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I. Introducao

Os sistemas de patentes estdo concebidos como uma solu¢io de compromisso entre duas
consideragoes politicas concorrentes: por um lado, pretende-se proporcionar incentivos
suficientes para encorajar a inovacao e o desenvolvimento de invencdes novas e social-
mente Uteis. Por outro lado, visa-se assegurar que tais invengdes sejam disponibilizadas ao
publico a um preco acessivel.

A patente cria algo como um monopo6lio temporario a favor do inventor, permitindo-lhe
colher os beneficios patrimoniais da sua criatividade e, se for o caso, recuperar os custos
do investimento que por ele ou por outros investidores haja sido realizado na atividade de
pesquisa e desenvolvimento que possibilitou a invencdo. Ao mesmo tempo, ela promove a
divulgacao e partilha do conhecimento inovador e inventivo, possibilitando a comercializa-
¢ao dos inventos e o progresso cientifico. Estas sdo as principais virtualidades do sistema
de patentes?.

Uma questdo pertinente, que emerge no quadro juridico de protecio da empresa ino-
vadora, é a que se prende com saber se e em que circunstancias é que mesmo durante a
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pendéncia de pedidos de patente pode haver lugar a protecao juridica de direitos exclusivos
patentarios através de providéncias preliminares de tutela cautelar, a luz de consideragoes
respeitantes ao direito da propriedade intelectual, a tutela da concorréncia leal e justa e a
garantia de uma protecao juridica efetiva e sem lacunas.

E essa questdo que analisamos no presente estudo, circunscrevendo-a & realidade juri-
dica brasileira e tendo especialmente em conta as especificidades da industria farmacéu-
tica e das patentes de medicamentos.

II. Propriedade intelectual

A.Inovacao e investimento

Apesar da subsisténcia de importantes focos de inovagao individual4, uma analise con-
temporanea do conhecimento especializado mostra que se encontra ha muito superado
o paradigma do inventor genial a trabalhar isoladamente na cave ou na garagem da sua
casa (v.g. Bell, Edison, Jobs, Gates). Embora o processo inventivo tenha evoluido largamente
gracas ao esforco e a criatividade individuais, a versao moderna da invencao consubstancia
frequentemente um esforco de dimensao industrial multidisciplinar, camulativo e coope-
rativo iniciado e gerenciado por empresas de dimensao variavel, comumente de dimensao
transnacionals.

Ainddstria farmacéutica é hoje um exemplo paradigmatico dessa realidade. A sua exis-
téncia serve o interesse publico internacional da promogao da satde diante dos emergentes
riscos sanitarios que se colocam a escala global®. Dai a importancia de conformar o sistema
de patentes de forma a incentivar a inovacao no setor do medicamento.

O sistema regulatorio deve responder a duas preocupagoes fundamentais. Uma, pren-
de-se com o elevado custo que as empresas tém que suportar na pesquisa para o desenvolvi-
mento de novos medicamentos. Nesta matéria existem varias estimativas. Algumas delas,
ja com algum tempo, indicam que o custo da introdu¢ao de um novo medicamento no
mercado se situa entre os 800 milhdes e os 1,3 mil milhoes de délares’. Alguns estudos mais
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recentes apontam para valores substancialmente superiores. Para recuperar esses elevados
custos, as empresas farmacéuticas dependem acima de tudo da disposicao e da capacidade
dos consumidores para adquirir os medicamentos por elas produzidos. Outra preocupacao,
prende-se com o tempo que as empresas farmacéuticas tém que gastar em ensaios pré-
-clinicos e clinicos antes de obterem autorizacao de introducao do medicamento no mer-
cado. As estimativas apontam para um tempo médio de entre 12 a 15 anos®. De um modo
geral, quanto mais inovador um medicamento pretende ser, maior é o tempo despendido
em ensaios pré-clinicos e clinicos. Os custos de oportunidade em dinheiro e tempo que
as empresas tém que suportar sdo enormes, tanto mais quanto é certo que o desfecho da
pesquisa e dos ensaios clinicos é incerto, como o é também o sucesso comercial do medi-
camento.

O sistema de patentes deve dar uma resposta adequada a esta complexa realidade,
incentivando as empresas a suportar estes custos com uma expectativa plausivel de
retorno. Por um lado, deve dar uma garantia de direitos exclusivos limitados sobre os seus
medicamentos produzidos. Sem essa protecao de patentes exclusivas, muitas empresas
nao conseguiriam reunir e investir os fundos necessarios para desenvolver novos medica-
mentos. Por outro lado, o sistema de patentes nao deve ser visto e operado de forma isolada,
mas em interacao com o sistema sanitario de autorizacao de introdugao dos medicamentos
no mercado.

B. O sistema de patentes e o direito a satide

O direito a saude representa uma dimensao concretizadora fundamental dos direitos a
vida, a integridade fisica e psiquica e ao bem-estar individual e social. Na sua qualidade
de direito humano, internacional e constitucionalmente protegido, o direito a satide é uma
condicao de desenvolvimento econdmico, social e cultural das populagdes. No artigo 25.° da
Declaracdo Universal dos Direitos do Homem, de 1948, lé-se:

“[tloda a pessoa tem direito a um nivel de vida suficiente para lhe assegurar e d sua fa-
milia a satide e o bem-estar, principalmente quanto d alimentagdo, ao vestudrio, ao aloja-
mento, d assisténcia médica e ainda quanto aos servicos sociais necessarios, e tem direito a
seguranga no desemprego, na doenca, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos
de perda de meios de subsisténcia por circunstancias independentes da sua vontade.”

Developing Countries: How to Incentivize Innovation. In Annals of Health Law. Chicago. ISSN 1075-2994. V. 18,
N.° 2,20009, 281 ss.

8 WEILBAECHER, Ann - Diseases Endemic in Developing Countries: How to Incentivize Innovation. In Annals of
Health Law. Chicago. ISSN 1075-2994. V. 18, N.° 2, 2009, 281 ss.
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Particularmente importante, neste contexto, ¢ o Comentario Geral 14 que, no ambito das
Nagoes Unidas, pretende densificar o direito a satde. Ele manifesta uma visao abrangente e
realista deste direito humano fundamental, salientando a intima relagdo com outros direi-
tos humanos constantes dos instrumentos internacionais, como sejam o direito a alimen-
tacdo, a habitagao, ao trabalho, a educacdo, a dignidade humana, a vida, a nao discrimina-
¢do, aigualdade, a ndo ser torturado, a privacidade, ao acesso a informacao, as liberdades de
associagao, reuniao e movimento etc.

Este entendimento amplo e relacional do direito a satide afigura-se do maior relevo, na
medida em que estabelece uma relacdao complexa entre o direito a satide e outras variaveis
importantes associadas a pobreza e ao subdesenvolvimento. Ele sublinha a importancia que
o combate a pobreza, em dominios como a nutri¢ao, a habitacao ou o saneamento basico,
podem desempenhar na promogao da satide publica, especialmente nas zonas rurais dos
Estados menos desenvolvidos.

Destaca-se igualmente a importancia da prevencao e do tratamento das doengas epi-
démicas, endémicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doengas, jun-
tamente com a criacdo de condi¢Oes que assegurem a todos assisténcia médica e servigos
médicos no caso de enfermidade. Além disso, reclama-se a mobiliza¢ao de esfor¢os nao ape-
nas dos Estados, mas de toda a sociedade civil, nacional e internacional, num compromisso
publico, simultaneamente moral e juridico, de promogao da igualdade e da justica no sector
da satde. Em todo o caso, a protegao e promogao do direito a satide depende da acdo esta-
dual em multiplos dominios e sobre diversos fatores, como sejam, por exemplo, a melhoria
das condicoes higiénicas do trabalho, 0 saneamento basico ou a protegao do ambiente.

Arealizacdo do direito a satide, nas suas dimensoées individuais e coletivas, supde, natu-
ralmente, a acessibilidade dos medicamentos as populacdes. Porque assim é, a protecao dos
direitos patentarios da industria farmacéutica é por vezes desvalorizada como uma ina-
ceitavel compressao do direito a satide dos individuos e do bem juridico da satde ptblica,
alegadamente favorecendo, de maneira insensivel, a propriedade intelectual e os interesses
econdmicos empresariais.

Contudo, a perspetiva abrangente de realizacdo do direito a saude adotada pelo Comen-
tario Geral 14 refuta a qualquer associagao que rapidamente se queira fazer entre a garantia
do direito a satde e a introducao de medicamentos genéricos e similares, a custa dos direi-
tos de propriedade intelectual das empresas farmacéuticas de referéncia - responsaveis,
em Ultima analise, pelo desenvolvimento e pela disponibilizacao de novos medicamentos.

Assim é, quer essa associacdo resulte de uma orientagao politica deliberada - mais ou
menos oportunista - quer seja simplesmente o resultado de deficiéncias e mas praticas
administrativas, no plano institucional e processual (v.g. opacidade; atraso excessivo no
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exame dos pedidos de patentes). Semelhante associacao conduziria, a médio prazo, a uma
significativa diminuicao da quantidade, qualidade e novidade dos medicamentos, com um
impacto negativo na satide das populagdes.

Os medicamentos farmacéuticos constituem um poderoso instrumento da medicina
convencional. Os mesmos salvam vidas, aliviam o sofrimento, aumentam a longevidade
e melhoram a qualidade de vida de quantos a eles tém acesso. Isso s6 é possivel gragas a
atividade de pesquisa e desenvolvimento na criacao de novos medicamentos. Alguma dessa
pesquisa é levada a cabo por laboratérios ptblicos ou por universidades. No entanto, uma
parte substancial da mesma é realizada pela industria farmacéutica.

A indtstria farmacéutica caracteriza-se pela sua dependéncia de pesquisa cientifica
intensiva, carecida de uma disciplina juridica adequada a essa sua natureza. Essa caracte-
ristica essencial da industria farmacéutica nao pode ser descurada, nem pelo direito inter-
nacional, nem pelos direitos nacionais. E unicamente através da atividade sistematica de
pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos que se pode pretender, com alguma
plausibilidade, enfrentar os problemas de satide ptblica e as novas emergéncias sanitarias
de natureza global.

