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Decisao do STF sobre nulidade de 31 mil patentes
ameaca economia

ESPECIAL - INFORME

Empresas privadas e publicas temem o fim da ga-
rantia minima de dez anos, através da maior agéo ju-
dicial do género no mundo

Imagine que vocé teve uma ideia inovadora, na qual
investiu tempo, dinheiro e toda a sua capacidade pro-
fissional. VVocé procura o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (Inpi) para obter uma patente
para sua invencao, contando que ela Ihe daré o direito
de exclusividade ao longo dos 20 anos seguintes a da-
ta em que o pedido foi protocolado.

Mas, e quando 0 processo no Inpi se arrasta por muito
tempo? Esse é umproblemareal, ja que, nadltima dé-
cada, o tempo médio para a concluséo da anélise de
pedidos de patente foi de 12 anos e 8 meses para te-
lecomunicacGes e medicamentos - ou seja, o inventor
teve de fato menos da metade dos 20 anos previstos
para desfrutar da exclusividade sobre sua invencéo.

A LeidePropriedade Industrial (LPI) em vigor desde
1997 trouxe um dispositivo que busca amenizar esse
prejuizo causado pela morosidade do Inpi: o pa-
ragrafo Unico de seu artigo 40. Ele determina que as
patentes de invencdo terdo um minimo de dez anos
de vigéncia contados a partir da data de sua con-
cessdo. Com isso, caso o Inpi leve mais de dez anos
para concluir o exame de um pedido - situacdo que
acontece com muita frequéncia -, o titular da patente
fica resguardado pelo prazo minimo.

CONSEQUENCIAS AMPLAS

Essa garantia fundamental estd sob ameaca, no en-
tanto. Uma Acdo Direta de Inconstitucionalidade (A-
DI), encaminhada em 2016 pela Procuradoria-Geral
daRepublica e pelas empresas que controlam as ven-
das de medicamentos para o governo, sera julgada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no préximo
dia 7.
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A ADI 5529 contesta justamente o dispositivo da Lei
de Patentes que assegura o tempo minimo, buscando
anulidade de todas as patentes concedidas com prazo
de vigéncia de dez anos da concessdo. "Ha um in-
teresse claro por

tras desse pedido, notadamente a venda de me-
dicamentos para 0 governo sem licitacdo, que con-
seguiu emplacar a maior acdo de nulidade de patente
que o mundo ja viu, disfarcada de pleito cons-
titucional™, diz o0 advogado Otto Licks, do escritério
Licks Attorneys, um dos maiores especialistas do
Pais no regime juridico das patentes.

"S06 que as consequéncias serdo muito mais amplas e
catastroficas para a industria, a economia e a ciéncia
do Brasil*, ele alerta. O mercado de te-
lecomunicacbes exemplifica bem o enorme golpe
que aeventual nulidade causaria: 89,8% das patentes
relacionadas ao setor seriam anuladas.

O Licks Attorneys organizou em parceria com o Me-
dia Lab Estaddo um webinar para discutir a questao,
durante o qual foram apresentados numeros im-
pressionantes. Caso atese da ADI seja acolhida, cer-
ca de 31 mil patentes seriam imediatamente atingidas
no Brasil. Isso corresponde a46,6% das patentes vi-
gentes no Pais - sendo que, destas, apenas 1.074 sdo
de farmacos e 878, de biofarmacos. Outros 12 mil pe-
didos de patentes de todos os setores perderiam a
protecdo com aqual seus inventores contavam ao ini-
ciar o processo.

CRISE DE CONFIANCA

"O caminho da inovacao € longo e exige muitos in-
vestimentos™, afirmou o economista Samy Dana, par-
ticipante do debate. Ele lembrou que, na indudstria
farmacéutica, apenas uma em cada 250 pesquisas de
seguranca e eficacia de novos compostos quimicos
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iniciadas se transforma efetivamente em um novo
medicamento nas prateleiras - as outras ficam em al-
gum ponto do caminho, pelas mais diversas razoes.
"Quando vocé permite que s6 0 caso positivo seja co-
piado, o resultado € 6bvio: vocé desincentiva a ino-
vacdo, e a longo prazo isso sera uma tragédia para o
Pais", projeta Dana.

E ndo se trata de defender apenas os interesses da ini-
ciativa privada. Ao contrario: entre os maiores de-
tentores de patentes no Brasil - principal usuéario do
sistema de patentes do Pais - estdo instituicdes pu-
blicas de pesquisaou ensino. A Fundagdo de Amparo
a Pesquisa do Estado de S&o Paulo (Fapesp), as Uni-
versidades de S&o Paulo (USP) e de Campinas
(Unicamp) e as Federais do Rio de Janeiro (UFRJ),
de Minas Gerais (UFMG), do Rio Grande do Sul (U-
FRGS) e do Parana (UFPR) somam 1.355 patentes
de invencéo vigentes, das quais 703 (ou 51,9%) per-
deréo validade caso o STF acolha a tese da ADI.

Outro aspecto que seria fortemente abalado é a con-
fianca dos investidores internacionais no Pais nos
mais diferentes segmentos da economia. Como de-
monstra o infografico queilustraesta pagina, boapar-
te das patentes de empresas estrangeiras também
seria atingida pela mudanca na lei. Os Estados Uni-
dos, segundo maior usuario do sistema de patentes do
Pais, atras apenas do Brasil, perderdo quase metade
de suas patentes. "Se o STF anular quase metade das
patentes existentes no Brasil, vamos ter um numero
muito menor de investimentos estrangeiros pro-
dutivos, como novas fabricas e produtos ino-
vadores", assegura Otto Licks.

"Mudangas radicais no sistema de administragéo de
patentes do Brasil apresentardo inimeras e imediatas
questdes para inovadores tanto no Brasil quanto nos
Estados Unidos", afirmou Robert Grant, diretor sé-
nior de RelagOes Internacionais da Camara de Co-
mércio dos EUA e participante do webinar.

Umaalternativa que os especialistas consideram ade-
quada neste momento é que o STF retire o tema da
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Continuagéo: Decisdo do STF sobre nulidade de 31 mil patentes ameaca economia

pauta e deixe os ajustes na LPI por conta do Con-
gresso Nacional, ja que ha um anteprojeto de lei as-
sinado pelo ministro da Economia nesse sentido.
"Trata-se de uma questéo legislativa, e como tal deve
ser tratada”, observou Licks.

Trata-se de uma questdo legislativa, e como tal deve
ser tratada

Otto Licks, advogado especializado em propriedade
intelectual

Petrobras teme perdas em diversas frentes

"Estamos acompanhando essa questdo das patentes
com muita preocupacdo”, afirmou, durante o we-
binar, o gerente sénior de Gestao da Inovacéo da Pe-
trobras, Luciano Felipe Rodrigues. "A empresa é um
dos simbolos da inovacdo no Pais e tem ajudado a
mostrar ao mundo do que o Brasil é capaz, mas uma
decisdo como essa representa um descolamento em
relacdo as boas praticas globais."

A Petrobras é amaior detentora nacional de patentes.
Das 588 patentes vigentes da empresa, 48,9% estdo
sob ameaca de extin¢do por conta do julgamento do
STF. "Nosso centro de pesquisas conta com 1.300
pesquisadores, dos quais mais de 250 tém dou-
torado", descreveu Rodrigues.

Os pedidos de patente servem como uma protecao a
todos esses investimentos - apenas no ano passado, a
empresa encaminhou 82 pedidos. Rodrigues lem-
brou que a Petrobras tem muitas parcerias com em-
presas e instituicbes de pesquisa, do Brasil e do
exterior, e ressaltou que uma decis@o que reduz a se-
guranca dos investidores tende a afasta-los do Pais.
"Eles irdo procurar paises com um cenario mais fa-
voravel."
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CONSUMIDOR PERDE

A discussdo diz respeito a cada um dos brasileiros,
pois pode influenciar diretamente aqualidade e o pre-
¢o dos produtos nos mais diversos setores. "Os di-
reitos do consumidor ndo se resumem ao Codigo de
Defesado Consumidor. Antes disso, é preciso que ha-
ja mercado™, lembrou durante o debate o advogado
Luciano Timm, ex-secretdrio Nacional do Con-
sumidor e sécio no Carvalho, Machado e Timm
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Continuagéo: Decisdo do STF sobre nulidade de 31 mil patentes ameaca economia

Advogados.

"Imaginar que asolucao é reduzir as garantias das pa-
tentes é dar o remédioerrado para adoencadaqual es-
tamos falando, que € a ineficiéncia da administracédo
publica brasileira. Se o Inpi melhorar 0 seu de-
sempenho, tudo se resolve", observou Timm.
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Suprema Corte dos EUA decide a favor da Google
em disputa com Oracle

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu fa-
voravelmente da Alphabet, que controla a Google,
em uma batalha multibilionaria com a Oracle sobre
elementos do sistema operacional do smartphone
Android, uma decisao que pode enfragquecer as pro-
tecOes de direitos autorais de software, mas per-
mitiria aos desenvolvedores mais espago para
usarem o0s produtos uns dos outros.

O tribunal, com uma votacédo de 6 a 2, rejeitou uma
deciséo de primeira instancia para a Oracle que dizia
que o Android infringiaseus direitos autorais sobre a
plataforma de software Java. A Suprema Corte disse
que a copia do Google de algum cddigo da API Java
eraumuso justo. APIs, ou interfaces de programacéo
de aplicativos, sdo pacotes pré-escritos de codigo de
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computador que permitem que programas, Sites ou
aplicativos conversem entre si.

A Oracle, que adquiriu a tecnologia Java quando
comprou a Sun Microsystems em 2010, acusou o
Google de copiar ilegalmente mais de 11 mil linhas
de cddigo Java API para desenvolver o Android. A
Oracle ja havia solicitado indenizaces de até US$9
bilhdes do Google, embora aempresa pudesse ter en-
frentado desafios para cobrar tanto em processos pe-
nais se tivesse vencido no tribunal superior.

