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RESUMO

Tramita no Congresso Nacional um Projeto de Lei (PL) para, entre outras tan-
tas alteracdes, derrogar o paragrafo Unico do artigo 40 da Lei n° 9.279, de 14
de maio de 1996. De acordo com as justificativas apresentadas em um estudo
da propria Camara dos Deputados, o intuito do PL € tornar as patentes mais
sélidas e, ainda, reduzir a recorréncia de exclusividades de mercado superiores
a vinte anos advindas de patentes, que, diuturnamente, sdo concedidas dez
anos apo6s o depodsito do pedido, especialmente no setor farmacéutico, fazendo
da excecdo legal uma regra. Embora a proposta de alteracdo ndo ataque a
causa do problema, que € o acumulo de depdsitos de patentes, seja por reduzir
0s custos oriundos da inseguranca juridica trazida pelo referido dispositivo le-
gal, o PL merece atencéo, pois coloca o sistema de propriedade intelectual
brasileiro, notadamente o seu atraso na analise e concessdo de direitos, em
foco.
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Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Patentes. Backlog. Analise Econdmi-
ca do Direito.

ABSTRACT

A draft legal amendment to the National Congress, among many other changes,
to waive the sole paragraph of article 40 of Law No. 9279 of 14 May 1996. Ac-
cording to the justifications presented in a study of its own House of Represent-
atives, the intent of the bill is to make the strongest patent and also reduce the
recurrence of exclusives higher market twenty years arising from patents, which
incessantly, are granted ten years after the filing of the application, especially in
the pharmaceutical industry, making the statutory exception rule. Although the
amendment does not attack the cause of the problem, which is the accumula-
tion of patent applications, either by reducing the costs arising from legal uncer-
tainty brought by the same law, the bill deserves attention because it puts the
intellectual property system Brazilian, notably its delay in examining and grant-
ing rights in focus.
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1. INTRODUCAO

E comum que, nas discussdes sobre propriedade intelectual (Pl), os
especialistas teimem em citar a vanguarda do Brasil na assinatura e ratificacao
dos tratados internacionais sobre o tema. Isso, a contrario senso, ndo coloca o
Pais entre os que contam com a legislagdo mais avancada sobre PI, tampouco
pode ser considerado um indicativo de exceléncia no sistema nacional de con-
cessao e protecao desses direitos. O Brasil € sempre citado como um dos qua-
torze signatarios originais da Convencdo da Unido de Paris (CUP), de 1883,
primeira tentativa de harmonizagdo daquilo que se convencionou chamar de
Sistema Internacional de Propriedade Intelectual, mas, na verdade, o Pais s6
aderiu plenamente as regras da Convencao, recepcionando o sistema por meio
de uma leit, em 1992.

Na ocasido da adesdo do Brasil as regras da CUP, vigia no Pais o Co6-
digo de Propriedade Industrial (BRASIL, 1971), instituido pela Lei n® 5.772, de
21 de dezembro de 1971 — e revogado pela LPI2 em 1996. O antigo Cédigo,
por exemplo, excluia os setores farmacéutico e alimenticio do direito de petici-
onarem pela protecdo de mercado, via carta-patente, para seus produtos e
processos. Este e outros pontos daquele Cédigo de Propriedade Industrial ndo
estavam alinhados as “tendéncias” mundiais, notadamente aquelas que
representavam os interesses de alguns paises desenvolvidos — sobretudo dos
Estados Unidos da América, da Unido Europeia e do Japao — como foi possivel
verificar mais tarde, em 1994, durante as negocia¢cfes para a elaboragao do

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados

! Decreto n° 635, de 21 de agosto de 1992 (BRASIL), que promulga a Convengéo de Paris para
a Protecdo da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Em outubro de 1994,
novo decreto ratificou o anterior, pondo em vigor a totalidade do texto de Estocolmo.

2 Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigac@es relativos a propriedade in-
dustrial.
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ao Comércio (TRIPS®). Em termos de PI, ndo faltam discussGes sobre o que
venha a ser, ou ndo, uma legislagéo avancada. O fato de excluir a possibilidade
de obtencdo de determinados direitos de propriedade industrial para alguns
setores nao significa, necessariamente, que a legislacao esteja atrasada — co-
mo, alias, costuma ser a justificativa para esse posicionamento: protecdo da
industria nacional. Contudo, o fato é que, quando da adesao do Brasil as regras
da CUP, em 1992, o Cddigo de Propriedade Industrial do Pais ja contava com
mais de duas décadas de vigéncia e, comparativamente, a idade daquela legis-
lacdo comecava a pesar. Deixando de lado os possiveis posicionamentos so-
bre a matéria, posto que seja plenamente possivel advogar pela atualidade do
Cdbdigo de 1971, os avancos das décadas de 1980 e 1990, especialmente no
setor de Biotecnologia?, trouxeram grandes desafios ao sistema internacional
de propriedade intelectual. Nesse sentido, ndo apenas a legislacao brasileira
precisava ser atualizada, mas todas os paises que, mesmo a longo prazo, al-