Disso depende a protecdo do direito a satide a médio e longo prazo. E isso s6 é possivel
mediante a criacao e preservacao de uma estrutura de incentivos favoravel a criacao de
informacao e a acumulacdo de conhecimento. Essa orientacao tera, naturalmente, inevita-
veis corolarios institucionais, nomeadamente no que diz respeito ao procedimento admi-
nistrativo de apreciacao dos pedidos de registo de patente.

Uma politica do medicamento constitucionalmente adequada procurara encorajar
o0 investimento sustentado em investigacao e desenvolvimento de novos medicamentos
de elevada qualidade técnica e cientifica, conjugando isso com solu¢des que permitam o
acesso generalizado aos medicamentos num mercado competitivo, eventualmente corri-
gido, nas suas falhas, por mecanismos de justica social®.

III. Propriedade intelectual e registo da patente
A. Direito a concessao da patente

Na sua qualidade de direito fundamental, o direito de propriedade intelectual encontra-se
disciplinado juridicamente de maneira a garantir a sua eficacia, de acordo com principios

9 MACHADO, Jénatas; RAPOSO, Vera - Direito a Satde e Qualidade dos Medicamentos: Protecao dos Dados de
Ensaios Clinicos Numa Perspetiva de Direito Brasileiro, Comparado e Internacional. Coimbra: Almedina, 2010.
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constitucionais de legalidade, igualdade, proibicao do arbitrio, previsibilidade, seguranca
juridica e protecao da confianga. Assim se compreende a consagracao de um verdadeiro
direito a concessao da patente uma vez verificados os respetivos pressupostos legais. Isso
mesmo decorre do artigo 6.° da Lei de Propriedade Industrial do Brasil (LPIB)*. Ai se pres-

creve:

“Ao autor de invento ou modelo de utilidade serd assequrado o direito de obter a pa-
tente que lhe garanta a propriedade, nas condicoes estabelecidas nesta Lei.”

Esta disposicao, decorrendo dos compromissos assumidos no ambito da Rodada do Uru-
guai e da Organizacao Mundial de Comércio (OMC), esta em plena sintonia com o artigo 27.°
do Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), onde se prescreve a
disponibilizacao de patentes, sem discriminacao, para as invengoes de produtos e processos
em todos os dominios da tecnologia, verificados os requisitos da novidade, do salto inventivo
e da aplicagdo industrial, embora com algumas restri¢oes de ordem publica ou moralidade.
Trata-se de um direito subjetivo que impde aos poderes publicos a concessao de uma patente
em termos que afastam qualquer voluntarismo, discricionariedade ou arbitrariedade.

Muitas das disposi¢des do TRIPS foram elaboradas com o objetivo de harmonizar os
diversos regimes internacionais e nacionais de patentes. Por esse motivo, o direito nacional
da propriedade intelectual deve ser interpretado e aplicado em conformidade com aletra e
0 espirito do TRIPS™

B. Registo da patente
Seguindo uma orientagdo desde ha muito radicada no direito das patentes, o Artigo 8.° da
LPIB, dispde:

“E patentedvel o invento que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva
e aplicagdo industrial.”

Estabelecem-se, assim, os trés requisitos fundamentais da patenteabilidade, sobre os
quais nos debrucaremos na estrita medida em que isso seja util a discussao da questao em
apreco. Cada um deles deu origem a sua propria linha doutrinal de invalidagao das paten-
tes e que, no seu conjunto, as mesmas sustentam as problematicas da patenteabilidade do

10 Lein.®° 9279/96, de 14-5, com sucessivas alteragdes.
11 CAMPBELL, Randy L. - Global Patent Law Harmonization: Benefits and Implementation. In Indiana
International & Comparative Law Review. Indianapolis. ISSN 1061-4982. V. 13, N.° 2, 2003, 605 ss.
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objeto e da completude da invencao. No entendimento dos trés requisitos, assume especial
importancia o WIPO Patent Drafting Model.

C. Significado material

a) Direito exclusivo
O Artigo 5.° XXIX da Constitui¢ao Federal do Brasil de 1988 consagra a protegao da pro-
priedade intelectual. Ai se dispoe:

“a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio tempordrio para sua
utilizagdo, bem como protecdo ds criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos no-
mes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desen-
volvimento tecnoldgico e economico do Pais;”

Nesse mesmo diapasao, o artigo 2.° da LPIB relaciona a concessdo de patentes de inven-
¢ao a prossecugao do interesse social e do desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do
pais, ndo deixando de estabelecer uma conexdo interna entre propriedade industrial, paten-
tes e a repressdo da concorréncia desleal, aspeto que assume relevancia de monta na dis-
cussdo subsequente.

A dignidade constitucional do direito de propriedade intelectual (latu sensu) é inteira-
mente compreensivel, atenta a relevancia econémica, social e cultural do conhecimento
cientifico e do progresso tecnoldgico. Da Constitui¢ao resultam importantes implicagoes
substantivas e processuais para a producao, interpretacao e aplicagao do direito infracons-
titucional, no que toca & promocio e protecio da atividade intelectual e criativa. £ neste
quadro que deve ser interpretado e aplicado o artigo 42.° da LPIB, que determina:

“A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimen-
to, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propésitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1+ Ao titular da patente é assequrado ainda o direito de impedir que terceiros contri-
buam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

12 Sobre as implicages da natureza constitucional do direito da propriedade intelectual, veja-se MURRAY, Kali
N. - Constitutional Patent Law: Principles and Institutions. In Nebraska Law Review. Lincoln. ISSN 0047-9209.
V.93, N.° 4, 2015, 901 ss.
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§ 2.° Ocorrerd violagdo de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II,
quando o possuidor ou proprietdrio ndo comprovar, mediante determinacdo judicial es-
pecifica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricagdo diverso daquele protegido
pela patente.”

Resulta do preceito legal em presenca que a patente confere ao seu titular o direito
exclusivo temporario de beneficiar da comercializacao do seu invento. Esta posicao juridica
de monopdlio tem como contrapartida a divulgacao ptblica dos conhecimentos incorpora-
dos na invencao, uma vez transcorrido o prazo de validade da patente. Depois dessa data, os
conhecimentos serao do dominio publico.

Trata-se de uma troca estruturada em termos de quid pro quo: o inventor divulga o
conhecimento e o Estado concede-lhe um monopdlio temporario®. Este monopélio tempo-
rario esta longe de ser uma anomalia sistemicamente disfuncional na ordem juridica. Com
efeito, a patente é tdo monopolista ou exclusivista como o direito de propriedade, o contrato
de arrendamento ou o contrato de trabalho, posto que em todos estes instrumentos juridi-
cos é garantida uma medida significativa de exclusividade e imunidade relativamente as
forcas de mercado™.

O direito das patentes assenta no pressuposto de que a capacidade de excluir tempora-
riamente outros de produzir ou utilizar uma invengao constitui uma forte motivacao para
incentivar o inventor a inovar e a divulgar os segredos de sua invencao.

b) Incentivo a inovacao e ao investimento

As patentes protegem os interesses dos fabricantes de medicamentos de primeira colo-
cacdo no mercado, a0 mesmo tempo em que protegem concorrentes que desejam criar dro-
gas formicamente distintas. As patentes impedem a imitagao, nao a inovagao. Uma patente
sobre um composto existente proibe empresas rivais de fabricar produtos baseados em
compostos quimicos semelhantes. As imita¢oes, mesmo quando finalmente introduzidas
no final do prazo das patentes, nao expandem as opcoes de tratamento disponiveis para
os consumidores. Na melhor das hipoteses, eles levam a medicamentos semelhantes mais
baratos, o que nao é despiciendo.

13 Este entendimento tem sido acolhido na jurisprudéncia do Supremo Tribunal norte-americano, como se pode
ver, por exemplo, no caso Festo Corporation, Petitioner V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., Et AL 535 U.S. 722;
122 S. Ct. 1831. J. E. M. AG Supply, Inc., Dba Farm Advantage, Inc., Et Al,, Petitioners V. Pioneer Hi-Bred International,
Inc.534 U.S. 124; 122 S. Ct. 593; 151 L. Ed. 2d 508.

14 SINGER, Joseph William - Property as the Law of Democracy. In Duke Law Journal. Durham. ISSN 1939-9111. V.
63,N.° 6,2014, 1325 ss; a mesma ideia é sublinhada por CARVALHO, Nuno Pires de - The TRIPS Regime of Patent
Rights. 2.2 ed. The Hague: Kluwer Law International, 2005, 156.
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A concessao do registo da patente serve uma importante funcao de interesse publico.
Por este motivo, o problema do prazo de protecao das empresas inovadoras de referéncia
constitui um problema recorrente. A necessidade de garantir um adequado retorno para
o0 seu investimento manifesta-se nas diferentes solucdes que vao sendo desenhadas, em
diversos quadrantes, no direito internacional, supranacional e nacional.

No direito brasileiro, a semelhanga do que sucede com muitos outros paises, esse com-
promisso assenta na concessao ao inventor de direitos exclusivos de comercializacao do
seu produto durante 20 anos, que corresponde ao prazo de vigéncia da patente de invengao
a partir da data do deposito, nos termos previstos no artigo 40.° da LPIB.

Trata-se da solucao que decorre dos compromissos assumidos no ambito da Rodada do
Uruguai e da Organizacao Mundial de Comércio, ja que o artigo 33.° do TRIPS estabeleceu
esse mesmo prazo para a vigéncia da patente. O legislador internacional entendeu que esse
periodo é suficientemente longo para que os inventores pudessem recuperar os seus custos
de pesquisa e desenvolvimento e obter lucros, sem privar o ptblico de versdes mais acessi-
veis dessas invencoes em virtude de uma duragao desordenada e excessiva.

O § unico do artigo 40.° da LPIB dispoe que esse prazo nunca sera inferior a 10 anos a
partir do momento da concessao da patente, embora admita derrogacoes a esta regra no
caso de o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estar impedido de proceder
ao exame de mérito do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de forca
maior. Parte-se, portanto, do principio de que o normal é que o INPI proceda ao exame do
mérito do pedido em tempo razoavel.

c) Repressao da concorréncia desleal

Num mercado aberto, competitivo e ndo falseado, estruturado com base nos principios
daliberdade, da igualdade e da neutralidade econémica do Estado, os consumidores podem
beneficiar da maior quantidade e melhor qualidade de bens e servigos propiciados por uma
economia de mercado funcional e saudavel. O direito da concorréncia assenta num postu-
lado de autonomia empresarial, devendo considerar-se ilegitimas todas as condutas de mer-
cado que, direta ou indiretamente, atual ou potencialmente, atentem contra ele.

