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RESUMO: Tramita no congresso nacional um projeto de lei (PL) para, entre outras tantas
alteraces, transformar o procedimento de subsidios ao exame de patentes em oposi¢do
prévia a concessdo dos referidos titulos. de acordo com as justificativas apresentadas em um
estudo da propria cdmara dos deputados, o intuito do PL é tornar as patentes mais sélidas e,
ainda, facilitar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) em pequenas organizacdes, pois, uma
vez vislumbrada a possibilidade de violagdo de seus direitos, estas instituicbes ndo teriam
recursos para recorrer ao poder judiciario. desconsiderando uma série de pontos ndo

*Artigo recebido em: 05/09/2015
Artigo aceito em: 29/11/2015

* Possui mestrado em Analise Econdmica do Direito pela Universidade Catdlica de Brasilia (2014),
bacharelado em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto (2008) e 20 artigos cientificos publicados em
periodicos classificados pelo sistema WebQualis - CAPES. Além de consultor, atualmente é professor do
Centro Universitario de Brasilia (UniCEUB), advogado associado da Pinheiro & Mello Advogados (P&M) e
pesquisador do Grupo de Pesquisa de Inovacdo em Sadde (GIS). Tem experiéncia na area do Direito, com
énfase em Direito Empresarial, Propriedade Intelectual e Analise Econémica do Direito. E-mail:
rafael.dany@gmail.com

™ Doutor em Economia pela Universidade Catélica de Brasilia (UCB), Mestre em Desenvolvimento Local
(UCDB) e Administrador. Professor em 2 Programas de Pdés-graduacdo da UCDB: Sustentabilidade
Agropecuéria, em nivel de Mestrado e Doutorado e no Mestrado em Desenvolvimento Local. Pesquisador da
&rea de Economia, Estatistica (Métodos Quantitativos) e Economia Agricola com énfase em Microeconomia
Aplicada com Econometria. Pesquisador Visitante do Instituto de Pesquisa Econémica e Aplicada - IPEA-
Brasilia/DF. Pesquisador do CeTeAgro - Centro Tecnoldgico do Agronegécio da Universidade Catélica Dom
Bosco - Campo Grande - MS. Editor associado da Economic Analysis of Law Review. E-mail:
michelangelol1l@gmail.com

™™ Doutor e Mestre em Economia pela Universidade Catdlica de Brasilia (UCB), P6s Graduado em
Matemética e Estatistica e Bacharel em Economia pela Faculdade de Ciéncias Econdmicas do Triangulo
Mineiro (FCETM). Revisor do Journal of Financial Stability , das revistas Economic Analysis of Law Review e
Physica A. Professor IBMEC - DF nos cursos MBA Executivo e CBA Gestdo de negdcios. Professor nivel 1V
da UNIPLAN DF ministrando as seguintes disciplinas: Economia e Mercado, Analise das DemonstracBes
Financeiras, Gestdo de Recursos Patrimoniais e Logisticos, Organizacdo e Gestdo Industrial e Administracdo e
Financas. Instrutor da Universidade Caixa (UC). Ainda exerce a funcdo de Analista de Risco de Crédito - Caixa
Econdmica Federal. Lotado atualmente na GEMOR - Geréncia Nacional de Monitoragdo e Validacdo dos
Modelos de Risco, na funcdo de Consultor. Pesquisa e escreve sobre a implantagdo do Acordo Internacional de
Basileia no Brasil. Andlise da Eficiéncia Bancéaria, Finangas e Economia Comportamental. E-mail:
eduardoborges2003@gmail.com



REVISTA DE DIREITO INTERNACIONAL ECONOMICO E TRIBUTARIO

RDIET

mencionados no projeto do congresso, alguns dos quais serdo apresentados aqui, a
justificativa da camara esta baseada em duas suposic@es: i) o procedimento de oposicdo, se
adotado, seria mais robusto que os subsidios ao exame; e ii) a alteracdo legislativa imporia
mais custos aos grandes detentores de direitos de propriedade intelectual, afetando as
pequenas organizacdes envolvidas em P&D de maneira positiva, sem impor a estas, e a
sociedade como um todo, quaisquer efeitos negativos. Ocorre, contudo, que, como é sabido
na andlise econdmica do direito (AED), alteracbes legislativas costumam gerar
consequéncias distintas daquelas pretendidas pelo legislativo, e o objetivo deste estudo é
trazer esses possiveis efeitos adversos para o debate.

Palavras-chave: AED. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PATENTES. OPOSICAO
PREVIA. INOVACAO

ABSTRACT: Being processed bill in congress to, among many other changes, transform
procedure grants the patent examination in prior opposition to the granting of such securities.
according to the justifications presented in a study of its own house of representatives, the
aim of the project is to make the most soli-of and also facilitate research and development
(R&D) in small organizations patents because once glimpsed the possibility violation of their
rights, these institutions do not have the resources to appeal to the judiciary. Excluding a
number of points not mentioned in the project of congress, some of which will be presented
here, the justification of the house is based on two assumptions: i) the objection procedure, if
adopted, would be more robust than the subsidies to the examination; And ii) the legislative
amendment would impose further costs on large holders of intellectual property rights,
affecting small organizations involved in R&D in a positive way, without imposing these,
and society as a whole, any negative effects. Occurs, however, that, as is known in the law
and economics (L&E), legislative changes tend to generate different consequences from
those intended by the legislature, and the aim of this study is to bring these potential adverse
effects to the debate.

Keywords: L&E. INTELLECTUAL PROPERTY. PATENTS. PATENT OPPOSITION.
INNOVATION.

