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Marco de 2021 marca um ano de isolamento e da mudanca radical
de comportamento mundial que, infelizmente, ainda nao tem pra-
zo claro para acabar.

A edicdao vem com grande conteldo e questbes atuais, comenta-
das por especialistas que ressaltam diferentes temas, desde sau-
de a protecao aos dados pessoais, algo que se mantém impor-
tante acompanhar. Como a analista Andrezza Gallas bem ressalta
em seu artigo, a tecnologia pode ter proporcionado a chance de
“aproximar” as pessoas e adaptar atividades anteriormente 100%
presenciais, mas, sem as relacoes pessoais pré-estabelecidas, a
conexao nao teria permitido a adaptacao tao eficaz da forca de tra-
balho. E pode ir além.

Na revista Propriedade do Assunto discute também como a im-
portancia da protecao de patentes é essencial para o incentivo do
desenvolvimento de novas tecnologias e que pode contribuir para
avancos inestimaveis em varios campos, incluindo a Saide mun-
dial. Afinal, como vemos, nao € apenas 0 novo coronavirus que co-
loca a populacao em perigo, mas as Doencas Tropicais Negligen-
ciadas (DTNs) ainda geram grande risco para o pais.

Em tempos em que ha mudancas radicais de comportamento e
cultura, como manter a autoria de um contetdo que nao mais se
enquadra com os tempos atuais? Poderia o autor retirar sua obra
de circulacao, ou seu nome, se novos fatos revertem o que ja foi
realizado? Beatriz Dornelas faz uma interessante avaliacao da
questao.

E uma bela leitura.

Ana Claudia Paixao & Comité Editorial

Instituto
Di Blasi,
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O que mudou para as relacgdes institucionais e governamentais em

tempos de pandemia?

Autora:
Andrezza Gallas

Analista de Relacoes
Governamentais do escritorio Di
Blasi, Parente & Associados

ano de 2020 mal havia comecado quando o mundo intei-

ro parou e confrontou uma das maiores pandemias ja vis-

tas nos Ultimos anos, o novo coronavirus. Com a econo-
mia global desestabilizada, o Brasil viu sua economia estagnar e
retroceder. Além disso, diversos setores precisaram se adaptar a
nova realidade. Ainda em 2020, importantes eleicées ocorreram
ao redor do mundo, as presidenciais nos EUA e as municipais no
Brasil. As eleicées municipais 2020, que elegeram prefeitos, vice-
-prefeitos e vereadores, e que contaram com um cenario de incer-
teza por conta da pandemia, ndo foram os Unicos acontecimentos
importantes no Brasil. Entre polémicas, investigacoes, afastamen-
tos e substituicbes nas equipes de governo, a politica brasileira se
transformou ao longo do ano.

Com esse alto fluxo de acontecimentos e informacdes, as equipes
de Relacdes Institucionais e Governamentais (RIG) tiveram um gran-
de desafio: continuar a acompanhar judiciario, executivo e legislati-
vo nao apenas ao nivel federal, mas também as decisdes tomadas
ao nivel estadual e municipal, tudo de forma totalmente digital e a
distancia. Com tantas decisoes relevantes acontecendo a todo mo-
mento, foi necessaria por parte dos profissionais de RIG uma rapi-
da adaptacao, fazendo o uso da tecnologia como uma fiel aliada. O
uso de plataformas e meios de comunicacao como Whatsapp, Ins-
tagram, YouTube, Zoom, dentre muitas outras opcoes, precisou ser
repensado de maneira estratégica. Com o alto fluxo de informacoes
e sua rapidez, os profissionais RIG precisaram repensassem a me-
lhor maneira de repassa-las, com isso, solucoes como webinares,
materiais graficos e alertas via whatsapp tornaram-se tendéncias.
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E inegavel também, que com a pandemia o au-
mento do uso dos celulares e computadores
para as atividades diarias tornou-se quase que
indispensavel. Devido ao isolamento social, as
pessoas precisaram se digitalizar quase que ime-
diatamente se quisessem manter a comunicacao
com suas familias, no trabalho e até mesmo na
hora de solicitar servicos. Essa realidade tam-
bém foi nova para muitas empresas e setores,
que tiveram que se adaptar rapidamente. Além
de contar com um monitoramento que fosse efi-
caz, os profissionais de RIG tiveram uma gran-
de cooperacao entre si. Um dos exemplos foi a
criacao de grupos de Whatsapp de cada estado
ou setor, onde a troca de informacoes foi rapi-
da e eficiente. Além disso, uma alta producao de
conteudo analitico surgiu nas midias sociais das
consultorias em RIG, assim como a producao de
séries de webinares que trazia os impactos da
pandemia em diversos setores.

Essa nova realidade, onde uma pessoa estaria a
uma tela de alcance, também facilitou na mar-
cacao de reunides com servidores publicos, o
que proporcionou ricos debates sobre todas as
tematicas ocorridas durante a pandemia. Ape-
sar disso, as redes de contatos se mostraram

Di Blasi, Parenteg Associados

bastante importantes, dado que para conseguir
essas reunioes era necessario ja ter algum con-
tato prévio com tais pessoas ou pessoas que
pudessem intermediar tal solicitacdo. Com essa
nova forma de comunicacao e vinculacao de in-
formacdes, o numero de pessoas que teriam
acesso a esses dados cresceu significativa-
mente e a distancia ja nao era mais um empeci-
lho. Essa é uma tendéncia que ja vinha ganhan-
do forca antes da pandemia, mas que teve sua
consolidacao no ultimo ano.

Por fim, fica claro que o papel dos profissionais
de RIG junto aos segmentos econdmicos, em-
presas e instituicbes se mostra mais uma vez
importante, justamente em um periodo com-
plexo, pela pandemia do coronavirus, e que ne-
cessitou de uma rapida atuacao no atendimen-
to nao apenas dos interesses de seus clientes,
mas também pela procura de informacoes e
mudancas que pudessem impactar a vida da
sociedade em geral. Fica como aprendizado,
nao apenas para os profissionais de RIG, mas
de toda a sociedade, a grande transformacao no
jeito de fazer comunicacao e como se darao as
relacdes sociais daqui para frente, diante de um
cenario ainda incerto e desconhecido, mas sem
davidas tecnologico.
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O tramite prioritario para produtos e processos relacionados a

doencas tropicais

Autora:
Caroline S. Moraes

Especialista de Patentes do
escritorio Di Blasi, Parente &
Associados

oencas tropicais negligenciadas (DTNs) sao

doencas causadas por micro-organismos

patogénicos que acometem populacoes
pobres residentes em regides tropicais e subtro-
picais, frequentemente associadas tanto com a
falta de infraestrutura e condicao sanitaria quan-
to com uma nutricao deficiente'?2.

Autora:
Ludmila Kawakami

Especialista de Patentes do
escritorio Di Blasi, Parente &
Associados

Além de grandes impactos na saude, tal como,
altos indices de mortalidade e morbidades, as
DTNs também sao responsaveis por grandes im-
pactos econdmicos e sociais.

No Brasil, o perfil de notificacao das DTNs va-
ria em funcao da regiao geografica, conforme é
mostrado na Figura 1.
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Figura 1. Distribuicao dos casos confirmados de: doenca de Chagas (A), leishmaniose tegumentar (B), chikungunyia (C) e esquis-
tossomose (D) no Brasil entre os anos de 2007 - 2019 (A e B), 2017 - 2019 (C) e 2007 - 2017 (D) . Dados do SINANZ.

