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Resumo: Até a entrada em vigor do Acordo sobre Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Co-
mércio (TRIPS), distintos regimes coexistiam em diferentes paises, resultando em razodvel grau de assimetria
de direitos, especialmente no campo das patentes farmacéuticas. Apds TRIPS, o mundo mudou e abriu cami-
nho para novas iniciativas de harmonizacdo patentdria por intermédio, principalmente, de paises da chamada
Trilateral (Europa, Estados Unidos e Jap3o), inaugurando um movimento de “hegemonia compartilhada”. E
neste contexto que surge o intitulado Patent Prosecution Highway (PPH), uma modalidade de tramite priori-
tario resultante de um projeto denominado como sendo de cooperagao para o reaproveitamento dos relato-
rios de busca e exame de um instituto de patentes por outro. A questdo que surge no artigo é: até que ponto
0 PPH se constitui em um modelo para uma patente mundial? A partir de um método histdrico critico, este
artigo trabalha com a hipdtese de que o PPH, em si, ndo constitui uma patente mundial, mas que ele é consi-
derado por diferentes entidades dentro do sistema internacional de patentes como uma etapa para este fim.
Sdo apresentados quatro argumentos principais. O artigo conclui que uma das razoes para se evitar a adocao
ou nao do PPH, a desconfianga dos institutos de patentes, tem caido gradativamente e que o PPH pode ser
considerado um passo lento, mas firme, em um processo que caminha rumo a um cenario de concentracao

de decisGes de patenteabilidade em poucos institutos de patentes.

Palavras chave: Propriedade Intelectual. Harmoniza¢do. Hegemonia compartilhada.

Abstract: Until the entry into force of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
(TRIPS), different regimes coexisted in different countries, resulting in a reasonable degree of asymmetry of
rights, especially in the field of pharmaceutical patents. After TRIPS, the world changed and paved the way for
new patent harmonization initiatives, mainly through the so-called Trilateral countries (Europe, United States
and Japan), inaugurating a movement of “shared hegemony”. It is in this context that the so-called Patent
Prosecution Highway (PPH) arises, a type of priority procedure resulting from a project called cooperation for
the reuse of search and examination reports from one patent office by another. The question that arises in the
article is: to what extent does the PPH constitute a model for a worldwide patent? From a critical historical
method, this article works with the hypothesis that the PPH, in itself, does not constitute a world patent, but
that it is considered by different entities within the international patent system as a step towards this end.
Four main arguments are presented. The article concludes that one of the reasons for avoiding the adoption
or not of the PPH, the distrust of patent offices has gradually fallen and that the PPH can be considered a slow
but steady step in a process that moves towards a scenario of concentration of patentability decisions in a

few patent offices.
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Resumen: Hasta la entrada en vigor del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), coexistian diferentes regimenes en diferentes paises, lo que resultaba en un grado
razonable de asimetria de derechos, especialmente en el campo de las patentes farmacéuticas. Después de
los ADPIC, el mundo cambid y allané el camino para nuevas iniciativas de armonizacion de patentes principal-
mente a través de los paises de la llamada Trilateral (Europa, Estados Unidos y Japdn), inaugurando un mo-
vimiento de “hegemonia compartida”. Es en este contexto que surge la llamada Patent Prosecution Highway
(PPH), un tipo de procedimiento prioritario resultante de un proyecto denominado cooperacién para la reu-
tilizacidn de informes de busqueda y examen de una oficina de patentes por otra. La pregunta que surge en
el articulo es: ¢hasta qué punto el PPH constituye un modelo para una patente global? Utilizando un método
histérico critico, este articulo trabaja con la hipdtesis de que el PPH, en si mismo, no constituye una patente
global, pero que es considerado por diferentes entidades dentro del sistema internacional de patentes como
un paso hacia este fin. Se presentan cuatro argumentos principales. El articulo concluye que una de las razo-
nes para evitar la adopcion o no del PPH, la desconfianza hacia las oficinas de patentes, ha ido disminuyendo
paulatinamente y que el PPH puede considerarse un paso lento pero firme en un proceso que avanza hacia

un escenario de concentracidn de la patentabilidad. decisiones en algunas oficinas de patentes.

Palabras clave: Propiedad Intelectual. Harmonizacién. Hegemonia Compartida.
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INTRODUCAO

Até a assinatura do Acordo sobre Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (TRIPS, em sua sigla em inglés), distintos regimes coexistiam em diferentes paises,
resultando em razoavel grau de assimetria de direitos, especialmente no campo das patentes
farmacéuticas (DEERE-BIRKBECK, 2010). A titulo de exemplificacdo, em um estudo publicado
por Lerner (2000), foram avaliadas as praticas de 60 institutos de patentes ao longo de 150
anos. Como resultado, ficou demonstrado o grau de heterogeneidade dos institutos de paten-
tes, ou seja, o quao dissimilares sdo, em virtude de uma variedade de praticas administrativas

e politicas.

A bem da verdade, o mundo mudou, pds TRIPS. Com esse tratado internacional, foram
estabelecidos critérios minimos e aumentou o grau de uniformizacdo de diversos tipos de
direito de propriedade intelectual (MATTHEWS, 2002; SELL, 2003) fortalecendo um cenario
de interdependéncia complexa, conforme exposto por Joseph Nye (2004) e Robert Keohane
(1984, 2022). De todo modo, tal afirmativa é valida para a maioria dos direitos de propriedade
industrial, destacando-se as Patentes de Invencdes e as de Modelos de Utilidade (CORREA,
2003). Mas, indo mais além, havia um temor de que TRIPS fosse apenas a ponta do iceberg
para uma harmonizacdo mais profunda (TAKENAKA,2009) comandada por um conjunto de

paises que compartilham a hegemonia.

O conceito de hegemonia aplicado a este trabalho e seus impactos para o sistema inter-
nacional foram desenvolvidos a partir dos escritos de Antonio Gramsci (1891-1937). Por sua
vez, quando Giovanni Arrighi (1937-2009) trabalhou em seu “O longo século XX” a ideia de
gue a trajetoria do capitalismo fora marcada, entre os séculos XVI e XX por ciclos sistémicos,
ele inadvertidamente abriria caminho para se discutir uma nova fase de “hegemonia compar-
tilhada” (HOEVELER, 2017). Com base nesse conceito de hegemonia compartilhada, a manu-
tencdo do status quo, ou seja, diversidades nos sistemas domésticos, mesmo entre os paises
desenvolvidos, deixa de ser uma realidade para dar lugar a um grande projeto de convergéncia
regulatdria, conforme apregoado por exemplo na Organizacdo para a Cooperacdo e Desenvol-
vimento Econémico (OCDE), altamente desejavel aos grandes players internacionais, que sao
ndo obstante empresas transnacionais, por um lado, as maiores interessadas no usufruto de
um sistema internacional de patentes cada vez mais harmonizado. Por outro lado, estudos
anteriores (CLPI, 2010) ja apontaram que os efeitos de introducdo de um sistema “global” de
patentes — entendido como uma etapa para além do sistema “internacional”, de maior inte-
gracdo entre os estados- o que seria majoritariamente negativo para a maioria dos paises em

desenvolvimento.