1. Introducao
Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n® 5.402/2013, para, entre

outras propostas de modificacdes, alterar a Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996
(BRASIL) — Lei de Propriedade Industrial (LPI) — a qual dispde sobre direitos e
obrigacbes relativos a propriedade industrial. Mais especificamente, vez que o
presente estudo mantera seu foco na Lei de Propriedade Industrial, o PL de autoria
dos Deputados Newton Lima (PT/SP) e Dr. Rosinha (PT/PR), propende revogar o
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paragrafo Unico de seu art. 40; alterar seus arts. 10, 13, 14, 31, 195 e 229-C; e, ainda,

acrescentar os arts. 31-A e 43-B (Camara dos Deputados, 2013).
Segundo consta em sua “explicacdo da ementa” (Camara dos Deputados,

2013), o Projeto de Lei:

Trata da revisdo da lei de patentes para limitar a duracdo do prazo das
patentes, acrescentar objetos que ndo sado considerados invencoes, alterar o
rigor dos critérios de patenteabilidade, criar o mecanismo de oposicdo
contra pedidos de patentes, modificar o dispositivo sobre a anuéncia prévia
da Anvisa, tratar da protecdo de dados de testes farmacéuticos na forma de
concorréncia desleal, e instituir o mecanismo do uso publico ndo comercial.

Recebido pela Comissao de Constituicao e Justica e de Cidadania (CCJC) em
22 de maio de 2013, o Projeto esta lastreado numa publicacdo do Centro de Estudos
e Debates Estratégicos da Camara dos Deputados intitulada "A Revisdao da Lei de
Patentes: Inovagao em Prol da Competitividade Nacional” (Lima, et al., 2013). Posto
que o estudo coordenado pelo Sr. Pedro Paranagug, assim como o PL de autoria dos
Deputados Newton Lima (PT/SP) e Dr. Rosinha (PT/PR), mereca todo o respeito
cabivel a um projeto dessa amplitude, cumpre, em fung¢do do rigor que se pretende
aplicar ao presente trabalho, estabelecer uma pequena correcéo técnica inicial: no
Brasil, ndo ha uma “Lei de Patentes”; o que ha é uma Lei de Propriedade Industrial
(BRASIL, 1996), regulando, entre outros importantes direitos de proriedade industrial
(desenhos industriais, marcas etc.), o processo de patenteamento — da construcao do
pedido a extincdo dos direitos ali previstos — dos modelos de utilidade e das
invencoes.

De volta a proposta de oposi¢do a concessdo de patentes constante no PL n °
5.402/2013, objeto desta pesquisa, a legislacdo brasileira vigente ndo prevé o

instituto da “oposi¢do prévia”, contudo, mesmo anteriormente a concessdo do
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direito de propriedade (carta-patente), a LPl permite a apresentacao de subsidios
(documentos e informacdes) ao exame, conforme leitura do art. 31 da Lei n°
9.279/1996 (BRASIL), os quais podem ser oferecidos desde a publicagdo do pedido
na Revista da Propriedade Industrial (RPI") até sua concessdo, ou arquivamento, pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI?).

Concedida a patente, de acordo com os arts. 50 e seguintes da LPI (BRASIL,
1996), cabe aos interessados na nulidade do titulo de propriedade, pelo prazo de
um ano, ingressar com um processo administrativo junto ao INPI.

Decorrido o prazo para o processo administrativo, em conformidade com o
art. 56 da Lei n° 9.279/1996 (BRASIL), a “"A agdo de nulidade podera ser proposta a
qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com
legitimo interesse”. Trata-se, portanto, de um processo judicial, com foro de
ajuizamento na Justica Federal, vez que a interven¢do da Autarquia concedente do
direito é indispensavel, atraindo a lide para a esfera de competéncia dos juizes
federais, conforme art. 109, |, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
(1988). Assim sendo, a mais contundente critica colocada pelo estudo da Camara
dos Deputados (Lima, et al., 2013) ao modelo legislativo atual é que, uma vez

concedida a patente, a acao judicial seria uma alternativa de oposi¢cdo que, em razao

1 Em conformidade com a Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970 (BRASIL), a RPI é a publicacéo oficial do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, “que publica todos os seus atos, despachos e decisdes relativos ao
sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a
contratos de Transferéncia de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de
programa de computador como direito autoral”. Trata-se de uma edi¢cdo semanal, veiculada as tergas-feiras,
contendo todos os processos analisados, codigos (despachos), exigéncias, oposi¢des, pedidos de nulidades,
pedidos de caducidade, concessfes de registro, indeferimentos de processos, entre outros procedimentos que
ocorrem no d&mbito da Autarquia (INPI, 2012).

2 Criado pela Lei n° 5648, de 11 de dezembro de 1970 (BRASIL), o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial é a autarquia federal responsavel pelo aperfeicoamento, disseminacao e gestdo do sistema brasileiro
de concessdo e garantia de direitos de propriedade intelectual para a industria. Entre os servigos do INPI, estdo
os registros de marcas, desenhos industriais, indicagdes geogréaficas, programas de computador e topografias de
circuitos, as concessdes de patentes e as averbacOes de contratos de franquia e das distintas modalidades de
transferéncia de tecnologia. Na estrutura da Administragdo Publica, o INPI esta vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento, IndUstria e Comércio Exterior (MDIC), com sede e foro no Distrito Federal (INPI, 2012).
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de seus altissimos custos processuais, acaba se tornando uma escolha inviavel para
empresas nacionais de pequeno e médio portes, Instituicbes Cientificas e
Tecnoldgicas (ICT?), organizacdes sem fins lucrativos, inventores independentes etc.

Entdo, sob a alegacdao de tornar as patentes mais solidas, vez que estas
passariam pelo crivo de uma possivel oposicdo prévia a concessao do direito, ao
invés de meros subsidios ao exame, a proposta trazida pelo PL n° 5.402/2013
(Camara dos Deputados) visa ao robustecimento do art. 31 da LPI, transformando o
instituto da oposicao prévia em mais uma possibilidade de discussdao de direito
material, mantendo-se os baixos custos de intervencdo que, hoje, pedem sobre os
subsidios de terceiros ao exame conduzido pelo INPI.