Fonte: Dow Jones Newswires.
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Julgamento sobre patentes requer equilibrio entre o
privado e o social

OPINIAO O GLOBO

Em acéo de grande interesse das farmacéuticas, STF
precisa buscar o melhor para a sociedade

Em plena pandemia, quase metade das patentes far-
macéuticas poderdo ser invalidadas no Brasil, a de-
pender do resultado do julgamento marcado para
amanh& no Supremo sobre a constitucionalidade do
paragrafo unico de um artigo da Lei de Propriedade
Industrial. Estdo em jogo cifras bilionérias e 0 acesso
da populacdo a medicamentos mais baratos, os ge-
néricos, em meio auma tragica crise sanitaria. Ha ar-
gumentos fortes dos dois lados.

Sem respeito a patente, aos direitos do inventor, ndo
hé avango tecnoldgico, pois ndo ha incentivo para o
investimento em inovacdo. Em contrapartida, as
patentes tém prazo de validade, depois do qual po-
dem ser exploradas por qualquer um. No Brasil, séo
20 anos ou 15 anos, no caso de aperfeicoamentos,
contados a partir da data do "depdsito” do pedido do
registro.

Quando se trata de medicamentos, as normas pro-
curam equilibrar dois interesses legitimos: o da in-
dustria farmacéutica, que investe pesadamente em
novos produtos, e 0 dos governos, que zelam pela
salde publica da populacdo. Em situagdes de emer-
géncia sanitaria como a atual pandemia, a lei prevé
até apossibilidade de guebra de patente em nome do
interesse publico.

A ADI 5.529, impetrada pelo entdo procurador-geral
Rodrigo Janot e relatada pelo ministro Dias Toffoli,
questiona o paragrafo Unico do artigo 40 da Lei de
Propriedade Industrial, de nimero 9.279/96, por con-
siderar que ele descumpre a determinacdo da Cons-
tituicdo de que "a lei assegurard aos autores de
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inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo". O paragrafo unico estabelece que o pra-
zo de vigéncia ndo sera inferior adez anos no caso de
invencdo e asete em patente de aperfeicoamentos, "a
contar da data de concessdo". E justamente nesse
ponto que reside a controvérsia.

Como as empresas podem usufruir a patente desde o
momento do depdsito no INPI, o acréscimo do tem-
po que o instituto leva para formalizar a concesséo -
hoje, seis ou sete anos, porém ja foi mais de década -
toma o prazo devigéncia imprevisivel, em geral sem-
pre acima dos 20 anos previstos na lei. Muitas vezes,
as préprias empresas acabam usando de manobras e
subterflgios para adiar a aprovacao, de modo a es-
tender o prazo de vigéncia legal.

E 0 que questiona a ADI. A vigéncia de patentes por
20 anos foi estabelecida pelo Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Re-
lacionadosao Comeércio (Trips), assinado pelo Brasil
em 1994. Em nenhum outro pais o prazo é contado a
partir da aprovacdo, ja que o depdsito da patente ja
assegura a exploracdo do monopdlio pelo inventor.
A legislacéo brasileira dispde de mecanismos para
queele desfrute o beneficio integral desse direito (ob-
tendo até ressarcimento de lucros obtidos por vio-
ladores).

Os ministros se movimentardo num campo estreito,
delimitado pelo intocavel direito a propriedade e por
uma lei que retarda a comercializacdo de genéricos
(35% mais baratos). O julgamento trata de um tema
em que se entrelagcam os aspectos econémico e 0 so-
cial. E preciso que o STF tome a deciséo de maior be-
neficio a toda a sociedade.
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Patentes: um debate do Congresso Nacional

TENDENCIAS/DEBATES

Legislacao brasileira sobre o tema deve se alinhar a
acordo internacional

José Serra

Senador daRepublica (PSDB-SP), ex-governador de
Séo Paulo (2007-2010), ex-prefeito de Sdo Paulo
(2005-2006) e ex-deputado federal (1987-1991);
doutor em economia pela Universidade Cornell
(EUA)

Temos dois tipos basicos de leis: as que geram be-
neficios para asociedade no curto e longo prazos, e as
que impdem uma troca (a sociedade opta por perder
agora para ganhar depois). Temos aqui um conflito
que exige decisoes politicas. Gruposde interesse per-
dem privilégios assegurados em lei para aumentar o
bem-estar social, mas aos poucos a nova legislacéo
passa a ser aceita por todos como legitima.

Conflitos dessa natureza ocorrem com frequéncia
quando se trata de inovagao e seu papel econémico e
social. Por exemplo, aregulacdo de combate aos car-
téis promove, a um sé tempo, crescimento e efi-
ciéncia. Oligopolios e monopdlios tendem a ndo
inovar, e a concorréncia promovida pela legislacédo
produz mais eficiéncia gracas ao incentivo a ino-
vacdo. O fim dos lucros extraordinarios permite pre-
¢os mais baixos, 0 que incentiva 0 consumo e,
consequentemente, o crescimento econémico.

Leis referentes a exclusividade na exploragdo de di-
reitos de propriedade intelectual geram uma troca a
curto prazo. Paraasociedade obter um nivel eficiente
de inovagdo, foi criado o instituto da patente, que é
um monopélio juridico temporario para quem criar
uma inovacéo, garantindo ao autor o retorno para os
recursos investidos no processo de geracdo da nova
tecnologia.

Como todo monopolio, a patente produz uma ine-
ficiéncia: o inventor, por ter poder de mercado, pode
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estabelecer o preco de seu produto a um valor bem
acima do que seria ideal para asociedade. Esse poder
de mercado € limitado pelo tempo de vigéncia da pa-
tente: quanto mai or o prazo, mais incentivos para
atuacdo monopolista ineficiente.

A patente é um direito do pesquisador garantido na
Constituicdo Federal. A LP 1 (Lei de Propriedade In-
dustrial) prevé o prazo minimo de 10 anos - a contar
daconcessédo dapatente- e o prazo geral de20 anos - a
contar do depdsito da patente para o inventor gozar
desse privilégio temporario.

A morosidade nos processos de concessdo de pa-
tentes pelo Inpi (Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual) faz com que o privilégio concedido as
patentes ultrapasse o prazo de 20 anos devido a exi-
géncia do prazo minimo de 10 anos previsto no pa-
ragrafo Unico do artigo 40 da LPI, que, por isso, esta
sendo agora questionado no Supremo Tribunal Fe-
deral.

A demora do INPI para analisar patentes de me-
dicamentos ¢€ tal que estudo da UFRJ concluiu que a
Uniéo teve gasto adicional de cerca de 60% com me-
dicamentos de alto custo, entre 2014 € 2018, devido a
extensdo do prazo concedida pela legislagdo. Acao
da Procuradoria-Geral da Republica junto ao STF
aponta pelo menos 74 medicamentos que tiveram
prorrogacdo de prazo com fundamento nesse dis-
positivo da LPI, entre formulas para tratamento de
HIV, diabetes e hepatites virais.

Formula fabricada com exclusividade por um la-
boratorio japonés, com potenciais efeitos contra 0
novo coronavirus, ainda aguarda patente que ja de-
veria ter expirado no Brasil.

Esse dispositivo da LPI ndo esta ancorado no Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade In-
telectual Relacionados ao Comércio (Trips), que ins-
pirou a lei, pois amplia a protecdo que prejudica a
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concorréncia e dificulta 0 acesso aos medicamentos.
O préprio Trips estabelece que nenhum Estado sig-
natario € obrigado a adotar medidas mais rigidas.

A andlise dos efeitos econémicos e sociais ai en-
volvidos precisa ser efetuada no Congresso Na-
cional, independentemente do pronunciamento do
STF sobre o tema. Eudefendo umalinhamento da le-
gislacdo brasileira ao acordo internacional. Por isso,
em 2018 apresentei o Projeto de Lei do Senado 437,
que, entre outras providéncias, revoga o paragrafo
unico do artigo 40 da LPI.

Ao meu ver, essa protecdo ampliada prejudica a con-

corréncia e restringe acesso aos medicamentos. O re-
latorio do senador Rogério Carvalho (PT-SE) esta
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Continuagdo: Patentes: um debate do Congresso Nacional

pronto para a deliberacdo do Senado, que ndo havera
de se omitir nem deixar essa iniciativa morrer du-
rante a maior crise sanitaria da nossa historia.

[-]

A demora para analisar patentes de medicamentos é
tal que estudodaUFRJ concluiuqueaUnidoteve gas-
to adicional de cerca de 60% com medicamentos de
alto custo, entre 2014 e 2018, devido a extensdo do
prazo concedida pela legislacéo. (...) Protecdo am-
pliada prejudica a concorréncia
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Suprema Corte dos EUA da razao a Google em
julgamento por direitos autorais

G

A Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu nes-
ta segunda-feira (5) a Google uma importante vitdria
em sua longa batalha contra a Oracle sobre direitos
autorais, ao considerar que seu uso da linguagem de
programacéo Java para desenvolver o sistema ope-
racional de telefonia mével Android foi "justo”.

A deciséo, tomada por 6-2, foi acompanhada de mui-
ta expectativa como um parecer-chave sobre a ques-
tdo dos direitos autorais na era digital, que também
isenta a Google de pagar bilhdes ao seu rival tec-
noldgico.

O juiz Stephen Breyer escreveu que o uso desta lin-
guagem foi "justo; portanto, a copia da Google ndo
violou a lei de direitos autorais™, avaliou no texto de
39 paginas que contém a opinido da maioria.

O caso deveria decidir se a protecéo dos direitos au-
torais deveria se estender as interfaces de pro-
gramacdo de aplicativos (APIs) - fragmentos de
codigo que permitem que programas e aplicativos
trabalhem juntos - e, se assim fosse, se a Google fez
um "uso justo" do material.

O processo chamou a atencdo de todo setor tec-
noldgico e das industrias criativas, aquecendo o de-
bate sobre até aonde deve chegar a protecdo dos
direitos autorais dos fragmentos de codigos in-
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formaticos.

Dois julgamentos separados determinaram em pri-
meirainstancia que a "interface de software™ da Goo-
gle ndo usou o codigo Java de forma desleal,
salvando a gigante da Internet de uma possivel pe-
nalidade de varios milhdes de ddlares.

No entanto, um tribunal de apelagdo considerou o
contrario em 2018, argumentando que a interface de
software temdireito a protecdo, o que fezaGoogle le-
var o caso a instancia mais alta dos Estados Unidos.

