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Introducao

Durante uma visita do presidente Barack Obama ao Brasil, em margo
de 2011, estava prevista a assinatura de um acordo entre o United States
Patent and Trademark Office (USPTO), escritdrio responséavel pelos
registros de propriedade industrial naquele pais, e o INPI', autarquia
responsavel por esses registros no Brasil. Em linhas gerais, tratava-se
da adogdo de um sistema de exame conjunto de patentes (mais deta-
lhadamente explicado no item 4, “Entendendo o processo’, e ja adotado

'Criado pela Lei n® 5648, de 11 de dezembro de 1970 (BRASIL, 1970), o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial é a autarquia federal responsavel pelo aperfeicoamento,
disseminagao e gestdao do sistema brasileiro de concessao e garantia de direitos de proprie-
dade intelectual para a industria. Entre os servigos do INPI, estdo os registros de marcas,
desenhos industriais, indicagdes geograficas, programas de computador e topografias de
circuitos, as concessoes de patentes e as averbagoes de contratos de franquia e das distintas
modalidades de transferéncia de tecnologia. Na estrutura da Administragao Publica, o INPI
estd vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (MDIC),
com sede e foro no Distrito Federal (INPI, 2012).
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por diversos paises) entre as duas instituicdes de exame e concessio de
direitos de propriedade industrial. Contudo, a assinatura do acordo ndo
ocorreu, e, até o0 momento, o governo brasileiro, apesar de haver um
acordo procedimental parecido em curso envolvendo paises da América
do Sul, o Sistema de Coopera¢do Regional em Propriedade Intelectual
(PROSUR?), ainda ndo tem uma posigio politica sobre a adocdo do PPH,
seja por meio de acordos bilaterais como o que se propunha naquele
momento, seja por meio da institucionaliza¢ao formal do Patent Prose-
cution Highway no ambito de um tratado procedimental sobre patentes,
o Patent Cooperation Treaty, administrado pela WIPO?, cuja explanacio
técnica se dard nos itens 4 (“Entendendo o processo”) e 5 (“A proposta
de integragao formal do PPH ao PCT”).

No estudo da Propriedade Intelectual (PI) e de seus impactos sobre
a taxa de inovag¢do® e o indice de desenvolvimento dos paises, caso se
pretenda enxergar o cenario como um todo, ndo ¢ possivel se ater a uma
visdo estanque, limitada a esta ou aquela drea do conhecimento. Além de
especialistas das ciéncias exatas, bioldgicas e da engenharia, profissionais
de outros campos da ciéncia, como advogados e economistas, tém-se en-
volvido cada vez mais na discussao sobre o tema no Brasil, visto que, em
paises desenvolvidos, essa interface ja é uma realidade; essa compreenséao
é crucial para qualquer pais que almeje sua inser¢ao estratégica no ambito

>0 PROSUR “conta com a participagio de nove paises da regido - Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai - e o apoio financeiro e
logistico do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Organizagdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI). O projeto promove a integragao crescente das atividades
dos Escritorios envolvidos, com o objetivo de propiciar a celeridade e a qualidade necessarias
para consolidar um ambiente ampliado de protegao dos direitos de PI na regiao, além de
oferecer maior seguranca juridica aos usudrios do sistema e servir como elemento para
atragdo de investimentos e transferéncia de tecnologia para a América do Sul. O PROSUR
prevé, entre outros, o estabelecimento de: uma estrutura de gerenciamento comum; um
portal tinico; bases de dados integradas; colaboragao em exames. Ja sao visiveis os seguintes
resultados: um formuldrio Gnico para o depdsito on-line de marcas na regiao; o desenvol-
vimento da ferramenta eletronica e-Pec, para colaborag¢do em exames de patentes; o portal
unico - www.prosur.org.ar; além da aproximagao entre os escritérios de inimeros projetos
de colaboragdo na regiao” (INPI, 2013).

* A World Intellectual Property Organization (WIPO) é uma entidade internacional
de Direito Internacional Publico com sede em Genebra, Suica, integrante do sistema das
Nagées Unidas. Criada em 1967, ¢ uma das 16 agéncias especializadas da Organizagao das
Nagoes Unidas (ONU) e tem por propdsito a promogao da prote¢ao da propriedade inte-
lectual ao redor do mundo, por meio da cooperacdo entre Estados, e o uso da propriedade
intelectual como meio de promogao da inovagdo e criatividade. Atualmente, é composta
de 187 Estados-Membros e administra 24 tratados internacionais. Em resumo, a WIPO
trabalha com Estados-Membros e as partes interessadas para melhorar a compreensao
e respeito por propriedade intelectual no mundo todo, fornecendo analises econdmicas
e estatisticas, e contribuindo, com solugdes baseadas em propriedade intelectual, para o
enfrentamento de desafios globais (WIPO, 2014).

*Para uma descri¢do da evolugdo do conceito de inovagdo ocorrida entre as edi¢des
de 1997 e 2005 do Manual, ver Mendes, Oliveira e Pinheiro (2013), em Politica Nacional
de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo: avaliagaio do marco regulatério e seus impactos nos
indicadores de inovagao.
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da sociedade do conhecimento. Embora cada
profissional carregue consigo a proposigao de
dar maior destaque a sua area de competéncia,
neste contexto nao é possivel a um advogado
que queira se fazer entender, por exemplo, deba-
ter apenas os aspectos legais relacionados a PI.

Antes de elucidar o significado de PPH, da-
das as diferentes areas de formag¢ao do publico a
que se destina este trabalho, é preciso retornar
aos trés requisitos legais de patenteabilidade,
regulados tanto pelo art. 27 do Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectu-
al Relacionados ao Comércio (TRIPS’) quanto
pelo art. 8° Lei de Propriedade Industrial (LPI°):
novidade, atividade inventiva e aplicagdo indus-
trial. Para o cumprimento do primeiro requisito,
os escritorios responsaveis pela aplicagdo das
normas de propriedade industrial, fungdo do
INPI no caso do Brasil, precisam realizar uma
busca de anterioridade, que é uma pesquisa para
averiguar se é realmente nova a invenc¢io paraa
qual se almeja a concessao da patente. Na prati-
ca, abusca de anterioridade é uma investigagao