Revista Mon¢des, Dourados, MS, V.12, N223, jul./dez. 2023, 2316-8323 235



Universidade Federal da Grande Dourados

A despeito de toda harmonizacdo introduzida pela Convencdo da Unido de Paris em
fins do séc. XIX, pelo Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT) concluido e imple-
mentado na década de 70 - época em que, ndo por acaso, originam-se as primeiras iniciativas
“trilaterais, conforme se verificara mais adiante”- e pelo TRIPS, os pedidos de patente ainda
devem ser apresentados em cada instituto nacional ou regional e o exame permanece sob
responsabilidade de seu respectivo instituto nacional ou regional (MOHANTY, 2008). Ademais,
os depositantes mantém a necessidade de arcar com maiores dispéndios para solicitacao de
protecao de tecnologias em diversos paises, além de continuar enfrentando maior inseguran-
¢a juridica com resultados ndo homogéneos (FRANCIS, 2018). Outros aspectos por detrds das
diferengas entre institutos de patentes estdo no que alguns autores chamam de “pot-pourri
(...) dos sistemas nacionais de patentes” e que ocasionaria a inibicao da eficiéncia e da resolu-
cdo econdmica de questdes internacionais patentarias (DECRUITT, 1997 APUD SEIFERT (2002)

. Além disso, como os Institutos locais nem sempre detém recursos fisicos, humanos e
financeiros suficientes para lidar com o aumento crescente do numero de pedidos (MERRILL et
al, 2004), esse quadro resulta, em fins do séc. XX, e no despertar do séc. XXI, em um backlog?
de patentes trazido ao debate pelos chamados proprios “institutos trilaterais de patentes”
gue enfrentavam o problema da sobrecarga (AHLERT, 2002). Mas, se este era um problema,
havia outro ainda mais beligerante a ser considerado, a desconfianga por parte dos paises em
desenvolvimento em relacdo as atividades em conjunto por parte dos paises desenvolvidos,
em particular dos institutos de paises desenvolvidos que insistiam por um discurso pré-harmo-

III

nizacdo internacional bem como por uma ldgica “one size fits all”. Tal concentra¢do do sistema
internacional por parte dos desenvolvidos poderia ser lida como uma forma de manutencao

do poder em escala global (YU, 2005).

E neste contexto que surge o intitulado Patent Prosecution Highway (PPH). Esta modali-
dade de tramite prioritario é um projeto de cooperacdo que resulta no reaproveitamento dos
relatérios de busca e exame de um instituto de patentes por outro. A associacao entre o PPH
e a patente mundial, por sua vez, ndo é nova no Brasil. A associac¢do foi inclusive o sentido de
demonstrar o risco de “transferéncia do exame de patenteabilidade para o escritério ameri-
cano de patentes, que, obviamente, atuar(ia] (...)na defesa dos interesses econdmicos do seu
pais e do seu governo” (ROCHA DE SOUZA, DA COSTA, LINDOSO, 2011). Por outro lado, o PPH
continua a ser amplamente difundido entre os paises como um mecanismo eminentemente

técnico, ao passo que a discussdo politica continua a ficar de lado em toda discussdo que

1 O backlog ndo é um conceito claramente definido (LONDON ECONOMICS, 2010). Porém, ele é comumente
utilizado para descrever a fila de pedidos de patentes pendentes de decisao.
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envolva o advento de um eventual sistema global de patentes (CLPI, 2010). De fato, uma das
questdes que fica em aberto diz respeito ao seguinte ponto: em que medida ocorreria uma
pratica inconsciente de condicionamento humano, quando um examinador se utiliza continu-
amente de trabalho de terceiros? Ele(a) deixa de ser um técnico no assunto se ndo for devida-
mente instigado a pesquisa, mantendo-se devidamente atualizado frente a novas tecnologias?
Esses sdao desafios que institutos de patentes que aderem ao PPH precisam se ocupar em
carater prioritario, com planos de capacitacdao continuos em todos os campos tecnoldgicos.
Para os institutos de patentes, essas sao questdes praticas que se impdem a partir do compar-
tilhamento de busca e exame e outras iniciativas como a harmoniza¢ao de praticas. Em ultima
instancia, neste artigo, a reflexdo mdaxima se faz a partir da seguinte questao: até que ponto o

PPH se constitui em um modelo para uma patente mundial?

Este artigo trabalha com a hipdtese de que o PPH, em si, ndo constitui uma patente
mundial, mas que ele é considerado por diferentes entidades dentro do sistema internacional
de patentes como uma etapa para este fim. Sdo apresentados quatro argumentos principais,
gue serdo analisados a luz da hipdtese: um primeiro, histdrico, que consiste em apresentar os
intentos reiterados para advento de uma patente mundial; o argumento de que o mecanis-
mo do PPH que (de certa forma) obriga ao examinador a pelo menos considerar a matéria ja
examinada pelo instituto parceiro; a existéncia de players relevantes que defendem tanto a
patente mundial quanto o PPH; e o fato do PPH ser um facilitador para o ganho de confianca
mutua nos resultados de exame — etapa vista como fundamental para a patente mundial. Para
a analise dos argumentos a luz da hipdtese, o trabalho esta suportado em pesquisa bibliogra-
fica de autores que se dedicaram anteriormente ao tema ou que apresentaram informagdes
relevantes para a andlise, bem como documentos de organiza¢des internacionais e regionais

de propriedade intelectual, a exemplo da OMPI e do EPO.

ANTECEDENTES HISTORICOS PARA O ADVENTO (OU NAO) DE
UMA PATENTE MUNDIAL

As primeiras consideragdes sobre a possibilidade de um, ou poucos, institutos emitirem
uma patente valida em todos os paises (a patente mundial) ocorrem na maturidade do sistema

internacional de patentes?, apds a CUP, ocorrida em fins do século XIX. A ideia ganhou forca a

2 Otermo “sistema internacional de patentes” é usado aqui em um sentido amplo para significar ndo somente
o sistema legal em todos os niveis, incluindo o nacional e o regional, assim como o Tratado de Cooperagdo
em matéria de Patentes (PCT), junto com quaisquer iniciativas futuras que possam emergir, mas também
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partir de meados da década de 60, calcada no argumento do potencial esgotamento?® do atual
sistema, por ocasido das negocia¢des que resultariam no Tratado de Cooperacdao em Matéria
de Patentes (PCT).

J4a aquele tempo, iniciava-se uma longa fase alarmista para o sistema de patentes, com
os institutos nacionais de patentes apresentando preocupagdes crescentes com os nimeros
cada vez maiores de depodsitos de patentes (GOLDSMITH, 1969) e principalmente com rela-
¢do a necessidade de instauracdo de procedimentos similares em diferentes paises do mundo
(HARBERS, 1968). Outro argumento sustentado foi o de maior seguranca juridica, principal-
mente em um ambiente de competicdo cada vez mais internacionalizado (GRAIN, 2002; DE
CARVALHO, 2017).

Ao término das negociacdes, e ainda que o advento de uma patente mundial tivesse
sido considerado, o PCT surgiu tdo-somente como um projeto de cooperacdo para advento
de pedidos internacionais, que precisaria passar pelas fases nacionais para serem considera-
dos validos (HARBERS, 1968; GOLDSMITH, 1969; DE CARVALHO, 2017). Apds este periodo, a
patente mundial seria desconsiderada em repetidos momentos histéricos e tomada enquanto
“utdpica”, em virtude de uma série de razdes. A primeira é que os paises desejariam patentes
validas em seus territdrios em seu préprio idioma. Uma segunda razao, talvez a mais impor-
tante e mais complexa de se refutar: um pais ndo confiaria no julgamento de patenteabilidade
de outro instituto de patentes que ndo seja o seu proprio (WIPO, 1995).

Nas décadas de 80 e 90, ndo houve exatamente um pleito especifico para o surgimento
de uma patente mundial, mas sim um verdadeiro movimento para reformar a CUP, inicialmente
capitaneado pelos paises em desenvolvimento, preocupados com tematicas que aquele tem-
po tinham grande importancia politica, como questdes afeitas a transferéncia de tecnologia.
Até dado momento, conservadores quanto a potencialidade de reformar a CUP, foram alcados
a fortes reformadores do sistema, o que terminou por colocar os paises em desenvolvimento

apoiando infraestrutura para a administragdao, manutencao, exploragdo e observancia de pedidos e patentes
sob os varios regimes legais. Isso envolve institutos de patentes nacionais e regionais, a Organizagao Mundial
da Propriedade Industrial (OMPI), organizagGes parceiras dos setores publico e privado, como ministérios da
justica, comércio, ciéncia e tecnologia, outras agéncias governamentais relevantes, agéncias de observancia,
industria privada, universidades e instituicdes de pesquisa, e associacdes de usudrios de industria, inventores
e profissionais no campo das patentes (WIPO, 2001). Mais adiante, ver-se-a uma potencial distin¢do entre a
expressdo “sistema internacional de patentes” e a de “sistema global de patentes”.