A Oracle, que adquiriu os direitos daJavaem 2010 ao
comprar a Sun Microsystems - que apoiou 0 uso da
Java para o Android por parte da Google - pediu 9 bi-
IhGes de dolares em danos em sua demanda inicial.

Ameaca a inovagao?

Google e varios de seus aliados no Vale do Silicioar-
gumentaram que estender a protecdo dos direitos au-
torais as APIs ameacaria a inovacdo no frenético
mundo digital, em constante evolucéo.

Segundo a Google, uma vitoria para a Oracle "a-
nularia a viséo dos desenvolvedores de software de
quesdo livres para usar as interfaces de software exis-
tentes para criar novos programas".

Outros consideraram, no entanto, que a gigante da
tecnologia conseguiria perpetrar "um roubo de pro-
priedade intelectual” com uma vitoria judicial que,
segundo eles, tornara dificil proteger qualquer pro-
priedade digital da apropriacdo indevida por parte da
China.

Em desacordo, a juiza Clarence Thomas, junto ao
juiz Samuel Alito, escreveu que a Corte deveria ter
adotado uma visao mais rigorosa dos direitos, ja que
a Google copiou 11.500 linhas de cédigo.
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Continuagéo: Suprema Corte dos EUA da razdo a Google em julgamento por direitos autorais

"A Corte desvia erroneamente da questdo principal
que deveriamos responder: este codigo esta pro-
tegido pelos direitos autorais? Eu diria que esta. O
cddigo ocupa um espaco Unico na propriedade in-
telectual”, escreveu Thomas.

No entanto, segundo Breyer, as novas tecnologias de-
mandam uma visdo mais ampla. "O fato de os pro-
gramas informaticos serem  principalmente
funcionais dificulta a aplicagdo de conceitos tra-
dicionais de propriedade intelectual neste mundo
tecnoldgico”, disse.

O magistrado acrescentou que a Google "voltou aim-

plementar uma interface de usuario, pegando apenas
0 necessario para permitir que os usuarios coloquem
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seus talentos acumulados para trabalhar em um pro-
grama novo e transformador".

O professor de direito da Universidade do Texas, Ste-
ven Vladeck, considerou no Twitter que adeciséo foi
"uma vitoria para a Google, mas a grande questao foi
evitada" ja que os juizes ndo determinaram se este ti-
po de codigo pode ser protegido ou nao.

No entanto, para a professora de direito da Uni-
versidade de Boston, Tiffany Li, a decisdo € "uma
grande vitoria para 0 Uso justo e para as pessoas que
entendem como o cédigo funciona".
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Suprema Corte dos EUA da razdo ao Google no
julgamento contra Oracle por direitos autorais sobre
Android

TECNOLOGIA

1 de 1&#13;Fachada do Google. - Foto: Arnd Wieg-
mann/Reuterus

Fachada do Google. - Foto:

mann/Reuterus

Arnd  Wieg-

A Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu nes-
ta segunda-feira (5) ao Google uma importante vi-
toria em sua longa batalha contra a Oracle sobre
direitos autorais.

A Justica considerou o que o uso da linguagem de
programacéo Java para desenvolver o sistema ope-
racional Android foi "justo”.

A decisdo, tomada por 6 votos a 2, foi acompanhada
de muita expectativa como um parecer chave sobre a
questdo dos direitos autorais naera digital, que tam-
bém isenta a Google de pagar bilhdes a concorrente.

Uma década na Justica

A Oracle entrou em 2011 com uma agdo de US$ 9 bi-
Ihdes contra o Google, acusando a empresa de ter de-
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senvolvido o sistema operacional Android
utilizando partes da linguagem Java, criado pela Sun
Microsystems - comprada pela Oracle um ano antes.

A empresa afirmou no processo que o Google copiou
interfaces de programacéo do Java (API), cercade 11
mil linhas de codigo, para desenvolver o sistema ope-
racional utilizado pela maioria dos celulares do mun-
do.

A Justica dos EUA considerou que as APIs, conjunto
de funcdes e procedimentos que serve para mediar in-
teracOes entre programas, sao diferentes de outros ti-
pos de software e que 0 Google copiou apenas 0,4%
das 2,86 milhdes de linhas de codigo da API do Java.

O Google usou esse conjunto de funcbes para per-
mitir que desenvolvedores criassem aplicativos para
Android, o que a corte considerou agora ser um "'uso
transformativo™.

O juiz Stephen Breyer escreveu que o uso desta lin-
guagem foi "justo; portanto, a copia da Google ndo
violou a lei de direitos autorais”.
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O STF e o preco dos medicamentos

A Agenda 2030 foi estabelecida em 2015 pela As-
sembleia Geral da ONU, por consenso dos 193 es-
tados membros, incluido o Brasil. Trata-se do
principal marco internacional para o atingimento de
diversas dimensdes do progresso humano, cuja rea-
lizacdo se espera na presente década. A Agendacelen-
ca dezessete objetivos de desenvolvimento
sustentavel. Um desses objetivos € o de "saude e
bem-estar”, que inclui metas de acesso a me-
dicamentos a precos mais baratos.

O STF, no proximo dia 7 de abril, vai julgar acao de-
cisiva para o cumprimento dessas metas. Proposta
pela PGR, a acdo questiona a constitucionalidade do
paréagrafo Unico do artigo 40 da Lei de Propriedade
Industrial (LP1), a qual possibilita a extensdo do pra-
zo de patentes em caso de demora na andlise pelo
INPI. O padréo internacional de vigéncia de patentes
é de 20 anos contados a partir do depdsito do pedido.
Isso é garantido pela lei brasileira e ndo esta sendo
questionado. O que torna o Brasil um caso Gnico no
mundo é aextensdo da patente para além dos 20 anos,
semprazo pré-definido. Na pratica, verificam-se mo-
nopolios de mais de 30 anos, inclusive para me-
dicamentos que salvam vidas.

Do ponto de vista econdémico, a controvérsia é sim-
ples de ser compreendida: durante o periodo de ex-
tensdo das patentes autorizado pela norma objeto da
acao, fica proibida a introdugdo no mercado de me-
dicamentos genéricos. Por forga de lei, 0s genéricos
devem ter precos pelo menos 35% inferiores aos dos
medicamentos de referéncia. Na préatica, ob-
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servam-se descontos muito maiores: as versoes ge-
néricas do Daclatasvir e do Sofosbuvir, para
tratamento da hepatite C, por exemplo, sdo vendidas
a valores, respectivamente, 99,1% e 98,9% mais ba-
ratos.

Com a extensdo das patentes, no entanto, 0s precos
permanecem por mais tempo em patamares ele-
vados. O SUS e o consumidor sdo obrigados a pagar
pelo custo adicional, diante da falta de concorréncia.
Em 2019, o Grupo de Economia da Inovacéo da UF-
RJ, analisando conjunto de nove medicamentos com-
prados pelo Ministério da Saude entre 2014 e 2018,
concluiu que o prolongamento dessas patentes acar-
retou gastos adicionais de R$ 3,9 bilhGes para o SUS
no periodo. Em data recente, a Fundagdo Instituto de
Pesquisas Econémicas (FIPE) realizou estudo mais
abrangente, com base em mais de 900 medicamentos
comprados pelo governo, considerando banco de
precos do Ministério da Saude. A FIPE apurou que a
extensdo das patentes para esse grupo de me-
dicamentos pode gerar para 0 SUS um custo extra su-
perior a R$ 2 bilhdes por ano.

Em julgamento ocorrido em 2020, o TCU também
reconheceu a magnitude bilionaria do custo da nor-
ma para o SUS e recomendou ao Governo a re-
vogacédo do mecanismo de extensao previsto em lei.

O julgamento pelo STF é de especial importancia e
urgéncia neste momento de combate a extraordinaria
e gravissima crise sanitaria, que implica sensivel au-
mento da pressdo por gastos publicos em matéria de
salde, em cenario econdémico recessivo. A Cons-
tituicéo brasileira determina que a protecéo das pa-
tentes deve ser temporaria e atender ao interesse
social. Além disso, garante a livre concorréncia e a
realizacdo do direito a salde.

A decisdo do Supremo pela inconstitucionalidade do
paragrafo Unico do art. 40 da LPI tera, portanto, im-
pactos significativos e imediatos para o SUS e para
0s consumidores, e estard perfeitamente alinhada
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com as metas de desenvolvimento sustentavel da
Agenda 2030 da ONU.

*Marcus Vinicius Vita Ferreira é socio do Wald, An-
tunes, Vita e Blattner Advogados, pds-graduado em
Direito do Consumidor pela Pontificia Universidade
Catolica de Sdo Paulo (PUC-SP) e mestrando em Di-
reito Constitucional pelo Instituto de Direito Publico
(IDP). Foi consultor convidado da Comissédo de As-
suntos Constitucionais, e da Comisséo de Mediac&o
e Arbitragem do Conselho Federal da OAB
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Continuagéo: O STF e o pre¢o dos medicamentos

*Clarissa Marcondes Macéa é advogada do Wald,
Antunes, Vita e Blattner Advogados, graduada pela
Universidade de S&o Paulo, Mestre em Direito (L-
L.M.) pela Universidade de Harvard. Foi assessora
de ministro do Supremo Tribunal Federal e chefe da
Assessoria Juridica da Secretaria Municipal de As-
sisténcia e Desenvolvimento Social de S&o Paulo. E
procuradora do Municipio de Sdo Paulo licenciada
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Patentes

Camara vai debater quebra de patentes de vacinas em
comissdo geral na quinta-feira

A Camara dos Deputados se retine em co-
missao geral nesta quinta-feira (8), as 10
horas, para discutir a guebra de patentes
das vacinas para o combate a Covid-19. Na
reunido, o0s deputados vao ouvir es-
pecialistas e representantes de diversos or-
gaos e entidades relacionados ao tema. O
debate ocorrera no Plenario da Camara por
sistema virtual.

abpi.empauta.com pg.16



abpi.empauta.com

Brasilia, 05 de abril de 2021
Jota Info | DF
Marco regulatorio | INPI

Alguns apontamentos sobre inovacao, biodiversidade
brasileira e patentes

DA REDACAO

Brasil tem problemas que atrasam as bioinovagdes e
retardam a chegada de produtos ao mercado

O Brasil éumdos cinco paises mais megadiversos do
planeta (abriga entre 15% e 20% de toda a bio-
diversidade global)[1], além de ser 0 13° pais em pro-
ducdo de artigos cientificos no mundo[2].
Cosméticos com a biodiversidade brasileira sdo po-
pulares em muitos paises e um dos principais
remeédios para hipertensdo do mundo é elaborado a
partir de uma substancia presente no veneno da ja-
raraca[3]. A partir desses dados, seria de se esperar
que houvesse um nimero expressivo de patentes bra-
sileiras depositadas que tivessem origem em ino-
vacdes com nossa biodiversidade. Entretanto, ndo é
ISSO que ocorre.