Do Estado requer-se que garanta o respeito pelos principios de liberdade e igualdade das
empresas e que se abstenha de desnivelar o terreno do jogo competitivo, favorecendo umas empre-
sas em detrimento de outras. S6 garantindo o funcionamento concorrencial dos mercados, num
quadro de liberdade e de igualdade, é possivel assegurar a maximizagao da eficiéncia econdmica®.

15 MOTTA, Massimo - Competition Policy: theory and practice. Cambridge, New York: Cambridge University
Press, 2004, pp. 17 ss.; VAHEESAN, Sandeep - The Evolving Populisms of Antitrust. In Nebraska Law Review.
Lincoln. ISSN 0047-9209. V. 93, N.° 2, 2014, 370 ss.
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Este aspeto assume grande importancia no contexto da protecao da propriedade intelec-
tual. Ao conceder um monopoélio temporario ao inventor, com os correspondentes direitos
exclusivos, a patente constitui uma restricao ao direito de livre concorréncia no mercado.
No entanto, trata-se de uma restricao justa e adequada, na medida em que assenta numa
ponderacao equilibrada e proporcional entre a liberdade de iniciativa econémica privada e
a liberdade de concorréncia, por um lado, e o interesse publico na promocao da inovagao
cientifica e tecnoldgica e do investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento.

No ambito da industria farmacéutica, ha lugar para uma medida razoavel de concor-
réncia econdémica entre empresas inovadoras e criadores de medicamentos de referéncia
e empresas de medicamentos similares e genéricos, contribuindo para a reducao do preco
dos medicamentos com beneficios para os doentes e para os contribuintes que financiam
o sistema de satide universal®. Por essa via podem ser dados passos significativos na reali-
zagao do direito a saude.

Este direito humano é mais bem servido através da procura de um ponto 6timo entre
as coordenadas da promogao do investimento na pesquisa de novos medicamentos e do
aumento da concorréncia de medicamentos genéricos no mercado de medicamentos far-
macéuticos, reduzindo assim os pregos dos medicamentos e os custos dos consumidores
de medicamentos. No entanto, mesmo ai essa concorréncia deve ser leal, ndo podendo ser

falseada ou distorcida.
D. A autoridade de concessao de patente

a) Generalidades

A protecao dos direitos de propriedade industrial tem incontornaveis implicagdes
institucionais. As mesmas aplicam-se nao apenas ao INPI, mas a todas as entidades que,
nos varios paises, apreciam os pedidos de concessao de patentes. Elas decorrem, em boa
medida, da juridicidade e legalidade da administracao e do direito fundamental a boa admi-
nistracao. O objetivo é assegurar a adequada ponderagao dos direitos fundamentais e do
interesse publico.

Em causa esta a garantia do processamento administrativo dos pedidos de concessao
de patentes de acordo com exigéncias constitucionais de legalidade, igualdade, equidade,
justica, participacao, decisdo tempestiva, fundamentacdo e responsabilidade dos danos
causados por agoes e omissoes. Sem esquecer a existéncia de meios de tutela jurisdicional

16 COLLEEN, Kelly - The Balance Between Innovation and Competition: The Hatch-Waxman Act, the 2003
Amendments, and Beyond. In Food and Drug Law Journal. Washington. ISSN 1064-590X. V. 66, N.° 3, 2011, 417 ss.
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cautelar e definitiva. Trata-se de exigéncias substantivas e processuais sobejamente conhe-
cidas, cuja elaboracao tedrica e dogmatica extravasa o ambito do presente estudo.

Neste momento importa apenas alguns aspetos geralmente validos respeitantes a com-
peténcia técnica, a transparéncia e objetividade e a independéncia e imparcialidade, geral-
mente validos para todas as institui¢des com responsabilidades no dominio da concessao
de patentes”.

b) Competéncia técnica

A concessao de patentes exige o estabelecimento de uma entidade dotada de competén-
cia técnica. E necessario um sélido conhecimento do estado da arte nos varios dominios da
ciéncia e da técnica para decidir sobre a presenca de novidade, atividade inventiva e apli-
cacdo industrial. Também é preciso dominar a linguagem cientifica e juridica para aferir
da precisao e determinabilidade das reivindicacdes e da sua consisténcia com a descricao
escrita. A quantidade e qualidade dos examinadores e do exame de patentes repercute-se,
inevitavelmente, no nivel de litigiosidade subsequente®.

A averiguacao dos requisitos de patenteabilidade e a avaliagao das reivindicagdes é uma
tarefa de grande complexidade e responsabilidade, de que depende a delimitagao dos direi-
tos de propriedade intelectual dos inventores, com assinalaveis consequéncias no equili-
brio entre os interesses da inovacao e da concorréncia.

A promocao do desenvolvimento cientifico, técnico e econdémico do pais requer uma
atencao ao risco de insuficiente rigor técnico no processo de apreciacao dos pedidos, susce-
tivel de gerar incerteza juridica e litigancia judicial. Esta questao é indissociavel da proble-
matica da garantia dos recursos humanos, materiais e técnicos necessarios e adequados ao
competente, rigoroso e tempestivo processamento dos pedidos de patentes®.

c) Transparéncia e objetividade

Aatuacdo das autoridades competentes para a concessao de patentes deve pautar-se por
principios de transparéncia e objetividade, ainda que sem comprometer as exigéncias nor-
mais de sigilo e confidencialidade. A decisao deve ser objetiva, fundamentada e controlavel.
A lei determina que a patente s6 deve ser concedida se houver novidade, salto inventivo

17 WASSERMAN, Melissa F. - What Administrative Law can Teach the Trademark System. In Washington
University Law Review. St. Louis. ISSN 2166-8000. V. 93, N.° 6, 2016, 1511 ss.

18 TU, Shine - Patent, Examiners and Litigation Outcomes. In Stanford Technology Law Review. Stanford. ISSN
1098-4267. V. 17, 2014, 507 SS.

19 QUILLEN]JR., Cecil D.; WEBSTER, Ogden H. - Continuing Patent Applications and the U.S. Patent and Trademark
Office—Updated”. In The Federal Circuit Bar Journal. Washington. ISSN 1055-8195. V. 15, N.° 4, 2006, 635 ss.
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e aplicagao industrial. Igualmente importante é a suficiéncia descritiva e a congruéncia
entre a descricdo da invencao e as reivindicagdes da patente.

O processo de decisao deve ser transparente e objetivo, do ponto de vista factual, l6gico,
técnico e juridico. Ou estao verificados os requisitos da patenteabilidade e é concedida a
patente ou nao estdo verificados os requisitos e nao é concedida a patente. As decisoes
tomadas ou omitidas tém grandes implica¢des nos dominios da invencao, da concorréncia,
do desenvolvimento econdémico ou da protecao da satde.

d) Independéncia e imparcialidade

Das autoridades com competéncia para a concessdo de patentes espera-se que atuem
de forma independente e imparcial. A protecao da propriedade intelectual deve ser levada
a cabo de acordo com o quadro normativo pertinente, com principios de tratamento nacio-
nal, igualdade, nao discriminagao e observancia do direito internacional relevante, sem
intromissoes do poder politico ou econdmico. O direito deve impedir qualquer forma de
enviesamento institucional (institutional bias) ou a captura destas entidades (agency capture)
pelas empresas interessadas, sejam elas grandes ou pequenas, nacionais ou estrangeiras®.
Do funcionamento da autoridade administrativa da propriedade industrial ndo podem
resultar distorcoes a concorréncia, em beneficio de algumas empresas e prejuizo de outras.

e) Diligéncia regulatoria

As autoridades de concessdo das patentes devem pautar a sua atuagao por critérios de efi-
ciéncia, economicidade e celeridade. O prolongamento excessivo do processo administrativo
de apreciagao do pedido de registo de patente diminui substancialmente a vida util da patente
quando a mesma venha a ser concedida, constituindo um forte desincentivo a inovacao e frus-
trando os objetivos prosseguidos pela legislacao nacional de propriedade industrial e pelo TRIPS.

O atraso irrazoavel e desproporcional na apreciagao dos pedidos de registos de patente
introduz incerteza e inseguranca juridica no sistema de protecdo patentdria, podendo ter con-
sequéncias econdmicas deletérias ndo apenas para os requerentes das patentes - traduzi-
das aqui na perda de atratividade para financiadores e investidores - mas igualmente para
a comunidade técnica e cientifica globalmente considerada - que perdera confianca no sis-
tema de patentes e vera destruida a estrutura de incentivos a pesquisa e invencao - e, por con-
sequéncia, para toda a sociedade - que desse modo vera frustrado o desiderato constitucional
de promocao do desenvolvimento cientifico, tecnolégico, econdémico e social do pais.

20 Alertando para esta questdo, WASSERMAN, Melissa F. - What Administrative Law can Teach the Trademark
System. In Washington University Law Review. St. Louis. ISSN 2166-8000. V. 93, N.° 6, 2016, 1511 s5., 1571 SS.
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IV. A protecao do inventor entre o depdsito e a concessao da patente

Uma questao que se reveste de grande importancia pratica prende-se com saber qual a pro-
tecdo de que goza o inventor no periodo de tempo entre o depésito do pedido da patente
e a decisdo final. Para a sua discussao e resolucao afiguram-se pertinentes duas ordens de
consideracgoes de sinal contrario.

Por um lado, entende-se que em regra essa protecao nao pode ser idéntica a que seria
conseguida se ja tivesse sido registada a patente. O simples deposito de um pedido de
patente ndo pode, por si s6, na maioria dos casos, impedir ou travar a inovagao e a livre
concorréncia.

Por outro lado, o inventor também nao pode ficar totalmente dependente da maior
ou menor morosidade da autoridade administrativa competente. Assim como é verdade
a maxima de que justica retardada é justica negada (justice delayed is justice denied), também
0 é que, neste dominio, uma decisdao demorada pode redundar, na pratica, numa patente
negada?.