mejassem competir num mundo de crescente importancia dos ativos de Pl pre-

3 O Acordo TRIPS (do inglés Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights) é um tratado multilateral, integrante do conjunto de acordos assinados no final de 1994, durante a
criacdo da Organizacdo Mundial do Comércio (OMC) — nascida em 1° de janeiro de 1995, a OMC é uma
das agéncias especializadas da Organizacdo das Nacdes Unidas (ONU) e todas as suas realizages sdo o
resultado das negociagdes das quais € foro. A maior parte do trabalho da Organizagdo vem das negocia-
¢Oes ocorridas entre 1986 e 1994, chamadas de Rodada Uruguai de Negociaces, e daquelas ocorridas no
ambito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, sigla em inglés). Atualmente, a OMC é o foro
anfitrido de novas negociagdes, no &mbito da "Agenda de Doha para o Desenvolvimento”, lancado em
2012. Aléem das negociagBes comerciais, a Organizagdo desenvolve, entre outros papeis, a implementacao
e monitoramento de acordos comerciais, a solugdo de controvérsias no &mbito da Organizagéo, a constru-
cdo de capacidades comerciais nos paises em desenvolvimento e a divulgagdo do trabalho da Agéncia
(World Intellectual Property Organization - WIPO, 2014). No Brasil, o0 Acordo sobre Aspectos dos Direi-
tos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio foi ratificado por meio do Decreto n® 1.355, de
30 de dezembro de 1994 (BRASIL).

4 Segundo Assumpcéo (2001, p. 4), 0 nimero de patentes concedidas nos EUA, que se encon-
trava em estagnacdo ha aproximadamente uma década, voltou a crescer a partir de 1980. A hipotese le-
vantada pelo autor € a de que essa tendéncia, revelada pelos nimeros do United States Patent and Trade-
mark Office (USPTO) apresentados em sua pesquisa, estaria diretamente ligada a “evolugdo da cobertura
juridica dada as invengdes de biotecnologia”.
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cisavam trabalhar pela modernizacdo de suas regras sobre o tema
(Assumpcéo, 2001, p. 4).

Havendo uma hipétese real de que a legislacdo nacional carecia de
modernizacado, cabe verificar a situacdo de funcionamento do sistema nacional
de propriedade intelectual, notadamente no que se refere ao processo de de-
pésito, exame e concessao de patentes. No Brasil, atualmente, apesar de nao
haver indices confidveis a respeito do tema, vez que o proprio Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial (INPI®) ndo divulga os dados, estima-se que, da
entrada do pedido no Instituto a concesséo da carta-patente, o INPI demore,
em média, aproximadamente dez anos. O prazo de validade de uma patente,
segundo as obrigacdes estabelecidas pelo artigo 33 do Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio é de vinte
anos. Esta é a mesma vigéncia contemplada pelo artigo 40 da Lei n°
9.279/1996, mas, como bem citado na publicacdo do Centro de Estudos e De-
bates Estratégicos da Camara dos Deputados intitulada “A Revisao da Lei de
Patentes: Inovacdo em Prol da Competitividade Nacional” (Lima, et al., 2013), a
legislacéo brasileira foi além e, no seu paragrafo unico, informa:

O prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 (dez) anos para a patente de inven-
cdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de
concessdo, ressalvada a hipotese de o INPI estar impedido de proceder ao exa-
me de mérito do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de
forca maior.

5 Criado pela Lei n° 5648, de 11 de dezembro de 1970 (BRASIL), o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial é a autarquia federal responsavel pelo aperfeicoamento, disseminacdo e gestdo do
sistema brasileiro de concessao e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indUstria. Entre os
servigos do INPI, estdo os registros de marcas, desenhos industriais, indicacfes geograficas, programas de
computador e topografias de circuitos, as concessdes de patentes e as averbacdes de contratos de franquia
e das distintas modalidades de transferéncia de tecnologia. Na estrutura da Administracdo Publica, o INPI
esta vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indistria e Comércio Exterior (MDIC), com sede e
foro no Distrito Federal (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 2012).