>0 Acordo TRIPS (do inglés Agreement on Trade-
-Related Aspects of Intellectual Property Rights) é um tratado
multilateral, integrante do conjunto de acordos assinados
no final de 1994, durante a criagdo da Organizacdo Mundial
do Comércio (OMC) - nascida em 1° de janeiro de 1995,
a OMC ¢ uma das agéncias especializadas da Organizagao
das Nag¢oes Unidas (ONU) e todas as suas realizagdes sao
o resultado das negociagdes das quais ¢ foro. A maior parte
do trabalho da Organizagao vem das negociagdes ocorri-
das entre 1986 e 1994, chamadas de Rodada Uruguai de
Negociagdes, e daquelas ocorridas no ambito do Acordo
Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, sigla em inglés).
Atualmente,a OMC ¢é o foro anfitrido de novas negociagdes,
no ambito da “Agenda de Doha para o Desenvolvimento’,
langado em 2012. Além das negociagdes comerciais, a
Organizagao desenvolve, entre outros papéis, a implemen-
tagdo e monitoramento de acordos comerciais, a solu¢ao
de controvérsias no ambito da Organizagdo, a construgao
de capacidades comerciais nos paises em desenvolvimento
e a divulgagdo do trabalho da Agéncia (World Intellectual
Property Organization - WIPO, 2014). No Brasil, o Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio foi ratificado por meio do De-
creto n®1.355, de 30 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994).

“Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos
e obrigagoes relativos a propriedade industrial (BRASIL,
1996).

mundial, em que o examinador procura por
patentes, artigos ou quaisquer outros registros
capazes de classificar a inven¢do como algo
pertencente ao estado da técnica’. Em resumo,
diante de um registro com data anterior ao pe-
dido de patente, encontrado pelo examinador
ou apontado por terceiro durante o processo de
protecdo, a invencdo é dada como conhecida
em seu campo tecnoldgico, e, por ndo atender a
condigdo de novidade legalmente estabelecida,
a patente ndo deve ser concedida pelo escritorio
responsavel por seu exame - alids, o requerente
pode até receber a carta-patente, como nao raro
acontece, mas, nesse caso, nos termos da legisla-
¢do vigente (Lei de Propriedade Industrial - Lei
n°9.279, de 14 de maio de 1996), o titular estara
sujeito a sucumbir diante de eventual processo
administrativo, ou agao judicial, para declaragao
de nulidade do titulo.

Embora assim esteja delimitado no resumo
deste estudo, o PPH nio pode ser traduzido
para Exame Acelerado de Patentes, tampouco
se encaixa em sua tradugao literal (Investigagao
Expressa de Patentes), pois, conquanto tenha
seus efeitos diretos na redugdo do prazo de
apreciacdo do pedido de patente, suas raizes
estdo fincadas na busca de anterioridade. Ide-
alizado pelo Escritério de Patentes Japonés,
tendo sido langado em conjunto com o USTO
em 2006, o PPH é um acordo técnico no qual os
contratantes podem - ou devem, dependendo
do nivel de coercibilidade do pacto - utilizar-
-se dos relatorios de busca de anterioridade
elaborados pelo escritério de patentes dos
demais pactuantes, validando-os para a analise

7A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 11,
define: “Art. 11. A invengdo e o modelo de utilidade sdo
considerados novos quando ndo compreendidos no estado
da técnica. § 1° O estado da técnica é constituido por tudo
aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de deposito
do pedido de patente, por descrigao escrita ou oral, por uso
ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado
o disposto nos artigos 12, 16 e 17” (BRASIL, 1996).
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da pretensdo do depositante sobre o referido
direito de propriedade industrial.

Lastreada no discurso de celeridade e de
reducio de custos do sistema internacional, a
WIPO, provocada pelos trés maiores escritorios
de PI do mundo, conhecidos por Trilateral?,
trouxe o tema do PPH para o 4mbito de discus-
sdo de melhorias técnicas no PCT’, mais espe-
cificamente para o Grupo de Trabalho sobre o
Tratado de Cooperagdo em Matéria de Paten-
tes'’. A inten¢io demonstrada pelo relatério da
Organizagdo ¢ internalizar a discussdo sobre a
sugestdo de insercdo formal do procedimento
no PCT, para, diante da aprovagado da proposta,
tornar a utilizagio do PPH compulséria para
todos os 147 Estados-Membros do Tratado.

Num primeiro momento (item 4), em
razdo da interface da matéria com as diversas
areas do conhecimento, o que pode dificultar
a visualiza¢do dos procedimentos gerais, parte
do fluxo processual do sistema internacional
de patentes sera exposta. Mais a frente, sera
abordada a proposta do PPH (item 5), com a
consequente abordagem das posi¢oes favora-
veis (item 5.1.), considerados beneficios pela
metodologia aqui proposta, e das desfavoraveis

O Trilateral Co-operation foi criado em 1983 e retine
o European Patent Office (EPO), o Japan Patent Office
(JPO), e 0 USPTO. Juntos, os trés escritérios detém apro-
ximadamente 85% dos pedidos de patentes depositados no
mundo (OS TOPICOS..., 2006).

’O PCT é um tratado multilateral que permite requerer
a protegao patentaria de uma invengao, simultaneamente,
num grande numero de paises, por intermédio do depésito
de um “tnico” pedido internacional de patente. O Tratado
¢é administrado pela WIPO e conta com 147 paises signata-
rios, entre eles o Brasil. O seu principal objetivo é simplificar
e tornar mais econdmica a protecio das invengdes quando a
mesma for pedida em vérios paises. Um pedido PCT pode
ser apresentado por qualquer pessoa que tenha nacionali-
dade ou seja residente em um Estado-Membro do Tratado.

"Instituido para realizar o trabalho preparatorio para
as questdes que exigem submissdo a Assembleia do PCT.
Mais comumente, trata-se de propostas de alteracao dos
regulamentos no 4mbito do Tratado, mas podem incluir
uma grande variedade de assuntos de interesse para os
Estados-Membros.
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(item 5.2.), considerados os custos pela analise
em andamento, a sua entrada no Tratado de
Cooperagdo em Matéria de Patentes. Estabele-
cidos os conceitos primordiais e apresentados os
pros e contras da inser¢do do procedimento no
fluxograma do PCT, restara a conclusio (item
6), com os apontamentos que evidenciam que
as modifica¢des propostas pelos signatarios do
Trilateral, projetam seus efeitos praticos para
além da reducdo de custos e de prazo no exame
dos pedidos de patentes, o que sugere possivel
impacto nos indicadores do Brasil em relacdo a
utilizagdo do sistema internacional de patentes.