A verdade é que a solugdo segundo a qual os inventores s6 poderiam obter compensa-
¢ao pelas infracgoes verificadas depois da concessao da patente deixava os inventores numa
posicdo de especial vulnerabilidade econémica no periodo entre o deposito do pedido de
patente e a decisdo definitiva de atribuigdo, em termos que em larga medida escapavam ao
seu controlo.

Para além dos custos econdémicos e de desmoralizacdo que isso inevitavelmente
tinha nos inventores individualmente considerados - sendo que alguns eram na verdade
empresas de grande dimensdo e com elevadas despesas em pesquisa e desenvolvimento
- o impacto negativo em todo o sistema de patentes era tao evidente como intoleravel, na
medida em que as suas finalidades de incentivo e promocao da inovagao e do desenvolvi-
mento cientifico e tecnolégico podiam agora ser facilmente frustradas apenas pelo mau
funcionamento das estruturas administrativas competentes.

O direito brasileiro, a semelhanca do que sucede com os seus congéneres, garante uma
medida de protecao ao inventor entre a publicacao do pedido e a concessao da patente. Com
efeito, a LPIB dispde o seguinte:

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenizacdo pela explo-
ragdo indevida de seu objeto, inclusive em relacdo a exploracdo ocorrida entre a data da
publicacao do pedido e a da concessdo da patente.

21 FEI, Charleen - Justice Delayed Is Justice Denied? The Principle of Bifurcation in The German Patent Litigation
System. In Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law. Winston-Salem. ISSN 2164-6945. V.
14, N.° 4, 2014, 619 ss.
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§1.° Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do contetido do pedido de-
positado, anteriormente a publicagdo, contar-se-d o periodo da exploracao indevida para
efeito da indenizagdo a partir da data de inicio da exploragdo.

§2.° Quando o objeto do pedido de patente se referir a material bioldgico, depositado
na forma do pardgrafo tinico do art. 24, o direito a indenizagdo serd somente conferido
quando o material bioldgico se tiver tornado acessivel ao piiblico.

§ 3.° O direito de obter indenizagdo por exploracdo indevida, inclusive com relagdo
ao periodo anterior a concessdo da patente, estd limitado ao contetido do seu objeto, na
forma do art. 41”.

O artigo 44.° assegura uma medida de protecao patentaria entre a data de publicagao do
pedido, e nalguns casos antes dela, estipulando o artigo 210.° da LPI uma justa compensa-
¢ao a determinar com base no mais generoso de trés critérios.

O § 3 do artigo 44.° remete para o ambito das reivindicagdes e para a necessaria con-
gruéncia que deve existir entre estas e a descrigao escrita da invencao. As questoes adqui-
rem outra complexidade e delicadeza nas situacoes, como a que se verifica no caso con-
creto, em que a autoridade competente para conceder o registo da patente demora um
tempo manifestamente irrazoavel e desproporcional, em termos suscetiveis de neutralizar
significativamente a protegao juridica que a patente viria a conseguir. Nestes casos, 0 mau
funcionamento da administracao impde custos econémicos desproporcionais aos invento-
res. Quando assim sucede, ha que aprofundar a analise.

Como se vera, porém, tal remédio, em diversos casos, como no presente, nao é suficiente
para prevenir os danos causados, razdo pela qual a tutela injuntiva é por vezes necessaria.

V. Atraso na concessao da patente

A doutrina que acompanha estes problemas de forma continuada e sistematica tem vindo
a chamar a atencao para a tendéncia crescente no sentido do aumento das situacdes de
atraso (backlog) no processo de apreciacdo de pedidos de patente, com prejuizo para inven-
tores, concorrentes e publico em geral, pondo em causa a credibilidade institucional das
autoridades de patentes®. Trata-se de uma realidade complexa e multifatorial que, longe
de se confinar ao Brasil, tem sido referenciada em diversos quadrantes®. A mesma veio

22 TU, Sean - Understanding The Backlog Problems Associated With Requests For Continued Examination
Practice. In Duke Law & Technology Review. Durham. ISSN 2328-9600. V. 13, N.° 1, 2015, 216 Ss.

23 NAQI, Sharick - Comment on Provisional Patent Rights. In Northwestern Journal of Technology and Intellectual
Property. Chicago. ISSN 1549-8271. V. 10, N.° 7, 2012, 595 ss.
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desequilibrar significativamente a ponderagao de interesses realizada entre inovagao e
concorréncia, obrigando ao desenho e a implementacao de solugoes corretivas de natureza
legislativa ou jurisdicional.

Para resolver este problema de forma justa e equilibrada tém sido ensaiadas varias
solucdes. As mesmas preocupam-se com as restri¢es ao direito de propriedade intelectual
resultantes de falta de diligéncia regulatoria (requlatory due-dilligence) por parte das autori-
dades administrativas.

Tendo em vista a complexidade do tema e considerando que a realizagao de uma analise
comparada de todos os seus contornos extravasa o ambito do presente estudo, parece-nos
relevante chamar a atencao, ainda que de forma breve e esquematica, para algumas solu-
¢oes que o direito norte-americano tem apresentado para resolver a questdo do impacto do
atraso regulatorio na protecao patentaria.

Pretende-se evidenciar como se procura assegurar a conformidade com os objetivos do
sistema de patentes e com o modo como este pondera, de forma razoavel e equilibrada, os
interesses concorrentes das empresas inovadoras de referéncia, por um lado, e das empre-
sas de genéricos e similares, por outro.

Nos Estados Unidos a preocupacdo com a preservacao da remuneragdo dos investi-
mentos em pesquisa e desenvolvimento efetuados pelas empresas farmacéuticas inova-
doras manifesta-se, desde logo, no conhecido Hatch-Waxman Act*, onde se prevé a extensao
das patentes em funcao de determinados requisitos. Em causa estava a compensagao das
empresas farmacéuticas de referéncia pelo encurtamento da protecao patentaria que resul-
tava frequentemente da interacao regulatoria entre a Food and Drugs Administration (FDA) e
o Patent and Trademark Office (USPTO).

As empresas de genéricos passou a ser facultado um processo abreviado de autorizacio
de medicamentos novos - com dispensa de ensaios pré-clinicos e clinicos de demonstracao
de qualidade, seguranca e eficacia - bastando apenas demonstrar a similaridade com um
medicamento de referéncia ja autorizado. Ao mesmo tempo, a lei Hatch-Waxman determi-
nou que, para esse efeito, a realizacao de testes sobre o0 medicamento genérico nao configu-
raria uma infracao da patente do medicamento de referéncia.

Em contrapartida, as empresas inovadoras era assegurada a extensao do prazo da
patente por 2 ou 5 anos, consoante os casos e em funcdo de determinados pressupostos®.
Por este meio, as empresas farmacéuticas de referéncia obtinham uma compensacao pelo

24 Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 (Hatch-Waxman Act), Pub. L. No. 98-417, 98 Stat. 1585.

25 Uma descricao detalhada do sistema pode ver-se em BAIR, Stephanie Plamondon - Adjustments, Extensions,
Disclaimers, and Continuations: When do Patent Term Adjustments Make Sense? In Capital University Law
Review. Columbus. ISSN 0198-9693. V. 41, N.° 3, 2013, 445 ss.

Galileu - Revista de Direito e Economia // e-ISSN 2184-1845 // 1.° semestre 2018 // p. 8-39 22



I JONATAS E.M. MACHADO / PAULO NOGUEIRA DA COSTA
A protecdo juridica da empresa inovadora na pendéncia de pedido de patente de medicamento no Direito brasileiro

encurtamento da protecao patentaria que resultava, na pratica, da demora do processo de
autorizagao de entrada dos medicamentos no mercado junto da FDA, envolvendo multiplos
ensaios pré-clinicos e clinicos. A mesma preocupacdo com a garantia de uma remuneracao
adequada ao investidor em pesquisa e desenvolvimento no dominio farmacéutico pode ser
detetada no ambito do direito da Unido Europeia, em sede de autorizagao de introducao
dos medicamentos no mercado®. Trata-se aqui de uma problematica distinta mas afim do
registo de patentes, sendo que nos Estados Unidos elas se encontram conexas através do
sistema de patent-linkage.

Para além disso, importa salientar que, nos casos de atraso no procedimento do USPTO,
a legislacao norte-americana” admite que o proprietario da patente possa, verificados cer-
tos requisitos, reclamar o pagamento de royalties em montante “razoavel” pelas atividades
que configurem uma infracdo da patente e que tenham ocorrido entre a publicagao do
pedido e a data da sua emissao®. Ponto é que o pedido de patente tenha sido publicado pelo
USPTO, as pretensdes em causa sejam substancialmente idénticas e o infrator tenha sido
por alguma via informado da existéncia do pedido da patente infringida® - exigéncia que
impede que as empresas de similares e genéricos sejam confrontadas com “patentes-sub-
marino™®.

Estamos diante de uma solugdo concebida para os casos em que a emissdo de uma
patente original haja sido protelada no tempo devido a uma falha imputavel ao USPTO.
A mesma contempla, entre outras coisas, a obrigacao de adocao de atos processuais em
prazos determinados - sob cominacao de extensdo da patente - e assegura uma protecao
especial no caso de a pendéncia do pedido vir a exceder os 3 anos, em que cada dia de atraso

26 Neste sentido, Art. 14.°/11 do Regulamento (CE) n.° 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de
Margo de 2004, que estabelece procedimentos comunitarios de autorizagao e de fiscalizagao de medicamentos
para uso humano e veterinario e que institui uma Agéncia Europeia de Medicamentos. Ai se dispoe: “Sem
prejuizo da legislacdo relativa a protecdo da propriedade industrial e comercial, os medicamentos para uso
humano autorizados em conformidade com as disposigdes do presente regulamento beneficiam de um periodo
de 8 anos de protecao dos dados e de um periodo de 10 anos de protecao da comercializagao; este tiltimo sera
prorrogado até um maximo de 11 anos se, durante os primeiros oito anos daqueles 10, o titular da autorizagao
de introdugado no mercado tiver obtido uma autoriza¢do para uma ou mais indica¢des terapéuticas novas que,
durante a avaliagdo cientifica anterior a sua autorizagao, sejam consideradas portadoras de um beneficio clinico
importante relativamente as terapias existentes.” (o sublinhado é nosso).