RVMD, Brasilia, V. 8, n® 1, p. 148-168, Jan-Jun, 2014



153

Em resumo, se, por hip6tese, o INPI demorasse quinze anos para anali-
sar um pedido de patente de determinado produto ou processo, e, se, nesse
mesmo caso, a patente fosse concedida, o titulo de propriedade conferido pelo
Instituto vigeria por mais dez anos, contados da data da concessé&o. Se, ainda
nesse caso hipotético, fossem considerados os quinze anos consumidos na
andlise do pedido, somados aos dez garantidos pelo paragrafo Unico do artigo
40 da Lei n° 9.279/1996, o depositante teria uma protecdo de vinte e cincos
anos conferida ao produto ou processo patenteado. Logo, por ineficiéncia do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, h4 patentes sendo estendidas —
indevidamente, no entendimento de Lima, et al. (2013) — para além dos vintes
anos previstos em TRIPS.

A demora do INPI, adicione-se o paragrafo Gnico do artigo 40 da LPI,
além da possibilidade de recorrer indefinidamente (as vezes, abusivamente,
como se vera em “Sham Litigation”, abaixo) ao Poder Judiciario, e esta estabe-
lecida uma tragédia no Ambito concorrencial. E esse drama que, doravante,
pretende-se abordar no presente trabalho, o qual, além desta “INTRODUCAQO”
e do “Objetivo”, sera divido em “Metodologia”, se¢cdo na qual serdo expostos o
método de aproximacdao cientifica ora utilizado e demais observagfes sobre os
procedimentos operacionais adotados neste estudo, em “Erro! Fonte de refe-
réncia ndo encontrada.”, se¢gao em que estardo concentradas a proposta par-
lamentar e, consequentemente, as analises criticas a sugestdo trazida pela
Camara dos Deputados frente ao problema do acumulo de pedidos de patentes
no INPI, e, nas “Analises Conclusivas”, secao na qual serao exibidas as consi-
deracdes finais sobre o tema.

Objetivo
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O presente trabalho tem por objetivo colocar em discussédo a proposta
parlamentar para o fim da extensdo do prazo de patentes cujo processo de
exame consoma mais de dez anos, atualmente contemplado pelo paragrafo
anico do artigo 40 da Lei n® 9.279/1996, e a possibilidade de redugéo substan-
cial das ac¢les judicias pro-extensao.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa teorica, de abordagem empirica e qualitativa,
com revisdo bibliografica de apontamentos especificos sobre o tema, especi-
almente de documentos oficiais disponiveis ao publico.

Primeiramente, dada a limitagcdo de escopo proposta para este trabalho,
serao apresentados, pela ordem, o “Backlog”, raiz de um problema que, legal-
mente, vem a tona por forca do paragrafo tnico do artigo 40 da LPI e sera tra-
tado em “Proposta de Alteracdo Legislativa” e a “Sham Litigation”, que, apesar
de ser apenas uma possibilidade atrelada a garantida trazida pelo paragrafo
Unico do artigo 40 da Lei n°® 9.279/1996, ser4 exposto anteriormente as
“Andlises Conclusivas”.

1.1 Backlog

Uma das questdes que merecem destaque em qualquer trabalho que
trate do paragrafo Unico do artigo 40 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, é
a fila de espera pelo exame dos pedidos de patentes depositados no INPI. E,
no combate a este problema, a hip6tese de limitar a vigéncia das patentes ao
prazo (maximo) de vinte anos, poderia retirar os grandes players da zona de
conforto em que se encontram. Afinal, de acordo com a legislacdo atual, devido
a possibilidade de extensdo das patentes causada pela falta de estrutura ade-

quada do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, as organizagbes em-
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presariais ndo tém, em tese, incentivos adequados para pressionar o poder
publico a dar mais agilidade ao processo. Por outro lado, & medida que esse
backlog lhes trouxer desconforto, os mesmos players passariam, em tese, a
pressionar a Administracdo Publica Federal por exames mais ageis, e tal pres-
sdo, também em tese, traria mais celeridade aos processos de exame e, con-
sequentemente, a concorréncia de mercado.

N&o ha duvidas de que o atraso no exame das patentes causa insegu-
ranca juridica ndo apenas para os depositantes de patentes, mas, também,
para seus potenciais concorrentes, bem como para a sociedade como um todo.