2. Objetivo

Lastreado na metodologia da Analise Eco-
ndémica do Direito (AED), mais especificamente
na apresenta¢io e andlise fatica de custos e
beneficios, este trabalho ambiciona apresentar
uma avaliagdo inicial sobre a proposta de inte-
gracao formal do Patent Prosecution Highway
no ambito do Patent Cooperation Treaty.

3. Metodologia

O presente trabalho sera pautado pela me-
todologia da Analise Econdmica do Direito e,
como essa abordagem ndo deve estar clara para
uma parte dos juristas e economistas convida-
dos a leitura deste texto, cabem alguns escla-
recimentos conceituais prévios sobre a AED,
também conhecida por Direito & Economia
(Law & Economics) ou, ainda, por Juseconomia.
Por isso, caso queiram, os leitores familiarizados
com os conceitos da Analise Econdmica do Di-
reito podem saltar esta descricdo metodologica
(item 3) e ir direto para a discussdo do item
seguinte (“Entendendo o processo”).

Antes mesmo de apresentar o significado
de Analise Econémica do Direito, cumpre
esclarecer que a AED ndo se confunde com



o Direito Economico, que é o ramo do Direito dedicado ao estudo da
atividade econdmica (produgdo e circulagdo de produtos e servigos) com
preocupagdes acerca da regulamentagido do mercado interno do pais.
Estao relacionados com o Direito Econdmico temas que envolvem, por
exemplo, problemas concorrenciais que alteram o equilibrio do mercado,
sendo perfeitamente possivel realizar uma analise jusecondmica destas
questdes - vide, por exemplo, a proposta de emprego do ferramental da
AED ao Direito Econémico em “Cartel - Teoria Unificada da Colusao”
(GICO JUNIOR, 2006).

Se o Direito serve para regular o comportamento humano, a Eco-
nomia é a ciéncia social que tem por escopo estudar o comportamento
humano diante de recursos escassos. A AED, por sua vez, é 0 emprego
de ferramentas economicas e de outras ciéncias afins, também chamadas
de sociais, para expandir o alcance do Direito e aprimorar suas normas,
notadamente no que se refere a avaliagdo de possiveis consequéncias de
alteragdes nas estruturas normativas. A Andlise Economica do Direito,
por meio dos instrumentos de exame proprios das ciéncias econdmicas,
busca compreender os fatos sociais (diagnose) para antever comporta-
mentos humanos (prognose) diante de possiveis alteragdes das estruturas
de incentivos destes agentes (GICO JUNIOR, 2010).

Deixando o histérico de surgimento da Escola Jusecondmica para
outra oportunidade, ¢ importante reconhecer que, apesar da evolugdo
oriunda da separacgdo entre de “ser” (analise positiva) e o “dever ser”
(analise normativa), o Positivismo juridico, devido a sua dificuldade de
investigar os fatos sociais, ndo era capaz de dar respostas satisfatorias a
sociedade. Era, entao, preciso reestabelecer o didlogo entre o Direito e as
demais ciéncias sociais e, nesse sentido, a AED seria uma alternativa capaz
de fornecer: um arcabougo teérico robusto; a possibilidade de levanta-
mento e teste de hipdteses; e, ainda, a flexibilidade necessaria a aplicagdo
dos seus instrumentos a situagdes especificas (GICO JUNIOR, 2010).
Perante esse dificil contexto histérico (pds-Positivismo) de impasses ao
avanco da “ciéncia normal’, surge, reativamente, um novo paradigma
cientifico, ou revolugio cientifica (KUHN, 1998) das ciéncias juridicas.

Assim como é rotineiro que se misture AED com o Direito Econémico,
é comum que se confunda Economia com termos afeitos ao comércio,
como, por exemplo, taxas de juros, cotagdo de moedas, balan¢a comer-
cial etc. Sob essa influéncia, na linha dos exemplos supramencionados,
as perguntas mais corriqueiramente ligadas as ciéncias econdmicas sio:
qual a influéncia das taxas de juros sobre o desenvolvimento de novos
empreendimentos? Como a cotagdo do dolar afetara os indices de infla-
¢a0? Por que uma balan¢a comercial negativa (em déficit) é considerada
um indicador negativo para o pais? Etc.
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O fato ¢ que, embora se tenha convencionado nomear o conjunto dos
temas supramencionados dessa maneira, contraintuitivamente a Econo-
mia ndo se caracteriza pelo seu objeto de estudo e sim por um método de
investigagdo cientifica (GICO JUNIOR, 2010). Por isso, outras perguntas
(aparentemente nao relacionadas com a disciplina) sdo tdo econdmicas
quanto aquelas do paragrafo anterior, tais como: por que as pessoas res-
peitam o limite de velocidade nas vias onde hd fiscaliza¢ao eletrdnica,
mas nao o fazem em autoestradas desprovidas desse tipo de controle de
velocidade? Por que os inventores preferem guardar suas invengdes em
segredo’" (quando conseguem fazé-lo) a solicitar protegao estatal por meio
da patente'*? Por que ¢é tdo dificil alugar um imdvel no Brasil?

Por mais estranho que possa parecer, a Economia, por ser um mé-
todo de investigacdo cientifica (caracteristica que a define), é capaz de
dar respostas a todas as perguntas dos dois paragrafos anteriores, sendo,
portanto, possivel estender o método econémico a temas exégenos ao
comércio®, como poderia ser o caso, por exemplo, de uma analise eco-
noémica dos relacionamentos conjugais. Enfim, tudo aquilo que envolve
os processos decisorios (comportamento) diante de alternativas pode
ser estudado pelo método econdmico (GICO JUNIOR, 2010). Alids, da
maneira como se convencionou nomea-los, o termo “Método Econémico”
deveria estar para a “Economia” da mesma maneira que o “Direito” esta
paraa “Lei” (MENDES, 2014, p. 17), mas essas discussodes epistemologi-
cas sdo demasiadamente complexas para caber numa simples descri¢do
metodologica.

Sendo a Andlise Econémica do Direito uma abordagem do Direito
por meio dos métodos econdmicos de investigacao cientifica, ela pode
ser positiva, dedicando-se ao exame do “ser”, ou normativa, debrugando-
-se sobre a analise do “dever ser”. Entdo, conforme Gico Junior (2010),
enquanto a AED positiva é voltada ao estudo das consequéncias de uma
regra juridica ou politica publica adotada, a AED normativa é prescrita
para os casos que tratam de escolhas entre possiveis normas ou politicas

" “Os segredos industriais sio toda e qualquer informagéo relativa a fabricagao ou que

diz respeito ao negdcio que ¢ mantida em sigilo, e que, via de regra, propicia a seu detentor
algum tipo de vantagem diante de seus concorrentes” (CNI, 2013).