27 Patent Term Guarantee Act, American Inventors Protection Act of 1999 (AIPA), U.S. Code, Title 35, Part II, Chapter 14, §
154.

28 US. Code, Title 35, Part II, Chapter 14, § 154, d).

29 PARAD, Dennis J. - Cases Shaping the Understanding of Provisional Patent Rights. Syracuse Journal of Science
and Technology Law, 2008. [Consultado em: 18 de Junho de 2018]. Disponivel em: http://jost.syr.edu/wp-content/
uploads/cases-shaping-the-understanding-of-provisional-patent-rights.pdf, 1 ss.

30 Sobre o conceito de patentes-submarino, v. BAIR, Stephanie Plamondon - Adjustments, Extensions, Disclaimers,
and Continuations: When do Patent Term Adjustments Make Sense? In Capital University Law Review.
Columbus. ISSN 0198-9693. V. 41, N.° 3, 2013, 469 ss.
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considerado anormal é compensado pela concessao de um dia de extensao do prazo de
validade da patente®. Deste modo, a empresa beneficiara pelo menos de 17 anos de protegao
patentaria (i.e. 20 anos do prazo legal menos os 3 anos de processamento do pedido), o que
seria considerado como necessario para recuperar os investimentos feitos para a criacao e
aprovagao do medicamento.

Os ajustamentos positivos do prazo da patente sdo reduzidos por quaisquer atrasos atri-
buiveis aos requerentes de patentes. Nao ha limites para o tempo que pode ser adicionado
ao prazo da patente de acordo com esses ajustes. Além disso, esses ajustes sao calculados
automaticamente pelo USPTO sem pedido do titular da patente. Esta extensdo tem uma
funcao corretiva e compensatoria, visando restaurar o equilibrio perdido no processo de
ponderacdo entre inovagdo e concorréncia®* Uma patente previamente ajustada de acordo
com o § 154 (b) é elegivel para uma extensdo Hatch-Waxman se os requisitos para tal exten-
sdo forem atendidos®.

Do ponto de vista juridico-constitucional, um encurtamento desmesurado do prazo da
protecdo da patente por falta da devida diligéncia regulatoéria configura, desde logo, uma
violagao do principio do Estado de direito, no seu subprincipio da legalidade da adminis-
tragdo. Assim é porque o artigo 40.° da LPIB estabelece um prazo de 20 anos de vigéncia da
patente, a contar da data do depésito.

Um atraso excessivo e irrazoavel no exame do pedido e na concessao da patente acaba
por redundar, em termos praticos, num encurtamento efetivo e substancial do prazo legal-
mente estabelecido, violando a lei e conduzindo a frustracao dos objetivos do legislador
nacional e ao desequilibrio dos interesses ponderados da inovacao e da concorréncia*.
Igualmente violado, neste caso, é o principio da proporcionalidade em sentido amplo, que
também densifica o principio do Estado de direito, na medida em que o encurtamento da
patente configura uma restri¢ao excessiva e irrazoavel do direito fundamental de proprie-
dade intelectual do inventor?.

Além disso, o atraso excessivo no processamento do pedido de patente também confi-
gura uma violagao da letra e do espirito do TRIPS. O artigo 33.° desta convencao internacio-

31 US. Code, Title 35, Part II, Chapter 14, § 154, b).

32 U.S. Code, Title 35, Part II, Chapter 14, § 154, b).

33 BAIR, Stephanie Plamondon - Adjustments, Extensions, Disclaimers, and Continuations: When do Patent Term
Adjustments Make Sense?. In Capital University Law Review. Columbus. ISSN 0198-9693. V. 41, N.° 3, 2013, 462.

34 BAIR, Stephanie Plamondon - Adjustments, Extensions, Disclaimers, and Continuations: When do Patent Term
Adjustments Make Sense?. In Capital University Law Review. Columbus. ISSN 0198-9693. V. 41, N.° 3, 2013, 445
ss.

35 CANOTILHO, J.J. Gomes - Direito Constitucional e Teoria da Constituicao. 7.2 ed. Coimbra: Almedina, 2003, 266
ss.
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nal consagra o mesmo prazo de validade de 20 anos contados a partir do depésito do pedido
de patente que serviu de base ao artigo 40.° da LPIB.

E certo que paragrafo tnico do artigo 40.° da LPIB dispde que o prazo de vigéncia da
patente nao sera inferior a 10 anos, pelo que isso atenua o risco de obliteracao do nucleo
essencial da protecao patentaria. Ainda assim, um atraso excessivo na apreciacao do pedido
deixara reduzir a protecdo patentaria em varios anos. S6 por si, isso poderia significar lucros
cessantes significativos, para nao falar na caréncia de tutela juridica em que o requerente
se pode encontrar durante todo esse periodo de tempo se nao forem adotadas medidas limi-
nares de natureza cautelar.

Ocorre que a mora administrativa na concessao da patente podera levar ao cenario em
que uma vez concedida a patente e garantida a exclusividade, a tecnologia em questao ja
estara obsoleta, por conta da propria evolugao tecnoldgica presente em cenario concorrén-
cial. Neste cenario, os consumidores, uma vez concedida a patente, poderao nao mais ter
interesse naquela tecnologia, razao pela qual estardo frustradas as tentativas do titular de
buscar ser ressarcido por investimentos feitos anos atras.

Além disso, ainda quando concedida a patente, o direito de reparacao pelos danos incor-
ridos sera sempre limitado a 5 anos, por conta do artigo 225.° da LPIB. Por isso, a auséncia
de tutela injuntiva durante a pendéncia do pedido, sistematicamente, acabaria por permitir
que o titular, em casos, jamais fosse compensado por todo o periodo da infracao, caso esta
se desse entre o deposito e a concessdo do pedido de patente:

“Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a agdo para reparagdo de dano causado ao direi-
to de propriedade industrial”.

Nesta hipotese, haveria um incentivo legal para que a industria de medicamentos simi-
lares e imitagbes infringisse as invencoes, invertendo a logica do sistema de protecao a
propriedade intelectual e a concorréncia leal.

Ademais, um dos objetivos fundamentais do TRIPS - de harmonizacao internacional
do regime de propriedade intelectual - sera claramente frustrado se os prazos de vigén-
cia das patentes variarem de pais para pais ou, dentro do mesmo pais, de empresa para
empresa, em funcao da duragao do processamento dos pedidos por parte das autorida-
des administrativas competentes. Isso introduzira incerteza juridica e econémica para os
inventores potenciais, podendo reduzir significativamente os incentivos para inovar, com
consequéncias para todos quantos necessitam de medicamentos.

Do mesmo modo, o atraso administrativo tem implica¢des sérias do ponto de vista da
justica, equidade e igualdade, na medida em que empresas colocadas em igualdade de con-
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di¢oes podem acabar por beneficiar de prazos muito diferentes de protecao patentaria, por
razoes que nada tém que ver com o valor social das respetivas tecnologias patenteadas ou
com a sua conduta procedimental.

Esse facto pode contribuir, inclusivamente, para distorcer a concorréncia, na medida
em que introduz um desnivel num campo de jogo que deveria ser nivelado para todos os
concorrentes. Mesmo que uma legislacdo adicional venha ajustar os prazos das patentes
com base nos atrasos regulatérios e administrativos ocorridos na emissao de patentes, isso
pode sem duivida ajudar a aliviar tais preocupagdes, mas nao representa necessariamente
uma solucdo completa. Dai que faca sentido avaliar em que medida é que o direito da con-
corréncia pode ser mobilizado pelos tribunais para corrigir as disfungdes na aplicagao do
sistema de patentes.

VI. A estrutura dual de protecao juridica da inovacao

A. Generalidades
As normas de propriedade intelectual “institucionalizadas” (i.e. normas de patentes, mar-
cas, direitos de autor) criam um quadro abrangente de ponderagdes que proporciona um
sistema de equilibrio interno entre os interesses envolvidos, de inovagao e concorréncia.
Inevitavelmente, este sistema é imperfeito e incompleto. O atraso administrativo excessivo
na concessao de patentes (para ndo falar na lentiddo dos tribunais) é apenas uma das suas
deficiéncias.

Por isso, ele exige complementos e correcoes. Nas linhas subsequentes iremos ver como
a doutrina e a jurisprudéncia comparadas mobilizam os conceitos de concorréncia desleal,
apropriacao indevida e enriquecimento sem causa para fundamentar a tutela injuntiva e
restitutiva. Desse modo, cria-se uma estrutura dual de protecdo juridica (dual path doctrine)*.

Por um lado, apela-se ao direito da propriedade intelectual e ao sistema de patentes tal
como este se encontra institucionalizado. Por outro lado, mesmo que nao haja lugar, for-
malmente, a qualquer violagao do sistema de normas da propriedade intelectual, pode jus-
tificar-se a mobilizacdo alternativa de principios, doutrinas e meios de tutela situados para
além deste dominio normativo quando isso se afigure necessario para corrigir disfuncoes
do sistema de propriedade intelectual®.

36 A expressdo é usada por DEUTCH, Miguel - Unfair Competition And The “Misappropriation Doctrine” - A
Renewed Analysis. In Saint Louis University Law Journal. St. Louis. ISSN 0036-3030. V. 48, 524.

37 Estesaspetos sao sublinhados por DEUTCH, Miguel - Unfair Competition And The “Misappropriation Doctrine”
- A Renewed Analysis. In Saint Louis University Law Journal. St. Louis. ISSN 0036-3030. V. 48, 2004, 503 ss.
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B. Concorréncia desleal

Ao longo das décadas tem havido muitos casos em que a conduta abusiva dos titulares das
patentes faz sentir o seu impacto muito para além do dominio da propriedade intelectual
(lato sensu), com especial relevo para o direito da concorréncia®®. Ha muito que a doutrina
e a jurisprudéncia assinalam a relacdo de proximidade que se estabelece entre o direito da
propriedade intelectual e industrial e o direito da concorréncia (antitrust law).

Essa proximidade é visivel em dominios como os contratos exclusivos de licenciamento
ou outros contratos envolvendo patentes ou ainda com os acordos de pagamento para
atraso da entrada no mercado ou os acordos celebrados entre empresas em processos por
infracao de patentes*. O artigo 2.°/1/V da LPIB dispoe que a protecao dos direitos relativos a
propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnologico
e econdmico do Pais, efetua-se mediante a repressdo a concorréncia desleal.