Além dos maleficios concorrenciais causados pelo préprio atraso da Au-
tarquia na concessao de direitos de propriedade intelectual e da inseguranca
juridica j& mencionados, a demora do INPI pode causar uma pressdo no pro-
prio Instituto para que este, na ansia de reduzir seu backlog, “dé vazao” aos
pedidos de patentes em atraso, e, nesse afa, tal esforco poderia resultar em
patentes de ma qualidade, expedidas as pressas. Como trazido pelo estudo da
Camara dos Deputados (Lima, et al., 2013): “Nao basta apenas diminuir o bac-
klog dos exames de patentes e, inclusive sob esse pretexto, diminuir a qualida-
de no exame.” Sobre esse mesmo tema, o Relatério Hargreaves (2011), do
governo do Reino Unido, é também enfético:

O aumento da pressdo sobre escritérios de patentes para examinar o
grande numero de pedidos [de patentes] e reduzir esses atrasos [bac-
klogs] podem levar a concessdo de patentes de qualidade ainda mais
baixas, agravando os custos de incerteza.

O numero de examinadores de patentes do INPI ndo vem acompanhan-

do o aumento dos pedidos de patentes, o que, dentre outros motivos, vem ge-
rando esse atraso consideravel na concesséao de direitos de propriedade indus-

trial, especialmente de marcas e patentes. Sob essa otica, de falta de pessoal
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para execucdo do trabalho, fica facil entender o problema do backlog do INPI
diante de um quadro comparativo elaborado para trés escritérios de patentes: o
europeu (European Patent Office); o estadunidense (USPTO); e o brasileiro
(INPI). Na

Figura 1 (“Quadro Comparativo — Escritorios/Backlog”), além do backlog
(numero de pedidos de patentes acumulados, aguardando pelo exame), esta-
rdo expostos dois dados que, costumeiramente, estdo relacionados a agilidade
no processamento dos exames de patentes: numero de examinadores; e nu-
mero de depdsitos por ano.

Figura 1: Quadro Comparativo — Escritérios/Backlog

Introducéo Introducéo Introducéo Introducéo
Introducéo Introducéo Introducéo Introducdo
Introducéo Introducéo Introducéo Introducéo

Ainda que a eficiéncia de um escritério de exames de patentes ndo seja
diretamente proporcional a sua quantidade de examinadores, € impossivel ne-
gar que, nas mesmas condic¢des técnicas de trabalho (pessoal qualificado, es-
truturas fisica e de tecnologia da informacao etc.), h4 uma relagéo clara entre
backlog, numero de examinadores e numero de depdésitos de patentes por ano
— dai a escolha desses dados pela Confederacao Nacional da Industria, acima.

As informacdes trazidas pela

Figura 1 sdo preocupantes, pois relevam a fragilidade do sistema de
concessao de direitos de propriedade industrial brasileiro. Em nimeros absolu-

tos, se realizada uma analise perfunctéria, tem-se a impresséo de que os EUA
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apresentam um backlog muito superior ao do Brasil — quase o dobro do acumu-
lo de pedidos nacionais (763.393 versus 445.994). Outra falsa impressdo de
ineficiéncia do sistema norte-americano pode advir de uma avaliagéo superfici-
al da quantidade de depositos de patentes por ano naquele Pais (480.000, na
ocasido da apresentacao da CNI, em 2010), comparando-se aquela quantidade
aos 30.000 pedidos depositados no INPI a cada ano. Todavia, tratando-se de
eficiéncia de exame, em termos de prazo, ambos os dados tém sua importan-
cia diminuida frente ao numero de examinadores de cada escritério de marcas
e patentes. Enquanto o USPTO contava com 5.600 examinadores — 0 que, no
processamento da quantidade de pedidos anualmente depositados, daria uma
média de aproximadamente 86 depdsitos de patente por examinador por ano —,
o INPI contabilizava, na ocasidao da apresentacdo da CNI (2010), exatos 273
examinadores — 0 que daria uma média de 110 depdsitos de patente por exa-
minador por ano. Isso significa que, se fosse possivel processar todos os pedi-
dos depositados por ano, cada examinador brasileiro tem 27 % mais pedidos
para examinar do que seu par norte-americano. Portanto, supondo-se que 0
ndamero dos EUA fosse o ideal e supondo-se que cada examinador (indepen-
dentemente de sua nacionalidade) fosse capaz de avaliar 86 pedidos, 0 acu-
mulo de depdsitos de patentes no Brasil seria majorado em 27 % ao ano, mais
gue dobrando a cada quatro anos.

Ainda com base no “Quadro Comparativo — Escritdrios/Backlog”, isolan-
do a questdo da quantidade de examinadores dos escritérios, pode-se aferir
que, se a quantidade de avaliadores fosse suficiente ao exame de toda a de-
manda anual, o USPTO teria um backlog de 1,59 anos, enquanto o INPI apre-

sentaria 14,87 anos de pedidos de patentes acumulados — um backlog 9,35
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vezes maior que o norte-americano. Esta é, portanto, a informacao que confir-
ma a ineficiéncia de um sistema de andlise e concessao de direitos de proprie-
dade industrial, ou seja, no Brasil, ha (quase) quinze anos de depositos de pa-
tentes em atraso, aguardando pelo exame técnico do Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial.