3 0O argumento que revelaria um “esgotamento” do sistema internacional de patentes estaria calcado no cres-
cente numero de depdsitos internacionais no ambito do PCT e da CU, e na longa demora no processo de
exame nacional, o que revela dificuldades de processamento por parte dos institutos nacionais e regionais de
patentes (WIPO, 2001). Essa “explosdo de patentes” também foi motivadora de estudos como, por exemplo,
pela Comissao Europeia, em 2007.
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em posicdo inversa, de reformadores, para conservadores. O jogo virou momentaneamente,
mas nao o suficiente para parar o encaminhamento de um novo tratado internacional, que
terminou ndo sucedido na OMPIl em 1991, mas que foi paulatinamente transferido, em alguns
dos componentes mais preciosos, para os paises desenvolvidos, a futura Organiza¢do Mundial
do Comércio (OMC) e ao TRIPS (GANDELMAN, 2004).

Nesta se¢ao, é importante deixar claro que a OMPI é abordada primordialmente como
um férum de discussdo no qual ha conflitos de interesse, em especial entre paises desenvolvi-
dos e em desenvolvimento, mas também pode ser enxergada como uma entidade, um corpo
administrativo com interesses proprios.

Como exemplo do segundo caso, um ensaio foi feito nos idos dos anos 2000, quando da
proposta de um “Certificado de Patenteabilidade” no ambito do PCT, a ser conferido pela OMPI
(AHLERT, 2001; LEONARDQS, 2001). A proposta colocava em vista os propésitos claros dos pa-
ises desenvolvidos, de perseguir a potencialidade de um titulo mundial que conferisse direitos
ao usuario. E, ademais, plausivel supor uma atuacdo com certa militdncia dentro da prépria
OMPI, que se beneficiaria significativamente, caso a agéncia fosse apontada como validadora
dessa patente mundial, a fim de dar seguranca juridica aos titulos conferidos. Mas, quando a
proposta foi rechagada, novas opg¢des precisavam ser buscadas, em carater multilateral.

O foco passou a ser o andamento das negociacées de um tratado de formalidades e
guestdes substantivas no campo patentario, que logo foi dividido para ser viabilizado. Assim,
em 2001 foi concluido o Tratado sobre Lei de Patentes (PLT), que visava promover uma har-
monizac¢ao a nivel formal. Mas havia uma segunda parte a caminho, e esse era o Tratado Subs-
tantivo em Matéria de Patentes (SPLT). As forcas empreendidas eram no sentido de fazer com
que esse tratado fosse aprovado, mas “a inconveniéncia de uma reforma que acabasse por
estabelecer uma patente ‘mundial’ levou os paises em desenvolvimento a adotar uma po-
sicdo mais firme em relacdo a Agenda de Patentes da OMPI” (CASTRO, 2018). Isso levaria a
uma reacdo dos paises em desenvolvimento. (SOUZA, 2011). A partir de 2004, por ocasido da
lideranca brasileira com a apresentacdo da proposta de uma Agenda para o Desenvolvimento
(MAY, 2007), o SPLT deixou a agenda do Comité Permanente de Patentes (SCP) da OMPI, que
passou a evitar desde entdo a pauta de harmonizagao normativa patentaria.

Atualmente, a OMPI consolidou-se no cenario posterior ao TRIPS como uma organizagao
internacional que encoraja praticas comuns entre os paises. Tal faceta pode ser observada,
por exemplo, na maneira como o Comité Permanente de Patentes (SCP) esta atualmente con-
formado, sem pautas a vista acerca de harmonizacdo normativa. Pode-se dizer que a OMPI
existe sob diversos aspectos para estimular crescentemente o que se convencionou chamar
de harmonizacdo (STACK, 2008).
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Como observado, houve tentativas reiteradas na busca de uma patente mundial. Ape-
sar de o objetivo final ndo ter sido alcangado, ocorreu um avanco significativo na harmoni-
zacdo de praticas administrativas. Mesmo assim (ou justamente devido a estas dificuldades
encontradas), um novo projeto ganhou momentum no cendrio internacional: o PPH. A proxi-
ma sec¢ao se debrucara, assim, em um movimento em bloco nascido em paralelo a diversas
dessas tentativas de concertagdes multilaterais, e que ganhou momentum justamente no
contexto de dificuldades enfrentadas no ambito da OMPI para fazer caminhar o projeto do
SPLT: o PPH.

PPH: UM PROJETO DA TRILATERAL

O numero de pedidos de patente internacionais aumentou de 459 em 1978 (inicio do
PCT) para 34.104 em 1994 (ano de conclusdo do TRIPS) e alcancou 121.264 em 2004 e, final-
mente, para quase 250.000 em 2019. No que tange ao primeiro periodo de 1978 a 1994, a
maior parte dos pedidos tinham origem no Japao, Europa* e EUA (WIPO, 1994; 2004; 2019B),
0 que tornava essas regides as principais interessadas nas discussdes do rumo do sistema in-
ternacional de patentes.

Em outubro de 1983, foi realizada em Washington a primeira Conferéncia da “Trila-
teral”, composta pelos Institutos de Patentes do Japao, EPO e USPTO. Para fins de esclare-
cimento histdrico, a origem da nomenclatura “Trilateral” remonta ao ano de 1973, com a
criagao da “Comissao Trilateral”, inicialmente um férum de discussao privado fundado por
iniciativa de David Rockefeller, com o objetivo de estabelecer um ponto de encontro para
0s mais respeitaveis dos principais paises industrializados e capitalistas, inaugurando-se ini-
ciativas desse porte ao redor de diversos campos (ASSMANN, et al, 1979), dentre eles, no
campo da propriedade intelectual.

1983. E quando a Trilateral assina um Memorando de Entendimento entre os trés insti-
tutos que buscavam formas de reduzir o backlog. A abordagem consistia em considerar que

4 A Europa possui um instituto regional, o Instituto Europeu de Patentes (EPO), ademais dos institutos nacio-
nais de patentes.

5 A assertiva é valida, conquanto estejam excluidas a China e a Coreia do Sul, que junto com a Trilateral com-
pdem o chamado IP 5. Inclusive, a partir de principios dos anos 2000, ambos os paises comegaram a surgir
de maneira crescente nas estatisticas da OMPI no ranking dos dez maiores paises depositantes do mundo.
Atualmente, China ocupa a primeira posicao geral, e a Coria do Sul, a 52 posicdo (WIPO, 2020). Enquanto isso,
o Brasil despenca nos indices de inovagdo (DE NEGRI et al, 2020).

Revista Mon¢des, Dourados, MS, V.12, N223, jul./dez. 2023, 2316-8323 240



Universidade Federal da Grande Dourados

o progresso das tecnologias de informacao® levaria a desenvolvimentos de técnicas eletroni-
cas, armazenamento mais rapido e econémico de conteldo, ponto particularmente atrativo
para os institutos de patentes, com vistas a aceleracao de procedimentos, aumento de efi-
ciéncia e remocao do fardo de tarefas repetitivas e manuais do seu corpo de examinadores
(BRAENDLI, 1986; GRUBB, 2007). Dentre os principais feitos, encontra-se o intercambio de
especialistas de seus institutos, bem como projetos e estudos voltados a padronizacdo de
procedimentos administrativos (TRILATERAL, Sem ano) e a digitalizacdo de documentos de
patentes existentes e sua recuperacdo em formato buscdvel (GRUBB, 2007; EPO, sem ano).
Em outras palavras, a Trilateral visava a uma crescente redugao de trabalho duplicado, prin-
cipalmente por intermédio da padronizacdo no campo patentario entre os seus institutos de
patentes. No ambito da OCDE, ja se investigou o impacto das chamadas familias de patentes
triddicas, ou seja, aquelas patentes que sao depositadas simultaneamente no USPTO, EPO e
no JPO (OCDE, 2004).