A aplicacao do direito da propriedade intelectual tem sido complementada e corrigida
por via dos principios de controlo extraidos do direito da concorréncia, nos casos em que o
simples jogo das normas de protecdo da propriedade intelectual em vigor conduz a resul-
tados incoerentes marcados pela disfuncdo sistémica (systemwidrigkeit) ou, o que é 0 mesmo,
contrarios a justica do sistema (systemgerechtigkeit), tendo por quadro de referéncia ndo neces-
sariamente o sistema juridico globalmente considerado, como deve ser, mas mesmo apenas
os objetivos do proprio sistema de patentes*.

Inversamente, nada exclui a partida a possibilidade de algumas condutas das empresas
de genéricos e similares poderem vir a ser qualificadas como anti-concorrenciais, infrin-
gindo os principios de concorréncia leal e nao falseada. Neste ambito, impoe-se a mobi-
lizacao, pelos tribunais, da chamada “rule of reason”, largamente conformada pelas ideias
de ponderacao de bens, harmonizagao, otimizagdo, maxima efetividade, justo equilibrio,
razoabilidade e proporcionalidade em sentido amplo, especialmente naqueles casos em que
a conduta unilateral das empresas possa ser interpretada como desleal e de ma-fé+.

Assim serd, por sinal, nos casos em que um pedido de patente formulado por uma
empresa de referéncia se encontre pendente num procedimento administrativo de aprecia-

38 BALTO, David A.; WOLMAN, Andrew M. - Intellectual Property and Antitrust: General Principles. In IDEA: The
Journal of Law and Technology. Washington. ISSN 0019-1272. V. 43, 2003, 395 ss.

39 HOVENKAMP, Herbert - Antitrust and the Patent System: A Reexamination. In Ohio State Law Journal.
Columbus. ISSN 0048-1572. V. 76, N.° 3, 2015, 476 ss.

40 HEMPHILL, C. Scott - Paying For Delay: Pharmaceutical Patent Settlement As A Regulatory Design Problem. In
New York University Law Review. New York. ISSN 0028-7881. V. 81, N.° 5, 2006, 1553 ss.

41 Veja-se, em termos gerais, DIETRICH, Peter - Systemgerechtigkeit und Koharenz: Legislative Einheit und
Vielheit durch Verfassungs- und Unionsrecht. Berlin: Duncker & Humblot, 2014, 7 ss.

42 HOVENKAMP, Herbert - The Rule of Reason and the Scope of the Patent. In San Diego Law Review. San Diego.
ISSN 0036-4037. V. 52, 2015, 515 SS.
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¢ao cuja duracao haja ultrapassado os limites do aceitavel e razoavel, do ponto de vista dos
principios da legalidade da administragao, dos direitos dos particulares e, mais especifica-
mente, do direito fundamental a uma boa administracao.

Um dos objetivos fundamentais do direito da concorréncia consiste em assegurar uma
concorréncia livre e justa no seio de uma economia social de mercado. Pretende-se, desde
logo, dar resposta ao chamado free rider problem, que se manifesta na tentativa empreendida
por algumas empresas no sentido de se prevalecerem dos investimentos que outras tenham
realizado, sem assumir a sua quota parte dos custos, de acordo com os principios gerais e as
maximas de justica comutativa (Ubi commoda, ibi incommoda; “tudo o que o homem semear,
isso também ceifard”). Este principio implica, desde logo, a rejeicao de praticas de concor-
réncia desleal que permitam arrecadar os lucros do capital que outros investiram.

O mesmo tem ampla radicacao no direito empresarial e da concorréncia, consideran-
do-se que é indispensavel a garantia do bom funcionamento do mercado. O artigo 39.°
do TRIPS - respeitante a protecao da informacao dos ensaios pré-clinicos e clinicos das
empresas farmacéuticas submeteram as autoridades regulatorias estatais - consagra o
principio da proibigao da concorréncia desleal, remetendo para o artigo 10.° bis da Conven-
¢ao de Paris (1967) .

Mais do que um apelo vago e indefinido ao “fair play”, a boa-fé, a “lealdade”, a “hones-
tidade” ou simplesmente a maxima “gentlemen play by the rules”, o ambito normativo da
proibicdo da concorréncia desleal, concebido em termos deliberadamente abertos, e nao
taxativos, de maneira a abranger uma constelacdo de condutas concretas, como sejam,
nomeadamente, abuso de posicao dominante, exploracao de uma especial vulnerabilidade
de um concorrente, infracao de marca ou patente, diluigao de marca, suborno numa licita-
¢do, falsa representacdo ou descricdo de empresa, bem ou servigo ou apropriagao indevida
de informacoes e conhecimentos, que sejam suscetiveis de causar danos severos a um con-

corrente*.

C. Apropriacao indevida

De acordo com a doutrina da apropriagdo indevida (misapropriation doctrine)*, o conceito
de concorréncia desleal adquire relevancia nos casos em que mesmo supostamente nao
havendo lugar a protecao patentaria - nomeadamente quando isso decorra de atraso admi-

43 NORTON, Patricia V. - The Effect of Article 10bis of the Paris Convention on American Unfair Competition Law.
In Fordham Law Review. New York. ISSN 0015-704X. V. 68, N.° 1,1999, 225 ss.

44 DEUTCH, Miguel - Unfair Competition And The “Misappropriation Doctrine” - A Renewed Analysis. In Saint
Louis University Law Journal. St. Louis. ISSN 0036-3030. V. 48, 2004, 503 ss.

45 SELL, Edward - The Doctrine of Misappropriation in Unfair Competition. In Vanderbilt Law Review. Nashville.
ISSN 0042-2533. V. 11, 1958, 483, 496-499.
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nistrativo e nao seja imputavel a empresa de referéncia - um concorrente decide copiar o
medicamento de referéncia para introduzir um medicamento similar no mercado a preco
mais baixo*. A apropriagao indevida ocorre quando sejam utilizados elementos essenciais
da informacao e do conhecimento objeto de protecao patentaria, atual ou potencial, com
o0 objetivo de criar produtos substancialmente similares, mesmo que isso nao se traduza
numa replicacdo completa®.

Nestes casos, o direito confronta-se com o interesse da empresa inovadora que investiu
recursos e dinheiro para proteger o fruto do seu trabalho, enquanto o concorrente atua
como um “free rider”, procurando desfrutar o beneficio desse investimento sem qualquer
consideracdo. A empresa inovadora baseara a sua pretensao de protecao juridica recor-
rendo a conceitos basicos subjacentes ao direito de propriedade, ou seja, “a teoria do traba-
lho-propriedade”.

De acordo com esta teoria, o direito de propriedade nao pode deixar de considerar o
valor-trabalho acrescentado pelo respetivo titular, sendo certo que o investimento em pes-
quisa e desenvolvimento se repercute no valor dos bens. Com efeito, a teoria da apropria-
¢do indevida leva em conta duas variaveis fundamentais: o investimento feito para obter o
ativo tangivel ou intangivel, por um lado, e, por outro lado, a tentativa de outrem de reco-
lher beneficios desse investimento para o que em nada contribuiu.

Acresce que existe um interesse publico constitucional na protecao dos investimentos
realizados e dos inventores individuais e coletivos, na medida em que sdo eles que pro-
piciam “o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais”, que, nos termos da Consti-
tuicdo brasileira, constitui o fundamento para a protecao da propriedade intelectual. Este
interesse leva a que se procure evitar que os nao inovadores enriquecam a custa do esforco
dos inovadores e que, por essa via, se desincentive a pesquisa cientifica e o desenvolvi-
mento tecnologico que deve estar na base do progresso econémico da comunidade politica.
Conclui-se, portanto, que também consideracdes de politica publica corroboram a aplicagdo
da doutrina da apropriagao indevida.

Mesmo que se reconheca a existéncia de um interesse social razoavel em evitar uma
sobre-utilizagio da doutrina da apropriagao indevida por vir a ser nociva para os interesses
dos concorrentes e dos consumidores, sempre que se terd de conceder que a generalizagao
da pratica de apropriagao indevida dos ativos tangiveis e intangiveis de outrem - apenas

46 Discutindo precisamente esta situacdo, veja-se DEUTCH, Miguel - Unfair Competition And The
“Misappropriation Doctrine” - A Renewed Analysis. In Saint Louis University Law Journal. St. Louis. ISSN
0036-3030. V. 48, 2004, 503 sS., 515.

47 DEUTCH, Miguel - Unfair Competition And The “Misappropriation Doctrine” - A Renewed Analysis. In Saint
Louis University Law Journal. St. Louis. ISSN 0036-3030. V. 48, 2004, 523 ss.
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para os copiar ou vender a um preco mais baixo num mercado secundario de réplicas ou
similares - ndo deixaria de representar um forte desincentivo ao investimento e a inova-
¢do, para além de representar um locupletamento a custa de outrem.

E o produto original que leva ao enriquecimento do concorrente que o imitou. Este ndo
tem que suportar os custos da pesquisa, dos ensaios pré-clinicos e clinicos e da alea do seu
desfecho incerto. O proprietario do medicamento de referéncia é lesado como consequén-
cia da venda do produto similar, na medida em que ha clientes que teriam comprado o
original, mas que ficam agora satisfeitos com a imitacao.

Ora, a liberdade de concorréncia nao equivale a liberdade de apropriagao indevida nem
justifica a concorréncia desleal. Seria inconcebivel alguém argumentar que a liberdade
de concorréncia por si so justifica a apropriagao indevida da propriedade intelectual®.
Como sustenta o eminente jurista e juiz constitucional israelita Aaron Barak, “quanto mais
importante o trabalho, mais inovadora, mais singular e mais significativa a sua contribui-
¢do, maior sera a tendéncia de considerar uma imitacao ou uma cépia dela como concor-
réncia desleal™.

Admite-se que razoes de seguranca juridica, certeza, previsibilidade e protecao da con-
fianca possam levar alguns autores a circunscrever a aplicacao das doutrinas da concorrén-
cia desleal e da apropriacao indevida, na melhor das hipdteses, a situagoes excecionais de
injustica manifesta e clamorosa. No entanto, nao é claro que razoes de justica possam ser
sistematicamente preteridas em favor da certeza do direito.