Logo, se, na média, o INPI tem consumido mais de dez para examinar
cada pedido de patente e se o paragrafo Unico do artigo 40 da Lei n°
9.279/1996 concede uma vigéncia minima de dez anos aos depdsitos cujo
exame leva mais de uma década, néo é dificil concluir que a maioria das paten-
tes concedidas pelo Instituto terd uma vigéncia superior ao prazo exigido por
TRIPS (20 anos). A excegéo virou regra! E um dispositivo criado para amenizar
a inseguranca juridica criada pela expectativa de espera dos depositantes aca-
bou se tornando um instrumento de majoragdo da inseguranca juridica de todo
o sistema de propriedade industrial.

Identificada a raiz do problema relativo a extensdo das patentes para
além da previsdo comum aos assinantes do Acordo sobre Aspectos dos Direi-
tos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, o backlog, é neces-
sario expor o projeto de modificacdo do dispositivo que, legalmente, permite
essa dilatacdo automatica de prazos, o paragrafo Unico do artigo 40 da LPI.
Ainda assim, € imperioso ressaltar que a proposta de exclusao do referido pa-
ragrafo ndo soluciona a questao do backlog e, ainda, que, ndo fosse o acumulo
de pedidos de patentes no INPI, o paragrafo unico do artigo 40 da Lei n°

9.279/1996 seria in6cuo.
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1.2 Proposta de Alteracao Legislativa
O Projeto de Lei (PL) n°® 5.402/2013 foi colocado em tramite no Congres-

so Nacional para, entre outras propostas de modificacOes, alterar a Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL). Mais especificamente, vez que o pre-
sente estudo mantera seu foco na Lei de Propriedade Industrial, o PL de auto-
ria dos Deputados Newton Lima (PT/SP) e Dr. Rosinha (PT/PR), propende re-
vogar o paragrafo Unico de seu artigo 40; alterar seus artigos 10, 13, 14, 31,
195 e 229-C; e, ainda, acrescentar os artigos 31-A e 43-B (Camara dos
Deputados, 2013).

Segundo consta em sua “explicagdo 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 sdo considerados invencdes, alterar o rigor dos crité-
rios de patenteabilidade, criar o mecanismo de oposicao contra pedidos de paten-
tes, modificar o dispositivo sobre a anuéncia prévia da Anvisa, tratar da protecao
de dados de testes farmacéuticos na forma de concorréncia desleal, e instituir o
mecanismo do uso publico ndo comercia”.

Recebido pela Comissdo de Constituicdo 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 Revisdo da Lei de Patentes: Inovacdo em Prol da Competitividade Nacional”
(Lima, et al., 2013).

Focando tdo-somente na proposta de revogacdo do paragrafo unico do
artigo 40 da LPI, a justificativa do PL n° 5.402/2013 para tal supressao repousa
na recorréncia de exclusividades de mercado advindas de patentes, as quais,
diuturnamente, sao concedidas dez anos ap6s o depdsito do pedido, especial-
mente no setor farmacéutico. Embora a publicacdo da Camara dos Deputados

(Lima, et al., 2013) ndo estabeleca uma relacdo direta entre o paragrafo Unico
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do artigo 40 da Lei n® 9.279/1996 e o fen6meno do abuso do direito de peticao,
trata-se de uma preocupacdo que, no presente trabalho, em funcdo de sua
presenca constante nos tribunais, sera analisada.