No ambito da Trilateral, os projetos de cooperacdo progrediram, até que em 2003 foi
mencionado pela primeira vez o Patent Prosecution Highway (PPH). O framework foi idealiza-
do pelo Japao e exposto durante a 222 Conferéncia Trilateral, sediada na cidade de Alexandria,
no estado da Virginia, em novembro de 2004. A partir de entdao, um programa piloto comegou
em 3 julho de 2006 entre os Institutos de Patente dos Estados Unidos e do Japao, e tornado
permanente em 2008 (TRILATERAL, 2006; TAKENAKA, 2009).

O PPH é referido como um projeto de cooperacao entre Institutos de patentes, que visa
ao acesso mutuo a resultados de buscas e exame (WIPO, 2009B) e no reaproveitamento dos
relatdrios de busca e exame de um instituto de patentes por outro (GRUBB, 2007). A estrutura
formal do PPH funciona da seguinte maneira: um determinado pedido com matéria conside-
rada patenteavel em um Instituto A (dito Instinto de Exame Anterior) é elegivel a ter um tra-
mite prioritario no Instituto B (dito Instituto de Exame Posterior), caso o depositante consiga
adequar seu quadro aquela matéria (JPO, em ano). Nesta primeira fase, o modelo exigia que o
depdsito mais antigo da tecnologia ocorresse no Instinto de Exame Anterior.

Cabe mencionar que o PPH é vélido também para casos de pedidos internacionais,
guando entram na fase nacional. Neste caso, ha dois modelos. Um primeiro, que é o PPH
regular, no qual o depositante A entra com um pedido internacional na fase nacional em
dois paises. No momento em que o pedido é examinado “nacionalmente” por um dos Ins-
titutos, esse pedido A podera ser utilizado como base para solicitar PPH no Instituto B, em

6 Em meados da década de 80 e ainda na década de 90, vivia-se uma emergéncia da chamada revolugao digi-
tal, com a consequente expansdo das tecnologias de informacgdo (DEFLEM, 2002).
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sua fase nacional. Um segundo modelo, referente ao caso PCT-PPH, consiste na utilizacao
de qualquer opinido técnica emitida pela Autoridade Internacional de Buscas e de Exame
Preliminar (ISA & IPEA)’ na fase internacional, para priorizar o tramite em uma ou mais das

fases nacionais deste pedido.

Um quarto modelo, o PPH Mottainai, foi lancado em julho de 2011, a partir de uma
iniciativa de oito institutos® nacionais de patentes, que langaram uma versdo em formato mul-
tilateral. A nomenclatura MOTTAINAI decorre do termo desperdicio, em japonés. A situacao
de desperdicio decorre de resultados de exame considerados “Uteis” que ndo sdo totalmente
utilizados por outros institutos no formato tradicional do PPH, dada a restricdo de uso de
resultados de exame de um Instituto de Primeiro Depdsito (instituto de patentes, através do
qual a tecnologia foi inicialmente depositada) (MUSSKOPF, 2012). Em outras palavras, o PPH
Mottanai permite que o resultado de exame seja utilizado independentemente do Instituto de
Primeiro Depdsito. Por exemplo, um pedido pode ter iniciado na Europa (depdsito mais antigo
no EPQ), ser examinado pelo USPTO e ter a prioridade via PPH concedida no JPO. Para o mes-
mo exemplo, no caso do PPH “tradicional”, o Unico resultado de exame viavel, como base para

requerer o PPH, seria o do EPO.

Por fim, tem-se o Global Patent Prosecution Highway. Essa modalidade foi lancada
como projeto -piloto em 2014. Utilizando-se essa estrutura, no momento em que qualquer
instituto de patente participante do acordo emitir um parecer favoravel sobre a patenteabili-
dade (seja resultado nacional ou do PCT), os pedidos de patente em tramitacdo em qualquer
outro instituto parceiro estardo aptos a priorizagao. Atualmente, o programa é composto por
26 paises, incluindo paises que sdo ISA & IPEA (WIPO, sem Ano, PPH Portal, sem ano).

E importante compreender por que o PPH vai além da priorizacdo das acdes, no proces-
so de patente. Em seu processamento normal (sem PPH), o examinador de um Instituto B ndo
pode ou ndo precisa considerar todo ou parte dos resultados do exame feito pelo Instituto A.
Com o PPH, o depositante restringe o quadro reivindicatdrio a matéria ja considerada paten-

tedvel pelo escritdrio A, em seu pedido de patente no Instituto B. Com isso, o examinador do

7  Aexisténcia de Autoridades Internacionais de Buscas (ISA) é uma provisdo prevista no artigo 16 do PCT, que
prevé que institutos nacionais ou organizac¢des regionais poderiam assumir o papel de estabelecer os relaté-
rios documentais de busca sobre o estado da técnica com relagdo aos pedidos de patentes. Ja a Autoridade
Internacional de Exame Preliminar é uma provisdo prevista no artigo 32 do PCT, com a func¢do de realizacdo
de exame preliminar. Essas fungGes de ISA & IPEA sdo conjugadas em um mesmo instituto nacional ou orga-
nizagdo regional.

8 Os institutos originais foram aqueles oriundos dos seguintes paises: Japao, EUA, Reino Unido, Canada, Aus-
tralia, Finlandia, Russia e Espanha. Posteriormente, o EPO se uniu aos demais, em 29 de janeiro de 2012
(MUSSKOPF, 2012)
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Instituto B ndo partira de um “estagio zero” para o exame, pois considera a decisdo do Instinto
A em sua anadlise e sua adequacao a legislacao e critérios nacionais de B. Como resultado, é es-
perado um ganho de tempo na tramitacao do pedido no Instinto B, tanto devido a priorizacao
das a¢Ges, quanto na simplificacdo da avaliacdo dos aspectos substantivos. O ponto importan-
te a destacar é que, apesar do Examinador B precisar considerar os critérios nacionais de seu
pais para dar seguimento a processamento do pedido de patente, o PPH atrela parcialmente a

decisao deste Instituto B ao exame de A.

E interessante considerar que os niumeros do PPH oscilam muito de pais para pais. Abai-

X0, algumas estatisticas oriundas dos EUA.

Grafico 01: Total de pedidos tendo os EUA como instituto de analise anterior

Fonte; https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html

A curva mais acima, em azul, reflete o nimero de pedidos de residentes chineses que
buscam protecdo via PPH nos EUA. Em seguida, a curva de cor azul mais clara é do Canada,
seguida pela cor laranja da Republica da Coreia e em vermelho Japdo. N3o é de se surpreen-
der que o grafico 01 siga em larga medida as tendéncias apresentadas nos nimeros globais de

depdsito de patentes, conforme observavel no grafico a seguir.
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Grafico 02: 05 maiores paises de depositantes de patentes

Fonte: World Intellectual Property Indicators. 2022. Adaptado.

Nao é coincidéncia, portanto, que os maiores depositantes sejam aqueles que, entre
si, requerem a participacdo em projetos bilaterais de PPH. Tratam-se de depositantes que
possuem grande interesse estratégico para insercao imediata de suas inova¢cdes no mercado
consumidor desses paises que sdo grandes produtores de tecnologia do mundo. Como tais,
seus interesses pela internacionalizagao tecnoldgica podem, por vezes suplantar o principio
de territorialidade estipulado na CUP, de 1886. Ou seja, na auséncia de dominio tecnoldgico
pleno, o PPH pode ser utilizado como um caminho para a patente mundial.