"Weng H, Chen H, Wang M. Innovation in neglected tropical disease drug discovery and development. Infectious Diseases of Poverty, 2018; 7: 67. *

Organizacao Mundial de Saude, disponivel em: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/neglected-tropical-diseases, acesso em: 30/11/2020. 3
SINAN, disponivel em: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=29878153, acesso em 01/03/2021.
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Conforme pode ser observado na Figura 1,
a maioria dos casos de doenca de Chagas
(94,4%) e leishmaniose tegumentar (43,4%) foi
notificada na regiao Norte (Figuras 1A e 1B, res-
pectivamente) nos anos de 2007 a 2019. Em
contrapartida, aproximadamente 46,2% dos ca-
sos de chikungunya foram notificados na regiao
Nordeste (Figura 1C) nos anos de 2017 a 2019.
Em relacao a incidéncia de esquistossomose, é
possivel observar que cerca 66,6% casos foram
notificados na regiao Sudeste (Figura 1D) nos
anos de 2007 a 2017.

Segundo a Organizacao Mundial de Salde
(OMS), o controle das DTNs deve ser baseado
em cinco principais métodos de intervencao,
dentre eles, a quimioterapia preventiva, ecologia
e gestao de vetores®. A quimioterapia preventiva
€ definida como o tratamento de individuos in-
fectados com medicamentos visando reduzir a
morbidade e transmissao da doenca. Entretan-
to, infelizmente, em alguns casos de DTNs, o tra-
tamento consiste na administracao de medica-
mentos de alto custo e toxicidade, o que, muitas
vezes, torna-se um fator limitante para a conti-
nuidade desse tratamento nos pacientes. Além
disso, o desenvolvimento de resisténcia dos pa-
rasitos a alguns medicamentos também pode di-
ficultar o tratamento de algumas DTNs.
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Uma vez que muitas DTNs sao transmitidas por
vetores, tais como, moluscos e insetos, o con-
trole desses organismos transmissores vem
sendo adotado como uma estratégia fundamen-
tal na contencao da transmissao de algumas
dessas doencas. Uma das estratégias adotadas
atualmente para controlar vetores de doencas
é a utilizacao de agentes quimicos, tais como,
pesticidas que, quando aplicados de forma dis-
seminada, pode ocasionar o desenvolvimento
de resisténcias dos vetores. Um exemplo bem
estudado no Brasil é a resisténcia de Aedes ae-
gypti - mosquito transmissor de algumas arbovi-
roses, tais como, virus da dengue, chikungunyia,
zika - a inseticidas (organofosforado e piretroi-
de), a qual ja foi descrita em mosquitos coleta-
dos nas diferentes regioes brasileiras®.

Diante desse contexto, existe a necessidade
constante de promover o desenvolvimento de
novas tecnologias efetivas nao so para o tra-
tamento e controle de vetores, como também
para o diagndstico e método profilaticos volta-
dos para as DTNs.

Os produtos e/ou processos gerados a partir
dessas novas tecnologias desenvolvidas podem
ser passiveis de protecao por patentes, seguin-
do os requisitos da Lei da Propriedade Industrial

“Organizacao Mundial de Salde. Integrating neglected tropical diseases into global health and development: fourth WHO report on neglected tro-

pical diseases.

Capela R, Moreira R, Lopes F. An Overview of Drug Resistance in Protozoal Diseases. International Journal of Molecular Science, 2019;20(22):5748.

Valle D, Bellinato DF, Fernandes P, Viana-Medeiros F. Resistance to temephos and deltamethrin in Aedes aegypti from Brazil between 195 and

2017. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 2019; 114: e180544.
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(LPI - Lei 9.279/967). De uma forma geral, as pa-
tentes asseguram o direito do titular de impedir
terceiros de utilizar, produzir, vender ou importar,
sem o seu consentimento, produtos objeto de pa-
tentes, bem como produto ou processo obtido a
partir de processos patenteados. Assim, a partir
de uma patente seria possivel garantir tempora-
riamente o direito a exploracao exclusiva de tais
produtos e/ou processos e também uma forma
de recuperar os investimentos demandados para
o desenvolvimento dessas nova tecnologias, que
geralmente sao muito custosos.

No Brasil, embora em imediata reducao a par-
tir de 2020, o processo de analise e concessao
de uma patente é demasiadamente longo, che-
gando a uma média de 11,8 anos nos Ultimos 10
anos para obter uma decisao para patentes da
area farmacéutica?, enquanto o direito concedi-
do pela patente é de 20 anos. Tal demora pode
gerar descontentamento e inseguranca juridica

’BRASIL. Lei n°® 9.279/96, de 14 de maio de 1996.

"‘.
‘ ‘

para os inventores e patrocinadores envolvidos
nas pesquisas. Dessa forma, visando acelerar o
exame de pedidos de patentes, o Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial (INPI) - 6rgao res-
ponsavel pela concessao de patentes no Brasil
- vem criando acoes e estratégias para acelerar
essa tramitacao dos pedidos de patentes.

Umas das medidas instituidas pelo INPI é a prio-
rizacao do exame de tecnologias para tratamento
de salde que teve inicio em 2013° e foi alterada
ao longo dos anos com a inclusao de novas doen-
cas elegiveis ao procedimento. Em 2019, foi insti-
tuido o Tramite Prioritario, atualizado pela Portaria
INPI/PR n® 247/2020", o qual visa a priorizacao
do exame dos pedidos de patentes relacionados
a diversas modalidades, dentre elas, a de tecno-
logias para tratamento de salde. Nessa modali-
dade, terao prioridade na tramitacao os pedidos
de patentes direcionados a produtos e processos
farmacéuticos e a equipamentos e/ou materiais
de uso em saude para o diagnostico, profilaxia e

®INPI. Tramite administrativo de pedidos de patente da area farmacéutica. Relatorio Gerencial, 16 de junho de 2020.

°INPI. Resolucdo PR n° 80 de 19 de marco de 2013.

9INPI. Portaria INPI/PR n° 247, de 22 de junho de 2020.
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tratamento de DTNs, bem como, da Sindrome da
Imunodeficiéncia Adquirida (AIDS), cancer ou do-
encas raras, desde que o pedido para o tramite
prioritario tenha sido efetuado’.

Dentre as doencas listadas como DTNs estao:
doenca de Chagas, dengue/dengue hemorragi-
ca, chikungunyia, zika, esquistossomose, han-
seniase, leishmanioses, malaria, tuberculose, ul-
cera de Buruli, neurocisticercose, equinococose,
bouba, fascioliase, paragonimiase, filariase, raiva,
helmintiases e manifestacoes decorrentes de in-
toxicacoes ou envenenamentos devido a animais
venenosos ou peconhentos.

De uma forma geral, apesar dessa iniciativa, es-
tudos indicam que o volume de pedidos de tra-
mite prioritario ainda é baixo''. A partir de uma
breve analise dos pedidos de patentes deposita-
dos no INPI entre 2013 e 2018, para tecnologias
relacionadas a leishmaniose, foram encontrados
124 pedidos de patentes, dos quais 99 se refe-
rem a pedidos de patentes de invencao deposita-
dos inicialmente no Brasil (BR) e via Convencao
da Uniao de Paris (CUP) , 20 se referem a pedi-
dos de patentes depositados via Tratado de Co-
operacao em matéria de Patentes (PCT) e 5 pe-
didos se referem a certificados de adicao. Dentre
os pedidos de patentes de invencao, um total de
4 pedidos foram arquivados antes do requeri-
mento de exame.

Dentre os pedidos de patentes nao arquivados
antes do pedido de exame, foram identificadas 5
solicitacdes de exame prioritario de tecnologias
para o tratamento da salde, particularmente re-
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lacionada a doencas negligenciadas. No entan-
to, somente 3 solicitacdes de exames prioritarios
chegaram até a decisao final , visto que em um
deles, o pedido de patente foi arquivado por nao
ter sido requerido o exame e no outro o pedido
de tramite prioritario foi negado.

A partir das 3 solicitacoes de exame prioritarios
examinadas foi possivel verificar que em ambos
0s processos, a matéria pleiteada esta voltada
para o tratamento/prevencao da leishmaniose e
tiveram suas patentes concedidas. O tempo mé-
dio de tramitacao para esses pedidos de paten-
tes foi de aproximadamente 387 dias (dias con-
tados entre a solicitacdo do tramite prioritario e a
publicacao do deferimento do pedido).