A proposta de alteragdo do art. 31 da LPI, ainda que aprovada, enquanto nao
se vislumbrarem os efeitos da vigéncia da nova Lei, revela, tdao-somente, as
preferéncias (inten¢des) do Legislador. Todavia, conforme explicagdes registradas em
“Metodologia”, é comum que ocorram consideraveis diferengas entre as intencdes
(resultado esperado) e os efeitos (resultado alcancado) de determinada alteracao
legislativa. No caso da oposicdo prévia, o Legislador aparentemente intenciona
possibilitar intervencbes menos custosas durante o processo de patenteamento,
tornando mais robustas as patentes que, diante desta nova possibilidade,
sobrevivam ao novo instituto de oposicdo prévia. Todavia, essa vontade legislativa
(resultado esperado) revelada pelo PL n° 5.402/2013 (Camara dos Deputados) pode,
de maneira contraintuitiva, ndo se concretizar (resultado alcancado) apds a efetiva
mudanga do art. 31 da Lei n® 9.279/1996.

Diante de uma analise qualitativa, o presente trabalho ambiciona oferecer ao

Poder Legislativo uma ferramenta robusta para a analise de possiveis alteracdes

3 “ICT: 6rgdo ou entidade da administragdo publica que tenha por missdo institucional, dentre outras, executar
atividades de pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnobldgico” (Lei da Inovagdo - Lei n°
10.973, de 2 de dezembro 2004).
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legislativas: a Analise Econdmica do Direito. Mais especificamente, esta pesquisa
pretende demonstrar que, contraintuitivamente, a alteracdo do art. 31 da LPI poderia
gerar mais efeitos negativos (custos) do que positivos (beneficios). Contudo, dada
sua natureza cientifica, este trabalho ndo tem por finalidade apoiar o PL n°
5.402/2013 (Camara dos Deputados), tampouco de combater as propostas trazidas
pelo Projeto de autoria dos Deputados Newton Lima (PT/SP) e Dr. Rosinha (PT/PR).
Trata-se, apenas, de proporcionar ao tema (oposi¢ao prévia) um tratamento técnico-
cientifico, realizando um prognéstico mediante a utilizacdo da AED, uma das
(diversas) ferramentas passiveis de aplicacdo a avaliacdo de qualquer projeto de
alteracao legislativa.

Além desta pequena “Introducdo”, em que se apresenta o instituto da
oposicdo como esta atualmente descrito na legislagdo, e do "Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada.”, o presente estudo sera divido em “Metodologia”, na qual
o método de aproximacgao cientifica do trabalho sera exposto, em “Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada.”, em que estarao concentradas a proposta parlamentar e,
consequentemente, as analises criticas a sugestdo trazida pela Camara dos
Deputados e, ainda, nas “Anadlises Conclusivas”’, em que serdo expostas as
consideracdes finais sobre o tema.

Lastreado nos principios da AED, o presente trabalho pretende demonstrar
que, contraintuitivamente, ao contrapor resultados esperados versus resultados
alcangados, a alteracéo do art. 31 da Lei n° 9.279/1996 poderia gerar mais efeitos
negativos (custos) do que positivos (beneficios).

2. Metodologia

O presente trabalho sera pautado pela metodologia da Analise Econdmica do
Direito e, como esta abordagem nao deve estar clara para uma parte dos juristas e
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economistas convidados a leitura deste texto, cabem alguns esclarecimentos
conceituais prévios sobre a AED, também conhecida por Direito & Economia (Law &
Economics) ou, ainda, por Juseconomia. Por isso, caso queiram, os leitores
familiarizados com os conceitos da Analise Econdmica do Direito podem saltar esta
descricdo metodoldgica (secdo 2) e ir direto para "Erro! Fonte de referéncia ndo
encontrada.” (secao Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.).

Antes mesmo de apresentar o significado de Analise EconOmica do Direito,
cumpre esclarecer que a AED ndo se confunde com o Direito Econdmico, que é o
ramo do Direito dedicado ao estudo da atividade econdmica (produgao e circulagdo
de produtos e servicos) com preocupacdes acerca da regulamentacao do mercado
interno do pais. Estdo relacionados com o Direito Econdmico temas que envolvem,
por exemplo, problemas concorrenciais que alteram o equilibrio do mercado, sendo
perfeitamente possivel realizar uma analise juseconOmica destas questdes — vide,
por exemplo, a proposta de emprego do ferramental da AED ao Direito Econémico
em “Cartel - Teoria Unificada da Colusao” (Gico Jr., 2006).

Se o Direito serve para regular o comportamento humano, a Economia é a
ciéncia social que tem por escopo estudar o comportamento humano diante de
recursos escassos. A AED, por sua vez, € o emprego de ferramentas econdmicas e de
outras ciéncias afins, também chamadas de sociais, para expandir o alcance do
Direito e aprimorar suas normas, notadamente no que se refere a avaliacdo de
possiveis consequéncias de alteraces nas estruturas normativas. A Analise
Econdmica do Direito, por meio dos instrumentos de exame proprios das ciéncias
econOmicas, busca compreender os fatos sociais (diagnose) para antever
comportamentos humanos (prognose) diante de possiveis alteracdes das estruturas

de incentivos destes agentes (Gico Jr,, 2010).
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Deixando o histérico de surgimento da Escola JuseconOmica para outra
oportunidade, € importante reconhecer que, apesar da evolucdo oriunda da
separagao entre de "ser” (analise positiva) e o “dever ser” (analise normativa), o
Positivismo juridico, devido a sua dificuldade de investigar os fatos sociais, nao era
capaz de dar respostas satisfatorias a sociedade. Era, entdo, preciso reestabelecer o
dialogo entre o Direito e as demais ciéncias sociais e, nesse sentido, a AED seria uma
alternativa capaz de fornecer: um arcabouco teorico robusto; a possibilidade de
levantamento e teste de hipdteses; e, ainda, a flexibilidade necessaria a aplicacao
dos seus instrumentos a situacdes especificas (Gico Jr, 2010). Perante esse dificil
contexto histérico (pds-Positivismo) de impasses ao avanco da “ciéncia normal”,
surge, reativamente, um novo paradigma cientifico, ou revolucao cientifica (Kuhn,
1998) das ciéncias juridicas.