Além dos depositantes nacionais serem minoria nos
depdsitos de patentes apresentados no Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial (INP1)[4] (com pre-
dominancia de universidades publicas[5]), poucos
desses pedidos sdo relacionados a ativos da bio-
diversidade. Conforme pesquisa realizada por
FRANCA et al.[6]com foco em fitoterapicos, apenas
1.977 pedidos de patentes depositados no Brasil e pu-
blicados no periodo de 1995 a 2017 referem-se a fi-
toterapicos, sendo que apenas 12 patentes foram
concedidas no periodo (1,3% do total depositado).
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Considerando o panorama geral do depoésito de pa-
tentes por residentes, a situacdo nao parece ser muito
diferente em cosméticos e outras areas que po-
tencialmente poderiam utilizar ativos da bio-
diversidade brasileira.

Dado o grande potencial brasileiro em bioinovagéo,
pergunta-se: como mudar este quadro e aumentar o
namero de patentes nacionais com bioinovacgao?

Brasil precisa reduzir o tempo de exame de um pe-
dido de patente

Um dos grandes desestimuladores a um maior nu-
mero de depdsitos de pedidos naarea de bioinovacao,
especialmente por depositantes nacionais, é o ele-
vado tempo de exame de patentes pelo INPI
(backlog). Conforme dados de 2018, o INPI levava
naquele ano uma média de dez anos para examinar
um pedido de patente, com um média de 12,41 anos
para biofarmacos, 10,17 anos para biotecnologia e
8,16 anos para cosmeticos[7] - apenas para citar al-
gumas areas que podem utilizar biodiversidade. Em
que pese o INPI ter iniciado um programa de com-
bate ao backlog que reduziu o estoque de pedidosem
18,1% ja em 2019[8](ndo ha nimeros consolidados
disponiveis para 2020), é certo que o trdmite de um
pedido de patente no Brasil é demorado.

No caso dos farmacos, o tempo também é elevado pe-
la necessidade de anuéncia prévia da Anvisa na for-
ma do artigo 229-C da Lei n® 9.279/1996. Tal
anuéncia prévia, que ndo existe em outros paises, ndo
S0 ndo parece ter melhorado a qualidade do exame de
patentes no Brasil como, durante anos, gerou uma ce-
leumaentre INP1 e Anvisaque sobre quem teriacom-
peténcia para fazer exames substantivos de patentes -
celeuma essa so solucionada com a chegada da Por-
taria Conjunta INPI/Anvisa n® 01/2017.
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Continuagdo: Alguns apontamentos sobre inovagao, biodiversidade brasileira e patentes

Essa demora certamente ndo estimula o inventor a
utilizar o sistema de propriedade intelectual, visto
queaexclusividade para o invento s6 vem com acon-
cessdo da patente, conforme artigo 42 da Lei n°
9.279/1996. Ou seja, enquanto a patente ndo é con-
cedida, o seutitular ndo pode impedir terceiros de uti-
lizar a invencéo, ficando assim em uma situacgéo de
verdadeira inseguranca juridica. Tendo em vista a
ADI 5529, prestes a ser julgada pelo STF, hdainda o
risco de que os depositantes ndo possam contar nem
com umtempo minimo de vigéncia das patentes - tor-
nando o ambiente de negdcios ainda mais instavel,
especialmente na industria farmacéutica, que his-
toricamente tem seu modelo de neg6cios amparado
em patentes.

Portanto, de nada adianta a Lei n® 9.279/1996 seguir
0s parametros internacionais ditados pelo TRIPs
(tratado internacional sobre propriedade in-
telectual) se no fim do dia é uma luta ardua proteger
uma criacdo. Vale ressaltar que o inventor tem de pa-
gar anuidades ao INPI a partir do terceiro ano de de-
posito e, em geral, as verbas obtidas via fomento
publico ndo podem ser utilizadas para pagar essas ta-
Xas.

Tal desestimulo fica ainda mais evidente con-
siderando-se que, conforme relatérios do INPI, boa
parte dos depositantes nacionais sdo universidades
publicas ou pessoas fisicas - ou seja, pessoas que em
geral ndo dispdem de elevados recursos para assumir
riscos de investir no langamento de um novo produto
e que, para licencia-lo, precisam torna-lo atraente ao
parceiro.

Assim, o estimulo a inovacao nacional (inclusive
aquela com ativos de biodiversidade) passa pela re-
ducéo do backlog do INPI. Para que essa reducao se-
ja sustentavel, é importante que haja investimentos
constantes e alongo prazo naestrutura e recursos hu-
manos da autarquia, sendo importante a pauta da
autonomia administrativa e financeira do INPI. Tal
assunto é objeto do PL 4819/19. Embora seja um 0Or-
gdo superavitario ha anos, o INPI sempre sofreu su-
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cessivos contingenciamentos.

Ainda nos esfor¢os para reduzir o backlog, a anuén-
cia prévia na forma do artigo 229-C da Lei n°
9.279/1996, apds quase 20 anos de sua criacao, se
mostra um instituto inutil e que s6 vem contribuir pa-
ra mais atrasos no exame de patentes. Sua completa
abolicdo seria bem-vinda.

Revisdo das diretrizes do INPI

O INPI escolheu adotar um posicionamento bastante
restritivo com relacdo a possibilidade de protecéo de
invencOes biotecnoldgicas em suas Diretrizes de
Exames de Patentes na area de Biotecnologia[9]. A
Lei de Propriedade Industrial n® 9.279/1996 es-
tabelece que seres vivos ou parte deles, e materiais
biol6gicos encontrados na natureza ndo sdo con-
siderados invencao e, portanto, ndo sdo patenteaveis
(artigo 10[10]). Ao definir o que é material bioldgico,
0 INPI, considera que extrato isolado de material bio-
I6gico, mesmo que enriquecido com determinadas
fracdes ou substancias e que, portanto, ndo é en-
contrado na natureza tal como, estaria contido na
proibicéo do artigo 10.

Esse tipo de interpretacdo excessivamente restritiva
desfavorece a competitividade das empresas e ins-
tituicBes brasileiras de pesquisa que tém como foco
justamente o estudo e a exploragdo destes com-
ponentes bioldgicos isolados da natureza.

Ao invés de simplesmente excluir a possibilidade de
patenteabilidade, é preciso desenvolver regramentos
e critérios de exame que sejam mais maleaveis e, ao
mesmo tempo que impecam apropriacdo indevida da
biodiversidade, contemplem a possibilidade de pro-
tecdo de solugdes técnicas desenvolvidas a partir de
materiais bioldgicos, ainda que incrementais.

Lei da Biodiversidade

Outro entrave comumente citado para inovagoes en-
volvendo biodiversidade é a legislacdo nacional so-
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bre o tema. Como membro da Convencdo da
Diversidade Bioldgica, o Brasil estabelece em sua
legislacdo que 0 acessoaseu patrimonio genético im-
portaraem reparti¢do dos beneficios auferidos. Até o
advento da Lei da Biodiversidade (Lei n°
13.123/2015), a matéria era regulada pela Medida
Proviséria n° 2.186-16, de 23 de agosto de 2001.
Além de ter redacdo confusa, a Medida Provisoria n°
2.186-16 condicionava 0 acesso ao patriménio ge-
nético auma autorizacdo dada pelo CGEN (6rgédo do
Ministério do Meio Ambiente) e obrigava toda a ca-
deia produtiva a repartir beneficios.

Com a Lei da Biodiversidade, basta a realizacéo de
um cadastro eletrénico no SisGen (Sistema Nacional
de Gestdo do Patrimbnio Genético e do Co-
nhecimento Tradicional Associado) do Ministério
do Meio Ambiente para a maior parte dos acessos, in-
clusive para aqueles que podem gerar patentes. Ade-
mais, apenas aquele que produz produto final
acabado ou material reprodutivo deve repartir be-
neficios.

Com areducéo da burocracia e a rastreabilidade dos
ativos da biodiversidade proporcionada pelo ca-
dastro eletrdnico no Ministério do Meio Ambiente, o
uso da biodiversidade pode se tornar um chamariz
adicional para consumidores, especialmente na area
de cosméticos, ante a crescente preocupacao com
sustentabilidade e rastreabilidade de produtos.

Contudo, os sucessivos atrasos na completa im-
plantacdo do SisGen e a escassa disseminacéo de in-
formages sobre os mecanismos da atual lei parecem
estar esvaziando o entusiasmo inicial com as sim-
plificacOes trazidas pela Lei da Biodiversidade.

Financiamento regular e constante
E bastante revelador o relatério do INPI que mostra

que 0s maiores depositantes nacionais sdo uni-
versidades publicas. A timida participacao do setor
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privado também se verifica no percentual de sua co-
laboragdo com a universidade. Apenas 1% dos ar-
tigos cientificos brasileiros publicados entre 2011 e
2016 tinhamumautor daindustria, sendo amaior par-
te dos colaboradores pesquisadores de grandes
farmacéuticas estrangeiras[11].

Boa parte do financiamento das pesquisas no Brasil
vem do setor publico, via CNPq, CAPES, FINEP,
BNDES e Fundagdes Estaduais de Amparo a Pes-
quisa. Do ponto de vista do setor privado, se des-
tacam ainda a Lei do Bem e a Lei de Inovagédo como
marcas legislativos importantes.