Apesar de preliminar, a amostragem estudada
reforca a teoria do baixo nimero de pedidos de
tramite prioritario. No entanto, é possivel obser-
var uma reducao expressiva do tempo levado
para a publicacao de uma decisao.

De uma forma geral, o pedido de tramite prioritario
pode ser uma op¢ao valida para acelerar o exame
dos pedidos de patentes voltados as DTNs, contri-
buindo, assim, para alavancar o avanco tecnologi-
co necessario frente ao triste cenario que as DTNs
ocupam no territorio nacional. Contudo, ainda sao
necessarios esforcos para disseminacao da ele-
gibilidade as diferentes modalidades de Tramite
Prioritario e dos resultados positivos observados
para as diferentes modalidades, de forma a alcan-
carmos uma adesao cada vez maior ao tramite e
para que os inventores possam se beneficiar das
medidas oferecidas pelo INPI.

""Feres MVC, Silva LA, Cuco PHO, Silva AR. A contradicédo entre a regulamentacao existente e a complexidade dos fatos reais no caso das drogas

para doencas negligenciadas. Revista Brasileira de Politicas Plblicas, 2016; v. 6: 193 - 208.
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O Direito do Autor de retirar sua obra de circulacdo em casos de
escandalos revelados posteriormente.

Autora:
Beatriz Dornelas

Advogada do escritorio Di Blasi,
Parente & Associados

resenciamos recentemente alguns casos

de escandalos, que vieram a tona na mi-

dia, envolvendo pessoas publicas e in-
fluentes na sociedade brasileira. Essas pessoas
atraem holofotes e atencao de inUmeros autores
e diretores do mercado cinematografico, que bus-
cam historias sui generis para serem enredo de
obras biograficas literarias e audiovisuais. Contu-
do, posteriormente, muitas dessas histérias aca-
bam tendo deslindes surpreendentes e se reve-
lam absolutamente discrepantes com relacao as
versoes contadas, a época, sob o prisma de seus
protagonistas, gerando um impacto na opiniao
publica por serem socialmente reprovaveis. Pode-
mos citar como exemplo o famoso caso do mé-
dium Joao de Deus, que foi retratado em diversos
filmes e biografias e cuja historia de vida teve re-
viravoltas e revelacdes chocantes recentemente.

Em casos como esse, poderiam os diretores de
obras audiovisuais, que tiveram como enredo his-
torias com revelacoes de vida abruptas e chocan-
tes, exigir a retirada de circulacao de suas obras
por entenderem que isso poderia afetar sua re-
putacao ou por se sentirem enganados e traidos
apos a revelacao posterior da verdade?

Cumpre destacar que os Direitos Morais de Autor
estao intrinsecamente ligados a sua pessoalida-
de e estao definidos no art. 24 da Lei 9.610/98 -

Lei de Direitos Autorais. Dentre eles, destaca-se o
direito de retirar de circulacao a obra ou de sus-
pender qualquer forma de utilizacao ja autoriza-
da, quando a circulacao ou utilizacao implicarem
afronta a sua reputacao e imagem, como previsto
no inciso VI do referido artigo.

No caso de obras audiovisuais, a LDA dispoe que
sao coautores: o autor do assunto ou do argu-
mento literario, musical ou litero-musical e o di-
retor, contudo, cabe somente ao diretor o exerci-
cio dos direitos morais de autor, dentre os quais
inclui-se o direito de retirada de circulacao e/ou
suspensao de utilizacao ja autorizada.

Ou seja, caso a circulacao de determinada obra
audiovisual acarrete possivel afronta a reputacao
e imagem de seu diretor, ele, e somente ele, te-
ria legitimidade para requerer a sua retirada de
circulacdo. Todavia, caso entenda-se que isso
nao seja possivel por questoes contratuais e/ou
quaisquer implicacdes, como a previsao de multa
por descumprimento de contrato, ha a possibili-
dade de modificacao da obra, antes ou depois de
utilizada, conforme disposto no inciso V do art.
24 da Lei de Direitos Autorais.

Além disso, ressalta-se a peculiar situacao das
obras realizadas em regime de coautoria. Pode-
ria um dos coautores, sem a autorizacao dos de-
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mais, retirar de circulacao obra que considere po-
der macular sua reputacao, honra e imagem?

Nesse sentido, de acordo com a interpretacao do
art.32, caput e § 1°, da LDA, havendo divergéncia
(em caso de obra indivisivel criada em regime de
coautoria), os coautores decidirao por maioria.
Nesse caso, ocorreria uma comunhao de direitos
que corresponderia ao disposto em um condo-
minio comum, ou seja, cada autor teria direito a
uma parte ideal no conjunto.’

Ainda, insta ressaltar que nos casos de obras au-
diovisuais do género documentario, por exemplo,
a decisao de nao publicacao/divulgacao pode
encontrar obice na questao do interesse publico
de acesso a informacao pela sociedade. Haveria,
nesse caso, um claro confronto de direitos, a ver:
o direito moral de autor do diretor e seus direitos
personalissimos de reputacdao e imagem versus
liberdade de expressao e o interesse da socieda-
de no acesso a informacao consubstanciada no
contetdo do documentario.

Um caso famoso envolvendo o direito de retira-
da de circulacao de obra audiovisual, motivado
por outras circunstancias, diz respeito a apresen-
tadora Xuxa Meneghel que, no inicio de sua car-
reira, participou do longa metragem “Amor, Estra-
nho Amor”, dirigido pelo cineasta Walter Khouri.
Nesse caso, a obra realizada no passado foi con-
siderada por ela, posteriormente, como nao con-
dizente com o seu publico atual (majoritariamen-
te infantil), razao pela qual Xuxa demonstrou o
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seu arrependimento e desejo de que o mesmo
nao fosse mais exibido/veiculado pois estaria
gerando enormes prejuizos para sua carreira em
decorréncia de comentarios maldosos realizados
pelo publico. Nesse caso, ela conseguiu bloquear
a exibicao da obra audiovisual, que saiu de circu-
lacdo no ano de 1992, através de uma acao judi-
cial e posterior acordo, prevendo uma remunera-
¢ao em contrapartida. No ano de 2018, o acordo
foi extinto por iniciativa da propria Xuxa e, a partir
dai, o filme ja estava livre para ser novamente vei-
culado e comercializado no mercado.

Retomando a discussao sobre o direito do autor
de retirada de circulacao de uma obra, em ca-
sos polémicos, como esse do médium Joao de
Deus, em que os seus autores/diretores, quan-
do da criacao de suas obras, nao tinham conhe-
cimento da realidade e trabalharam com os fa-
tos que apuraram a época. Joao de Deus era um
médium extremamente respeitado e venerado,
responsavel pela criacao de um enorme templo
na cidade de Abadiania, no interior do estado de
Goias. Sua histdria virou um filme lancado em
2017: “Joao de Deus - O Siléncio é uma Prece”,
que mostrou o dia a dia das atividades do mé-
dium no local e sua relacao com os seus Vvisi-
tantes. Atualmente, ap6s chocantes e inUmeras
revelacoes de mulheres que acusam o médium
de abuso sexual, foi lancado um novo documen-
tario: “Em nome de Deus”, que revela a outra fa-
ceta de sua historia, que conta com argumento
e criacao de Pedro Bial.

'BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 5. ed. revista, ampliada e atualizada em conformidade com a Lein’ 9.610, de 19 fev. 1998. Rio de Janei-

ro: Forense Universitaria, 2013.p.60
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Portanto, destaca-se que, em casos semelhantes
de reviravoltas sociais, seus autores, roteiristas
e diretores nunca imaginariam que as historias,
objeto de inspiracao de suas criacdes artisticas,
fossem ter um desdobramento tao adventicio e
que poderiam, eventualmente, ensejar o desejo
de retirada de circulacao ou modificacao de suas
obras, por entenderem que isso poderia afetar
sua reputacao ou imagem.