">“Patente ¢ um titulo de propriedade temporéria sobre uma inven¢éo ou modelo de

utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fisicas ou juri-
dicas detentoras de direitos sobre a criagdo. Em contrapartida, o inventor obriga-se a revelar
detalhadamente todo o contetido técnico da matéria protegida pela patente” (INPI, 2014).

"Um dos pioneiros a se aventurar na aplicacdo do approach econdémico a questdes
exogenas as tradicionalmente enfrentadas pela Economia foi Gary Stanley Becker, agraciado
com o Prémio Nobel de Economia (1992) justamente por estender a anélise microecondmica
para uma ampla gama de comportamentos e cooperagdes humanas, como a alocagao do
tempo dentro das familias e o crime, por exemplo. Para verificagao de uma parte do tra-
balho do autor no tratamento desses temas, sugere-se “The Economic Approach to Human
Behavior” (BECKER, 1990).
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aplicaveis. Ainda nesse sentido, se, por um lado,
aandlise positiva pode ser aplicada a verificacao
dos fatos, a analise normativa pode ser utilizada
na investigacéo de valores.

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

Entdo, de acordo com o modelo basico
de atuacdo proposto para os praticantes da
Anilise Econdmica do Direito, é fundamental
deixar claro que este estudo se pautara pela
AED positiva, mais especificamente pela fase
de diagnostico, ou seja, pelo estudo da PI como
esta se apresenta na atualidade, sem considerar
possiveis alteracoes na estrutura de incentivos
que esta posta ou, ainda, sem apreciar as possi-
veis alternativas de escolhas publicas aplicaveis
aos DPI. Além de entender as possibilidades e
fases de aplicacdao da AED, para coloca-la em
andamento, é fundamental que seus praticantes
compreendam alguns pressupostos basilares da
Economia, pois, sem o entendimento desses
conceitos, 0s que ndo sao economistas estariam
inabilitados a utilizar o ferramental - da mesma

forma que, para aplicar a Analise Econdmica
do Direito, os que nio sdo juristas tém que se
dedicar a inteligéncia da legislagdo em exame
(MENDES, 2014, p. 19).

Um dos pressupostos fundamentais da Eco-
nomia é a escassez. Nao houvesse insuficiéncia
de recursos, numa primeira analise, provavel-
mente nao haveria problemas. Apesar de nido
serem infinitos, recursos como o ar atmosférico
ealuz do Sol incidente sobre a Terra nao causam
congestionamento (luta por ar respiravel ou por
iluminagio solar) entre os mais de sete bilhdes
de individuos que deles usufruem. Entretanto,
recursos dessa natureza sio excegdes a regra —
que ¢ a escassez — e, na maioria dos casos, nao
hd bens disponiveis em abundéncia para todos
os agentes que os desejam, na quantidade que
estes gostariam de té-los (MENDES, 2014, p.
19). Alias, como bem exposto por Gico Junior
(2010), em ultima andlise, a escassez é a razio
para a existéncia de do préprio Direito, pois,
se houvesse bens sobrando para todos os inte-
ressados, ndo haveria disputas entre os agentes
sobre estes recursos.

A esta altura, ja deve estar claro que, em
termos conceituais, os processos decisorios sdo
uma das preocupag¢des centrais da Economia
- se nao for a principal - e que toda decisao
envolve, necessariamente, uma anélise de cus-

tos' e de beneficios diante dos quais os agentes

"E sempre bom reforgar que custos ndo sdo, neces-
sariamente, valores pecunidrios. No caso do mercado do
casamento, por exemplo, quando uma candidata a posicao
de noiva aguenta as aporrinhagdes que lhe sdo impostas
pela sua futura sogra, ela esta incorrendo em um custo
de paciéncia, esperando pelo beneficio de se casar (custo
imediato versus beneficio esperado). No momento em que
alguém, noutro exemplo, decide pelo consumo de tabaco,
ao invés da abstencdo ao fumo, além do valor de mercado
do cigarro, este agente sofrera uma redugéo dos seus indi-
ces de saude e tal diminuigao, ainda que ndo gere o gasto
de um centavo adicional sequer, também ¢é um custo, que
¢é imposto ao agente em troca do prazer que este tem em
fumar (beneficio imediato versus custo esperado). Quando
um apreciador de romances televisivos opta por assistir a
novela, em detrimento de fazer qualquer outra coisa, ele esta
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decidem. Grosso modo, nesse ambiente de pros
e contras, ocorre um tradeoff, que pode ser
resumido como um dilema, pois, na pratica, ao
optar pelos beneficios de uma das alternativas
possiveis, o agente estara perdendo — ou dei-
xando de ganhar - os beneficios que poderiam
ser auferidos mediante escolha da outra opgao.
Nesse dilema (tradeoff), o agente deve - ou,
ao menos, deveria — estar ciente do custo de
oportunidade, que é o prego referente a segunda
melhor alternativa e envolve o cdlculo de fazer,
ou deixar de fazer, algo que seria benéfico para
o proprio agente. Mais especificamente o custo
de oportunidade é composto pelas perdas pro-
venientes de se abrir mao de uma escolha em
detrimento de outra - para se dedicar a leitura
deste artigo, por exemplo, é preciso deixar de
fazer outras coisas que gerariam beneficios ao
leitor (MENDES, 2014, p. 20).

Em um ambiente que envolve escolhas entre
alternativas acerca de recursos escassos, 0s eco-
nomistas dirdo que os agentes econdmicos (que
podem ser pessoas, sociedades empresarias, Es-
tados nacionais etc.), ou simplesmente agentes,
tém uma conduta racional maximizadora de
utilidade®. Eles sdo seres racionais maximiza-

utilizando seu tempo em fungio do beneficio (prazer) de
fazé-lo (beneficio imediato versus custo imediato). Enfim,
muito além dos valores pecuniarios, os custos podem en-
volver paciéncia, saude, tempo etc. (MENDES, 2014, p. 19).