Assim como é rotineiro que se misture AED com o Direito Econdmico, é
comum que se confunda Economia com termos afeitos ao comércio, como, por
exemplo, taxas de juros, cotacdo de moedas, balanca comercial etc. Sob essa
influéncia, na linha dos exemplos supramencionados, as perguntas mais
corriqueiramente ligadas as ciéncias econOmicas sao: qual a influéncia das taxas de
juros sobre o desenvolvimento de novos empreendimentos? Como a cotagao do
dolar afetara os indices de inflaggo? Por que uma balanga comercial negativa (em
déficit) é considerada um indicador negativo para o pais? Etc.

O fato é que, embora se tenha convencionado nomear o conjunto dos temas
supramencionados desta maneira, contraintuitivamente a Economia ndo se
caracteriza pelo seu objeto de estudo e sim por um método de investigacao
cientifica (Gico Jr,, 2010). Por isso, outras perguntas (aparentemente nao relacionadas
com a disciplina) sdo tdo econOmicas quanto aquelas do paragrafo anterior, como,

por exemplo: por que as pessoas respeitam o limite de velocidade nas vias onde ha
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fiscalizagdo eletrOnica, mas ndo o fazem em autoestradas desprovidas deste tipo de
controle de velocidade? Por que os inventores preferem guardar suas invengdes em
segredo* (quando conseguem fazé-lo) a solicitar protecdo estatal por meio da
patente®? Por que é t3o dificil alugar um imével no Brasil?

Por mais estranho que possa parecer, a Economia, por ser um método de
investigacao cientifica (caracteristica que a define), é capaz de dar respostas a todas
as perguntas dos dois paragrafos anteriores, sendo, portanto, possivel estender o
método econdémico a temas exdégenos ao comércio®, como, por exemplo, poderia
ser o caso de uma andlise econémica dos relacionamentos conjugais. Enfim, tudo
aquilo que envolve os processos decisérios (comportamento) diante de alternativas
pode ser estudado pelo método econémico (Gico Jr, 2010). Alids, da maneira como
se convencionou nomea-los, o termo "Método EconOmico” deveria estar para a
“Economia” da mesma maneira que o “Direito” esta para a “Lei” (Mendes, 2014, p.
17), mas essas discussdes epistemoldgicas sdo demasiadamente complexas para
caber numa simples descricdo metodoldgica.

Sendo a Analise Econdmica do Direito uma abordagem do Direito por meio
dos métodos econdmicos de investigacdo cientifica, ela pode ser positiva,
dedicando-se ao exame do “ser”, ou normativa, debrucando-se sobre a analise do

“dever ser”. Entdo, conforme Gico Jr. (2010), enquanto a AED positiva é voltada ao

4 “Os segredos industriais sdo toda e qualquer informagdo relativa a fabricagdo ou que diz respeito ao negdcio
que é mantida em sigilo, e que, via de regra, propicia a seu detentor algum tipo de vantagem diante de seus
concorrentes” Fonte bibliogréafica invalida especificada..

5 “Patente ¢ um titulo de propriedade temporaria sobre uma invengdo ou modelo de utilidade, outorgado pelo
Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fisicas ou juridicas detentoras de direitos sobre a criagéo.
Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteido técnico da matéria protegida
pela patente”Fonte bibliogréfica invalida especificada..

6 Um dos pioneiros a se aventurar na aplicacdo do approach econ6mico a questdes exdgenas as
tradicionalmente enfrentadas pela Economia foi Gary Stanley Becker, agraciado com o Prémio Nobel de
Economia (1992) justamente por estender a analise microecondmica para uma ampla gama de comportamentos
e cooperagcdes humanas, como a alocacdo do tempo dentro das familias e o crime, por exemplo. Para
verificacdo de uma parte do trabalho do autor no tratamento desses temas, sugere-se “The Economic Approach
to Human Behavior” Fonte bibliogréafica invalida especificada..
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estudo das consequéncias de uma regra juridica ou politica publica adotada, a AED
normativa é prescrita para os casos que tratam de escolhas entre possiveis normas
ou politicas aplicaveis. Ainda nesse sentido, se, por um lado, a analise positiva pode
ser aplicada a verificacdo dos fatos, a analise normativa pode ser utilizada na
investigacao de valores.

De qualquer forma, sendo um método, a aplicagdo mais eficaz da Analise
Econémica do Direito € como um meio de se alcancar um fim, e, seja na AED
positiva ou na normativa, um juseconomista sé se atrevera a opinar sobre qualquer
norma a aplicar, ou decisdo a escolher, se os parametros dos objetivos a ser
perseguidos estiverem pré-determinados. Na identificacdo de objetivos que serdo
buscados por uma sociedade qualquer, a Analise Econdmica do Direito pode até
contribuir, limitadamente, como (mais) uma das ferramentas disponiveis ao estudo
entre alternativas possiveis (Gico Jr, 2010). Logo, a Analise Econdmica do Direito é
como uma arma (método/meio) que precisa ser apontada para um alvo
(objetivo/fim), mas a escolha deste alvo, contudo, ndo cabe a arma e sim ao seu
detentor — ou, no caso desta comparagdo, ao construtor do armamento, que, em
Ultima analise, é a sociedade (Mendes, 2014, p. 18).

Entdo, de acordo com o modelo basico de atuacdo proposto para os
praticantes da Analise Econbmica do Direito, é fundamental deixar claro que este
estudo se pautara pela AED positiva, mais especificamente pela fase de diagnostico,
ou seja, pelo estudo da Pl como esta se apresenta na atualidade, sem considerar
possiveis alteragdes na estrutura de incentivos que esta posta ou, ainda, sem
apreciar as possiveis alternativas de escolhas publicas aplicaveis aos DPI. Além de
entender as possibilidades e fases de aplicacdo da AED, para coloca-la em
andamento, é fundamental que seus praticantes compreendam alguns pressupostos

basilares da Economia, pois, sem o entendimento destes conceitos, os nao-
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economistas estariam inabilitados a utilizar o ferramental — da mesma forma que,
para aplicar a Analise Econ6mica do Direito, os ndo-juristas tém que se dedicar a
inteligéncia da legislagdo em exame (Mendes, 2014, p. 19).