CENARIOS PARA O FUTURO: O PPH COMO UM CAMINHO PARA
A PATENTE MUNDIAL

Atualmente, sdo poucas e raras as metodologias amplamente validadas e reconhecidas
voltadas a producdo de trabalhos voltados a construcdo de cendrios futuros potenciais. Em
gue pese o carater prospectivo de tais estudos e analises, tratam-se no geral de um conjun-
to sistematizado de projecdes que se baseiam em situacdes hipotéticas ou pré-estabelecidas
para auxiliar no planejamento de resultados mais efetivos no que concerne a politicas publi-

cas, dentro das quais se encontram, por exemplo, as diferentes politicas regulatdrias.
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Para o campo da propriedade intelectual, e das patentes, em especial, um dos trabalhos
mais referenciais é aquele produzido pelo EPO em 2007, EPO Scenarios for the Future (em
traducdo livre, Cenarios da EPO para o Futuro, 2007), uma publicacdo que aponta quatro pos-

siveis cenarios futuros até o ano de 2025 conforme tabela abaixo:

Tabela 01: Os 4 cendrios futuros potenciais até 2025

Regras do Mercado De quem é o jogo? Arvores de Conhecimento Céus azuis

Fazer negdcios é o
elemento decisivo

A geopolitica é o
elemento decisivo

A sociedade é o elemento
decisivo

A tecnologia é o
elemento decisivo

Para testar se é verda-
de, basta verificar se
as empresas mantém
o uso do sistema
patentario na era da
globalizacdo

Para testar se é
verdade, basta olhar
o desempenho de
paises menos desen-
volvidos e de paises
em desenvolvimento

Para testar se é verdade,
basta examinar se é alcan-
¢ado um balango entre o
retorno dado a inovagdo e
o retorno social do conhe-
cimento ao publico.

Para testar se é ver-
dade, basta exami-
nar se ha mudangas
no sistema de
patentes de forma
a responder melhor
as necessidades
tecnoldgicas e da
sociedade, de tal
forma que o sistema
deixa de ser um
modelo “one size
fits all”

A legitimidade da PI
estd no reconheci-
mento do sistema
pelas empresas

N&do ha legitimidade
global.

N3o ha legitimidade para
o monopdlio classico de
direitos; abertura para
inovagdo aberta e colabo-

A reforma do
sistema de Pl é
necessaria para o
reestabelecimento
da legitimidade

rativa.

global.

Fonte: EPO Scenarios for the future. Pag. 11. Adaptado

Enquanto modelos futuros ideais, é for¢oso reconhecer que o cendrio atual mais se as-
semelha a um amalgama de todos os quatro do que pela identificagdo de um apenas dito
“vencedor” ou preponderante. Isso porque é possivel identificar elementos de cada um exis-
tente no panorama atual. Para fins do presente artigo, o cenario que sera alvo de analise serd
o chamado “Regras do Mercado”, que é o mais atinente a pratica capitalista, é estabelecido um
Road Map para a Patente Global, que perpassa justamente a harmoniza¢ao de formalidades,
de requisitos substantivos e de praticas, dentre as quais o PPH exerce papel fundamental. Vide

Figura 01:
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Figura 01: Road Map para a Patente Global

. Respeito de
Respeito dos facto;
Méximo efeito resultadqs de reconhecimento
Harmonizagdo de exploragdo cada Instituto
Harmonizagdo de praticas de outros
Harmonizagio de requisitos resultados em
; carater regular.

de formalidades substantivos

Fonte: Elaborada pelo autor com base na EPO Scenarios (2007).

Tal publicacdo se revela como uma confirmacao, de propdsitos relacionados a esse Road
Map, anteriormente declarado apenas no cerne da propria Trilateral, e posteriormente no am-
bito do IP-5 e atinentes a prépria. Com o EPO Scenarios for the future, tem-se a primeira cons-

tatacdo, publicada por um dos grandes institutos de patentes, acerca desse tipo de projeto.

Dentro do esquema apresentado, a rigor, cada etapa deve ser considerada como pro-
gressiva e necessaria para a etapa seguinte, mas, na pratica, observam-se tentativas conco-
mitantes. A harmonizagdo de formalidades esta conformada no Tratado sobre Lei de Patentes
(PLT), concluido no ano 2000. A harmonizac¢do de requisitos substantivos pode ser equiparada
ao Tratado Substantivo em Matéria de Patentes (o SPLT), que estd inconcluso na OMPI, sem
previsdo de retomada. A harmonizacao de praticas consiste em um intercdmbio maior entre os
institutos de patentes, notadamente, de praticas executadas pelos examinadores de patentes.
A etapa de “mdaximo efeito de exploracdo de outros resultados em carater regular” equivale
ao compartilhamento de busca e exame e tem o PPH como seu melhor exemplo, seguida do
respeito dos resultados de cada instituto de patentes e pelo reconhecimento mutuo. Para a
penultima etapa, o que se busca é a utilizagdo (ou validagao®) dos resultados de um instituto
por outro, observando-se que a Ultima etapa depende do uso de reciprocidade.

Excetuando-se a questdo da reciprocidade, é preciso admitir que esse arcaboucgo de res-
peito aos resultados de um dado instituto de patentes por meio da validagao existe em alguns
casos por meio de acordos internacionais. No caso do EPO, hd apenas cinco casos, todos eles

ou africanos, ou do Leste europeu (EPO, Sem ano)..

9 Enquanto a validagdo automatica ndo ocorre, uma etapa preliminar seria a utilizagdo de resultados de busca
e exame. Sobre isso, diversos institutos de patentes firmaram acordos com o EPO nos ultimos anos, como
Argentina, ARIPO, Indonésia, Etidpia, México, Malasia, Africa do Sul e Brasil.
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Uma dificuldade para a evolugdo do sistema apresentado no documento do EPO é a
desconfianca dos examinadores de patentes quanto aos resultados dos exames efetuados por
seus pares de outros institutos. Sendo assim, a construcdo de um “sistema global de paten-
tes”?? perpassa a necessidade de estabelecimento de confianga entre os institutos de paten-
tes, com vistas a iniciarem didlogos que permitam o estabelecimento de parcerias, o que estd
sendo alcangcado paulatinamente com o advento dos PPHs, na medida em que um instituto
utiliza os resultados de busca e exame de outro instituto como etapa inicial do exame técnico.
Com isso, os efeitos do intercambio de informacgdes ensejado, junto com as atividades de trei-
namento de um instituto para outro, implicariam que mais e mais examinadores de patentes
passariam, cada vez mais, a ler, compreender, aprender os critérios e a confiar no exame de
seus pares. Assim, o PPH passaria a ser identificado como um passo essencial para solucionar
a questdo da falta de confianga que existe no sistema, para fins de aproveitamento dos resul-
tados de outros institutos (GRUBB, 2007; DRAHQS, 2007, 2009, 2010). Outro ponto a ser des-
tacado, é que o instrumento em si, o PPH, ndo criou questionamentos no ambito da OMC, por
exemplo, em funcdo de prever analise de pedidos fora da ordem temporal original. A criacao

de uma “fila para fins de cooperacao internacional” foi assimilada sem problematiza¢des

A presente se¢do buscou apresentar um dos cenarios construidos em 2007 pelo EPO,
para maior evolucdo do sistema capitalista, na qual o interesse por uma patente mundial cres-
ceria de forma contumaz. Desta maneira, caberia aos institutos dos principais paises deposi-
tantes de patentes atuarem de maneira a transformar esse desejo em realidade. Essa potencial
realidade esbarra, entretanto, em alguns aspectos de confianca que precisardo ser superados.

Para isso, se faz importante a atuacdo por meio de parcerias com outros institutos de patentes.