A utilidade é uma medida de satisfagdo relativa de
um agente econdmico. Para entender seu conceito, basta se
lembrar de quando os pais costumam perguntar a seus filhos
do que mais gostam, entre varias opgoes (doces, brinquedos,
passeios etc.), a resposta compde a escala de utilidade de
cada crianga. Na pratica, diante de vérias alternativas que
lhe sao colocadas, os agentes tomam decisoes no intuito de
aumentar (maximizar) sua propria satisfagao (utilidade).
O indicador é relativo porque pode ser usado para avaliar
uma preferéncia de determinado agente em comparagao
com outra utilidade qualquer, do mesmo agente, numa
escala de utilidades. Contudo, nao é possivel comparar a
escala de um agente econdmico com a de qualquer outro
agente, pois as preferéncias — invariavelmente - variam
e, consequentemente, o valor que se da a determinada
utilidade é diferente para todos os agentes econémicos.
Portanto, nem mesmo se tratando de dinheiro, um dado
valor pecunidrio relevante (USD 1.000, por exemplo) ndo
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dores porque, diante de cada escolha, os agentes,
na média, agem como se calculassem os custos
e os beneficios envolvidos em cada alternativa,
para, ao final, majorar seu préoprio nivel de
bem-estar. E importante deixar claro que “agir
como se calculassem” é diferente de “efetuar
os calculos’, pois os agentes, notadamente as
pessoas, nao saem por ai, medindo todos os
custos e beneficios como se fossem aplicativos
de controle financeiro. Contudo, na média, os
agentes econoémicos atuam como se fizessem
tais calculos, na expectativa de aumentar a
utilidade que suas escolhas podem (ou nio)
lhes propiciar. Esse senso de utilidade também
ndo se refere a valores pecunidrios e, por isso,
ele pode estar perfeitamente relacionado com a
satisfacdo que o agente experimenta ao ajudar o
préximo ou, noutro exemplo, com o prazer de
ouvir uma musica - tudo isso pode ser utilidade
para um agente, mas se trata de uma posi¢do
pessoal, portanto, subjetiva. Entdo, os agentes
sdo racionais porque agem como se calculassem
custos e beneficios; e sdo maximizadores de
utilidade porque desejam melhorar seus niveis
de bem-estar de acordo com aquilo que, confor-
me suas proprias preferéncias, eles consideram
importante (MENDES, 2014, p. 20).

Neste ponto do texto, é possivel que parte
dos leitores se pergunte: se os agentes sdo racio-
nais maximizadores de utilidade, por que uma
parcela razoavel deles toma decisdes aparente-
mente irracionais minimizadoras de (sua pro-
pria) utilidade? Sem mencionar as ocorréncias
aleatorias — ordinariamente denominadas de
“azar” — durante o processo de tomada de de-
cisoes, os agentes nao conseguem afastar alguns
vieses comportamentais de sua analise marginal

(custo-beneficio). Esses desvios podem ser de

tem a mesma utilidade para dois agentes, ainda que ambos
se encontrem nas mesmissimas condi¢des financeiras, uma
vez que certamente ddo valores (pessoais) diferentes ao
dinheiro em espécie (MENDES, 2014, p. 20).



toda ordem; mas, normalmente, estdo relacionados com algumas infor-
magdes, inclusive com aquelas atreladas a escolha posta, que os agentes
desconhecem, ainda que eles tenham a convicgdo de que todos os sub-
sidios sobre as opg¢des sejam de seu pleno dominio. Para exemplificar
como a assimetria de informagdes'® - que, nesse caso, é a diferenca entre
0 que os agentes sabem e aquilo que eles realmente conhecem - afeta o
processo de tomada de decisdes dos agentes, vale mencionar um exemplo
comum: se toda pessoa com uma TV em casa tem plena ciéncia de que,
para manter uma boa forma fisica, é necessario combinar alimentagdo
saudével com exercicios fisicos regulares, por que hd tanta gente tentando
emagrecer, mas nao consegue fazé-lo? Numa explica¢do resumida, esse
fendmeno ocorre porque essas pessoas nao conseguem trazer para o
presente os beneficios esperados da combinagéo (de alimentagdo sau-
dével e exercicios), ponderando “somente” os custos imediatos das suas
decisdes - caso cldssico de beneficio esperado versus custo imediato (vide
nota 14). Avaliando a decisdo sob outro angulo - custos esperados versus
beneficios imediatos (vide nota 14) —, num exame de cendrios futuros, as
mesmas pessoas ndo compreendem os possiveis problemas de satide que
serdo trazidos pela ndo-combinac¢io (de atividade fisica e alimentacédo
saudavel), estimando “apenas” os prazeres imediatos de se comer o que
se quer e/ou de se manter no conforto do sedentarismo. Esse exemplo de
desvio ¢ tdo somente uma das possibilidades relativas aos problemas de
cognic¢do que podem ocorrer durante o processo de escolha dos agentes
econdmicos (MENDES, 2014, p. 21).

Para utilizar o método econémico, tio fundamental quanto o estudo
dos processos decisorios dos agentes diante de recursos escassos — tal-
vez até anterior a esta analise — é responder a seguinte questdo: trata-se
de um contexto hierarquico ou mercadoldgico? No primeiro contexto,
os agentes ndo tém liberdade de interagir; é o caso, por exemplo, das
relagdes de poder familiar (entre pais e filhos) e das de emprego (GICO
JUNIOR, 2010). Nas relagdes de mercado, os agentes sio movidos pelo
seu proprio interesse com relagdo aos recursos e a alocagdo desses bens,
Assim, no contexto mercadoldgico, nos processos de barganha, é possi-
vel deslocar os bens de quem menos os valoriza para quem lhes da mais
valor. Nessa esteira de analise, o equilibrio s6 ¢ possivel num ambiente
propicio as barganhas, contexto de mercado, pois, quando um recurso

fica na posse quem mais o valoriza, ocorre um equilibrio temporério, que

'“No caso das barganhas, as assimetrias compdem as diferencas entre as informagdes
que um dos negociantes conhece e aquelas que o outro agente desconhece. No mercado
de carros usados, por exemplo, o comprador nao tem nogao dos defeitos do veiculo que
esta sendo negociado, da mesma maneira que o vendedor nao sabe qual seja a real situagao
financeira do comprador (MENDES, 2014, p. 21).
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se mantém até que apareca um terceiro agente
disposto a trocar o bem por outro recurso que o
segundo agente valorize inda mais. Na pratica,
o equilibrio nunca ocorre, mas, num contexto
de mercado, sem o controle da hierarquia, as
interagdes de troca realizadas entre os agen-
tes econdmicos tendem ao equilibrio. Entio,
quando faz referéncia ao mercado a literatura
jusecondmica nio esta tratando de assuntos
proprios da “Economia” Trata-se apenas de
um pressuposto do método econdémico, cuja
fungdo é informar que o objeto em exame estd
sob o regime mercadoldgico (ndo-hierarquico)
e, portanto, tendente ao equilibrio.