Um dos pressupostos fundamentais da Economia é a escassez. Ndo houvesse
insuficiéncia de recursos, numa primeira analise, provavelmente ndo haveria
problemas. Apesar de ndo serem infinitos, recursos como o ar atmosférico e a luz do
Sol incidente sobre a Terra ndao causam congestionamento (luta por ar respiravel ou
por iluminagdo solar) entre os mais de sete bilhdes de individuos que deles
usufruem. Entretanto, recursos dessa natureza sdo excecOes a regra — que é a
escassez — e, na maioria dos casos, ndo ha bens disponiveis em abundancia para
todos os agentes que os desejam, na quantidade que estes gostariam de té-los
(Mendes, 2014, p. 19). Alias, como bem exposto por Gico Jr. (2010), em Ultima
analise, a escassez é a razdo para a existéncia de do proprio Direito, pois, se
houvesse bens sobrando para todos os interessados, nao haveria disputas entre os
agentes sobre estes recursos.

A esta altura, ja deve estar claro que, em termos conceituais, 0s processos
decisérios sdo uma das preocupacdes centrais da Economia — se ndo for a principal —
e que toda decisdo envolve, necessariamente, uma andlise de custos’ e de beneficios
diante dos quais os agentes decidem. Grosso modo, nesse ambiente de pros e

contras, ocorre um tradeoff que pode ser resumido como um dilema, pois, na

7 E sempre bom reforcar que custos ndo sdo, necessariamente, valores pecuniarios. No caso do mercado do
casamento, por exemplo, quando uma candidata a posi¢do de noiva aguenta as aporrinhacfes que lhe sdo
impostas pela sua futura sogra, ela esta incorrendo em um custo de paciéncia, esperando pelo beneficio de se
casar (custo imediato versus beneficio esperado). No momento em que alguém, noutro exemplo, decide pelo
consumo de tabaco, ao invés da abstencdo ao fumo, além do valor de mercado do cigarro, este agente sofrerd
uma reducdo dos seus indices de salde e tal diminuigdo, ainda que ndo gere o gasto de um centavo adicional
sequer, também é um custo, que é imposto ao agente em troca do prazer que este tem em fumar (beneficio
imediato versus custo esperado). Quando um apreciador de romances televisivos opta por assistir a novela, em
detrimento de fazer qualquer outra coisa, ele esta utilizando seu tempo em fungéo do beneficio (prazer) de fazé-
lo (beneficio imediato versus custo imediato). Enfim, muito além dos valores pecunidrios, os custos podem
envolver paciéncia, salde, tempo etc. (Mendes, 2014, p. 19).
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pratica, ao optar pelos beneficios de uma das alternativas possiveis, o agente estara
perdendo — ou deixando de ganhar — os beneficios que poderiam ser auferidos
mediante escolha da outra opcao. Nesse dilema (tradeoff), o agente deve — ou, ao
menos, deveria — estar ciente do custo de oportunidade, que é o prego referente a
segunda melhor alternativa e envolve o calculo de fazer, ou deixar de fazer, algo que
seria benéfico para o proprio agente. Mais especificamente o custo de oportunidade
€ composto pelas perdas provenientes de se abrir mao de uma escolha em
detrimento de outra — para se dedicar a leitura deste artigo, por exemplo, € preciso
deixar de fazer outras coisas que gerariam beneficios ao leitor (Mendes, 2014, p. 20).

Em um ambiente que envolve escolhas entre alternativas acerca de recursos
escassos, 0s economistas vao dizer que os agentes econdmicos (que podem ser
pessoas, sociedades empresarias, Estados nacionais etc.), ou simplesmente agentes,
tém uma conduta racional maximizadora de utilidade®. Eles sdo seres racionais
maximizadores porque, diante de cada escolha, os agentes, na média, agem como se
calculassem os custos e os beneficios envolvidos em cada alternativa, para, ao final,
majorar seu proprio nivel de bem-estar. E importante deixar claro que “agir como se
calculassem” é diferente de “efetuar os calculos”, pois os agentes, notadamente as
pessoas, ndo saem por ai medindo todos os custos e beneficios como se fossem

aplicativos de controle financeiro. Contudo, na média, os agentes econOmicos atuam

8 A utilidade é uma medida de satisfagdo relativa de um agente econdmico. Para entender seu conceito, basta
se lembrar de quando os pais costumam perguntar a seus filhos do que, entre vérias opgdes (doces, brinquedos,
passeios etc.), estes mais gostam, a resposta compde a escala de utilidade de cada crianga. Na pratica, diante de
varias alternativas que lhe sdo colocadas, 0s agentes tomam decisdes no intuito de aumentar (maximizar) sua
prépria satisfacdo (utilidade). O indicador é relativo porque pode ser usado para avaliar uma preferéncia de
determinado agente em comparacdo com outra utilidade qualquer, do mesmo agente, numa escala de utilidades.
Contudo, ndo é possivel comparar a escala de um agente econdmico com a de qualquer outro agente, pois as
preferéncias — invariavelmente — variam e, consequentemente, o valor que se d& a determinada utilidade é
diferente para todos os agentes econdmicos. Portanto, nem mesmo se tratando de dinheiro, um dado valor
pecuniario relevante (USD 1.000, por exemplo) ndo tem a mesma utilidade para dois agentes, ainda que ambos
se encontrem nas mesmissimas condi¢Oes financeiras, vez que estes certamente ddo valores (pessoais)
diferentes ao dinheiro em espécie (Mendes, 2014, p. 20).
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como se fizessem tais calculos, na expectativa de aumentar a utilidade que suas
escolhas podem (ou nao) lhes propiciar. Esse senso de utilidade também nao se
refere a valores pecuniarios e, por isso, ele pode estar perfeitamente relacionado
com a satisfacdo que o agente experimenta ao ajudar o proximo ou, noutro
exemplo, com o prazer de contemplar uma musica — tudo isso pode ser utilidade
para um agente, mas se trata de uma posicao pessoal, portanto, subjetiva. Entao, os
agentes sao racionais porque agem como se calculassem custos e beneficios; e sao
maximizadores de utilidade porque desejam melhorar seus niveis de bem-estar de
acordo com aquilo que, conforme suas préprias preferéncias, eles consideram
importante (Mendes, 2014, p. 20).