Com os sucessivos cortes or¢camentarios para P&D,
a ciéncia brasileira como um todo vive um momento
delicado. Portanto, seria importante ndo s6 manter
um minimo de editais de fomento puablicos cons-
tantes como estimular a entrada do setor privado no
financiamento de P&D. Embora a Lei de Inovacéo
tenha sido atualizada em 2016, a mesma ndo trata,
por exemplo, de qualquer estimulo a um mercado de
venture capital nacional para capitalizar e garantir o
desenvolvimento ao longo prazo de iniciativas ino-
vadoras locais.

Por todo o exposto, resta claro que o Brasil tem di-
versos problemas estruturais que dificultam com que
o0 paisexplore seu potencial para abioinovacédo. Mais
do que modificar leis, € fundamental haver uma po-
litica de Estado (e ndo de governo) que, de forma con-
tinua, financie a producdo deste tipo de
conhecimento e propicie meios de que essas ino-
vacdes se tornem produtos viaveis no mercado.

E preciso capacitar pesquisadores sobre a legislagio
vigente e aproxima-los de potenciais parceiros pri-
vados. E preciso, ainda, garantir um minimo de se-
guranca juridica, com leis estaveis e prestacdo
eficiente de servicos pelos 6rgaos publicos.
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STJ julga nesta terca disputa pela marca Legiao
Urbana

A 43%turmado STJ julgaré nesta terca-feira, 6, disputa
envolvendo a marca Legido Urbana. A empresa Le-
gido Urbana Producdes Artisticas, representada pelo
filho do cantor Renato Russo, requer aexclusividade
sobre a marca e pede a reforma de decisdo que as-
segurou a Eduardo Villa Lobos e Marcelo Bonfa o
uso em shows e atividades profissionais.

(Imagem: Ricardo Junqueira | Legido Urbana)

A Legido Urbana surgiu em 1982 quando Renato
Russo se uniu a Marcelo Bonfé e criou a abnda, cha-
mando também os musicos Eduardo Parana e Paulo
Paulista Guimaraes. No ano seguinte, Paulista e Pa-
rana deixam a formacdo original e Dado Villa-Lobos
assumiu a guitarra e concretizou a formagao mais co-
nhecida da banda.

Legido Urbana participaram ativamente de toda a
efervescénciado rock brasileiro nos anos 80/90, atin-
gindo no alvo os anseios de jovens brasileiros, fos-
sem eles politizados ou ndo. Diante da morte de
Renato Russo em 11 de outubro de 1996, o grupo en-
cerrou suas atividades.

Direito de uso
A marca Legido Urbana foi depositada em nome de

Legido Urbana Produgdes Artisticas Ltda. em 1987.
Em 2013 comecou a disputa pela marca. Eduardo
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VillaLobos e Marcelo Bonfarequereram a utilizagéo
do nome da banda em suas atividades profissionais.

O litigio perdura desde entdo, entre autorizacoes e de-
sautorizagOes, transitou em julgado em 2014 decisdo
da72vara Empresarial do RJ que fixou que aempresa
ndo poderia impedir os musicos de usar a marca no
exercicio de sua atividade, sob pena de multa de R$
50 mil incidente sobre cada ato de descumprimento.

Em recurso ao STJ, aempresa sustenta que n&o é ca-
bivel acotitularidade de marcae que o julgamento do
temadeveriaser feito pelaJusti¢a Federal, endoaJus-
tica estadual, pois o TJ/RJ acabou por conferir ti-
tularidade de marca aos agravados,
independentemente de licenciamento e registro pe-
rante o INPI.

A relatora especial do recurso é aministra Maria Isa-
bel Gallotti.
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Recursos contra o indeferimento de designacao em
marcas

(Imagem: Arte Migalhas)

O Protocolo de Madri, hoje uma realidade, € no-
vidade ha muito aguardada no sistema de registro de
marcas brasileiro. O acordo, que permite que sejam
estendidos ao Brasil pedidos de registro de marca
protocolados  diretamente do exterior via
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI), foi firmado internacionalmente em 1989,
mas sé passou avigorar no ordenamento juridico bra-
sileiro a partir do final de 2019. A demora na in-
corporacdo do paisao sistema pode ser encarada com
alguma naturalidade se levarmos em conta o his-
torico de longa fila de processos aguardando analise
(backlog) pelo érgdo responsavel - o Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial (INPI) - hoje ja
bastante mitigada com o advento da digitalizacéo to-
tal dos tramites desta Autarquia Federal. De
qualquer forma, fato é que, com ou sem demora, 0
Brasil foi capaz de assumir o compromisso in-
ternacional de proferir alguma decisdol arespeito do
conteddo de pedidos de registro de marca dentro de
um prazo de dezoito meses2.
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J& passado cerca de um ano e meio da incorporagao
dos procedimentos relativos ao Protocolo de Madri
no ambito do INPI, comegcam também a aparecer as
primeiras decisGes da Autarquia em processos ini-
ciados ja no seio deste sistema internacional. A pré-
tica demonstra, no entanto, que ha pequenas
diferencas de ordem técnica envolvidas em pro-
cessos desta natureza as quais 0s profissionais que
militam na &rea devem permanecer atentos. Estes
pontos de divergéncia dizem respeito principalmente
a aspectos de nomenclatura e ndo chegam a ser sub-
stanciais (nem teriam como sé-lo, como veremos).
Nossa proposta para esta breve exposicdo é jus-
tamente a de esclarecer quais sdo estas pe-
culiaridades, de onde decorrem e os vislumbrados
motivos gerais pelos quais o sistema € assim es-
truturado.

Evidentemente, o Protocolo de Madrié umuniversoa
parte em matéria de procedimentos proprios, estando
robustamente regulamentado ndo s6 pelo texto do
proprio Acordo (cujo corpo consta do decreto
10.033/19, respectivo asua internalizagéo), mas tam-
bém em normas infralegais expedidas pelo INPI (no-
tadamente Resolucdo/INPI/PR 247/19) e, dentre
outras, mas ndo menos importante, 0 Manual de

Marcas. Em se tratando de vasto escopo normativo,

nosso foco devera bem recair naquestdo dos recursos
administrativos, especificamente aqueles apre-
sentados contraa "recusa provisoria” (deacordo com
ovocabulario das regrasaplicaveis) ou, em outras pa-
lavras, 0os que objetivem reverter decisdo de in-
deferimento de um pedido de registro que, originado
fora do Brasil, aqui passa por analise de viabilidade
através do Protocolo de Madri. Optamos pela con-
centracdo no tema especificamente neste momento
porque, como acima adiantado, o decurso de tempo
desde ainstauracédo destes procedimentos no pais (ao
final de 2019) faz com que agora, especialmente, co-
mecem a se avolumar as decisdes de recusa pro-
visoria em pedidos do tipo. Dai que provavel um
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aumento na demanda pelo esclarecimento de ques-
tdes pontuais nesta seara ndo sé pelos que atuam na
area (por necessidade profissional), como pela co-
munidade estudiosa do Direito em geral, para
consolidacdo académica de conceitos (mesmo que,
nesta ocasido, venham a ser desenvolvidos apenas
superficialmente).

O Protocolo de Madri, sabe-se bem, permite que de-
positantes de marcas se dirijam a sua autoridade re-
gistradora local (o INPI, no caso do Brasil) e, ali
mesmo, pecam aextensao daquele pedido, com idén-
ticas caracteristicas especificas3, para outros paises
aderentes do chamado Sistema de Madri. Por dis-
pensar a necessidade de contratagdo de
representantes locais em outros paises, a trans-
feréncia internacional de valores para pagamento de
taxas e a necessidade de traducgdes em geral, o Pro-
tocolo de Madri facilita 0 nosso acesso ao sistema
marcario de outros paises a0 mesmo tempo em que
descomplica e desburocratiza o transito de pedidos
de titulares estrangeiros no Brasil.

Ao pedido apresentado no estrangeiro que reivindica
protecdo no Brasil se dd 0 nome de designacéo. O pe-
dido designa o Brasil, entre outros paises possiveis,
como um dos territérios onde se requer o direito de
exclusividade sobre o signo distintivo. Por isso é que
a decisdo de indeferimento destes pedidos, di-
ferentemente daqueles apresentados diretamente no
Brasil (sem o uso do Protocolo), da-se o0 nome téc-
nico especifico de indeferimento de designacgdo, em
contraste com o tipico e usual indeferimento de pe-
dido de registro (termo técnico aplicavel aos pedidos
nacionais). Ainda que, na pratica, ndo haja qualquer
diferenca de resultado nestas decisdes ad-
ministrativas, fato é que, do ponto de vista es-
tritamente  técnico, sdo atos codificados
distintamente - o indeferimento de designacao recebe
o despacho 1774 enquanto o indeferimento de pedido
se marca sob o 1024. Isso sugere ser a natureza ju-
ridica dos mesmos ligeiramente distinta, ainda que
praticamente idéntica.
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Esta constatacdo inicial nos permite desenvolver o
topico de maneira que rapidamente nos levara a con-
clusédo desta curta reflexéo.

Em primeiro lugar, ha de se rememorar que a ope-
racdo do Protocolo de Madri, ao menos no Brasil,
apesar de dispensar a contratacdo de agentes locais
para o ato de designacdo (analogo ao depdsito), exige
a representacdo para a tomada de alguns atos pos-
teriores no caso de indeferimento. Mais es-
pecificamente, para que seja possivel recorrer da
decisdo de "recusa proviséria" € necessario ndo so ter
um representante local com poderes plenos de re-
presentacdo (na forma do art. 217 da lei federal
9.279/96, conhecida popularmente como "Lei de
Propriedade Industrial™ ou "LPI') como os atos pra-
ticados necessitam sé-lo em portugués. Muito cla-
ramente, assim, tem-se que O recurso precisa estar
redigido no idioma pétrio, e ser apresentado por re-
presentante local com poderes4 independentemente
do pais de origem do depositante que faz uso do Pro-
tocolo de Madri. Ou seja: neste momento em que
comecam a se acumular decisbes de recusa pro-
viséria no &mbito de pedidos de designacdo do Brasil
oriundos do Protocolo, tende a haver maior procura -
que tende a estabilidade em nivel superior ao tes-
temunhado até entdo - pela contratacdo de re-
presentantes brasileiros justamente para a redacéo e
apresentacao destes recursos.