Como ¢ o caso da maioria dos projetos de
pesquisa, o intuito desta metodologia é apresen-
tar as bases nas quais o trabalho sera lastreado
e, neste caso em especifico, alguns conceitos
servirdo para que os futuros praticantes da AED,
quando necessario, retornem a esta parte do
texto para esclarecer suas duvidas sobre este ou
aquele conceito. Com lastro nos objetivos aqui
propostos, realizada uma pequena introdugao
ao universo da Andlise Econdmica do Direito, ja
é possivel iniciar o estudo de beneficios e custos
da integracao formal do Patent Prosecution Hi-
ghway no ambito do Patent Cooperation Treaty.

4. Entendendo o processo

Ainda que se trate de uma informagio no-
toria aqueles que detém conhecimentos basicos
sobre o tema, por cautela, ndo ¢ exagero lembrar:
ndo existe patente internacional. Logo, consi-
derando que determinado depositante tenha o
interesse na obtenc¢do de diversas patentes em
diferentes paises, antes de cumprir uma fase
nacional’, estabelecida por cada Estado, hd

""Etapa nacional de um pedido de patente que, nor-
malmente, ocorre apds os prazos estabelecidos pelo PCT.
Nessa fase, o pedido deve ser solicitado em formulario
especifico, fornecido pelo INPI, junto com o relatério des-

326 Revista de Informagao Legislativa

dois caminhos possiveis: i) a via tradicional da
Convengao da Unido de Paris (CUP*), que ndo
sera objeto do presente estudo; e ii) por meio do
Tratado de Cooperagao em Matéria de Patentes.
Seja qual for a op¢do do depositante, apds o in-
gresso do pedido nacional, assim como ocorre
via PCT, uma das fases mais criticas é a busca
de anterioridade”. Para exemplificar, no Brasil,
apds o deposito do pedido, o INPI apresenta, por
meio do Relatério de Busca de Anterioridades
e do Parecer Técnico, sua posi¢do quanto a pa-
tenteabilidade, ou ndo, das reivindica¢des sub-
metidas. Com o Relatério, o Escritério aponta,
caso os encontre, documentos (patentes, artigos
cientificos, reportagens etc.) que mencionam
ou antecipam a mesma tecnologia reivindicada
(Ato Normativo n® 127, de 5 de margo de 1997),
sinalizando assim que, caso o depositante opte
por manter o pedido inalterado, é provavel que,
por ndo atender ao requisito da novidade, a
patente ndo seja concedida.

No deposito via PCT, por meio do deno-
minado “Relatério de Busca Internacional”
(ISR) e da “Opinido Escrita da Autoridade
Internacional” (WOSA), a Autoridade de Busca
Internacional (ISA) apresenta parecer quanto
a patenteabilidade do pedido do depositante.

critivo, reivindicagoes, desenhos, resumo e comprovante de
recolhimento da retribui¢do cabivel (Guia de Recolhimento
da Unido - GRU). Antes de aceito o dep6sito, serd efetuado
um exame formal preliminar, para verificar se o pedido esta
de acordo com as normas e, caso seja necessario, poderao
ser elaboradas exigéncias, que deverdo ser cumpridas em
30 trinta dias.

" A Convengdo da Unido de Paris para a Protecdo
da Propriedade Industrial teve seu inicio sob a forma de
anteprojeto, redigido em uma Conferéncia Diplomatica
realizada em Paris no ano de 1880, e seu texto entrou em
vigor um més depois do depésito de instrumentos de ratifi-
cagdo, em 7 de julho de 1883. Varias foram as modificagdes
introduzidas no texto de 1883, e o Brasil, pais signatario
original, aderiu & Revisdo de Estocolmo em 1992.

' A busca de anterioridade é uma das fases que com-
poem um pedido de patente, ao passo que o relatdrio é
apenas o documento que evidencia o cumprimento da
etapa (Ato Normativo n® 127, de 5 de marco de 1997)
(INPI, 1997).



Figura 1: Uso do Tratado de Cooperacao em Matéria de Patentes no Brasil

2000 2001

Fonte: BRYAN, 2013.

Além de outros subsidios importantes para tor-
nar o pedido mais robusto, durante o processo
de patenteamento, a fun¢éo desses documentos
¢ sinalizar uma provavel disposicao dos escri-
torios nacionais, o que reduz a assimetria de
informagoes entre eles e o depositante e, con-
sequentemente, contribui para a redugdo dos
custos de transagio relacionados ao processo de
protegdo. Na pratica, ap6s sinalizagdo negativa
dos resultados das buscas, o depositante dispde
de informag6es mais claras para desistir da fase
nacional do pedido, ou, na presenca de um sinal
positivo, manter-se no processo, mesmo diante
de todos os custos pds-relatério envolvidos
(exames preliminares, custos de entrada em
fase nacional etc.), atenuando, em qualquer dos
casos, o desperdicio de recursos.
Provavelmente em razdo de sua simplici-
dade e, especialmente, da dilatagdo de prazos
que o sistema proporciona ao depositante antes
que este entre com o pedido em fase nacional,
a utilizacdo do PCT como via de acesso aos
signatarios do Acordo vem crescendo em todo

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

o mundo e, também, no Brasil, como se pode
verificar em “Use of PCT in Brazil’, presente
na apresentacao do Diretor da Divisdo Legal
do PCT na WIPO, Matthew Bryan (2013) The
Patent Cooperation Treaty (PCT) and its Advan-
tages for Business (Figura 1).

Em que pese o crescimento relatado, o
grafico seguinte (Figura 2) demonstra a baixa
participagdo do Brasil no sistema do PCT, se
comparado aos paises desenvolvidos, em espe-
cial os signatarios do Trilateral.

O descompasso entre a Figura 1 e a Figura
2 torna-se ainda mais claro com a analise do
numero de patentes depositadas pelo Brasil via
sistema PCT, relativamente a posigao que o pais
sustenta no contexto global da produgao cientifi-
camundial, ranking em que ocupa a 13* posigao.