Em todo o caso, é inquestionavel que na situacao em apreco se verificam as circunstan-
cias adequadas a mobilizacao aos principios gerais de proibi¢ao da concorréncia desleal e
da apropriacao indevida. Uma espera excessiva para obtencdo de uma decisao definitiva
sobre um pedido de patente implica uma reducao substancial de protecao patentaria e do
prazo legalmente prescrito para a recuperagao do investimento da empresa inovadora,
ainda que venha a ser considerado futuramente o prazo do artigo 40.°, paragrafo tnico.
Por esse motivo, os tribunais tém o dever de conceder uma protecao reforcada a empresa
inovadora contra o risco de apropriacao indevida de propriedade de intangiveis como a
informacdo e o conhecimento, precisamente porque a mesma nao pode ver decidida a sua
protecao patentaria em tempo util.

Assim é, porque é evidente que o atraso altera completamente a ponderacgao de interes-
ses subjacente ao sistema de patentes, traduzindo-se num defeito de protegdo juridica causado
pela falta da devida diligéncia requlatéria, que é suscetivel de privar a empresa inovadora de

48 DEUTCH, Miguel - Unfair Competition And The “Misappropriation Doctrine” - A Renewed Analysis. In Saint
Louis University Law Journal. St. Louis. ISSN 0036-3030. V. 48, 2004.
49 Na decisao do Supremo Tribunal de Israel no caso A.L.A. 5768/94, ASHIR, 52(4) P.D. 289, 432, 449.
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parte substancial dos direitos que em condi¢des normais poderia ja ter visto reconhecidos,
a saber, de prioridade e exclusividade temporaria na exploracao comercial dos seus medi-
camentos, com um forte impacto nos rendimentos esperados.

D. Enriquecimento sem causa

O conceito de concorréncia desleal remete, inevitavelmente, para a logica subjacente a
figura do enriquecimento sem causa. A mesma proscreve o locupletamento injusto a custa
de outrem, destituido de causa justificativa, e prescreve a restituicao dos lucros indevida-
mente obtidos, o que poderia ir além de um mero royalty razodvel por infracdo da patente
entre o depdsito do pedido e a decisao de concessao.

Ponto é que o enriquecimento nao seja considerado justificavel a luz da justica do sistema
juridico que naturalmente deve estruturar as relacdes entre os particulares. A interpretacdo
e aplicacao desta figura aponta para uma leitura substantiva e material do ordenamento
juridico - ndo estritamente positivista, legalista e formalista - em que os principios de jus-
tica e equidade adquirem densidade conformadora normativa, de acordo com uma orien-
tacao de primazia da substdncia sobre a forma e atencao a substdncia economica das transagoes.

Radicada no direito romano e com uma proficua trajetéria na tradigao do common law,
a proibicao do enriquecimento sem causa é um principio geral do direito, com ampla rele-
vancia no direito privado, seja ele civil, comercial ou da concorréncia®. Ela opera de modo
subsidiario, sempre que a lei nao faculte ao empobrecido um outro meio de ser indemni-
zado ou restituido. A mesma aplica-se a situacdes em que um beneficio seja obtido sem
causa juridica e econdmica justificativa, incluindo casos em que, mesmo nao havendo uma
violacdo de lei, ato ou contrato, o beneficio obtido é manifestamente injusto e contrario as
finalidades do sistema juridico. Em todo o caso, essa avaliacdo deve ser baseada em princi-
pios de justica e levada a cabo de maneira flexivel e circunstancial®.

A doutrina tem chamado a atencdo de que esta figura conserva ainda hoje incontesta-
veis virtualidades na litigdncia no ambito da regulacao, da concorréncia e da propriedade
intelectual, podendo ai funcionar como um importante complemento e corretivo do ponto
de vista das causas e dos meios de acao, garantindo um resultado justo e equitativo quando
as demais normas em vigor se revelam insuficientes. Isto, sem prejuizo de se entender
que este instituto nao é meramente residual, antes integrando plenamente o sistema de
valores, principios e regras da ordem juridica. A energia normativa do enriquecimento sem

50 Artigos 884.° a 886.° do Cddigo Civil Brasileiro; artigos 473.° a 482 do Cddigo Civil Portugués.
51 Isto mesmo é sublinhado por DEUTCH, Miguel - Unfair Competition And The “Misappropriation Doctrine” - A
Renewed Analysis. In Saint Louis University Law Journal. St. Louis. ISSN 0036-3030. V. 48, 2004, 517 ss.
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causa pode ser canalizada com virtualidades inegaveis para o dominio da concorréncia des-
leal e da apropriagao indevida®

O artigo 210.° da LPIB, relevante na sua conexao com o artigo 44.° da LPIB, incorpora a
logica da restituicao por enriquecimento sem causa quando prevé, a titulo de indemnizagao
de lucros cessantes, a devolucao dos beneficios que foram auferidos pelo autor da violagao
do direito se esse valor for superior ao dos beneficios que o prejudicado teria auferido se a
violacao nao tivesse ocorrido.

Ainda assim, como se vera, ha casos em que a tutela injuntiva prevalece sobre a logica
da restituicdo a posteriori, observadas as particularidades da dificuldade ou quase impos-
sibilidade de restituicao, em tempo ttil, dos prejuizos sofridos, de dificil calculo, além da
dificil retirada de medicamento do mercado, uma vez inserido neste.

A relevancia do enriquecimento sem causa é clara nos casos de infracao de patente,
havendo multiplos exemplos da sua aplicagao neste ambitos3. No entanto, o recurso ao enri-
quecimento sem causa ndo pressupoe necessariamente a violagao de lei, o incumprimento
de obrigacdo contratual ou a infracdo de uma patente. Em causa pode estar simplesmente
a protecao dos “frutos do trabalho” de um particular diante dos riscos de uma apropriacao
indevida por empresas concorrentes no mercado’. O fundamento para a imposicao de uma
proibicdo de enriquecimento sem causa em relacdo a apropriacao indevida de produtos
intelectuais (i.e. informacao; conhecimento) é a prevencao da concorréncia desleal.

Por esse motivo, este instituto faz todo o sentido num caso em que uma empresa, de
forma consciente e intencional, pretende obter lucros através da colocacdo no mercado de
um medicamento similar a um medicamento de referéncia, tirando partido de um atraso
anormal do processo administrativo de apreciacao do pedido de concessao de uma patente.
Essa empresa ndo teve que suportar os custos da investigacdo inovadora nem que se sujei-
tar a prolongados e incertos ensaios pré-clinicos e clinicos, bastando apropriar-se de conhe-
cimento inovador pré-existente e colher dai apreciaveis beneficios a custa dos prejuizos de
outrem.

O enriquecimento assim obtido dificilmente pode considerar-se suportado por uma
causa justificativa insuficiente, do ponto de vista juridico e econdémico, afigurando-se
manifestamente injusto, quando a empresa que suportou os custos da pesquisa e do desen-
volvimento do medicamento de referéncia aguarda por uma decisao final por um periodo

52 DEUTCH, Miguel - Unfair Competition And The “Misappropriation Doctrine” - A Renewed Analysis. In Saint
Louis University Law Journal. St. Louis. ISSN 0036-3030. V. 48, 2004, 517 ss. € 520 ss.

53 ROACH, George P. - How Restitution and Unjust Enrichment Can Improve Your Corporate Claim. In The
Review of Litigation. Austin. ISSN 0734-4015. V. 26, 2007, p. 265-400, 265 SS., 300.

54 DEUTCH, Miguel - Unfair Competition And The “Misappropriation Doctrine” - A Renewed Analysis. In Saint
Louis University Law Journal. St. Louis. ISSN 0036-3030. V. 48, 2004, 503 ss.
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de tempo que ultrapasse os padroes aceitaveis de diligéncia requlatoria adequada (regulatory
due-dilligence).

VII. Propriedade intelectual, concorréncia desleal e tutela liminar

A. Generalidades

O principio do Estado de direito tem como corolario densificador o direito a protecdo juris-
dicional efetiva. Este direito reveste-se de inteira pertinéncia na matéria em apreco. Dos
tribunais espera-se que garantam a integridade, racionalidade e consisténcia do sistema
de patentes. Este sistema preserva os incentivos a inovagao, proporcionando uma medida
significativa de certeza para potenciais inovadores. Ele também pretende dar resposta a
preocupagoes de legalidade, justica, equidade e igualdade, porque promove a consisténcia
nos prazos da patente, evitando que os mesmos difiram significativamente entre si por
razdes totalmente alheias e relapsas ao controlo das empresas requerentes das patentes.

B. Tutela cautelar do titular da patente

De um modo geral, entende-se que o titular da patente pode recorrer a injungdes prelimina-
res de natureza cautelar para se proteger de uma violacao dos seus direitos de propriedade
intelectual atual ou iminente. Nesta mesma linha a LPIB estabelece:

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu con-
sentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propésitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§1.° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contri-
buam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo”.

A existéncia de meios processuais de tutela preventiva de natureza urgente e cautelar
afigura-se indispensavel para impedir a colocagao no mercado de medicamentos similares
que representem uma infragao de patente.

55 Sobre este meio processual no direito de patentes alemao, veja-se FEI, Charleen - Justice Delayed Is Justice
Denied? The Principle of Bifurcation in The German Patent Litigation System. In Wake Forest Journal of
Business and Intellectual Property Law. Winston-Salem. ISSN 2164-6945. V. 14, N.° 4, 2014, 619 ss., esp. 631 ss.
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C. Tutela cautelar entre o depésito e a concessio

As consideragdes anteriormente desenvolvidas sustentam o entendimento de que nao se
pode afastar a possibilidade de providéncias injuntivas de natureza cautelar mesmo antes
da concessao da patente, especialmente nos casos em que se verifica um atraso manifesta-
mente inaceitavel e desproporcional do processo de exame do pedido de patente.