Neste ponto do texto, é possivel que parte dos leitores se pergunte: se os
agentes sdo racionais maximizadores de utilidade, por que uma parcela razoavel
deles toma decisdes aparentemente irracionais minimizadoras de (sua propria)
utilidade? Sem mencionar as ocorréncias aleatérias — ordinariamente denominadas
de "azar” — durante o processo de tomada de decisdes, os agentes ndo conseguem
afastar alguns vieses comportamentais de sua analise marginal (custo-beneficio).
Esses desvios podem ser de toda ordem, mas, normalmente, estao relacionados com
algumas informacgdes, inclusive com aquelas atreladas a escolha posta, que os
agentes desconhecem, ainda que eles tenham a conviccdo de que todos os
subsidios sobre as opc¢des sejam de seu pleno dominio. Para exemplificar como a
assimetria de informacdes® — que, neste caso, é a diferenca entre o que os agentes
sabem e aquilo que eles realmente conhecem - afeta o processo de tomada de

decisbes dos agentes, vale mencionar um exemplo comum: se toda pessoa com uma

9 No caso das barganhas, as assimetrias comp&em as diferencas entre as informac6es que um dos negociantes
conhece e aquelas que o outro agente desconhece. No mercado de carros usados, por exemplo, o comprador ndo
tem nocdo dos defeitos do veiculo que esta sendo negociado, da mesma maneira que o vendedor ndo sabe qual
seja a real situacdo financeira do comprador (Mendes, 2014, p. 21).
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TV em casa tem plena ciéncia de que, para manter uma boa forma fisica, é
necessario combinar alimentacdao saudavel com exercicios fisicos regulares, por que
ha tanta gente tentando emagrecer, mas ndo consegue fazé-lo? Numa explicacao
resumida, esse fendmeno ocorre porque essas pessoas nao conseguem trazer para o
presente os beneficios esperados da combinacdao (de alimentagdo saudavel e
exercicios), ponderando “somente” os custos imediatos das suas decisbes — caso
classico de beneficio esperado versus custo imediato (vide nota 7). Avaliando a
decisdo de outro angulo — custos esperados versus beneficios imediatos (vide nota
7) — num exame de cenarios futuros, as mesmas pessoas nao compreendem os
possiveis problemas de salude que serdo trazidos pela ndo-combinagdo (de atividade
fisica e alimentacdo saudavel), estimando “apenas” os prazeres imediatos de se
comer o que se quer e/ou de se manter no conforto do sedentarismo. Esse exemplo
de desvio é tdo-somente uma das possibilidades relativas aos problemas de
cognicao que podem ocorrer durante o processo de escolha dos agentes
econdmicos (Mendes, 2014, p. 21).

Para utilizar o método econoémico, tdo fundamental quanto o estudo dos
processos decisorios dos agentes diante de recursos escassos — talvez até anterior a
esta analise — é responder a seguinte questdo: trata-se de um contexto hierarquico
ou mercadolégico? No primeiro contexto, os agentes nao tém liberdade de interagir
entre si; € o caso, por exemplo, das relacdes de poder familiar (entre pais e filhos) e
das de emprego (Gico Jr, 2010). Nas relagbes de mercado, os agentes sao movidos
pelo seu préprio interesse com relagdo aos recursos e a alocagao destes bens, Assim,
no contexto mercadologico, nos processos de barganha, é possivel deslocar os bens
de quem menos os valoriza para quem |lhes da mais valor. Nessa esteira de analise, o
equilibrio s6 é possivel num ambiente propicio as barganhas, contexto de mercado,

pois, quando um recurso fica na posse quem mais o valoriza, ocorre um equilibrio
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temporario, que se mantém até que apareca um terceiro agente disposto a trocar o
bem por outro recurso que o segundo agente valorize inda mais. Na pratica, o
equilibrio nunca ocorre, mas, num contexto de mercado, sem o controle da
hierarquia, as interacdes de troca realizadas entre os agentes econdmicos tendem ao
equilibrio. Entdo, quando a literatura juseconémica faz referéncia ao mercado, ela
nao esta tratando de assuntos préprios da “"Economia”. Trata-se apenas de um
pressuposto do método econdmico, cuja fungao é informar que o objeto em exame
esta sob o regime mercadologico (ndo-hierarquico) e, portanto, tendente ao
equilibrio.

Como é o caso da maioria dos projetos de pesquisa, o intuito desta
metodologia € apresentar as bases nas quais o trabalho sera lastreado e, neste caso
em especifico, alguns conceitos servirdo para que os futuros praticantes da AED,
quando necessario, retornem a esta parte do texto para esclarecer suas duvidas
sobre este ou aquele conceito. Com lastro nos objetivos aqui propostos, realizada
uma pequena introducao ao universo da Analise Econdmica do Direito, ja é possivel
iniciar o estudo de beneficios e custos da possivel adogdo do sistema de oposicao
prévia a concessao de patentes nos termos da proposta do PL 5.402/2013 (Camara

dos Deputados), que fora lastreada no Estudo da Camara (Lima, et al., 2013).

3. Proposta de Alteracao
De acordo com o PL n°® 5.402/2013 (Camara dos Deputados), a pretensao dos

autores do Projeto é substituir o texto atual do art. 31 da Lei n® 9.279/1996
(“Publicado o pedido de patente e até o final do exame, sera facultada a
apresentacao, pelos interessados, de documentos e informacdes para subsidiarem o

exame.") pelo seguinte conteudo da nova redacéao:

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, serad
facultada a apresentagdo de oposicdo por qualquer pessoa.
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§ 1° O depositante serd intimado da oposicdo, por meio de publicagdo no
orgdo oficial, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da publicacao da oposicao.