Nio existem, todavia, dados concretos que
permitam concluir que a baixa adeséo do Brasil
ao sistema internacional de patentes decorra dos
custos de deposito e manuten¢ao dos pedidos
internacionais ou, ainda, esteja relacionada com
o longo prazo de espera para o exame do INPI.
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Figura 3: Vinte paises com maior participacao percentual em relacao ao total mundial de artigos
publicados em periddicos cientificos indexados pela Thomson/ISI, 2009

Posicao Pais % (Percentual em relagéao ao mundo)
1° Estados Unidos da América 28,6
2° China 9,9
30 Reino Unido 7,8
40 Alemanha 7,5
5e Japao 6,6
6° Franga 55
7° Canada 47
8¢ Italia 43
9 Espanha 3,7
100 india 3,4
112 Australia 3,2
120 Coréia do Sul 3,2
13° Brasil 2,7
140 URSS/Russia 2,5
15¢ Holanda 2,5
16° Taiwan 2,1
17° Turquia 1,9
18° Suica 1,8
190 Suécia 1,7
20° Poldnia 1,6

Fonte: Coordenagéo de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (BRASIL, 2010).

9. A proposta de integragao formal do
PPH ao PCT

A proposta de integracdo formal do PPH ao
Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes
(Formal Integration of the Patent Prosecution
Highway into PCT, 2013), devidamente proto-
colada junto ao grupo de trabalho que discute e
prepara as alteragdes do PCT, prevé o comparti-
lhamento do relatério de busca de anterioridade
entre os escritorios dos paises signatarios. Se
aprovada, sera facultado ao requerente (depo-
sitante) utilizar a opinido (relatorio de busca)
emitida pelo primeiro escritério de patentes
(Office of First Filing — OFF) em um segundo
depdsito (Office of Second Filing — OSF), e assim
por diante, com vistas a reducéo de custos e
do prazo de analise relativos a pedidos poste-

330) Revista de Informagao Legislativa

riores de prote¢ao patentaria. O documento
ainda propde a criagdo de uma espécie de fila
especial no OSE, destinada ao recebimento de
processos submetidos ao rito de investigacdo
rapida (PPH), considerados como tais aqueles
pedidos que ja foram objeto de busca anterior
em Escritorio de um dos paises signatdrios, o
que contribuiria para a superagdo de uma das
etapas mais complexas do processo de aprecia-
¢do dos pedidos de patentes

5.1. Beneficios — pontos favoraveis

Em func¢ao da velocidade com que os pro-
cessos de protecdo patentaria tém passado do
meio fisico para o eletronico, especialmente no
PCT (BRYAN, 2013), o PPH néo é apenas uma
novidade factivel, mas uma tendéncia conside-



ravel, haja vista o propdsito do Trilateral de fazer
valer o procedimento. Afinal, se os escritdrios
destinatarios de 85% dos pedidos mundiais
de patentes optaram por disponibilizar o PPH
para seus depositantes, e a utilizagdo do pro-
cedimento tem crescido desde sua instituicao
(KEYACK, 2012), ¢ improvavel que, com o
tempo, o PPH nio esteja arraigado a rotina de
depdsitos internacionais, como ocorrera, e con-
tinua ocorrendo, com o Tratado de Cooperagao
em Matéria de Patentes (BRYAN, 2013).

Num ambiente de fortes incentivos con-
correnciais, como é o caso dos setores que
investem em tecnologia e inovagdo, se uma
alteracdo processual é capaz de promover a
reducdo de custos (operacionais, de transagao,
provenientes do equilibrio de assimetrias de
informacao etc.), suas chances de sucesso nao
podem ser ignoradas. Nesse sentido, tem mili-
tado o Consul de Propriedade Intelectual dos
EUA para a América Latina, Albert Keyack,
o qual, embasado na economia processual do
PPH, tem apresentado dados com redugdes
significativas de custos nas comparac¢des entre
depdsitos com a utilizagdo do procedimento e
sem o PPH (KEYACK, 2012).

Conforme hipétese levantada por Borges,
Beildeck & Medina (OS TOPICOS..., 2006), o
programa contribuiria para o aumento da qua-
lidade e redugao do trabalho dos examinadores
de patentes. A primeira suposicdo estaria lastre-
ada no beneficio gerado pelo controle mutuo
de qualidade dos exames e, consequentemente,
dos examinadores, os quais estariam sujeitos a
interagdo com profissionais de outros escrito-
rios mundo a fora. Esse intercambio, além de
gerar inevitaveis comparagdes entre relatorios
produzidos, inegavelmente proporcionaria
aprendizado aos profissionais dos escritorios
que tornassem disponivel o procedimento do
PPH para seus depositantes. Quanto a redugao
de trabalho dos examinadores, a institui¢cdo

do procedimento eliminaria a duplicag¢do
desnecessaria de esforcos na elabora¢io de um
unico relatério de busca de anterioridade, o qual
poderia ser utilizado em diversas autoridades
de exame do PCT.

Em féruns de discussio em que haja téc-
nicos e especialistas envolvidos na redagio e
exame de patentes, o PPH, nos paises que o
adotaram, promove um servi¢co de limpeza,
notadamente no que se refere as reivindicagoes,
pois o pedido de patente ja chega ao OSF com as
reivindicagdes nio factiveis decotadas, ou seja,
além da realiza¢do da busca de anterioridade,
o procedimento auxilia na analise do quadro
reivindicatdrio, que, no caso do PPH, chega
mais limpo ao OSE.

5.2. Custos — pontos desfavoraveis

Um tratado refere-se aos direitos e obri-
gacOes materiais e, portanto, ndo se confunde
com suas regras, as quais estdo relacionadas a
execugdo procedimental do acordo, por vezes
definidas como clausulas operacionais. Essas
clausulas, dependendo das possibilidades de
alteracdo pré-estabelecidas, podem passar por
uma evolucdo continua. No 4mbito dos acordos
sob a gestdo da WIPO, devido as diferencas
de conteudo, material e processual, as modifi-
cagdes de um tratado exigem a institui¢do de
uma Comissdo de Reforma; em contrapartida,
a alteracdo de uma regra processual requer tdo
somente aprovac¢ao por uma Assembleia Or-
dindria, rito mais simples que o previsto para
submissdo da matéria na esfera da Comissao
de Reforma. Nesse caso, ao que tudo indica, a
proposta encerra alteragio de direito material,
dado que a entrada do PPH no Tratado de Co-
operagdo em Matéria de Patentes imporia aos
escritérios de patente dos Estados-Membros a
adogdo de procedimentos realizados por outros
escritorios.
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Ha ainda reflexos sobre a autonomia dos
escritorios nacionais de exame, visto que a in-
ser¢do formal do Patent Prosecution Highway no
Tratado de Cooperagao em Matéria de Patentes
alteraria a fila de pedidos de seus signatarios,
criando uma espécie de exame prioritario. Isso,
em termos de relagdes internacionais, extra-
polaria o papel do procedimento, afetando o
sistema nacional de concessdo de patentes, a
medida que promoveria o tratamento diferen-
ciado entre depositantes que se utilizam do PPH
e os optantes pelo procedimento comum, haja
vista que estes teriam que esperar mais do que
aqueles pelo exame do pedido.