Do ponto de vista estritamente técnico, esta exi-
géncia decorre do fato que os pedidos de designacgéo
apresentados via Protocolo ndo sdo considerados
atos praticados diretamente no INPI, vez que che-
gam a este por intermédio da Secretaria In-
ternacional, que opera no ambito da OMPI. Tanto é
que a recusa provisoéria € comunicada inicialmente a
Secretaria, que por sua vez comunica o depositante
no exterior dadecisdo tomadano Brasil. O INPI, nes-
tasocasides, emite carta (geralmenteem inglés) onde
explicita o motivo técnico da recusa (o inciso do art.
124 da LPI aplicavel) e da orientacdes gerais, in-
dicando claramente que havera o arquivamento total
do pedido se ndo houver recurso apresentado nos ter-

pg.22



abpi.empauta.com

Brasilia, 05 de abril de 2021
Migalhas | BR
Marco regulatorio | INPI

mos acima ja adiantados, dentre outras instrucdes.
Este pedido de revisdo da decisdo primaria, por ser
ato necessariamente praticado diretamente no INPI,
exige a intermediacgdo por representante no caso de
depositantes estrangeiros, nos termos do ja citado ar-
t. 217 da LPI.

Peculiaridade interessante neste contexto é que, ao
contrario do que ocorre nos pedidos nacionais, as car-
tas explicativas enderecadas aos depositantes es-
trangeiros em Protocolo de Madri especificam a
data-limite exata para recebimento do recurso nos
moldes indicados. Curiosamente, orienta-se o de-
positante que o recurso deveraser enderecado a Coor-
denacdo-Geral de Recursos e  Processos
Administrativos de Nulidade, quando a decisdo dos
recursos € de competéncia exclusivado presidente do
INPI (art. 212, § 3° da LPI e item 7.1 do Manual de

Marcas).

(Imagem: Carta expedida pelo INPI em inglés co-
municandoao depositante estrangeiroadecisao dere-
cusa proviséria (indeferimento de pedido de
designacéo) no &mbito do Protocolo de Madri)

Estas pequenas divergéncias na orientacdo de de-
positantes estrangeiros sdo razoaveis e com-
preensiveis visto que estes, via de regra, ndo estarao
representados localmente, estando desobrigados do
conhecimento do teor da LPI quanto ao prazo do art.
212 para a apresentacdo de recursos, por exemplo.
Por outro lado, € facil concluir-se que depositantes
nacionais ndo poderdo alegar desconhecimentodalei
local ou do contetdo do Manual de Marcas.

No entanto, ndo ha mesmo que se falar em di-
vergéncias no tratamento de recursos apresentados
em pedidos realizados via Protocolo de Madri frente
aos interpostos em processos nacionalmente ori-
ginados. E que todos os regramentos aplicaveis dei-
xam clarissimo que vigora 0 que aqui
convencionamos chamar de principio da paridade de
recursos entre depositantes nacionais e estrangeiros
(que peticionem via Protocolo). Os textos nor-
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mativos explicam de maneira clarissima do que es-
tamos a falar:

"(...) O referido titular terd os mesmos meios de re-
curso como se amarcativesse sido depositadapor ele
diretamente junto a Administracdo que tiver no-
tificado sua recusa. (...)" [trecho do artigo 5, item 3,
do texto do Protocolo de Madri, naredacéo dada pelo
decreto 10.033/19]

"As inscricdes internacionais que designam o Brasil
serdo assegurados 0s mesmos direitos de ma-
nifestacdo erecurso garantidos aos requerentes de pe-
didos de registro de marca depositados diretamente
no INPI. Séo, portanto, aplicaveis ao exame da ma-
téria 0s mesmos critérios, condicdes e remeédios
descritos na LPI e no [capitulo do Manual de Marcas
do INPI a respeito de recursos]”. (trecho do item
11.3.3.6 do Manual de Marcas do INPI)

Ou seja: perante a lei e as normas infralegais apli-
caveis a matéria, nao ha diferenca no tratamento ju-
ridico dado aos recursos apresentados por
depositantes nacionaisou usuarios do Sistema de Ma-
dri. Apesar das pequenas peculiaridades citadas, fato
é que o INPI processa, analisa e julga exatamente da
mesma maneira 0S recursos em marcas - sejam con-
tra o indeferimento dadesignagéo ou do pedido dere-
gistro5. Aos depositantes nacionais e estrangeiros
usuarios do Sistema estdo disponiveis exatamente 0s
mesmos recursos legais ao mesmo tempo em que Ihes
sdo feitas precisamente as mesmas exigéncias pro-
cedimentais.

Parece-nos exatamente por isso que o INPI, apesar
de demonstrar capacidade de atuacdo e comunicagéo
em alguns idiomas estrangeiros em diversas ins-
tancias (a exemplo do contexto de andlise do-
cumental de novidade em patentes ou no &mbito das
préprias comunicacdes a Secretaria Internacional em
Protocolo de Madri), ndo sdo aceitos recursos re-
digidos em outra lingua que ndo o portugués. Tem-se
a impressdo de que o principio da paridade de re-
cursos nada mais é que um desdobramento I6gico do
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conhecido principio do tratamento nacional, co-
nhecidissimo na seara do Direito Internacional (es-
tamos a falar de um tratado, € bom lembrar),
simplesmente aplicado ao microcosmo do sistemade
registro marcario "internacional”.

Por fim, uma vez decidido o recurso, fecha-se esta
"janela de paridade™ entre depositantes nacionais e
usuarios do Sistema de Madri, voltando o pro-
cessamento do pedido a intermediacdo da Secretaria
Internacional (ao invésde somente comunicadaaore-
presentante local do usuario), com aplicabilidade dos
regramentos do Protocolo. Mesmo com a presenca
de um representante local nos autos, assim, atos pos-
teriores a decisao do recurso, como pagamentos apli-
caveis a protecdo do primeiro decénio em caso de
acolhimento do pleito, por exemplo, ocorrem através
do Sistema de Madri, e ndo diretamente no INPI. S&o
peculiaridades que, no entanto, ja ndo dizem mais res-
peito a fase de recurso - foco de nossa breve analise.
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Em conclusdo, tem-se que a "janela recursal™ é bom
exemplo de oportunidade de atuagao aos operadores
locais do Direito em processos originarios do ex-
terior no &mbito do Protocolo de Madri. Nosso ob-
jetivo, que consideramos bem cumprido nesta area
em que temos experiéncia e especialidade, foi o de
apontar brevemente pequenas peculiaridades destes
casos hoje relativamente novos na cena da pro-
priedade intelectual brasileira, tais como di-
ferenciacbes em nomenclatura técnica, em
procedimentos aplicaveis e outras consideracfes
doutrinarias que reputamos relevantes.
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Contrato Oneroso de licenca- expiracdo do prazo de
vigéncia da patente

INTRODUCAO

Em um periodo no qual se discute a cons-
titucionalidade do prazo minimo de vigéncia das pa-
tentes - paragrafo Unico do artigo 40 da LPI - matéria
da ADIn 55291, faremos uma abordagem de uma in-
teressante questdo transacional sobre esta espécie de
direito.

Ainda sobre a ADIn, a presidéncia do STF chegou a
antecipar o julgamento da matériaem funcgao daatual
conjuntura sanitaria decorrente da pandemia do co-
vid-192.

Dependendo do resultado do julgamento, caso o pa-
ragrafo Unico do artigo 40 da LPI seja decretado in-
constitucional sem algum tipo de modulagéo,
diversas patentesirdo expirar causando um efeito ful-
minante nos contratos de licenca referentes a estes
direitos concedidos com observacao dos prazos mi-
nimos contidos no dispositivo.

E este sera o ponto abordado. A temporariedade é um
principio basilar da protecdo patentaria e en-
abpi.empauta.com

tenderemos melhor seus fundamentos no decorrer
deste texto, mas e quando as partes firmaram con-
tratos de licenca e o direito foi extinto? Poderiam as
partes contratar além do prazo da prépria prote¢do?

A questdo em analise se debruca pontualmente sobre
aquestao daprevalénciaou ndo daautonomia davon-
tade contratual das partes versus direitos fun-
damentais, interesses publicos, e seus reflexos.

A priori, cumpri-nos salientar que o instituto do li-
cenciamento de uso de patentes € um dos me-
canismos que podem suprir o critério da finalidade
social da Propriedade Intelectual.

Uma vez que nosso proprio sistema constitucional,
através de clausula finalistica, sobrep8e o interesse
social e o desenvolvimento tecnologico e econémico
do pais aos interesses dos préprios titulares dos di-
reitos, a propriedade sobre uma patente gera o dever
de usé-la, seja diretamente pelo proprio titular, seja
indiretamente atraves de contratos onerosos ou nao.

A patente é umdireito conferido pelo Estado, de ex-
cluir terceiros da exploracdo de determinada tec-
nologia, que estaria justificado ndo s6 pelo direito
natural a patente, mas também pela ideia de que a
possibilidade do monopolio estimula a divulgagéo
do conhecimento. Isto contribui com o de-
senvolvimento tecnologico da sociedade. (D. B.
BARBOSA, 2020)

O sistema patentéario faz muito sentido quando se en-
tende que direitos imateriais, como € o caso dos co-
nhecimentos tecnoldgicos, sdo bens ndorivais (P. M.
N. BARBOSA, 2016) , e que é através do direito de
exclusivaconcedido pelo Estado, oponivel contra to-
dos (erga omnes), que o inventor tem a possibilidade
de ser recompensado por sua criagdo e incentivado a
imprimir novos esforgos inovadores.
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Continuagéo: Contrato Oneroso de licenga- expiracdo do prazo de vigéncia da patente

Importante destacar que este direito de exclusiva,
apesar de bem fundamentado pela teoria da falha de
mercado, afeta outros direitos constitucionais como
odalivre concorréncia, que deve seraregra enquanto
aquele a excecédo. (D. B. BARBOSA, 2010)

Sendo assim, a concessédo da exclusividade pelo Es-
tado € uma forma de intervencdo na livre iniciativa,
umavez que o mercado, por si s@, desestimulariao in-
vestimento de longo prazo se ndo houvesse a re-
pressdo as copias que sao privilegiadas pelo menor
esforco e grau de investimento.