TENTATIVAS DE PROGRESSAO DO PPH NO PCT ENTRE OUTROS
PLAYERS E NA OMPI

Além dos institutos integrantes da Trilateral, outros players passaram a apoiar o PPH,
estando por detras desses esforcos o eventual advento de uma patente mundial ou algo si-
milar. Por “algo similar”, leia-se um sistema global de patentes que conte com a lideranga de
pelo menos cinco institutos: USPTO, EPO, JPO, CNIPA (China) e KIPO (Coreia do Sul). Deve-se

10 A expressdo ‘sistema global de patentes” é apresentada em carater comparativo ao atual “sistema inter-
nacional de patentes”. A Organizacdo Mundial da Saude fala em saude global para dar maior destaque ao
carater integrativo da saide no mundo. Nunca antes, em tempos contemporaneos, essa distin¢ao ficaria tdo
em evidéncia quanto no ano de 2020, em virtude da pandemia de Covid-19.
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recordar que, a partir dos anos 2000, esses institutos, junto com os da Trilateral, passaram a
figurar no ranking dos dez maiores paises depositantes do mundo nas estatisticas da OMPI. A
China ja ocupa a segunda posicdo geral a e a Coreia do Sul figura na 52 posicao (WIPO, 2019B).
Com isso, estes institutos passaram a conformar, junto com os integrantes da Trilateral, o gru-
po intitulado IP-5.

Para tanto, o IP5 organizou-se e dividiu seu trabalho em diversos grupos. Durante a déci-
ma Reunido de Presidentes, ocorrida em junho de 2017, os IP5 estabeleceram sua visdo para a
cooperacao, baseada nos seguintes parametros: a) harmonizacao de praticas e procedimentos;
b) melhoria do compartilhamento de busca e exame; c) resultados de busca e exame com alta

gualidade e em tempo adequado; d) acesso amplo a informacdo patentaria (JPO, Sem ano).

III

E salutar notar o quanto o IP5 menciona o termo ‘global”. Este ponto merece destaque,
uma vez que a construcdo de um eventual sistema global®! de patentes perpassa a necessida-
de de estabelecimento de confianca entre os institutos de patentes (DRAHOS, 2009). O didlogo
permite o estabelecimento de parcerias, o que esta sendo alcancado paulatinamente pelo
conjunto de paises desenvolvidos com o PPH, que em 6 de janeiro de 2014 foi oficialmente

adotado pelo IP5%.

Outro player que busca se destacar pela uniformizacado de praticas é a OMPI. Ela conso-
lidou-se no cendrio posterior ao TRIPS como uma organizagao internacional, que encoraja a
adoc¢do de mais praticas comuns entre os paises. Tal faceta pode ser observada, por exemplo,
na maneira como o Comité Permanente de Patentes (SCP) esta atualmente conformado, sem
pautas a vista acerca de harmonizag¢do normativa. Pode-se dizer que a OMPI existe, sob diver-
sos aspectos, para estimular crescentemente o que se convencionou chamar de harmonizagao
(STACK, 2008).

A OMPI também é férum de a¢Oes para aprimoramento do PPH, através do PCT. Os re-
sultados de busca e exame internacional preliminar dos pedidos internacionais sdo produzidos
com vistas a auxiliar os examinadores dos institutos de patentes nacionais a realizarem suas
atividades. Mesmo assim, ocorre duplicacdo de esforcos, dentro e fora do instituto que produ-
ziu os documentos internacionais — principalmente porque os depositantes e os examinadores

ndo sdo obrigados a utilizar o trabalho anteriormente produzido (WIPO, 2009A, p. 7).

|H

11 A expressdo ‘sistema global de patentes” é apresentada em carater comparativo ao atual “sistema inter-
nacional de patentes”. A Organizacdo Mundial da Saude fala em saude global para dar maior destaque ao
carater integrativo da saide no mundo. Nunca antes, em tempos contemporaneos, essa distin¢do ficaria tdo
em evidéncia quanto no ano de 2020, em virtude da pandemia de Covid-19.

12 Para mais informagdes, acessar: https://www.fiveipoffices.org/activities/ws/ip5pph/ipSpph_index. Acesso
29out de 2020.
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E nesse sentido que os institutos de patentes da Trilateral trouxeram o tema do PPH para
o ambito do Grupo de Trabalho sobre o PCT (GT PCT), na OMPI (MENDES et al, 2015). Esse
movimento teve inicio durante a 22 Sessdao do GT PCT, quando o Escritério Internacional da
OMPI apresentou o documento “O Futuro do PCT”. O documento contém principios bdsicos e
uma minuta de roteiro, contendo instrug¢des para beneficio do PCT aos Institutos e usudrios do
sistema. Dentre as necessidades ressaltadas, estd o encorajamento de iniciativas do chamado
worksharing (compartilhamento de busca e exame) e reducdo da duplicacdo entre diferentes

Institutos de patentes. Inicialmente, o Escritdrio Internacional (a OMPI) defendeu que

“alguns casos de duplicagdo ocorrem inteiramente dentro de um mesmo Instituto
e podera ser abordado diretamente. Outra duplicagdo é entre Institutos, e reduzi-la
demandard um alto nivel de confianga” (WIPO, 2009A, p. 7).

Buscando melhorar a situagao, na 52 Sessdao do GT PCT, ocorrida em 2012, delegagdes
dos Estados Unidos e do Reino Unido apresentaram uma proposta conjunta, intitulada “PCT
20/20”, contendo doze propostas para melhorar o Sistema do PCT. Tal documento contém,
dentre outras, a proposta especifica de “integrar formalmente o PPH ao sistema do PCT, acele-
rar a tramitacdao dos pedidos na fase nacional e otimizar a reutiliza¢cdo do trabalho ja realizado
no marco do PCT na fase nacional” (WIPO, 2012; 2014). A referida proposta foi rechacada por

diversas delegacdes®®.

Com uma nova, e buscando uma solucdo, em 2014, os Estados Unidos e o Reino Unido
submeteram o projeto de integracdo formal do PPH ao sistema do PCT. A proposicdo, revisa-
da e ampliada, incluia propostas especificas para modificar o Regulamento do PCT, a fim de
incorporar novas Regras, a citar, 52bis'* e 78bis*®, que viriam a prever a aplica¢do do PPH aos
pedidos que entrassem na fase nacional em determinadas condicdes. O pleito em questdo,
ndo vinculante, dispunha ainda que, mediante pedido do depositante, os Institutos nacionais
ou regionais acelerassem a tramitacdo ou aplicassem um regime especial somente aqueles

pedidos na fase nacional que contenham reivindicacdes que atendam aos quesitos de novi-

13 Esse quadro perdurou inclusive na 62 Sessdo do PCT, na qual alguns paises expressariam “preocupacées so-
bre possiveis efeitos para a soberania nacional pelo reuso do trabalho por outros institutos e pela qualidade
do processamento nacional como resultado de buscas e exame acelerados” (IP WATCH, 2013).

14 Parainformagdes sobre a proposta textual para esse novo regulamento, acessar: https://www.wipo.int/edo-
cs/mdocs/pct/en/pct_wg_7/pct_wg_7_21.pdf. Acesso 20 Ago 2023.

15 Idem.
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dade e atividade inventiva (ou seja, cumpram com os artigos 33.2'¢ e 33.4'7 do PCT). Assim,
sob o marco do PPH, um depositante que obtenha de uma ISA e IPEA uma opinido escrita
favordvel ou um informe preliminar internacional positivo sobre patenteabilidade podera so-
licitar a tramitagdo ou o exame prioritdrio na entrada na fase nacional do pedido nacional
correspondente. Portanto, um instituto de patentes se basearia nos resultados do trabalho
efetuado anteriormente na fase internacional (WIPO, 2014). A falta de consenso, novamente,
foi a resultante de argumentos contrdrios, que alegavam falta de amparo legal*® do PCT, para
que tal alteracao fosse feita, ou a necessidade de convocacdao de uma conferéncia diplomatica
para tal incorporacao (IP WATCH, 2014).

A presente se¢do apresentou alguns dos diversos players que possuem interesse na con-
ducdo e internalizacdo de um PPH pelo PCT, inclusive a OMPI. Ademais, apresentaram-se argu-
mentos histéricos que devem ser considerados, especialmente em tratativas negociadas (mas
que nao lograram sucesso) dentro da prépria OMPI. Com base nesses argumentos, espera-se
alicercar as discussGes em torno do que serd apresentado na proxima secdo, voltada a discutir

as acOes de cooperacgdo técnica envoltas a esses intentos por parte de paises desenvolvidos.