Por fim, reconhece-se que o diretor de obra au-
diovisual possui o direito de requerer a retirada
de circulacao/ suspensao de divulgacao de sua
obra quando entender que a perpetuacao e con-
tinuidade desse fato possa acarretar danos irre-
versiveis a sua reputacao e imagem. Contudo,
esse fato pode, muitas vezes, encontrar obstacu-
los, caso entenda-se que deva prevalecer o inte-
resse da sociedade no acesso a informacao. Em
casos nos quais haja uma clara colisao de valo-

res, fia-se que haja uma ponderacao entre eles,

casuisticamente, de modo que a restricao aos
bens juridicos envolvidos na referida situacao
seja a menos danosa possivel.

Outra opcao viavel nesses casos, seria o reque-
rimento, por parte dos titulares dessas obras, de
exclusao de seus nomes das futuras edicoes/
copias das obras, ou até mesmo a inclusao de
uma ressalva pela qual seria indicado que a obra
foi baseada em fatos conhecidos e notorios na
época de sua criacao, nao tendo, portanto, como
seus autores terem tido conhecimento de eventu-
ais desdobramentos posteriores do caso.

Propriedade no assunto
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O potencial da

Autora:
Sofia Soares Gac

Estagiaria da equipe de Marcas
do escritorio Di Blasi, Parente &
Associados

om o advento do primeiro Manual de In-

dicacoes Geograficas, publicado pelo Ins-

tituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) em fevereiro de 2021, a atencao do publico
voltou-se para esse tao importante sinal. Tal visi-
bilidade nao podia ter vindo em melhor hora, uma
vez que as Indicacoes Geograficas estao em fran-
co crescimento no Brasil. Apenas no periodo de
janeiro até agosto de 2020, foram recebidos 10
pedidos de registro para Indicacées Geograficas,
numero préximo ao total de depésitos realizados
em 2019. A importancia é tamanha que, segundo
o INPI, atualmente o Brasil conta com 76 registros
de Indicacbes Geograficas presentes em 19 esta-
dos, dos quais 15 sao de Denominacao de Origem
(DO) e 61 sao de Indicacao de Procedéncia (IP).

Dessa forma, o referido Manual tem a potenciali-
dade de oferecer ao publico maior acessibilidade
e uniformidade dos conceitos e praticas por meio
da consolidacao das diretrizes e procedimentos
de exame de Indicacdes Geograficas e do forne-
cimento de instrucoes para a formulacao de pedi-
dos de registro e o seu acompanhamento.

Assim, com o intuito de contribuir para o fomen-
to do acesso a informacoes envolvendo Indica-
coes Geograficas, abordaremos, de forma sucin-
ta e simplificada, os conceitos e procedimentos
que a permeiam.

Di Blasi, Parenteg Associados

indicacao geografica no territério brasileiro

Autora:
Izadora Pereira

Advogada do escritdrio Di Blasi,
Parente & Associados

O QUE E UMA INDICACAO GEOGRAFICA?

0 conceito de Indicacao Geografica foi construi-
do ao longo da histéria, e a ideia de sua protecao
legal surgiu ao se constatar que alguns produ-
tos oriundos de determinadas areas geograficas
apresentavam caracteristicas especificas, re-
lacionadas a sua origem. Com isso, determina-
dos produtos passaram a ser identificados com
0 nome geografico de suas regides originarias.

A crescente demanda e o maior preco desses
produtos no mercado desencadearam falsifica-
coes, nas quais os nomes dessas regides pas-
saram a ser utilizados em produtos que nao
carregavam a reputacao e as caracteristicas vin-
culadas a determinada area geografica.

Logo, as Indicacdes Geograficas se desenvolve-
ram de forma organica e como meio de comba-
te a contrafacdo, concorréncia desleal e fraude.
Um dos exemplos emblematicos mais antigos de
que se tem registro é o da Indicacdo Geografica
“Porto”, instituida por Marqués de Pombal, para
coibir a sua utilizacao indevida pelos ingleses.

A Organizacao Mundial da Propriedade Intelectu-
al (OMPI) em conjunto com o INPI, define as indi-
cacoes geograficas, como sinais distintivos do co-
mércio, que identificam produtos ou servicos, em
razao de sua origem geografica . Elas incorporam
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atributos como reputacao e fatores naturais e hu-
manos, proporcionando produtos ou servicos com
caracteristicas proprias, que traduzem a identida-
de e a cultura de um espaco geografico .

PREVISAO LEGAL E MODALIDADES

O tema apareceu pela primeira vez na legislacao
brasileira em 1996, na Lei N° 9.279, conhecida
como a Lei de Propriedade Intelectual (LPI), em
seu titulo IV, contendo 7 artigos. Com o adven-
to do primeiro Manual de Indicacdo Geografica, a
tematica ganhou maior detalhamento, principal-
mente quanto as modalidades desse sinal, tema
que tende a gerar duvidas no publico.

Destacadas em seu capitulo 2°, mais especifi-
camente, nos subcapitulos 2.1, 2.2 e 2.3, estao
as referidas modalidades mencionadas, as quais
aclararemos brevemente.

No Brasil, as Indicacoes Geograficas podem ser
registradas como Indicacao de Procedéncia (IP)
ou Denominacao de Origem (DO). Quanto a pri-
meira modalidade, ela estabelece o local, o terri-
torio no qual determinado produto foi elaborado

ou determinado servico é prestado, tendo como
diferencial o modo de producao e o aspecto cul-
tural que os fazem reconhecidos como de quali-
dade diferenciada em relacao aos demais, poden-
do gerar um valor de venda maior.

Com isso, a Indicacao de Procedéncia significa
mais do que simplesmente uma indicacao de que
o produto ou servico se originou de uma determi-
nada localidade, na medida em que incorpora o
elemento humano (método de producéo, cultura)
como elemento essencial. E necessario que tal
localidade tenha se tornado conhecida devido a
determinada caracteristica produtiva e/ou cultu-
ral, ou seja, é preciso que a regiao tenha algum
historico com relacao a producao de determina-
do produto ou servico.

Como ja mencionado, neste momento constam
no INPI sessenta e um registros de Indicacao de
Procedéncia, todos nacionais. Sendo os princi-
pais do Estado de Minas Gerais, que aparece com
nove registros, em seguida os do Rio Grande do
Sul com sete, e os do estado do Espirito Santo
com cinco indicacoes.




Ja a Denominacdo de Origem esta relacionada
com os componentes fisico-quimicos encontra-
dos nos produtos e que, devido as condicoes ge-
ograficas, como solo e clima, ndao poderao ser
encontrados em outras regioes. Em outras pala-
vras, a Denominacao de Origem indica que o pro-
duto somente pode ser encontrado em determi-
nada regiao, o que acaba por lhe conferir uma
caracteristica personalissima.

De acordo com os dados contidos no site do
INPI, em fevereiro de 2021 existiam quinze regis-
tros de Denominacao de Origem .

BENEFiCIOS DO RECONHECIMENTO DE UMA IN-
DICAGAO GEOGRAFICA

Diante do exposto, observa-se que o registro de
uma Indicacdo Geografica surge como uma im-
portante estratégia para estimular ou fortalecer
o desenvolvimento regional, diante da agrega-
cao de valor aos produtos e servicos, aumento
de sua producao e oferta, expansao de mercados
e estimulo a atividades complementares.

Com isso, o potencial de crescimento economi-
co que uma Indicacdo Geografica promove na re-
gido é inegavel, visto que estimula investimentos
na propria zona de producao, atraindo novas me-
lhorias tecnolodgicas e possibilitando desenvol-
ver atividades paralelas a producado reconhecida,
como por exemplo, o turismo.

Diante dos multiplos exemplos, podemos citar
a Indicacao Geografica “Canastra”, identificando
0 queijo produzido na Serra da Canastra, em Mi-
nas Gerais. Segundo a 5% edicao do livro de IG,
publicado pelo INPI, a producao desse queijo é
de expressiva importancia para a regiao, tanto
economicamente, uma vez que constitui a Unica
fonte de renda para varios agricultores, quanto
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culturalmente, ja que o reconhecimento do quei-
jo artesanal Canastra é aquele de uma cultura
passada de geracao a geracao .