Uma das questdes mais relevantes para justificar o
equilibrio desta tensdo constitucional é justamente a
temporariedade do direito sobre a patente (D. B.
BARBOSA, 2020), o que possui extrema relevancia
também para questdes sobre seu licenciamento.

PATENTES, CONTRATOS DE LICENCA E
ROYALTIES

Encontramos o conceito positivo da patente no ar-
tigo 82 da Lei da Propriedade Industrial, sendo pa-
tenteavel "a invencdo que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicagdo in-
dustrial”. Na mesma carta, em seu artigo 40, temos
que a patente de invencao vigorara pelo prazo de 20
(vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de
15 (quinze) anos contados da data de depdsito.

No Brasil a previsdo constitucional de direitos de
Propriedade Intelectual esta no titulo "dos direitos e
garantias fundamentais”, mais especificamente no
inciso XXIX do artigo 5°.

Encontramos a previséo legal do contrato de licenca
de patentes no artigo 61 da LPI. A orientagdo é para
que o contrato seja averbado no INPI - Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial - para que produza
efeitos em relacé@o aterceiros, 0 que ocorre a partir de
suapublicacéo (IDS, 2013) . Artigos 62,121 e 140da
lei 9279/96.
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Sobre o prazo contratual para o pagamento dos royal-
ties, aexpiracdo da patente licenciada importa na ex-
tincdo do contrato de licenca (SANTOS & JABUR,
2007) . Destaforma, é contraindicada aincidénciade
royalties ap0s a vigéncia do direito, mesmo que es-
tipulada contratualmente entre as partes.

Caso otitular do direito queira recebe royalties ap6s a
expiracdo da vigéncia da patente, a orientacao € es-
tipular como objeto do contrato a exploragédo da pa-
tente até o fim de sua vigéncia, sendo este o fato
gerador do pagamento dos royalties, devendo apenas
0 pagamento ser diluido em pagamentos apos o ter-
mino do direito.

Para Denis Borges Barbosa, a questéo deve ser ana-
lisada sob a 6tica da possibilidade de arguicéo de abu-
so de direito, independentemente, inclusive, de
questdes de infracdo de ordem econdmica (con-
correnciais - antitruste - lei 12.529/11). (D. B.
BARBOSA, 2010)

Como o regime de patentes é uma excec¢do ao prin-
cipio da liberdade de mercado, seu uso ndo deve ex-
ceder o0 necessario para satisfacdo de sua finalidade
imediata. A imposicdo de royalties depois da ex-
piracdo da patente pode caracterizar, dentre as
formas de abusos existentes, abuso por excesso de po-
der juridico. (D. B. BARBOSA, 2020)

A nivel de informacéo, também encontramos ques-
tdes relativa a previsao de abusos de direitos de Pro-
priedade Intelectual nos artigos 8.2, 40.1 e 40.2 do
TRIPS, anexo 1.C do Tratado de Marraqueche, que
inclusive determinou acriacdo da Organizacdo Mun-
dial do Comércio (OMC).

De forma prética, a incidéncia de royalties além do
prazo de vigéncia da patente pode caracterizar abuso
e ser um relevante argumento de defesa por parte de
guem os deve, podendo incidir, ainda, reflexos in-
denizatérios de responsabilidade civil (art. 187 do
Cadigo Civil).
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A continuidade e renovacéo da inovagdo no mercado
séo propiciados pelas excecdes e limitagdes aos di-
reitos de Propriedade Intelectual. A aptiddo con-
correncial deve ser ampliada por estes limites, por
isto estdo previstos em legislacdo domeéstica e in-
ternacional (POLIDO, 2013) . Existe um interesse
publico da concorréncia e a limitagdo temporal ndo
deve ser desrespeitada.

Denis Barbosa cita José Inacio Franceschini apon-
tando o aspecto dinamico do abuso de poder eco-
ndmico. Isso ocorre se uma licenca € feitaem termos
anticoncorrenciais. (D. B. BARBOSA, 2020)

De acordo com o inciso V do artigo 13 da Resolucéo
199/173 do INPI, o prazo méaximo da averbagéo dos
contratos de licenca do direito de propriedade in-
dustrial ndo podera ultrapassar a vigéncia dos di-
reitos de propriedade industrial no Brasil. Sendo
assim, um contrato que extrapola a vigéncia da
patente encontrard problemas, inclusive, se for ne-
cessaria sua averbacdo no Instituto, seja para ter for-
caergaomnes, seja paraaremessa deroyalties para o
exterior, conforme o artigo 9 da lei 4.131/62.

Na Jurisprudéncia americanaexiste o caso Brulotte x
Thys Co, 1964, onde a cobranca de royalties apds a
expiragao da patente foi consideradaabuso de direito
eainoponibilidade foi decretada até mesmo durante a
vigéncia da patente. Este entendimento foi mantido
pela Suprema Corte americana em 2015 no caso
Kimble et Al. x Marvel Entertainment, LLC.4

CONCLUSAO
Nossa Corte Superior ja julgou pela impossibilidade
de extenséo de direitos de propriedade industrial, ten-

do como exemplo o caso da MONSANTO no Re-
curso Especial 731.101-RJ (2005/0036085-3)5.
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Apesar de alguns autores acharem que sé deveriam
se analisados casos de abusos quando ocorre infragdo
de ordem econdmica, a tendéncia é que no Brasil se
consiga a caracterizacdo de determinadas praticas
abusivas ainda que ndo se tenha poder de mercado ou
questdes de direito concorrencial envolvidas. 1sso
ainda ndo é uma questdo decidida em nosso pais, sen-
dosuaincidénciaanalisada no “casoacaso" pelosjui-
zes.

Desta forma, toda cautela e preocupacdo deve ser
adotada na formulacdo de um contrato de Li-
cenciamento de Patente e a orientacdo € pela nao in-
cidéncia contratual de royalties ap6s a expiragdo do
direito patentario.

1 (BARBOSA, Pedro), Encontrado em: ) acessado
em 22/11/20.

2 em: . Acessado em 13/3/21.
3 Encontrado em , acessado em 13/12/20.

4 (Barbosa, Denis) Encontrado em , acessado em
13/12/20.

5 (Barbosa, Denis) Encontrado em , acessado em
13/12/20.

BARBOSA, D. B. (2010). Uma introducéo pro-
priedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: L. Juris,
2010.

BARBOSA, D. B. (2020). Tratado da Propriedade

Intelectual - Patentes. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2020.
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Escritorio aponta falhas e omissdes em dados
enviados pelo INPIl ao STF

Técnica pioneira que usa inteligéncia artificial de-
monstra que ametade reducdo do backlog de pedidos
de patentes so sera atingida em janeiro de 2025. Bus-
cando subsidiar o julgamento da ADIn 5.529 pelo
STF, previsto para a proxima quarta-feira, 7, 0 mi-
nistro Dias Toffoli expediu ao INPI - Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial um pedido de
informagdes com 13 questionamentos relacionados
a infraestrutura tecnologica e humana da autarquia e
ao estoque de pedidos de patentes pendentes de exa-
me técnico e/ou de conclusao quanto ao deferimento
ou indeferimento.

A fim de contribuir ao sistema de patentes brasileiro,
o Licks Attorneys, especialista no contencioso de pa-
tentes no pais, conduziu estudos técnicos in-
dependentes para apurar as informacdes solicitadas
pelo STF ao INPI.

(Imagem: Mauro Burlamaqui/SCO/STF)

O INPI apresentou as informagdes e o escritorio des-
tacou que a mais moderna tecnologia evidencia fa-
lhas no atendimento ao pedido, pois ha
questionamentos que restaram em aberto, in-
formagGes conflitantes com os dados abertos e
informacdes apuradas sem metodologia definida.

A metodologia aplicada pelo Licks Attorneys foi ba-
seada em dados concretos, publicados pelo INPI to-
da terca-feira em sua "Revista da Propriedade
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Industrial”, e no conhecimento de seus especialistas
no processamento de pedidos de patente e de data col-
lection.

O escritorio destaca que a falta de técnica que chama
atencdo em diversasrespostas é sobre o proprio prazo
de vigéncia, pois os dados comprovam que ndo ha
patente de invencdo em vigor hd mais de 20 anos no
Brasil, dentre as 120.842 patentes j& concedias pelo
INPI desde que a lei entrou em vigor em 1997. "O
INPI erra aoapresentar os dados semacapacidade de
considerar essa premissa basica inafastavel da apli-
cacédo da lei".

Osdados apurados pelo Licks Attorneys apontam fa-
Ihas e omissdes nas respostas apresentadas pelo INP1
ao STF. Percebe-se que, muitas vezes, em vez deres-
ponder com as informacdes solicitadas, o INPI fez
uma projecdo para o futuro - sem informar o atual ce-
nario, sem responder as perguntas essenciais para a
compreensdo dos ministros do STF. As respostas do
INPI séo baseadas em fatos que poderao ocorrer, ou
ndo, até o dia 31/12/21.

O INPI informa que a redugdo consideravel no tem-
po de pendéncia de um pedido de patente - ou seja, 0
tempo levado para a decisdo de um pedido - € fruto
dos esforcos realizados com o Plano de Combate ao
Backlog (iniciado em 2019), que determinou a di-
minuicdo do esforco empregado pelos exa-
minadores.

De acordo com a apuracdo do escritorio, houve uma
reducao no nimero de casos pendentes, uma vez que,
desde 2019, mais de 24 mil casos tiveram seu de-
ferimento ou indeferimento publicados. No entanto,
amaior parte dessa reducéo se deveu ao fato de os pe-
didos terem sido abandonados por seus requerentes
devido ademoraem suaandlise e aobsolescéncia das
tecnologias reivindicadas.
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Como apontado pelo INP1 em suas estatisticas do re-
ferido plano, ainda ha 53 mil pedidos depositados até
31/12/16 que estdo pendentes de decisdo. Pela es-
tatistica realizada pelo Licks Attorneys, ao con-
siderar o volume de pedidos abandonados e a
producdo do INPI desde o inicio do plano, a au-
tarquia sé atingiria sua meta de resolucdo de 80% do
backlog em janeiro de 2025.