§ 2° Nos casos em que oposicdo a um pedido de patente tenha sido
apresentada, é facultado ao INPI solicitar pareceres técnicos da
Administracdo Publica, de organizagdes reconhecidas pelo Governo como
orgdos de consulta, e de membros dos corpos docentes e discentes das
universidades de ensino superior.

§ 3° Apds apresentada oposigdo, o examinador podera, mediante exigéncia
fundamentada, solicitar quaisquer esclarecimentos complementares que
julgar necessarios, bem como a apresentacio de documentos
suplementares.

§ 4° O examinador deverd obrigatoriamente se manifestar sobre cada
oposicdo apresentada, indicando as razdes pelas quais acata ou rejeita as
informacdes ali apresentadas.

No caso da oposi¢do prévia, como bem lembrado pelo Sr. Ricardo Dutra
Nunes, socio da Luiz Leonardos Advogados, em sua apresentacdo sobre o tema no
INPI (Nunes, 2014), analises estatisticas sdao subsidios importantes, enquanto, por
outro lado, exemplos selecionados podem atrapalhar. Esta é a primeira critica a
proposta trazida pelo trabalho do Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Lima, et
al., 2013), pois, embora o texto traga referéncias bibliograficas sobre a questdo, o
embasamento referente a alteracdo do art. 31 da Lei n°® 9.279/1996 recai sobre
exemplos de paises (selecionados) que adotaram procedimentos semelhantes ao
proposto pelo Projeto de Lei defendido pelos autores. Entretanto, posto que haja
exemplos de oposi¢cdes a patentes farmacéuticas apresentadas pela sociedade civil
de dois desses paises (selecionados), india e Tailandia, ndo h& dados estatisticos
robustos no trabalho da Camara dos Deputados, mensurando, por exemplo, custos
versus beneficios, referentes ao procedimento.

Estendendo a analise do trabalho do Centro de Estudos e Debates
Estratégicos (Lima, et al., 2013), é possivel criticar a selecdo de paises que o estudo

da Camara adotara para informar quais deles utilizam, ou nao, o instituto da

ISSN: 1980-1995 279
e-ISSN: 2318-8529

DIET; Brasilia, V. 10, n° 2, p. 264 — 286, Jul-Dez, 2015
e-mail revdiet@bol.com.br


mailto:revdiet@bol.com.br

REVISTA DE DIREITO INTERNACIONAL ECONOMICO E TRIBUTARIO

RDIET

oposi¢do prévia (quadro comparativo de legislagdes) e para retirar exemplos de
"oposicdes a patentes farmacéuticas apresentadas pela sociedade civil”. As
semelhancas entre Brasil, india e China levaram estes paises a se tornar parte dos
BRICS, mas, adotando os parametros de discussao utilizados no proprio texto do
Centro de Estudos e Debates Estratégicos, de incentivo a inovacdo e acesso as
tecnologias desenvolvidas, quais as semelhangas entre Brasil e Butao? Considerando
padroes metodoldgicos minimos, do ponto de vista de inovacao, haveria de se
configurar niveis similares de atividade industrial entre os paises selecionados; e,
pelo flanco do acesso, mantendo o foco no setor farmacéutico, conforme adotado
pelo trabalho da Camara, haveria de se verificar alguma similaridade nos sistemas de
atencdo a saude publica dos Estados selecionados.

O estudo também menciona um movimento mundial em direcdo a adocao da
oposicao prévia e, mais uma vez, confunde a apresentacdo casos selecionados com
dados estatisticos. Em termos populacionais, a afirmacdo nado estaria incorreta, pois
aproximadamente um terco do Planeta (2,6 bilhdes de pessoas) teria realmente se
movimentado em sentido a oposicdo prévia, considerando que, segundo o estudo
em anélise, india e China adotaram o instituto em 2005 e 2008, respectivamente
(Lima, et al., 2013). Contudo, para analisar estatisticamente uma marcha em dire¢ao
a oposicao prévia, seria preciso enfileirar os Estados-Membros da Organizacao
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI'?), relacionando quais paises teriam, ou

nao, adotado o sistema. Mais tarde, lastreado numa metodologia previamente

10 A Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual é uma entidade internacional de Direito Internacional
Puablico com sede em Genebra, Suica, integrante do Sistema das Nagdes Unidas. Criada em 1967, é uma das 16
agéncias especializadas da Organizacdo das Nac6es Unidas (ONU) e tem por propdsito a promogao da protecdo
da propriedade intelectual ao redor do mundo, através da cooperacdo entre Estados, € 0 uso da propriedade
intelectual como meio de promog¢do da inovacdo e criatividade. Atualmente, é composta de 185 Estados-
Membros e administra 24 tratados internacionais. Em resumo, a OMPI trabalha com Estados-membros e as
partes interessadas para melhorar a compreensdo e respeito por Pl no mundo todo, fornecendo analises
econdmicas e estatisticas, e contribuindo, com solucbes baseadas em propriedade intelectual, para o
enfrentamento de desafios globais (WIPO, 2013).
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estabelecida e de robustez verificavel, a analise estatistica de tal movimento poderia
ser apontada e, com ferramental adequado, devidamente testada. Somente assim,
contrapondo a legislagao dos 185 Estados-Membros da OMPI, seria possivel afirmar
que ha, ou ndo, um movimento em direcao a adogao do sistema de oposigao prévia.