As vantagens do reconhecimento de uma Indi-
cacdo Geografica nao se restringem ao setor
econdémico. Os lacos entre membros da propria
comunidade beneficiada tendem a se fortalecer,
ja que os atores responsaveis pelo desenvolvi-
mento sdo os proprios habitantes, valendo des-
tacar que s6 podem ser titulares de registros de
indicacoes geograficas as associacoes de pro-
dutores/ prestadores de servico devidamente
organizadas e regulamentadas.

O associativismo € a regra para o exercicio do
direito ao uso exclusivo do nome geografico na
sua atividade econdmica, afastando a sua explo-
racao individual, salvo inexistam outros produto-
res ou prestadores de servicos que possam se
valer do nome geografico, podendo este Unico
apresentar o pedido pessoalmente, prescindindo
de se fazer representar .

Ademais, esse sinal serve de apoio para a preser-
vacao do patrimonio material e imaterial, permitin-
do que as regides promovam produtos e servicos
através da autenticidade da producao ou peculia-
ridades ligadas a sua historia, cultura ou tradicao.

Portanto, os beneficios que uma Indicacao Ge-
ografica pode proporcionar sao variados, permi-
tindo que as regides promovam seus produtos
de forma a criar valor local, beneficiando a co-
munidade e tornando-se ferramenta de desenvol-
vimento. Seu papel é ainda mais importante em
areas onde ha baixos volumes de producao e es-
cala, geralmente em funcao da tradicionalidade
da producao. Nesse caso, busca-se agregar va-
lor a essa tipicidade.
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A Discussao a Respeito da Inconstitucionalidade do Paragrafo

Unico do Artigo 40 da LPI

Autor:
Gabriel Di Blasi

Socio do escritorio Di Blasi, Parente
& Associados

Lei de Propriedade Industrial (Lei n°

9.279/96), estabelece em seu artigo 40, pa-

ragrafo Unico que a vigéncia de uma patente
nao sera menor do que dez e sete anos, para paten-
tes de invencao e modelo de utilidade, respectiva-
mente “a contar da data de concessao, ressalvada
a hipotese de o INPI estar impedido de proceder ao
exame de mérito do pedido, por pendéncia judicial
comprovada ou por motivo de forca maior”.

A discussao sobre esse tema vem crescendo des-
de o aumento consideravel dos pedidos de pa-
tentes, que ficaram em compasso de espera para
serem examinados no INPI, o que fez com que o re-
ferido paragrafo Unico deixasse de ser interpretado
como excecao para ser considerado uma regra de
aplicacao geral nas concecdes das respectivas pa-
tentes. Esse acimulo de pedidos de patentes a se-
rem examinados denomina-se backlog.

Desde 2016 esse artigo vem sendo debatido no
Supremo Tribunal Federal, em decorréncia do
ajuizamento da Acao Direta de Inconstituciona-
lidade n° 5.529 pela Procuradoria Geral de Repu-
blica, que alega, em suma, que o referido para-
grafo fere o artigo 5° da CRFB/88, caput, e seus
incisos XXIX, XXXII, LXXVIII, além dos artigos
170, IV, e V e art. 37, caput e § 6°, todos também
da Constituicao Federal.

Os argumentos trazidos pela Procuradoria sao
de: (i) obrigacao de temporariedade da protecao
patentaria, ao afirmar que a expressao privilé-
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Autora:
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Advogada do escritorio Di Blasi,
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gio temporario disposto no dispositivo constitu-
cional se refere a um prazo certo e predetermi-
nado, o que seria impossibilitado pelo disposto
no paragrafo Unico, uma vez que nao ha como
se saber a data da concessao da patente, e por-
tanto, se a extensdo sera necessaria ou nao, e,
em caso positivo, de quanto tempo seria; (ii) de-
fesa do consumidor, que seria frontalmente feri-
do devido ao backlog de patentes; (iii) auséncia
de liberdade de concorréncia, por uma suposta
inibicao as atividades de pesquisa e desenvolvi-
mento; (iv) afronta aos principios da isonomia e
seguranca juridica, ja que o paragrafo Unico do
artigo 40 forneceria prazos distintos de vigéncia
das patentes, aplicados de acordo com o tempo
de duracao do exame do pedido de patente; (v)
responsabilidade objetiva do Estado, principio da
eficiéncia da atuacao administrativa e da dura-
cao razoavel do processo.

Ainda, em peticao apresentada em fevereiro de
2021, a PGR requereu tutela provisoria de urgén-
cia, visando suspender imediatamente os efeitos
do artigo em comento, alegando que, em razao
da pandemia do novo coronavirus, se faria urgen-
te esta suspensao, com intuito de facilitar a pro-
ducao de genéricos de medicamentos que ja te-
riam a sua patente expirada no Brasil, mas nao o
foram em razao da extensao concedida pelo pa-
ragrafo Unico do artigo 40.
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No entanto, em que pese a argumentacao trazida
pela PGR, bem como sua recente peticao requeren-
do a liminar na ADI, ndo ha que se falar em qual-
quer inconstitucionalidade. Inicialmente, antes de
se adentrar no mérito, importa ressaltar a necessa-
ria diferenciacao entre o que seria considerado in-
constitucional e o que seria considerado desvanta-
joso ou prejudicial sob o ponto de vista pratico.

0 que se debate aqui € uma norma, um dispositivo
juridico adequado, que foi devidamente pesquisa-
do, elaborado, debatido pela sociedade e legisla-
dores e promulgado pelo governo federal de modo
a salvaguardar os direitos dos titulares de paten-
tes diante de uma demora excessiva nos procedi-
mentos do operador de patentes, ou seja, o INPI.
Nao se pode colocar a culpa nos respectivos ti-
tulares por conta de um dispositivo que foi cria-
do para ser considerado excecao, mas por conta
de tomadas de decisoes erroneas na conducao da
gestao deste operador, desde a promulgacao da
LPI em 1996, acabou se tornando regra geral.

O Brasil possui tradicao na area de Proprieda-
de Intelectual, especialmente pelo fato de ter
se tornado um dos 13 primeiros paises signata-
rios da Convencao de Paris. Ainda, vale regres-
sar a um passado ndo tao longinquo para enten-
der esse contexto. O legislador brasileiro ja tinha
optado por inserir um dispositivo de compensa-
cao de prazo na historia da legislacao de paten-
tes. O Codigo da Propriedade Industrial de 1967
(Decreto-Lei 254), em seu artigo 25, ja estabe-
lecia uma compensacao de prazo, caso a paten-
te a ser concedida ocorresse apds o quinto ano
da data de deposito. Ja o Codigo de Proprieda-
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de Industrial de 1971 (Lei 5.772/1971) suprimiu
a disposicao mencionada, bem como restringiu
a protecao por patente, principalmente nao reco-
nhecendo tal protecédo para os setores farmacéu-
tico, produtos quimicos e alimenticios.

A época, em face de um ambiente hostil, que nao
se reconhecia protecao patentaria para os referi-
dos setores produtivos e tecnoldgicos, em rela-
cao a exclusao do paragrafo Unico do artigo 40
da Lei, poderia fazer sentido, uma vez que, dian-
te da consequente diminuicao do nimero de de-
positos de patentes, a velocidade do exame dos
pedidos ja existentes deveria aumentar. Entretan-
to, o que se verificou, na realidade, foi auséncia
de pesquisas por empresas € nacionais e o re-
ceio dos internacionais em lancar qualquer pro-
duto em um territério que nao resguardaria os di-
reitos de propriedade intelectual das empresas,
especialmente dos laboratorios farmacéuticos
multinacionais, impossibilitando a proibicao das
coOpias nao autorizadas.