Mesmo com uma pendéncia de mais de 53 mil casos,
0 INPI publicou, em 30 de margo de 2021, a portaria
21/21, estabelecendo uma nova etapa do plano: ago-
ra, os pedidos depositados de 01/01/17 a 31/12/17
também poderdo receber exigéncias preliminares.

Quanto ao tema da covid-19, a resposta-técnica in-
dependente corrobora a conclusdo do INPI de que o
objeto em discussdo na ADIn 5.529 - a cons-
titucionalidade do paragrafo Unico do artigo 40 da lei
de propriedade industrial - em nada impacta o en-
frentamento da pandemia.

Pelo levantamento do escritorio, de um total de 54
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substancias usadas no tratamento dos sintomas da co-
vid-19, somente cinco estdo sob protecdo patentéaria
concedida com o prazo do paragrafo Unico, ou seja,
10 anos a partir da data de concessédo da patente. A
maioria destes medicamentos é antiga, o que pode ser
constatado pela data da aprovagdo do primeiro re-
gistropela ANVISA, e, por isso, ja possuem diversas
copias aprovadas no mercado.

"A invalidacdo de mais de 31 mil patentes que hoje
vigoram com base no paragrafo Unico ndo con-
tribuird para o combate a covid-19 e gerard in-
seguranca juridica, afugentando ainda mais 0s
investidores de novas tecnologias no Brasil."

Maiores detalhes e as respostas completas estdo no
levantamento realizado pelo Licks Attorneys.
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Concorréncia desleal e a necessidade de
regulamentacao efetiva na CLT

J& dizia HERMANO DURVAL, que a concorréncia
desleal € "aagressao aatividade concorrénciaem vio-
lacdo aos preceitos éticos da correcao profissional™.

1. A livre concorréncia e a concorréncia desleal

A concorréncia saudavel e livre concorréncia é muito
importante para a ordem econdmica e para es-
tabelecerigualdades, alivre iniciativa do trabalho pa-
ra conseguir lucros de forma licita, moral e leal,
podendo ser definida como a competitividade entre
empresas do mesmo ramo ou mercado que oferecem
servigos semelhantes ou produtos.

CF - Art. 170. A ordem econdmica, fundada na va-
lorizacdo do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar atodos existéncias dignas, con-
forme os ditames da justica social.

Mesmo alivre concorréncia, com toda liberdade, ndo
é irrestrita, o seu direito encontra limites nos pre-
ceitos de outros concorrentes pressupondo um exer-
cicio legal e honesto do direito proprio. Acdes

antiéticas, quando utilizadas de forma fraudulenta e
abpi.empauta.com

imoral com o intuito de captar e influenciar aclientela
do concorrente, que, por muitas vezes, o assediador
ja foi funcionéario, é caracterizada como CON-
CORRENCIA DESLEAL.

Alguns setores sofrem muito com a falta de amparo
legal efetivo nessa matéria, por exemplo: o setor de
Tecnologia (Banco de dados, Infraestrutura, De-
senvolvimento, Seguranca da Informag&o etc.), éum
setor muito afetado com concorréncia desleal, sendo
comum ex-colaboradores constituir empresas com
desviode clientela, sendo que os ex-colaboradores se
utilizam de segredos empresariais, apropriagdo in-
débita da propriedade intelectual, banco de imagens,
captacdo de clientes e plagio (projetos e cases de su-
cesso, infraestrutura e utilizacdo de know-how).

Este artigo tem por objetivo demonstrar o que € con-
corréncia desleal e o projeto de lei 4.030/19 e suas
consequéncias.

2. A concorréncia desleal e o projeto de lei 4.030/19

E sabido que a CLT, art. 482 considera como hi-
poteses que justificam aaplica¢do da justa causa ane-
gociacdo habitual por conta prépria ou alheia sem
permissdo do empregador, e quando constituir ato de
concorréncia a empresa para a qual trabalha o em-
pregado ou for prejudicial ao servigo (alinea "c") e a
violacdo de segredo da empresa (alinea "g").

Ocorre que muitos casos de concorrénciaemborapre-
meditados durante o vinculo contratual, sédo evi-
denciados ap0s a extingédo da relagdo empregaticia,
sem que o empregador tenha conhecimento para a
aplicacdo da medida punitiva, acarretando, um "per-
d&o técito" ou " falta de imediatidade" da punicéo.

A jurisprudéncia ndo é unanime, oraentende que pela

auséncia de justa causa ndo ha que se falar em con-
corréncia desleal, ou que a clausula de ndo com-
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peticdo é nula e abusiva.

O empregador que ja sofre o risco do negdcio, en-
cargos e demais obrigacOes, merece amparo le-
gislativo para inibir assédio e concorréncia desleal.
Mesmo ap0s o término contratual, seguem as partes
com algumas obrigacdes reciprocas, e por isso de-
dutivel de boa-fé

Neste sentido, cabe mencionar o projeto de lei
4.030/19, do deputado Carlos Bezerra, que recebeu
parecer favoravel do relator, deputado Amaro Neto.
A proposta altera a Consolidacdo das Leis do Tra-
balho (CLT).

O projeto vem suprir as lacunas da CLT e trazer se-
guranca juridica as empresas, inibindo a con-
corréncia desleal e o assédio predatorio a
méo-de-obra especializada, incentivando o in-
vestimento e o desenvolvimento tecnolégico e
gerencial de forma mais equilibrada e produtiva.

Conforme o texto da PL, a clausula de ndo con-
corréncia sera estabelecida por escrito e com vi-
géncia maxima de dois anos ap0s a rescisdo do
contrato de trabalho. O documento devera descrever
as atividades e o ramo econbémico em que o tra-
balhador esta impedido de atuar em outra empresa.

Acrescenta artigo a Consolidacdo das Leis do Tra-
balho para dispor sobre a clausula de ndo con-
corréncia.

Art. 1° A Consolidacgéo das Leis do Trabalho, apro-
vada pelo Decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
444-A:

"Art. 444-A. E permitida a instituicdo de clausula de
nédo concorréncia quando, em razdo da natureza do
servico prestado, o trabalhador tiver conhecimento
de informacOes estratégicas da empresa, cuja di-
vulgacdo possa causar prejuizo ao empregador, ob-
servado o disposto nos paragrafos seguintes.
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8 1° A clusula sera estabelecida por escrito e sua vi-
génciando excedera o prazo de dois anos, a contar da
rescisdo do contrato de trabalho.

8§ 2° A clausula pode ser instituida durante a vigéncia
do contrato de trabalho, caso haja mudanga nas atri-
buicdes do trabalhador, desde que configurada a hi-
potese prevista no caput deste artigo.

§ 3° Constara da clausula, de forma expressa, a des-
cricdo das atividades e do ramo econémico em que 0
trabalhador estda impedido de atuar em outra em-
presa.

84° O trabalhador pode celebrar novo contratode tra-
balho para atuar em atividade e ramo economico dis-
tintos daqueles estabelecidos no contrato de trabalho
anterior.

§ 5° O trabalhador fara jus ao pagamento de in-
denizacdo mensal correspondente a, no minimo, o va-
lor do Gltimo salério recebido, pelo prazo que durar a
clausula de ndo concorréncia, salvo se celebrar novo
contrato de trabalho, nos termos estabelecidos no pa-
ragrafo anterior.

8 6° A faltade pagamento daindenizagao por parte do
empregador implica a resolucdo do ajuste, com o pa-
gamento em dobro dos meses restantes, além de mul-
ta contratual.

§ 7° A violagdo da clausula pelo trabalhador acarreta
arestituicdo das parcelas pagas, além de indenizacéo
por perdas e danos"

A celebracdo da clausula ndo é colocada como uma
imposicdo, mas como liberalidade das partes ("€ per-
mitida™). Além disso, o projeto resguarda os re-
quisitos que adoutrina e a jurisprudéncia consideram
essenciais a validade da clausula, a saber: limitacao
temporal, espacial e quanto a atividade; legitimo in-
teresse das partes; compensacdo financeira ao em-
pregado pelo prazo de ndo concorréncia estipulado e
penalidade em face do seu descumprimento.
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O projeto, aprovado pela COMISSAO DE DES.
ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIOE SER-
VICOS (CDEICS), encontra-se na COMISSAO DE
TRABALHO, ADMINISTRACAO E SERVICO
PUBLICO (dez/19).

Quando o assunto ¢ CONCORRENCIA DESLEAL
ndo haque se falar em intimidacéo, ndo haque se falar
em ferir aliberdade de atuar prevista na Constituicio
Federal, o proprio SUPREMO TRIBUNAL FE-
DERAL(STF) explica que a livre concorréncia, com
toda liberdade, ndo € irrestrita, o seu direito encontra
limites nos preceitos de outros concorrentes pres-
supondo um exercicio legal e honesto do direito pro-
prio.

Supremo Tribunal Federal "A livre concorréncia,
com toda liberdade, ndo € irrestrita, o seu direito en-
contra limites nos preceitos dos outros concorrentes
pressupondo um exercicio legal e honesto do direito
préprio, expresso da probidade profissional. Ex-
cedidos esses limites surge a CONCORRENCIA
DESLEAL... Procura-se no &mbito da concorréncia
desleal os atos de concorréncia fraudulenta ou de-
sonesta, que atentam contra o que se tem como cor-
reto ou normal no mundo dos negdcios, ainda que
nédo infrinjam diretamente PATENTES ou SINAIS

abpi.empauta.com

DISTINTIVOS
56/453-5).

REGISTRADOS". (R.T.J.

Conclusao

Como demonstrado, necessaria regulamentacéo
mais efetiva na CLT para repreender a concorréncia
fraudulenta. A pratica da concorréncia desleal burla
os principios dalivre concorréncia, desestimula a ati-
vidade criativa por parte de seus autores e motiva, por
isso, uma forte repressao por parte do ordenamento
juridico, além de ser considerada crime (lei
9.279/96).

Lei de propriedade industrial:

Clausula de ndo-concorréncia em contrato in-
dividual de trabalho. Revista Da Faculdade De Di-
reito, Universidade De Sdo Paulo, 100, 121-146.
Disponivel clicando aqui
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