Ao se verificar que, por meio das preferéncias reveladas a partir do PL n°
5.402/2013 (Camara dos Deputados), o impeto Projeto é o de tornar mais dificil o
processo de patenteamento, é preciso enaltecer o PL, pois, num ambiente de
mercado, a patente é — ou deveria ser tratada como se fosse — uma excecao. Embora
esteja claro que patente ndo é sinbnimo de monopdlio, como ja exposto e
esclarecido no trabalho de Mendes (2014), trata-se de um titulo de propriedade
(carta-patente) que, eventualmente, pode conferir poderes monopolisticos ao seu
detentor, o que seria uma interferéncia no ambiente de livre concorréncia. Assim
sendo, se, pela leitura da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil (1988),
tendo o Pais a livre iniciativa como um de seus principios constitucionais, qualquer
possivel ingeréncia monopolistica trazida por determinada carta-patente poderia,
em tese, ser considerada uma violacdo ao principio constitucional da concorréncia.
Portanto, ainda que também estejam previstos no texto do art. 5°, XXIX, da Carta
(Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988), os direitos de propriedade
industrial, notadamente as patentes, devem ser concedidos com o mote de

promogao do desenvolvimento tecnoldgico, econémico e social.

4. Procedimento de Oposicdo — Como E
A LPI permite a apresentacao de subsidios (documentos e informagdes) ao

exame, conforme leitura do art. 31 da Lei n® 9.279/1996 (BRASIL), os quais podem
ser oferecidos desde a publicacio do pedido na RPI até sua concessdo, ou

arquivamento, pelo INPI. Concedida a patente, de acordo com os arts. 50 e seguintes
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da LPI (BRASIL, 1996), cabe aos interessados na nulidade do titulo de propriedade,
pelo prazo de um ano, ingressar com um processo administrativo junto ao INPI.
Decorrido o prazo para o processo administrativo, em conformidade com o art. 56
da Lei n®9.279/1996 (BRASIL), a "A agdo de nulidade podera ser proposta a qualquer
tempo da vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo
interesse”.

Figura 1: Procedimento de Oposicao

Subsidios ao « A
Exame

L0
= 0

Processo * 5; I—I',Jugﬂ?
A dmindstrativ o - >
ano)

Acio de « Artigo
MNuli dade 26

Fonte: Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL).

Elaboracdo propria.
5. Procedimento de Oposi¢dao — Como Ficaria

Mundo afora, enquanto as discussdes sobre o sistema de oposicdo a
concessao de patentes circulam em torno de quando o procedimento pode, ou nao,
ser adotado, no Brasil, de acordo com o texto trazido pela Camara (Lima, et al.,
2013), ndo é esse o mote da questdo. Por aqui, o problema recai sobre a
sistematizagdo processual, com foco na troca de procedimentos: da atual

possibilidade de apresentacdo de subsidios ao exame da patente, que pode ocorrer
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até a data da efetiva analise, para hipotese de oposicao prévia a concessdo de
patentes, que passaria a vincular o INPI a obrigatoriedade de apresentar uma
resposta formal a qualquer oposicao eventualmente apresentada.

Figura 2: Procedimento de Oposicdo

Processo * &ji I?ugn?
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Fonte: Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL).
Elaboragdo propria.

Na pratica, em tese, a mudanga geraria mais custos ao processo de exames
de patentes, podendo causar efeitos contrarios aos resultados esperados quando da
apresentacao do PL. Na sua busca pela protecao de organizagbes de C&T com
menor poder aquisitivo, o estudo da Camara (Lima, et al., 2013) ndo tomou o
cuidado de investigar alguns itens basicos que inferem sobre o processo de
patenteamento regido pela atual Lei n® 9.279/1996, como, por exemplo: i) quem sdo
as pessoas (naturais e juridicas) que mais apresentam subsidios ao exame; ii) quem
sdo as pessoas que mais “sofrem” subsidios ao exame de seus pedidos de patente;

iii) qual seria o atraso imposto pela obrigatoriedade de manifestacdo do INPI; iv)
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quais seriam os custos (sociais totais) e beneficios (sociais totais) envolvidos em uma

possivel alteracdo do procedimento; etc.

6. Analises Conclusivas
Em estudos futuros, seria importante avangar nos dados estatisticos, mas,

antes disso, € sempre bom ter como objetivo uma analise de eficiéncia (Law &
Economics) do sistema nacional de patenteamento, uma vez que, por defini¢do, nao
ha modelos bons ou ruins (Nunes, 2014). Aos olhos da Anélise EcondOmica do Direito,
o que ha sdo sistemas mais eficientes e menos eficientes, do ponto de vista social,
ou seja, em uma analise que, sem separacdes ideologicas, comtemple os diversos
atores envolvidos no processo de exame e concessao de patentes.

Nas proximas analises do sistema proposto pelo PL, é preciso questionar a
hipétese de movimento mundial em direcdo a adocdo da oposicdo prévia, sem
confundir a apresentacao casos selecionados com dados estatisticos, trazendo
dados da OMPI e, principalmente, considerando que, mesmo que haja um
movimento em determinada direcao, isso ndao quer dizer que, necessariamente, o
Brasil deva adotar tal posicionamento.

Os possiveis aumentos do tempo de exame dos processos e,
consequentemente, de custos atinentes ao sistema de patentes também nao podem
ser desconsiderados em qualquer analise custo-beneficio que, no futuro, pretenda-
se fazer sobre o sistema de oposicao prévia.

Os custos relacionados com toda e qualquer alteragao legislativa, incluindo a
eventual inseguranca juridica eventualmente trazida pela mudanca da Lei n°
9.279/1996, nao foram sequer mencionados pela justificativa trazida pelo estudo da
Camara dos Deputados. Em futuras analises relativas a instituicdo da oposicao prévia

a concessao de patentes, esses custos também nao podem ser esquecidos.
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E, por fim, os beneficios relativos a modificagdo do procedimento ndo foram
estatisticamente analisados no Projeto de Lei n° 5.402/2013, tampouco no estudo
trazido pela Camara dos Deputados. E, para avaliar a proposta com mais robustez, é
preciso realizar estudos quantitativos e qualitativos sobre um tema que, em tese,
teria a importancia de alterar o sistema de concessdao de direitos de propriedade

industrial do Pais.
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