las.

Exemplar, neste sentido, o artigo patrocinado pela Interfarma. Nele encontramos a
declaracdo de especialista na area de direito de patente lembrando, por uma, que
pedido de compensacao pressupde demonstracao de dano e, por outra, expressando
o entendimento de que as autoras nas agbes em questdo estariam reclamando
compensacdo, pois o atraso na concesséo do direito teria Ihes custado “milhdes™.

7 “Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a acdo para reparacdo de dano causado ao direito de

propriedade industrial”.

8 “Da mesma maneira, Anna Maria da Trindade dos Reis, sécia do Trindade & Reis Advogados, afirma
gue ainda que ndo haja uma lei especifica relacionada ao prazo de patentes, ha uma lei geral, que é o
artigo 27 da LINDB. Ela explica gue é uma acdo gue exige provas de que houve atraso exclusivo
do INPI e dos prejuizos que a demora causou. 'E algo que o particular tem que buscar. Ele vai entrar
na Justica e comprovar que, se tivesse conseguido anteriormente a patente, ele teria ganho néo sei
guantos milhfes, que com isso houve um prejuizo, é uma acdo cara, feita a posteriori. A
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Tendo em mente ndo haver qualquer relagcdo entre a concessdo de patente e a
possibilidade de comercializagdo da invencéo, entdo os “milhdes” perdidos pelas
autoras em razdo da mora do INPI s6 podem estar vinculados a exploracdo da
invencdo por concorrente durante o periodo retroativo do direito. Nesta hipotese, o
pedido de compensacao, que nunca sera prestado na forma de extensao de prazo de
patente, deveria reportar, pressuposta a demonstracao do prejuizo, aos art. 44 e 210
da LPI.

O leitor arguto percebera que o raciocinio da especialista, apesar de estar voltado a
defender as pretensdes das autoras, € desenvolvido em intuitiva consideracdo ao
contexto legal aqui apresentado, o que s6 deixa mais explicito o carater surreal das
acoes em tela.

Considerando ser a contraposicao de interesses econdémicos caracteristica ao sistema
de patentes, é natural que as partes interessadas procurem defender suas posicoes.
O espaco da defesa de tais interesses, porém, é condicionado ao respeito a ordem
juridica. Na falta de respaldo juridico as ac6es em questdo, suas proposi¢des revelam
ndo apenas pouco caso a decisdo do STF na ADI 5529, mas ainda o mau uso do
sistema de patente e do direito de peticionar.

compensacédo pode ser dada em forma de recomposicdo do prazo [de exploracdo da patente], € uma
maneira muito mais eficaz, e com isso recompde o prazo que € devido propriamente, e hdo onera o
Estado’, explica” (grifo nosso).
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