Mesmo que, em sua apresentacdo em forum (INPI, 2014) para discutir
uma possivel supressdo do pardgrafo Unico do artigo 40 da LPI, a
INTERFARMA afirme que “Apenas 1% das decisdes administrativas sobre pa-
tentes s&o judicializadas” e que o “Par. Unico do Art. 40 est4 em vigor ha 17 e
NUNCA foi judicializado”, a existéncia desse dispositivo legal permanece sendo
fonte de controvérsias e discussfes. Afinal, mesmo que a Associagdo néo re-
gistre acdes judiciais sobre o paragrafo unico do artigo 40 da Lei n® 9.279/1996
promovidas pelas associadas da INTERFARMA, o referido dispositivo legal tem
motivado, ainda que indiretamente, agdes judiciais. O exemplo mais recente
ocorreu em setembro de 2013, quando a Procuradoria Federal Especializada
do INPI ingressou em uma agédo contra varios réus, todos estes detentores de
cartas-patentes emitidas pela propria Autarquia, solicitando a correcao do pra-
zo de vigéncia de mais de duzentas patentes de farmacos e agroquimicos —
setores para 0s quais a legislacdo de propriedade industrial anterior a LPI ndo
conferia protecdo patentaria. Essas patentes, conhecidas por mailbox, referi-
am-se a pedidos depositados no Instituto entre o inicio da vigéncia de TRIPS e
a entrada em vigor da Lei n® 9.279/1996. Em resumo, TRIPS entrara em 1° de
janeiro de 1995 e a LPI, devido ao periodo que decorre entre o dia da publica-
¢céo de uma lei e a data em que esta norma entra em vigor (vacatio legis), pas-
sou a viger a partir de 14 de maio de 1997. Durante aquele periodo, como ndo
havia regulagéo interna e como o Brasil estava obrigado por TRIPS a conceder

patentes para todos os setores tecnoldgicos, os depdsitos de pedidos de paten-
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tes ora realizados ficaram “guardados” (mailbox), aguardando pelo inicio de
vigéncia da nova legislacado de propriedade industrial. Embora se tratasse de
uma acdo pontual da Procuradoria do Instituto, 0 processo somente surgiu em
funcdo do paragrafo unico do artigo 40 da LPI, vez que, entre 1° de janeiro e 14
de maio de 1997, ndo havia que se falar em prazo de vigéncia (minimo) de dez
anos.

Entdo, mesmo que os detentores de direitos sobre patentes de invencgao
e modelos de utilidade ndo procurem o Poder Judiciario em funcdo do paragra-
fo dnico do artigo 40 da Lei n® 9.279/1996, como verificado na acdo movida
pela Procuradoria do INPI, o dispositivo ainda guarda a capacidade de gerar
discussdes judiciais e, em funcéo dessa possibilidade de inseguranca juridica,
a discussao sobre o tema merece a atencao de todos os envolvidos — do Esta-
do, da academia, das organiza¢cbes empresariais etc.

Ademais, numa Anéalise Econémica do Direito (AED®), a mera existéncia
de um aparato legal que lance duvidas sobre qual seja o prazo real de vigéncia
de um direito qualquer, como é o caso do paragrafo Unico do artigo 40 da LPI,
ja representa um custo significativo. Para entender este ponto, de custos adici-
onais provocados por duvidas sobre determinacdes legais, ndo é necessario
entender de AED, bastando fazer a seguinte comparacéo e, consequentemen-
te, 0 questionamento que se segue ao confronto de legislacbes: na imensa

maioria dos Estados-Membros da OMC (signatarios de TRIPS, portanto), uma

6 Se o Direito serve para regular o comportamento humano, a Economia € a ciéncia social que
tem por escopo estudar o comportamento humano diante de recursos escassos. A AED, por sua vez, é o
emprego de ferramentas econémicas e de outras ciéncias afins, também chamadas de sociais, para expan-
dir o alcance do Direito e aprimorar suas normas, notadamente no que se refere a avaliacdo de possiveis
consequéncias de alteragbes nas estruturas normativas. A Analise Econdmica do Direito, por meio dos
instrumentos de exame proprios das ciéncias econdmicas, busca compreender os fatos sociais (diagnose)
para antever comportamentos humanos (prognose) diante de possiveis alteragdes das estruturas de incen-
tivos destes agentes (Gico Jr., 2010).
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patente vige por vinte anos, enquanto, no Brasil, 0 mesmo direito de proprieda-
de industrial pode viger por vinte anos da data do depdsito ou, dependendo da
demora do INPI, por uma década apds a concessao da carta-patente — qual
desses ambientes gera mais inseguranca juridica (custos) para a iniciativa pri-
vada?

Essa ultima andlise, de custos gerados pela inseguranca juridica advin-
da do paragrafo Unico do artigo 40 da Lei n°® 9.279/1996, embora tal justificativa
ndo conste na publicagcdo do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da
Céamara dos Deputados (Lima, et al., 2013), € fundamental para entender o
referido dispositivo legal e as implicacdes de sua existéncia.

Posto que, de acordo com os exemplos e bibliografia trazidos ao presen-
te estudo, o abuso do direito de peticdo nao esteja diretamente ligado ao dis-
positivo que se pretende-se revogar pelo PL 5.402/2013, € importante abrir um
pequeno paréntese para o excesso de judicializacao no sistema de propriedade
intelectual.