Restou claro, portanto, a necessidade de uma im-
plementacao de uma nova politica industrial e de
comercio exterior, o que ocorreu no inicio da déca-
da de 90. Dentre as modificacées advindas, uma
das tarefas mais importantes foi a criacao de um
ambiente favoravel aos investimentos, com o es-
tabelecimento de regras claras e estaveis para o
exercicio da atividade econémica e o funciona-
mento do mercado. Nesse momento, além de o
Brasil ter assinado o Acordo sobre Aspectos dos
Direitos da Propriedade Intelectual relacionados
ao Comércio - ADPIC?, houve um movimento ex-
pressivo no Congresso Nacional para restabelecer

'Art. 25. O privilégio de patente de invencao, de desenho ou de modelo industrial vigorara, desde que pagas as contribuices devidas regularmen-
te, pelo prazo de vinte anos contados da data do deposito do pedido de privilégio ou de quinze, contados da data da concessao, caso esta ocorra

apos cinco anos da data do depdsito do pedido.

2Aspectos dos Direitos da Propriedade Industrial Relacionados ao Comércio - ADPIC, ratificado pelo Decreto n. 1.355/94, ou, também conhecido
como Trade Related Aspects os Intelectual Property Rights - TRIPS, trata-se de um tratado internacional, estabelecendo padrées minimos a se-
rem observados por seus membros, com relacao a assuntos ligados a propriedade intelectual.
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no Brasil a protecao as invencoes farmacéuticas
e quimicas, momento em que foi proposto o Pro-
jeto de Lei n°® 824/19913, que, posteriormente, foi
transformada na Lei Ordinaria n°® 9.279/96, que vi-
gora até hoje como a legislacao pertinente a pro-
priedade industrial brasileira

Assim, o projeto da Lei n° 824/91 surgiu com o
objetivo de harmonizacao entre a legislacao bra-
sileira e os tratados internacionais em relacao as
matérias de propriedade intelectual. E, ainda, trou-
xe medidas que pudessem permitir um ambiente
mais “amigavel” para os titulares de ativos de pro-
priedade intelectual e, consequentemente, propor-
cionando mais estimulos econémicos. Por outro
lado, ainda no ambito das patentes, também foram
previstos os direitos de exclusividade que fossem
compativeis com o interesse publico, a funcao so-
cial e demais principios da livre concorréncia.

Ainda em relacao ao Projeto de Lei 824, houve
no terceiro substitutivo desse PL, uma nota do
Deputado Roberto Freire, sob a seguinte justifi-
cativa, em relacao ao § Unico do art 40: “Julga-
mos ser essa proposta extremamente justa, pois

como o prazo de vigéncia da patente comeca a
ser contado a partir do depdsito do pedido, ocor-
re que, havendo protelacées administrativas in-
justificaveis, que levam anos para serem decidi-
das a patente vigora apenas por poucos anos.”

Notem que naquela época ja se tinha consciéncia e
preocupacao que se nao houvesse uma reestrutura-
¢ao no INPI, pelo menos, para atender a demanda de
pedidos de patentes em setores tecnologicos, que
nao eram beneficiados pelo Codigo da Propriedade
Industrial (Lei n® 5.772/1971), haveria sim um atraso
na concessao das respectivas patentes.

Finalmente, em 1996 foi promulgada a LPI n°
9.279/96 que inseriu a protecao de patentes
agroquimicas e farmacéuticas - colocando o
Brasil num nivel de paises, que possuem uma le-
gislacao de propriedade intelectual compativel
com os avangos tecnologicos. Ainda, o § Unico
do artigo 40, traria um ambiente de seguranca ju-
ridica aos titulares de patentes com efeitos de
estimulo a inovacdo. Importante ressaltar que
com a promulgacao da Lei 9.279 tinhamos um
ambiente muito favoravel para o desenvolvimen-

3Disponivel em < https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=183001> Acesso em 03 de marco de 2021.
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to e capacitacao tecnologica, decorrentes de in-
vestimentos nacionais e estrangeiros. Esse mar-
co legal proporcionou a seguranca juridica tao
aguardada pelos investidores.

Ainda, vale frisar que o Brasil seguiu em bus-
ca de atualizacdes legislativas no que concer-
ne a propriedade intelectual, e algumas medidas
constitucionais e infraconstitucionais que visam
estimular a inovacao foram tomadas, como a
Emenda Constitucional n°® 85/2015, que acres-
centou o paragrafo Unico ao art. 219*do texto
constitucional. Tal dispositivo estabelece o dever
do Estado de incentivar e fortalecer a inovacao.
O Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inova-
cao (Lei n° 13.243/2016) prevé instrumentos de
apoio e promocao para a colaboragao entre uni-
versidades, institutos tecnoldgicos e empresas.

Por outro lado, o Governo acabou esquecendo de
fazer o trabalho de casa completo. Ou seja, ape-
sar de ter criado uma Lei de propriedade intelec-
tual Lei n® 9.279/96 - compativel com as demais
leis de propriedade intelectual de outros paises,
inclusive alinhadas com os tratados internacio-
nais, nao investiu e nao aparelhou o operador do
sistema de propriedade intelectual, que é o INPI.
O INPI foi sucateado ao longo das Ultimas déca-
das, ndo se dando a devida importancia a um Or-
gao que correspondesse ao avanco conferido a
LPI, que iria propiciar um aumento muito signifi-
cativo no nimero de depositos de patentes, prin-
cipalmente nas areas técnicas que nao possui-
am protecao na vigéncia do CPI.
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Ora, nao precisa de muita explicacao para enten-
der esse cenario. A ineficiéncia gerada pela fal-
ta de investimento estrutural no INPI gerou um
gargalo no numero de pedidos de patentes para
serem examinados. Por exemplo: (i) quadro re-
duzido de examinadores; (cerca de 332 técnicos
e 59 formais); (ii) falta de autonomia financeira
do INPI; (iii) falta de gestao e outros problemas
de infraestrutura do INPI; (iv) backlog; (v) interfe-
réncia da ANVISA no processamento de paten-
tes farmacéuticas e; (vi) falta de concursos para
novos examinadores (Ultimo ocorrido em 2014).

E claro e notorio que a LPI gerou um aumento da
demanda nos nimeros de depositos de pedidos
de patentes. Por outro lado, o operador do siste-
ma de protecao de patentes, pela sua ineficiéncia,
nao correspondeu a essa demanda, gerando o fa-
moso backlog. Assim, o § Unico do artigo 40 que
era para ser uma excecao, virou regra. Nesse sen-
tido, esse dispositivo como esta sendo discutido
na ADI é perfeitamente adequado ao contexto de
um ambiente que possui seguranca juridica, que
durante décadas proporcionou seguranca juridica
aos depositantes de pedidos de patentes, que nao
tinham outra escolha a nao ser aguardar a respec-
tiva concessao da patente, que durava anos para
ocorrer, dependendo do setor tecnologico. Esse
cenario provocado pelo desleixo em relacao a fal-
ta de investimentos no INPI e a sua ma gestao
que ocasionaram esse desfecho.

E mesmo diante de tal ineficiéncia, importante
ressaltar alguns dados relativos a aplicacao do

“Art. 219. O mercado interno integra o patrimonio nacional e sera incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socio-econdmico,

o bem-estar da populacao e a autonomia tecnoldgica do Pais, nos termos de lei federal.

Paragrafo Unico. O Estado estimulara a formacao e o fortalecimento da inovacao nas empresas, bem como nos demais entes, plblicos ou priva-

dos, a constituicao e a manutencao de parques e polos tecnoldgicos e de demais ambientes promotores da inovacao, a atuacao dos inventores

independentes e a criacdo, absorcao, difusao e transferéncia de tecnologia. (Incluido pela Emenda Constitucional n° 85, de 2015)
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paragrafo Unico do artigo 40, desde o inicio de vi-
géncia até os dias atuais: das patentes de inven-
cao que foram concedidas com base no paragra-
fo Unico, 95% tem a extensao de prazode 0 a 1
ano. A média de anos além do prazo normal é de
1,91. O nUmero de patentes concedidas com dez
ou mais anos de extensao é de somente 14 ca-
sos. Quanto aos modelos de utilidade, a média
de anos além do prazo normal é de 1,64, tendo
sido somente 26 o nUmero de MU’s concedidos
com 7 anos ou mais de extensao de prazo’.