PPH: COOPERACAO TECNICA OU PROJETO DE CONVERGENCIA
REGULATORIA?

A aproximacdo crescente entre organiza¢des similares, no caso, entre os institutos dos
maiores paises depositantes, ndo é de todo improvavel. De acordo com DiMaggio et Powell
(1983), organiza¢des de um mesmo nicho tendem a aproximar suas praticas. O objetivo pode
ser, por exemplo, a elevacao de qualidade e eficiéncia. Assim, organiza¢des tornam-se cada
vez mais similares, com produtos, processos e servigos cada vez mais padronizados. Quando o
resultado vai além da convergéncia de politicas e praticas, pode-se atingir um patamar de uni-

formizacdo. Assim, diferentemente de uma mera aproximacgao, a harmonizacao/uniformizagédo

16 De acordo com o PCT, o artigo 33.2 dispGe que “para os fins do exame preliminar internacional, a invencdo
cuja protecdo é solicitada é considerada como nova, desde que ndo exista anterioridade no estado da técni-
ca, tal como é definido no Regulamento de Execu¢do” (WIPO, 2001).

17 Ainda de acordo com o PCT, o artigo 33.4 dispde que, “para os fins do exame preliminar internacional, a in-
vencdo cuja protecdo é solicitada é considerada como suscetivel de aplica¢do industrial desde que, segundo
a sua natureza, possa ser produzida ou utilizada (no sentido tecnoldgico) em qualquer tipo de industria. O
termo “industria” devera ser interpretagdo no seu sentido mais lato, como na CUP” (Ibidem).

18 Esse foi ponto levantado pelo Brasil em um paper (PCT/WG/7) circulado no GT. Fonte: https://www.ip-watch.
org/weblog/wp-content/uploads/2014/06/PCT-WG-Brazil-Paper-PPH-June-2014.pdf Acesso 18 Abr 2023.
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sO pode ser alcancada por meio da implementacao de regras cada vez mais rigidas e estreitas
em sua amplitude (BRUSCA, CAPERCHIONE, COHEN et ROSSI, 2015).

No campo da propriedade industrial, a harmonizac¢do internacional de patentes se cons-
titui enquanto um “processo de crescente compatibilizacdo de praticas” (BRUSCA, CAPERCHIO-
NE, COHEN et ROSSI, 2015). E evidente que, mediante tal processo de convergéncia, conforme
apregoado, por exemplo, pela OMPI e pela OCDE, o sistema internacional de patentes tende
a se tornar menos diversificado e cada vez mais parecido. Esse é um prospecto realista, pelo
menos nos paises que tiverem condi¢des de copiar praticas de outros institutos, de forma a se
tornarem cada vez mais proximos em matéria de gestdo e resultados (BRUSCA, CAPERCHIONE,
COHEN et ROSSI, 2015).

Ha dois pontos que podem ser destacados dentro do PPH. O primeiro é que o PPH, em
especial o Global-PPH, pode ser considerado uma modalidade de priorizacdo uniforme. Ha
um formuldrio Unico, com o qual é possivel efetuar o requerimento em diversos institutos. A
forma de analise deste requerimento (para decidir sobre a concessdo ou nado da priorizacdo)
é bastante similar entre os institutos — que adicionalmente estao dvidos por aprender novas
praticas, para tornar esta tarefa mais eficiente. Além do mais, os resultados esperados sdo os
mesmos, em todos os institutos. E faz o PPH se assemelhar, e muito, ao tramite verificado no
PCT, especialmente no que concerne a identificacdo dos paises em que o pedido ird ingressar
na fase nacional.

O segundo ponto (que deriva do primeiro), é que esta padroniza¢do pode ser estendida
naturalmente para outros paises, sem uma nova harmoniza¢do normativa multilateral, e sim
por meio de uma harmoniza¢do de praticas, como é o caso da convergéncia em atividades de
busca e exame de patentes. Além disso, é preciso recordar que o PPH pode ser estabelecido
bilateralmente, a partir da assinatura de Memorandos de Entendimento Interinstitucional en-
tre os institutos de patentes, que, a rigor, se encaixam na categoria non-binding instruments,
o que significa dizer que, em regra, os institutos signatarios podem retirar-se livremente no
momento em que assim o desejem, sem maiores questdes. Entretanto, o crescente nimero
de pedidos de patentes ndao parece apontar para essa dire¢ao. A seguir, a Figura 02 apresenta

o atual cendrio de rede do PPH, em meio ao sistema internacional de patentes:
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Figura 02: Rede do PPH no atual sistema internacional de patentes

Fonte: OMPI. Janeiro de 2023

A pressdo por esta harmonizacdo (a ado¢do do PPH) pode ser interna ou externa ao
instituto. Conforme DiMaggio et Powell (1983) mencionam, ha forcas miméticas, coercitivas
e normativas que precisam ser levadas em considera¢do. Quando as forgas sao externas, os
institutos de patentes se veem obrigados a demonstrar aos usuarios/clientes de seus paises
que estdao em busca de solugdes para o aprimoramento do sistema, sob uma perspectiva de
harmonizacao global. As forgas internas ocorrem dentro da sistematica advinda de movimen-
tos de imitacdo e que terminam por acometer seus gestores. E interessante inclusive notar
que até 2015 ndo havia adotado o PPH, tendo passado por um episédio de rejeicao de propos-
ta de assinatura de projeto- piloto com os EUA em 2011, com uma externalizacdo de posicao
contraria a adog¢do do PPH com receio de que fosse, realmente, um caminho sem volta para
uma patente mundial, e abdicacdo da soberania do pais (BRASIL, 2013; GUIMARAES, 2015).
Nesse tocante, para influenciar o sistema internacional rumo a um cendrio mais equilibra-
do no qual exerceriam maior influéncia os paises em desenvolvimento, o ponto de vista dos

seus institutos de patentes precisaria ser fortalecido, razdao pela qual agrupamentos como o
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PROSUR?®, o IBEPI?°, o IP BRICS* e tantos outros no campo das patentes poderiam contribuir

para a confecgdo de estratégias comuns a esses paises, como contraponto ao sistema.

DISCUSSAO E CONCLUSAO

Uma das razbes para se evitar a adocdo ou ndo do PPH, a desconfianca dos institutos
de patentes, tem caido gradativamente. Por sua vez, o surgimento de uma patente mundial
- com consequente perda da func¢do dos institutos nacionais e perda de soberania, ainda res-
soa como improvavel no mundo atual. Como foi argumentado, entretanto, o PPH pode ser
considerado um passo lento, mas firme, em um processo que caminha rumo a um cenario de

concentracdo de decisdes de patenteabilidade em poucos institutos.

Como observado, esta conclusao estd respaldada nos fatos de o mecanismo do PPH, de
certa maneira, levar o examinador considerar a matéria ja examinada pelo instituto parceiro;
haver players relevantes que defendem tanto a patente mundial quanto o PPH; o fato de o PPH
facilitar o ganho de confianga mutuo nos resultados de exame — etapa vista como fundamental

para a patente mundial.

Com base nessas conclusdes, alguns pontos de discussao tornam-se relevantes. Nota-se
gue estamos observando a passagem de uma era de intensa harmoniza¢ao normativa multila-
teral (cujo cume fora pretensamente atingido com TRIPS) para outra, na qual a harmonizacao
se da por meio do compartilhamento de busca e exame e é executado diretamente (bilate-
ralmente) entre os institutos de patentes. Ademais, os paises desenvolvidos, notadamente,
teriam percebido que o PPH possui caracteristicas das mais efetivas possiveis: a) implica efeti-
vamente na troca de busca e opinides de exame; b) efetivamente aproxima os examinadores
de patentes dos paises, que podem se ver crescentemente dependentes da opinido de outros
institutos, para alcance de maior produtividade operacional; c) resulta em maior intercambio
técnico entre os institutos; d) permite aos institutos de patentes que almejam demonstrar aos
usudrios/clientes de seus paises que estdo em busca de solu¢des para o aprimoramento do

sistema sob uma perspectiva de harmonizacdo global.