1.3 Sham Litigation

Como ja mencionado na secédo 1.2, para os fins deste estudo, existe um
problema fundamental, constituido pelo atraso do atraso do INPI na concessao
de patentes e pelo consequente backlog, que encontra resvalo em um disposi-
tivo legal criado para a concessédo de uma vigéncia minima de dez anos, con-
tados da data do depdsito do pedido, para as patentes ora concedidas pelo
Instituto. Nesse ambito, a possibilidade de ocorréncia de abusos do direito de
peticdo, ou sham litigation, é tdo-somente uma possibilidade que pode, ou nédo
ocorrer. Contudo, trata-se de um tema que, durante a discussao sobre quais-

quer possibilidades de judicializacdo envolvendo ativos de propriedade indus-
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trial, merece atengdo. Entdo, embora nédo tenha sido o foco deste texto vascu-
lhar as bases do Judiciario a procura de processos que, concomitantemente,
tratem do paragrafo Unico do artigo 40 da LPI e do abuso do direito de peticéo,
cabe aqui uma pequena explicacdo sobre este termo.

A expressdo sham litigation, ou “abuso do direito de peticao”, apesar de
estar intrinsecamente ligada a processos sobre direitos de propriedade intelec-
tual, ndo € uma pratica restrita a administracdo desses direitos. Trata-se de
uma conduta anticompetitiva que, por meio de acdes movidas no ambito do
Poder Judiciario, tem por meta causar prejuizos a um concorrente direto do
reclamante, atingindo negativamente o reclamado, de forma que este enfrente
dificuldades financeiras, estruturais e de reputacdo. Na sham litigation, nor-
malmente, o autor da acdo ndo tem chances reais de sucesso, mas é justa-
mente esta conduta que, ao impor prejuizos desnecessarios aos rivais de quem
indevidamente recorre ao Judiciério, caracteriza o abuso do direito de peticéao.

Para o professor Felipe Mascarenhas Tavares, sham litigation € uma
acao “promovida no ambito do Poder Judiciario que careca de bases objetivas
e fundamentadas e de expectativa plausivel e razoavel de sucesso, com a fina-
lidade disfarcada de prejudicar concorrente direto.” (TAVARES, 2011, p. 1). Ja
a Professora Shirlei Silmara de Freitas Mello, em sua publicagéo sobre proces-
sos administrativos, discorre sobre o abuso do direito de peticdo, abordando os
seguintes aspectos:

Sham significa imitacdo, réplica, falsa amostra; engodo, farsa; fingimento; falsi-
dade, leviandade. O instituto do sham litigation ou abuso do direito de peticdo
desenvolveu-se de forma expressiva nos Estados Unidos, como ressalva a apli-
cagdo da doutrina Noerr-Pennington.[...] Além das defini¢es legais proprias de
litigancia temeraria, ha consideravel divergéncia acerca da frequéncia de tais
impugnagdes movimentando juizos e outras instancias decisorias, tais a adminis-
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trativa, e as implicacdes para o bem estar social das varias opcGes politicas de-
senvolvidas para limitar tal atuacdo. Alguns juristas acreditam que SL é um fe-
ndmeno substancial e crescente nos EUA e que ela representa um desafio para a
atual politica antitruste. Outros concebem a tematica antitruste com mais simpli-
cidade, encarando os problemas e dificuldades conjuntamente com as respecti-
vas solucdes: uma restricdo dos direitos de acesso a justica postos na Primeira
Emenda. Defini¢Oes judiciais de SL apresentam-se discrepantes: Juiz Posner
aplicou abordagem custo-beneficio (razoabilidade e proporcionalidade) para
analisar intencdo anticompetitiva e sustentou que, mesmo pretensdes nao mani-
festamente infundadas, ou seja, possivelmente fundadas, podem constituir SL.
(MELLO, 2010, p. 4).

A limitacdo ao uso abusivo do direito de peticdo ja se encontra devida-

mente assentada noutras searas do Direito, sendo relevante, nesse sentido,
mencionar o instituto da litigancia de ma-fé, descrito pelo CPC (Codigo de
Processo Civil - Lei n® 5.869, de 11 de janeiro del973) que torna ilicita a utili-
zacao do processo com o fim de conseguir objetivo ilegal (artigo 17, inciso lll,
CPC), além do dever processual genérico de “nao formular pretensdes, nem
alegar defesa, ciente de que sao destituidos de fundamento”, previsto no arti-
gol4 do mesmo Cddigo. Contudo, tratando-se, de conduta sob o direito de pe-
ticdo constitucionalmente assegurado, a sham litigation deveria se sujeitar aos
preceitos do Direito Concorrencial, podendo, caso reste caracterizada como
conduta abusiva, ser considerada infracdo a ordem econdémica, conforme inter-
pretacdo do artigo 20 da Lei n°® 8.884, de 11 de junho de 1994, que transforma