Destaca-se, também, que, em razdo da dife-
renca de legislagao e de niveis de coercibilidade
entre os 147 Estados-Membros do PCT, deter-
minados cortes realizados durante a “limpeza
das reivindicag¢des”, por exemplo, poderiam afe-
tar a concessao dos proprios direitos materiais
relacionados ao pedido. Essa harmonizac¢io
de direitos de propriedade industrial, embora
desejada pelos grandes usuarios do sistema
internacional, ndo pode ser analisada apenas
sob o angulo econdémico da redu¢io de custos
de transagdo. Ainda, nos termos da proposta,
como ja abordado, ha que se refletir acerca dos
efeitos praticos da criacao de fila especial no
OSEF, destinada aos processos submetidos ao
rito de investigacdo rapida, haja vista que eles
entrariam na fase nacional com a vantagem de
terem passado pelo relatorio de busca, mesmo
nao havendo a imposi¢ao de andlise prioritaria
formal dos pedidos.

6. Conclusao

Se, por um lado, se consolida o reconheci-
mento da importancia dos ativos de proprieda-
de intelectual como fator critico determinante
da posicéo estratégica tecnoldgica dos paises e
institui¢des em nivel global, por outro, também
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se verificam os crescentes custos de protecdo,
incluindo-se os trazidos pelo atraso na analise
dos pedidos de patente nacionais. Essa é a reali-
dade do Brasil pds-TRIPS, que apesar de todos
0s avangos, nao pode se colocar no mesmo nivel
de paises desenvolvidos, especialmente daqueles
nos quais o sistema de PI j& é uma realidade
secular, como ¢ o caso dos EUA e do Japao.

E nesse cendrio de incertezas que a WIPO,
desde 1984, provocada principalmente pe-
los paises que compdem o Trilateral, tem
liderado um intenso trabalho cujos objetivos
parecem superar o aprimoramento do Patent
Cooperation Treaty, buscando a harmonizagdo
das leis e procedimentos de patentes em todo
o mundo. O tema que motivou o presente
estudo evidencia uma destas iniciativas mais
recentes, ou seja, a proposta de integracao
formal do PPH no 4mbito do PCT, submetida
pelo Trilateral sob a justificativa de visar a
reducdo de custos de prote¢do e do prazo de
analise das patentes entre os escritérios dos
paises signatdrios do tratado procedimental.
A sugestao, como se pode verificar, facultaria
ao depositante o aproveitamento dos relatorios
de buscas de anterioridade produzidos pelo
escritorio do pais do primeiro deposito (OFF)
nos pedidos posteriores efetuados nos demais
paises (OSF).

Mesmo que se reconhe¢a a importincia
do compartilhamento do trabalho entre os
escritérios nacionais de patentes e os aspectos
positivos da harmonizagdo internacional de
procedimentos e da legislacao de propriedade
intelectual, iniciativas como a proposta pelo
Trilateral merecem profunda reflexdo dos paises
em desenvolvimento especialmente, uma vez
que a harmoniza¢do em termos de propriedade
intelectual, ainda que meramente procedimen-
tal, pode sair relativamente mais caro para esses
Estados-Membros da WIPO do que para os
paises desenvolvidos.



As conclusoes do presente artigo, decorrentes do estudo do documen-
to e da analise dos argumentos favoraveis e contrarios a adogao do PPH no
ambito do PCT, permitem aferir que a alteragdo proposta pelo Trilateral
projeta seus impactos para além da reducéo de custos de prote¢do e do
tempo de analise dos pedidos de patentes, ainda que o tema seja tratado
como simples alteracao de regra de funcionamento.

Ha que se considerarem os argumentos no sentido de que a proposta,
a despeito de favorecer a reducéo de custos e do tempo de analise dos
pedidos, bem como o compartilhamento de experiéncias e o aprendi-
zado conjunto entre examinadores dos paises signatarios, implicaria
verdadeira alteracdo de normas de direito material no ambito do PCT,
notadamente em virtude da obrigatoriedade - ainda néo elucidada em
suficiéncia na proposta protocolizada junto a WIPO - de observancia dos
procedimentos pelos escritorios nacionais, o que promoveria, portanto,
a necessidade de levar a discussdo para uma Comissdo de Reforma do
Tratado.

Ainda, se por um lado néo se pode ignorar o argumento de que a
eliminagdo de fases processuais em depdsitos nacionais podera esti-
mular o crescimento do numero de pedidos de patentes depositados
pelos paises do Trilateral, por outro o estado atual das discussdes ndo
permite medir em que nivel a proposta favoreceria a ampliacao dos
indicadores de patentes de residentes brasileiros em nivel interna-
cional. Nesse contexto, seria necessdrio também estabelecer a rela¢do
entre custos internacionais, tempo de exame de pedidos de patentes
e os indices atuais de participa¢do no sistema PCT para a aferi¢do da
possivel correlagdo entre eles e, portanto, dos efetivos impactos para
o Pais, tendo em vista que os dados existentes nao permitem concluir
se a proposta de inclusdo formal do instituto do PPH podera agravar
ou diminuir as assimetrias relacionadas a participagdo brasileira no
Tratado de Cooperagao em Matéria de Patentes em relagdo aos paises
do Trilateral.

E necessdrio reforcar que este é o momento oportuno para que o Brasil
formalize uma posi¢do consistente e firme sobre o tema, uma vez que
a matéria ainda ¢ objeto de discussdes internacionais e ndo ha diretriz
conclusiva sobre o tema. Talvez, mais importante que determinar qual
decisdo o Pais tomara sobre o tema, seria determinar como esse movi-
mento politico se daria, pois, salvo eventuais ganhos oriundos de uma
negociacdo bilateral, como ja ocorrera em 2011 entre USPTO e INPI, o
foro adequado as discussoes reativas a procedimentos e legislacdo de PI
¢ a Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual. Contudo, como
a duvida persiste sobre o tema, conforme trazido por Porto & Barbosa
(2013), caberia ao governo brasileiro deixar o assunto aos cuidados do
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Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI*), para uma
avaliagdo técnica com vistas & proposi¢do de uma politica planejada e
coordenada sobre a proposta de integracdo formal do Patent Prosecution
Highway no 4mbito do Patent Cooperation Treaty.
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