19 Associacdo regional entre institutos de patentes composta por Argentina, Brasil, Chile, Colémbia, costa Rica,
Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, formalizado em 12 de julho de 2012 ,em Santiago do Chile. Para mais
informacdes, acessar: https://prosur.org/pt/columna/prosurprosul-um-exemplo-de-cooperacao-horizontal-
-na-america-latina-e-no-caribe/

20 Associagdo que congrega institutos iberoamericanos. Para mais informacdes, acessar: http://www.ibepi.org/

21 Acrénimo que reune institutos de Pl dos paises membros do chamado “BRICS”. Para mais informacgoes:
http://www.ipbrics.net/

Revista Mon¢des, Dourados, MS, V.12, N223, jul./dez. 2023, 2316-8323 253


https://prosur.org/pt/columna/prosurprosul-um-exemplo-de-cooperacao-horizontal-na-america-latina-e-no-caribe/
https://prosur.org/pt/columna/prosurprosul-um-exemplo-de-cooperacao-horizontal-na-america-latina-e-no-caribe/
http://www.ibepi.org/
http://www.ipbrics.net/

Universidade Federal da Grande Dourados

Se esta conclusdo estiver correta, o PPH rapidamente demonstrou-se uma ferramenta
para a harmoniza¢dao do sistema internacional de patentes. No caso, ao que tudo indica, os
paises desenvolvidos rapidamente buscaram posi¢es privilegiadas, enquanto os paises em
desenvolvimento precisaram escolher entre refutar essa tese ou adaptar-se a ela. Tendo em
vista o custo do atraso na concessao de patentes para a economia de paises como o Brasil, es-
pecialmente em setores sensiveis como o da saude (JANNUZZI e VASCONCELLOS, 2017) e em
face da falta de horizonte em resolver o problema através de medidas convencionais como a
contratacdo de novos examinadores para resolucao do seu backlog, esses paises tém optado
por reposicionar a discussao sobre a questao da autonomia, por entenderem que a relagao
custo x beneficio desse posicionamento seria positiva.

E interessante avaliar os efeitos da adogdo do PPH para paises como o Brasil. A andlise,
em pleno ano de 2023, pode ser vista de maneira retroativa, a partir de um juizo relaciona-
do aos impactos decorrentes dos diferentes modelos adotados, a partir de 2015, quando foi
assinado o primeiro projeto piloto junto aos Estados Unidos. Aquele tempo, o Brasil condicio-
nou a conclusdo de uma negociacdo em torno de um projeto piloto de PPH a perspectiva de
limitacdo para campos tecnolégicos que fossem do interesse direto de empresas brasileiras
por ingressar nos EUA. Leia-se, por exemplo, a Petrobras, visto que o PPH entre INPl e USPTO
em um primeiro momento, foi restrito aos campos tecnoldgicos de petréleo e gas (JACKMAN,
BRANDES, OBSENICA, 2017). Tal negociac¢do privilegiava uma perspectiva de barganha para
ambos, sendo que para o Brasil, interessava um modelo que permitiria o ingresso de ino-
vacOes brasileiras mais rapidamente no mercado estadunidense em um setor estratégico, e,
para os EUA, a conclusdo de um acordo que ficara inconcluso no ano de 2011, quando a entdo
Presidente Dilma Rousseff vetou um acordo de PPH com aquele pais (GANDRA, 2011; MENDES
et al, 2015; GTPI/Rebrip, 2015). N3do obstante, cabe destacar que, para tais negocia¢des, ndo
apenas o INPI brasileiro participou diretamente, como também o Ministério das Relagdes Ex-
teriores, articulando-se com o Ministério do Desenvolvimento, IndUstria e Comércio Exterior
(MDIC). A partir da concretiza¢do do primeiro projeto piloto com os EUA, o INPI deu inicio a
negociacdes similares com outros paises ou institutos de patentes, caso, por exemplo, do EPO,
ou 0 JPO. Tal abordagem, do ponto de vista do histdrico dessas negociag¢des interinstitucionais
serd alvo de artigo posterior.

Sob uma perspectiva juridica, faz se mister destacar que o projeto de PPH surgiu no
Brasil como um “pacote pronto” que ndo acarretou maiores dificuldades para sua internali-
zacdo. Isso porque, desde o ponto de vista conceitual, o PPH ndo altera ou cria necessidades,
na maior parte dos paises, inclusive o Brasil, de mudancas que ndo sejam da égide infralegal.
Normativos internos foram editados a partir de 2015 e continuam sendo aprimorados, mas
nada que preveja ou demande a revisdo do marco legal (lei 9279, de 1996), o que dependeria
de aprovac¢ao do Congresso brasileiro.
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Uma avaliacdo analitica sob a perspectiva politico-econémica complementa a assertiva
anterior. Tal decorre de um fato significativo: a maior parte dos depositantes que tradicional-
mente questionam o “backlog de patentes brasileiro” é composta por empresas transnacionais
residentes no Brasil, que avaliam como positiva a abertura desse intercambio interinstitucio-
nal com paises desenvolvidos. Dessa maneira, no campo da politica internacional, o Brasil tem
recebido “afagos” justamente dos paises ricos e tecnologicamente mais avancados. Domesti-
camente, como o INPI também instaurou diversos projetos de tramite prioritario para nacio-
nais (como os de patentes verdes, de saude, voltados a micro, pequenas e médias empresas,
ICTs, entre outros), ndo ha como haver alegacao justificada de maneira plausivel quanto a po-
tenciais privilégios aos estrangeiros frente aos nacionais. Ademais, é importante destacar que,
apesar dos pedidos elegiveis no ambito do PPH representarem apenas uma pequena fracao
dos pedidos totais que anualmente ingressam no INPI, o instrumento vém permitindo que tec-
nologias de interesse estratégico, ou seja, mais competitivas para as empresas internacionais,
consigam se inserir de maneira mais célere no mercado brasileiro, a partir do requerimento de
ingresso em um dos tipos de PPH bilaterais disponiveis no Brasil. Infelizmente, a assimetria na
utilizacdo do instrumento por parte dos nacionais no exterior ainda é uma realidade, visto que,
ainda no projeto piloto com os EUA, o INPI brasileiro havia recebido 38 requerimentos de PPH
oriundos dos EUA até marco de 2017, ao passo que o USPTO recebeu apenas 2 requerimentos
brasileiros em outubro de 2016. (JACKMAN, BRANDES, OBSENICA, 2017).

Por sua vez, a adaptacdo aos rumos do sistema internacional ndo precisa, contudo, ser
confundida com alinhamento automatico ou refutacdo. A lastima é que esse ndo parece ser
o caso. O PROSUR adotou o PPH em 2016 e diversos paises do BRICS também adotam o PPH.
O que resta de espaco, por exemplo, para discussdes sobre convergéncias de interesses de
paises latino-americanos em matéria do sistema internacional de patentes parece ser ainda
muito estreito. A desarticulacdo desses paises se reflete nos préprios institutos de patentes,
gue a essa altura deveriam estar discutindo com maior énfase o papel que almejam assumir.
No presente momento, o protagonismo das discussGes ainda estd concentrado nos paises
desenvolvidos, que dominam a pauta do discurso legitimador em torno do PPH como proje-
to de cooperacdo internacional, deixando de lado a inerente e intrinseca dimensdo politica
subjacente. Em outras palavras, cabe a paises como o Brasil assumir um papel mais proativo
para recalibragem do sistema internacional de patentes, que leve em consideracdo, de ma-
neira equilibrada, os impactos sociais e econdmicos, inclusive no que diz respeito a adog¢do de
projetos de origem estrangeira que ndo foram necessariamente concebidos para a realidade

nacional, e que fazem parte de uma agenda maior de convergéncia regulatéria.
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