0 Conselho Administrativo de Defesa Econémica (CADE’) em Autarquia, dis-

70 Conselho Administrativo de Defesa Econdmica “é uma autarquia federal, vinculada ao Mi-
nistério da Justica, com sede e foro no Distrito Federal, que exerce, em todo o Territorio nacional, as
atribuicGes dadas pela Lei n® 12.529/2011. O Cade tem como missdo zelar pela livre concorréncia no
mercado, sendo a entidade responsavel, no &mbito do Poder Executivo, ndo sé por investigar e decidir,
em ultima instancia, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura da livre
concorréncia. Esta entidade exerce trés fungdes:

. Preventiva

Analisar e posteriormente decidir sobre as fus@es, aquisi¢des de controle, incorporactes e ou-
tros atos de concentragdo econdmica entre grandes empresas que possam colocar em risco a livre concor-
réncia.
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pde sobre a prevencao e a repressao as infragées contra a ordem econbémica e
da outras providéncias (BRASIL, 1994).

Fechado o paréntese destinado a analise do abuso do direito de peti¢éo,
cumpre a este trabalho retornar a avaliagdo da possibilidade de exclusdo do
paragrafo unico do artigo 40 da Lei n® 9.279/1996.

2. Anélises Conclusivas

Este trabalho buscou deixar claro que, se tratando de extensdes de pra-
zo de vigéncia de patentes, o paragrafo unico do artigo 40 da Lei n° 9.279/1996
nao € a raiz do problema. Afinal, ndo fosse o atraso do INPI na andlise e con-
cessdo desses direitos, somado ao acumulo dos processos (backlog) que néo
cessam de chegar a Autarquia, o referido dispositivo legal se transformaria em
letra morta, perdendo a utilidade pratica e servindo, na melhor das hipéteses,
de respaldo aos pedidos de patente que, por excecdo, demorassem mais de
dez anos para ser avaliados.

Mesmo concluindo que o paragrafo Gnico do artigo 40 da Lei n°
9.279/1996 ndo é o problema fundamental em questao, numa analise econémi-
ca desta legislacdo, a simples existéncia de um dispositivo legal que despeje
davidas sobre qual seja o prazo real de vigéncia de um direito qualquer, como
€ 0 caso do referido artigo, ja representa um custo significativo para a iniciativa

privada e, consequentemente, para toda a sociedade.

o Repressiva
Investigar, em todo o territ6rio nacional, e posteriormente julgar cartéis e outras condutas noci-
vas & livre concorréncia.
. Educacional ou pedagdgica
Instruir o pablico em geral sobre as diversas condutas que possam prejudicar a livre concorrén-
cia; incentivar e estimular estudos e pesquisas académicas sobre o tema, firmando parcerias com univer-
sidades, institutos de pesquisa, associa¢des e orgdos do governo; realizar ou apoiar cursos, palestras, se-
mindrios e eventos relacionados ao assunto; editar publicacfes, como a Revista de Direito da Concorrén-
cia e cartilhas” (Conselho Administrativo de Defesa Econdmica - CADE, 2014).
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No ambito dos temas propostos para o presente estudo, a possibilidade
de ocorréncia de abusos do direito de peticdo, ou sham litigation, € tao-
somente uma possibilidade que pode, ou ndo ocorrer. Todavia, trata-se de um
assunto que, durante a discussédo sobre quaisquer possibilidades de judiciali-
zacao envolvendo ativos de propriedade industrial, carecia de atencdo. Por is-
S0, a possibilidade de abuso do direito de peticéo foi trazida para o texto, mes-
mo sem que exemplos de acdes judiciais dessa natureza tenham sido apresen-
tados no trabalho.

Seja por lancar luzes sobre o problema do backlog, vez que, como expli-
cado acima, o dispositivo legal aqui tratado ndo ser a raiz do problema; seja por
discutir a questdo da sham litigation, que, assim como ocorre com o acumulo
de pedidos de patentes, traz perniciosos prejuizos ao ambiente econémico do
Brasil; seja por, de maneira simples, trazer a discussao sobre propriedade inte-
lectual a tona, o PL n°® 5.402/2013, ndo apenas por sua pretensdo de derrogar
o paragrafo unico do artigo 40 da LPI, merece ser amplamente discutido, tanto

no Congresso Nacional quanto nos ambientes académico e empresarial.
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