A forca normativa das doutrinas da concorréncia desleal e da apropriacao indevida per-
mite viabilizar, com o apoio da doutrina e da jurisprudéncia comparadas, o direito a uma
tutela jurisdicional urgente, de natureza cautelar, por via de uma injuncao (writ) para a
prevencao de condutas atuais ou iminentes julgadas potencialmente lesivas e contrarias
aos principios fundamentais do ordenamento juridico, suscetiveis de causar danos irrepa-
raveis ou de muito dificil reparagao.

D. Critérios de ponderacao avancados pela doutrina
A doutrina da apropriacdo indevida, com ampla radicacao no direito da concorréncia e na
proibicdo da concorréncia desleal, confere densidade e pertinéncia a esta disposigao, assu-
mindo grande relevancia no caso concreto. A mesma é tanto mais relevante quanto é certo
que ndo se prevé uma prorrogacdo do prazo da patente para compensar, com maior equi-
valéncia entre a mora administrativa e o prazo suplementar concedido, os atrasos regula-
torios, como sucede nos Estados Unidos. Naturalmente que uma tal providéncia tem que
obedecer a uma cuidadosa ponderacao de varios critérios. Para decidir sobre este meio de
tutela importa atender a variaveis como:
a) otempo de espera do processo de apreciacao da patente;
b) o custo de investimento em pesquisa, ensaios pré-clinicos e clinicos e no registo e
defesa da patente por parte da empresa inovadora;
) apoupanca de investimento em pesquisa, ensaios pré-clinicos e clinicos e no registo
e defesa da patente por parte da empresa imitadora;
d) os lucros potenciais que a empresa imitadora pode obter a custa da empresa inova-
dora;
e) aconsciéncia de apropriacao indevida do produto de referéncia por parte da empresa
imitadora;
f) aintencao concorrencial com que sdo levadas a cabo a copia e a introducao do medi-
camento similar no mercado por parte da empresa imitadora;

56 Neste sentido, DEUTCH, Miguel - Unfair Competition And The “Misappropriation Doctrine” - A Renewed
Analysis. In Saint Louis University Law Journal. St. Louis. ISSN 0036-3030. V. 48, 2004, 503 ss., 552 SS.
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g) a plausibilidade da expectativa de obten¢ao de um direito exclusivo temporario por
parte da empresa inovadora;

h) o impacto da colocagio dos similares no mercado no retorno do investimento espe-
rado pela empresa inovadora®.

Estes critérios de ponderacao, tal como delineados pela doutrina e jurisprudéncia com-
paradas, oferecem ao operador juridico uma paleta cromatica de excelente qualidade juri-
dico-dogmatica. Nao bastando aqui uma referéncia meramente abstrata e impressionista,
impde-se fixar em tela algumas sugestdes em tragos largos dotadas de intensidade e con-
sisténcia suficientes para que se aprecie as virtualidades da sua aplicacao ao caso concreto.
Esta tarefa sera operacionalizada tendo em conta as caracteristicas proprias do ordena-
mento juridico brasileiro.

E. A tutela liminar a luz do artigo 209.° da LPIB
Apossibilidade de uma tutela liminar de natureza cautelar encontra-se expressamente pre-
vista na LPIB que remete para vias de protecao localizadas para além desse mesmo instru-
mento legal. Na verdade, deve considerar-se que a tutela liminar decorre diretamente do
principio do Estado de direito e do direito a uma tutela jurisdicional efetiva e sem lacunas.

Na verdade, uma parte significativa da doutrina sustenta que a possibilidade de decre-
tar providéncias liminares de natureza cautelar, com uma funcao conservatéria do objeto
de protecao ou antecipatdria da protecao pretendida, constitui uma prerrogativa inerente
ao exercicio da propria funcao jurisdicional, ndo carecendo sequer de um fundamento nor-
mativo expresso. Em causa esta, tao-somente, o objetivo de assegurar o efeito util dos meios
jurisdicionais de protecao.

Em todo o caso, o artigo 209.° da LPIB prevé expressamente essa possibilidade quando
aborda conjuntamente a problematica da protecao da propriedade industrial e a prevencao
e repressao de atos de concorréncia desleal. Vejamos o preceito relevante;

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressar-
cimento de prejuizos causados por atos de violacdo de direitos de propriedade industrial
e atos de concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputacdo
ou os negacios alheios, a criar confusdo entre estabelecimentos comerciais, industriais ou

57 Estes critérios sdo identificados por DEUTCH, Miguel - Unfair Competition And The “Misappropriation
Doctrine” - A Renewed Analysis. In Saint Louis University Law Journal. St. Louis. ISSN 0036-3030. V. 48, 2004,
503 SS., 552 SS.
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prestadores de servico, ou entre os produtos e servicos postos no comércio. (o sublinhado
énosso)

§1.° Poderd o juiz, nos autos da propria agdo, para evitar dano irrepardvel ou de dificil
reparagdo, determinar liminarmente a sustagdo da violacdo ou de ato que a enseje, antes
da citagdo do réu, mediante, caso julgue necessario, caucdo em dinheiro ou garantia fide-
jusséria”.

O teor literal desta disposicao reveste-se de incontornavel relevancia para o caso em
apreco, na medida em que prevé expressamente, ndo apenas a tutela compensatoria de per-
das e danos causados por violagao da propriedade intelectual e da concorréncia desleal, mas
também a tutela liminar de urgéncia para a sustagao de qualquer ato que a enseje e de que
possa resultar dano irreparavel ou de dificil reparacao.

Por outras palavras, uma exegese atenta do texto do artigo 209.° da LPIB revela que, no
quadro do ordenamento juridico brasileiro, nao faz sentido, em rigor, falar na existéncia
de uma estrutura dual de protecdo juridica, assente na bifurcagao entre tutela da propriedade
intelectual, por um lado, e proibicao da concorréncia desleal, por outro.

Diferentemente, os varios afluentes de protecdo juridica, alicercados nos conceitos juri-
dicos de propriedade intelectual (lato sensu), protecao patentaria, direitos exclusivos tem-
porarios, proibicao da concorréncia desleal, apropriacao indevida e enriquecimento sem
causa se encontram no estuario do artigo 209.° da LPIB, onde se manifestam como uma s
realidade digna e carecida de tutela ex ante - a titulo liminar e cautelar - e ex post - a titulo
de reparacao de perdas e danos. Este aspeto reforca a argumentacao expendida no presente
texto, na medida em que muitas das ilagdes doutrinais e jurisprudenciais que considera-
mos relevantes se podem deduzir, com toda a propriedade substantiva e légico-formal, do
artigo 209.° da LPIB, com especial relevo para o respetivo paragrafo unico.

Os contributos que a doutrina especializada tem dado para a densificacdo dos concei-
tos de concorréncia desleal, apropriacao indevida e enriquecimento sem causa podem ser
mobilizados para esclarecer os pontos mais dubitativos da respetiva aplicacao pelo poder
judicial. Eles mostram que mesmo nos casos em que isso nao esteja expressamente pre-
visto na lei, a tutela liminar durante o prazo de pendéncia do pedido da patente é uma
via inteiramente plausivel de protecdo juridica, quando razdes de natureza concorrencial
militem nesse sentido.

Esses contributos doutrinais devem ser interpretados no sentido de reforcar a necessi-
dade de garantir uma tutela jurisdicional efetiva e sem lacunas®, prevenindo a imposigao

58 CANOTILHO,].J. Gomes - Direito Constitucional e Teoria da Constituicdo. 7.2 ed. Coimbra: Almedina, 2003, 272 ss.
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de danos irreparaveis as empresas inovadoras, por parte das empresas imitadoras, por oca-
sido da demora excessiva no processo de apreciacao dos pedidos de patentes.

VIII. Conclusao

O prolongamento excessivo do processo administrativo de apreciacao do pedido de registo
de patente diminui substancialmente a vida ttil da patente quando a mesma venha a
ser concedida, e da origem a incerteza e insuficiéncia de protecdo antes da concessao da
patente, constituindo um forte desincentivo a inovagao e frustrando os objetivos prosse-
guidos pela legislacao nacional de propriedade industrial e pelo TRIPS.

O atraso irrazoavel e desproporcional na apreciagao de pedidos de registos de paten-
tes introduz incerteza e inseguranca juridica no sistema de protecdo patentdria, podendo ter
consequéncias econdmicas deletérias ndo apenas para os requerentes das patentes, mas
igualmente para a comunidade técnica e cientifica globalmente considerada.

Se os inventores s6 pudessem obter compensacao pelas infragoes verificadas depois
da concessao da patente, os mesmos ficariam numa posicao de especial vulnerabilidade
econdmica no periodo entre o depdsito do pedido de patente e a decisdo definitiva de atri-
buicao, em termos que em larga medida escapariam ao seu controlo.

O direito brasileiro, a semelhanca do que sucede com os seus congéneres, garante uma
medida de protegao ao inventor entre a publicacao do pedido e a concessao da patente.

Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indemnizacao pela exploracao
indevida de seu objeto, inclusive em relacao a exploracao ocorrida entre a data da publica-
¢ao do pedido e a da concessao da patente.

A tutela compensatoéria nao é suficiente para prevenir os danos causados, razao pela
qual a tutela injuntiva é por vezes necessaria.

Nao se deve afastar a possibilidade de providéncias injuntivas de natureza cautelar
mesmo antes da concessao da patente nos casos em que se verifica um atraso inaceitavel e
desproporcional do processo administrativo de exame do pedido de patente.

A tutela liminar decorre diretamente do principio do Estado de direito e do direito a
uma tutela jurisdicional efetiva e sem lacunas.

A possibilidade de decretar providéncias liminares de natureza cautelar, com uma fun-
¢do conservatoria do objeto de protecdo ou antecipatéria da protecdo pretendida, consti-
tui uma prerrogativa inerente ao exercicio da propria fungao jurisdicional, ndo carecendo
sequer de um fundamento normativo expresso.

Ainda assim, o artigo 209.° da LPIB prevé expressamente essa possibilidade quando
aborda conjuntamente a problematica da protecao da propriedade industrial e a prevencao
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e repressao de atos de concorréncia desleal. O teor literal desta disposicao prevé expres-
samente, ndo apenas a tutela compensatoria de perdas e danos causados por violagao da
propriedade intelectual e da concorréncia desleal, mas também a tutela liminar de urgéncia
para a sustacao de qualquer ato que a enseje e de que possa resultar dano irreparavel ou de
dificil reparagao.
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