Pode-se concluir que o impacto econémico de-
corrente do § Unico, nao é devido a uma possi-
vel inconstitucionalidade da norma, mas sim-
plesmente por questoes de politicas publicas.
Nao obstante, a ineficiéncia de gestoes passa-
das do INPI, nao posso deixar de ressaltar o tra-
balho herclleo que se iniciou na diretoria anterior
e vem tendo continuidade na atual diretoria para
a reducao do backlog.

Por outro lado, a confirmacao do pedido de in-
constitucionalidade do referido § acarretara per-
das consideraveis sobre esses titulares e depo-
sitantes de patentes, como quebra de contratos,
ambiente desfavoravel para investimento e prin-
cipalmente a falta da seguranca juridica, que foi
uma das principais causas para que houvesse
um ambiente favoravel para a inovacao na area
de medicamentos no Brasil. Senado, vejamos, no
caso de eventual declaracao de inconstituciona-
lidade, cerca de 22.583 patentes em vigor serao
afetadas, bem como, cerca de outros 24.000 pe-

didos de patentes que aguardam analise do INPI
ha mais de 10 anos®.

Ademais, nao so a extincao das patentes traria
consequéncias econdmicas aos seus detento-
res, como também possiveis acoes de infracoes
sofreriam grandes impactos, uma vez que estas
perderiam seu objeto, causando um cenario ain-
da mais inseguro juridicamente e enorme movi-
mentacao desnecessaria do assoberbado Poder
Judiciario. Sem contar que, ainda, restringira ain-
da mais os limites de atuacao da iniciativa pri-
vada no Estado Democratico de Direito, especial-
mente sob o ponto de vista concorrencial.

Portanto, esse dispositivo, que € uma excecao,
no atual contexto do INPI, tem como intuito evi-
tar que que os inventores recebessem suas car-
tas-patentes natimorta, devido a excessiva de-
mora do INPI. Vale frisar, que, neste caso, em que
pesem os principios de livre concorréncia, o dano
por conta da auséncia de celeridade administrati-
va ndo é so a sociedade, mas também ao inventor.

Dito isto, vale comentar que o prazo da duragao
de patentes foi fixado por legislacao especifica,
como bem determina a Constituicao da Republi-
ca, ao afirmar que o direito de patentes devera
ser assegurado por lei. Desta forma, nao cabe-
ria deixar ao sabor do judiciario o questionamen-
to ou alteracao de tal decisao do legislador. Isto
porque, nao existindo qualquer inconstituciona-
lidade na norma atacada, como o caso em tela,
em eventual necessidade de sua alteracao deve-

’Indicadores do paragrafo Unico do art. 40 da LPI - 23 de fevereiro de 2021. Disponivel em < https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/rela-
torios-gerenciais/Relatorioart40Fevereiro2021_DIRPA_03032021.pdf> Acesso em 03 de marco de 2021.

¢Conforme informacédes fornecidas na Peticao de Amicus Curiae da Associacao Brasileira de Lawtechs e Legaltechs na ADI n. 5529.
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-se respeitar a separacao dos poderes instituida
pelo artigo 2° da CRFB, cabendo apenas ao Po-
der Legislativo realizar a melhor escolha para tal,
e ndo o Judiciario.

Ainda quanto a argumentacao a favor da incons-
titucionalidade, o inciso XXIX do artigo 5° da
Constituicao destaca, apenas, a obrigatoriedade
da temporariedade do privilégio a respeito dos
inventos industriais. Ou seja, a Unica exigéncia &
que a patente deve ser temporaria, nao ha qual-
quer imposicao a respeito de prazo maximo ou
minimo para tanto. Nesse passo, a arguicao apre-
sentada na referida ADI nao procede.

Ademais, diferentemente do que alega a PGR, en-
tre o periodo do depdsito da patente e o de sua
concessao, nao ha qualquer direito adquirido. O
que se tem é uma mera expectativa de direito,
nao tendo o depositante qualquer meio legal para
impedir o uso indevido de sua invencao. O artigo
448 da LPI apenas possibilita o seu ressarcimen-
to no caso de concessao da patente.

E falacioso o argumento de que apenas indis-
trias estrangeiras se beneficiam do debatido arti-
go, uma vez que ganhariam extensao de prazo em
detrimento de indUstrias nacionais que poderiam
gerar mais competitividade. Como demonstrado
no parecer da AGU juntado aos autos da ADIN*,
entre os anos de 2008 e 2015, diversos titulares
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residentes foram beneficiados pela extensao con-
ferida pela referida norma, como: Petrobras, Uni-
versidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Uni-
versidade de Sao Paulo (USP), Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) e Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Sem duvidas, o enorme backlog do INPI nos Gl-
timos anos acabou por possibilitar que o artifi-
cio do paragrafo Unico do artigo 40 fosse utiliza-
do com mais frequéncia. Entretanto, nao se pode
dizer que a autarquia se utiliza do referido artigo
para justificar sua morosidade. Muito pelo con-
trario, como ja mencionado, o desleixo que vem
ocorrendo a décadas com o operador do sistema
que ocasionou esse resultado.

Por outro lado, a atual Diretoria de Patentes vem
trabalhando para diminuicao e futuro fim do re-
ferido backlog, com previsao de que o prazo de
concessao seja de 2 anos a partir do pedido de
exame. Desta forma, a extensao descrita no pa-
ragrafo Unico sera utilizada com a finalidade para
qual foi criada: excecao, e nao regra. Inclusive,
dados do INPI (junho/2020) demonstram a redu-
cao de incidéncia do paragrafo Unico do artigo
40 com relacado a patentes da area farmacéutica
de 82,03% em 2018, para 67,6% em 2019 e 51,2%
em 20207 totalizando o nUmero de 1.612 paten-

’XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacao, bem como protecao as criacdes industriais,

a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolé-

gico e econémico do Pais;

®Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenizacao pela exploracao indevida de seu objeto, inclusive em relagéo a explora-

cao ocorrida entre a data da publicacao do pedido e a da concessao da patente.

°Disponivel em < https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/relatorios-gerenciais-2/BacklogAreaFarmaceutica16062020.pdf> acesso em

25/07/2020.
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tes da area'® farmacéutica concedidas neste pe-
riodo Ja o percentual de patentes em geral, con-
cedidas com incidéncia do paragrafo Unico, que
era de 44,8% em 2019, passou para em 26,83%
em 2020, segundo dados atualizados em dezem-
bro de 2020.

Também vale ressaltar que, como visto, as pa-
tentes relacionadas a indUstria farmacéutica sao
apenas uma parcela de um sistema muito mais
amplo e complexo, que envolve diversas outros
setores de atuacao, como tecnologia e inovacao,
telecomunicacoes, computacao e eletronica, me-
canica, fisica e eletricidade, biologia molecular,
dentre outros. Portanto, os argumentos trazidos
a baila na ADI 5.529, que em sua maioria abran-
gem somente este setor tecnologico, observam
o cenario de forma restrita e distorcida.

Ademais, fundamental destacar que para o avan-
co tecnolodgico no pais e para a continuidade de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento,
as empresas necessitam de um ambiente propi-
cio e estimulante a inovacao. Nao ha competiti-

vidade sem inovacao. Desta forma, as empresas
necessitam obter a seguranca de que poderao
explorar e obter retornos financeiros na pesqui-
sa investida. SO assim é possivel obter-se um
cenario equilibrado e justo entre a protecao da
patente e de seu detentor e da funcao social da
propriedade intelectual, que apds o prazo deter-
minado em lei restara em dominio publico, sem
causar qualquer tipo de prejuizo tanto as empre-
sas quando aos cidadaos.

Pelos mesmos motivos, ndo ha que se falar em
ofensa ao direito do consumidor e liberdade de
concorréncia. O desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico, o estudo e criacao de novas técni-
cas sao benéficas ao consumidor e a concorrén-
cia, vez que fomenta o desenvolvimento de ou-
tros novos produtos pela concorréncia. A patente
impede apenas a sua copia.

Desta forma, resta claro que os argumentos tra-
zidos pela PGR nao sao suficientes para justifi-
car a alegada inconstitucionalidade do paragrafo
Unico do artigo 40, que se faz mais do que ne-

%“Plano de Combate ao Backlog”, disponivel em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog> acesso em

09/03/2021
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cessario quando usado como excecao a regra,
garantindo seguranca juridica aos detentores de
patentes, que investem pesado nao sé no seu
desenvolvimento, mas também no crescimen-
to da pesquisa no pais. Como dito inicialmente,
tais argumentos sao muito mais relacionados ao
ponto de vista pratico da gestao do operador do
sistema de patentes do Brasil, do que qualquer
inconstitucionalidade do referido dispositivo.

Por fim, é indispensavel entender as possiveis de-
cisbes que poderao ser proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal - STF. Além dos trés resultados
usuais para revisao constitucional, ou seja, a decla-
racao de constitucionalidade, inconstitucionalidade
ou uma mudanca legislativa, se dois tercos dos Mi-
nistros concordarem, o Supremo Tribunal Federal
pode modular os efeitos de suas decisoes.

De acordo com o artigo 27 da Lei 9.868/1999, ao
declarar a inconstitucionalidade de uma norma,
o Supremo Tribunal Federal podera considerar os
principios da Seguranca Juridica e do Interesse
Publico Excepcional para restringir os efeitos de
sua decisao ou decidir que ela somente tera efei-
to qualquer momento a ser estabelecido.

Portanto, dependendo de multiplas variaveis,
como a forma de julgamento do STF e quais sao
as caracteristicas de sua carteira de patentes no
Brasil, cada titular pode ser afetado em diferen-
tes graus. Caso a acao em comento seja julga-
da inconstitucional, com modulacao de efeitos,
as patentes concedidas antes da decisao nao se-
rao afetadas, também sendo possivel que os pe-
didos que completaram 10 anos de tramitacao
antes da publicacao da decisao do STF e todos
os pedidos ja depositados nao sofram qualquer
alteracao, a depender de qual modulacao esco-
lhera o STF. Em caso de auséncia de modulacao
dos efeitos, as patentes concedidas com base
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no paragrafo Unico do artigo 40 terdo seu prazo
reajustado, podendo a patente ser extinta caso
tal prazo seja anterior a data da decisao.

Nesse caso, cabe mencionar que, em caso de de-
claracao de inconstitucionalidade do referido pa-
ragrafo, se faz necessaria a modulacao de efeitos
temporais. Isto porque, como bem ressaltado no
parecer da AGU “aqueles que depositaram seus
pedidos de patente na vigéncia do art. 40, paragra-
fo Unico, da Lei n® 9.279, de 1996, possuem uma
expectativa legitima de serem beneficiados por
essa norma. O principio da seguranca juridica ha
de ser conjugado com o art. 27 da Lei n® 9.868, de
1999”. Portanto, nao se pode ferir a expectativa de
direito daquele que investiu e depositou uma pa-
tente e aguarda a sua concessao, causando uma
enorme inseguranca juridica neste setor.

Nao obstante das possibilidades que o STF pos-
sa julgar essa ADI, vale ressaltar, como ja men-
cionado, que nao ha o que se falar em incons-
titucionalidade do referido dispositivo da Lei,
pois essa previsao foi fruto da vontade popular
do Congresso Nacional a época da elaboracao
da Lei e 0 aumento da quantidade de pedidos de
patentes pendentes para serem examinados foi
fruto da ma gestao do operador do sistema de
propriedade intelectual - INPI, que ao longo de
décadas foi sucateado, nao recebendo a devida
atencao por um longo periodo de tempo.

Cabe aos 3 poderes, executivo, legislativo e ju-
diciario, garantir a todos os inventores e usua-
rios do sistema de propriedade intelectual do
Brasil seguranca juridica, de forma que possa-
mos atrair mais investimentos internos e exter-
nos para aumentar a capacidade tecnoldgica do
pais e se tornar um dos fornecedores mundiais
de tecnologia nesse mercado globalizado e nao
um mero produtor, exportador de comodities e
receptor de tecnologia.
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ao é novidade que no Brasil os programas de televisao deno-
minados reality shows figuram ha anos na lista dos mais as-
sistidos pelo publico, atraindo assim o interesse de marcas
relevantes que os patrocinem em troca da exponencial visibilidade
que alcancam.

0 confinamento pandémico da populacao, aliado ao confinamento vi-
giado de celebridades e an6nimos, gerou especial engajamento do pu-
blico na internet nos Ultimos tempos, criando ondas avassaladoras de
apoios ou “cancelamentos” aos participantes dos ditos programas.

Antes mesmo de os participantes iniciarem suas respectivas jorna-
das nesses realities, alguns ja haviam estabelecido vinculo com al-
gumas marcas de maneira a potencializar as vendas de produtos ou
servicos por aquelas assinaladas.

Influencers, artistas ou esportistas, com base nas suas imagens e
forca reputacional, firmam contratos com determinadas marcas, nor-
malmente com clausulas que norteiam seus respectivos comporta-
mentos, quer no ambito profissional, quer no ambito pessoal.

Ocorre que, durante a participacao em programas que geram um ver-
dadeiro “experimento social/comportamental’, podem surgir situacoes
em que os participantes e, eventualmente “contratados” ou “patrocina-
dos” por determinadas marcas, se exponham de maneira imprevisivel
gerando reacdes, igualmente, imprevisiveis, para o publico em geral.
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Em um cenario de superexposicao de qualida-
des, defeitos e vulnerabilidades dos participantes
de um jogo, onde a inteligéncia emocional é de-
safiada por n fatores, riscos reputacionais devem
ser amplamente considerados, pois é grande a
probabilidade de ocorréncia de danos a imagem
daqueles (e das marcas que os patrocinem), bem
como das marcas associadas aos programas.

Além das classicas insercoes nos intervalos co-
merciais dos programas na televisao aberta, as
marcas estao expostas em varias atividades do
dia a dia, em provas e festas patrocinadas (em
que, por vezes, ha a interacao direta dos partici-
pantes com os produtos ou servicos), no acom-
panhamento em tempo real por meio do pay per
view, nas redes sociais e nas demais janelas de
exploracao do formato.

A acirrada disputa pelo favoritismo do publico,
pela fama e pela conquista do prémio pode ter
um preco caro para os participantes: a macula
de sua imagem.

Celebridades podem ter suas biografias seria-
mente comprometidas, suas carreiras gravemen-

_
te abaladas, seus contratos artisticos podem ser
rescindidos, apoios e patrocinios podem ser sus-

pensos ou cancelados, independentemente de
possiveis consequéncias civis e/ou criminais
que possam advir de suas condutas.

Paralelamente, as marcas patrocinadoras ou
apoiadoras dos programas ou mesmo dos par-
ticipantes podem sofrer danos reputacionais ir-
reparaveis pela eventual associacao destas com
fatos polémicos naqueles ocorridos e de reper-
cussao midiatica negativa. Anos de credibilidade
e boa reputacao de uma marca podem ser des-
contruidos em minutos.

Mas o que fazer diante da ocorréncia de um
dano a imagem? O melhor caminho é a consti-
tuicao imediata de uma forca tarefa para o ge-
renciamento multidisciplinar da crise instaurada,
por meio da conjugacao de esforcos juridicos e
de marketing, para tentar minimizar os impactos
morais e/ou patrimoniais sofridos pelo partici-
pante ou pela marca e gerar acdes positivas para
tentar reverter o quadro, na medida do possivel.
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