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RESUMO:

Por serem ativos probabilisticos, patentes
estdo sujeitas a anulagdo por decisao de
autoridades administrativas ou judiciais.
Em busca de mitigar os riscos decorrentes
dessa volatilidade, titulares podem esco-
lher licenciar suas patentes sob a condicao
de que os licenciados nao deverdao desa-
fiar a validade dos ativos — a esse arranjo,
da-se o nome de “pacto de no-challenge”.
A legitimidade de tais compromissos e
os possiveis efeitos benéficos ou maléfi-
cos dela derivados sao topicos de intenso
debate por pesquisadores, reguladores e
magistrados. Esse estudo visa examinar
os efeitos de tais compromissos em con-
di¢des de mercado e extrair de tal exame
diferentes graus de eficiéncia econémica
para as diferentes modalidades de clausu-
las de nao-confronto. Ao final, conclui-se
que certos arranjos podem ser considera-

ABSTRACT:

Due to their nature as probabilistic assets,
patents are subjected to annulment through
the decision of administrative or judicial
authorities. To mitigate risks derived from
such volatility, patentees may choose to
license their patents under the condition
that licensees shall not challenge the validity
of their assets — an arrangement named
a ‘“no-challenge” pact. The legitimacy of
such covenants and the possible benefits
or drawbacks from them are a topic of
intensive debate by researchers, regulators
and magistrates. This study aims to examine
the effects of such pacts in market conditions
and to extract from this examination different
degrees of economic efficiency for the different
types of no-challenge clauses. Conclusively,
it is shown that certain arrangements may
be considered Pareto-efficient while others
are Kaldor-Hicks-efficient depending on
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dos eficientes-Pareto e outros podem ser the choice of incentive elected by the public
eficientes-Kaldor-Hicks a depender da es- innovation policy.

colha de incentivo eleita pela politica pu-

blica de inovacao.
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INTRODUCAO

As patentes sao ativos probabilisticos®. O privilégio patentdrio, ao ser
concedido pela autoridade competente, passa a existir no mundo juridi-
€O, mas essa existéncia esta constantemente sob ameaca de revisao. Isso
porque interessados podem, durante a vigéncia do privilégio, contestar ju-
dicialmente ou administrativamente o ato de concessao®. Para fins de con-

> LEMLEY, M. A, SHAPIRO, C. Probabilistic Patents. Journal of Economic
Perspectives, Nashville, v. 19, n. 2, p. 75-98, 2005. Disponivel em: https://doi.
org/10.1257/0895330054048650

4 No Brasil, a possibilidade de desafiar judicialmente uma patente esta explicitamente
contida no artigo 56, caput e §1°, da Lei n° 9.279/96: “Art. 56. A acdo de nulidade poderd
ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legi-
timo interesse. § 1° A nulidade da patente podera ser argiliida, a qualquer tempo, como
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sisténcia conceitual, esclarece-se que o ato de pleitear a nulidade de uma
patente também é comumente referido por “desafio” ou “confronto’>.

A concessao de patentes depende de critérios formais, além da veri-
ficacao cumulativa de alguns requisitos de mérito que, na maior parte dos
paises, sao: (i) aplicacao industrial; (i) novidade e (7ii) atividade inventi-
va®. Considerando que a verificacao dos critérios para concessao ocorre por
meio de exame dotado de um inafastavel grau de subjetividade, por mais
que algumas patentes possam ser mais “robustas” que outras, ¢ necessario
reconhecer que nenhuma patente esta livre da possibilidade de anulagao.

Na verdade, titulares de patentes estao cientes de que o exercicio de
seu privilégio patentario pode significar um “teste” quanto a higidez da
patente. Isso porque situagoes de litigio tendem a colocar ainda mais én-
fase em tal natureza probabilistica das patentes, pois “[u]ma demanda por
infracdo provavelmente serd respondida com um questionamento sobre a validade
do direito postulado’”.

Para resguardar seu portfélio de patentes, titulares por vezes fazem
uso de contratos que incluem clausulas de nao-confronto (“no-challenge
clauses”). Essas clausulas, especialmente comuns em contratos de licen-
ciamento patentario, visam estabelecer um pacto em que o licenciado se
compromete a nao questionar a validade da patente objeto do contrato
ou, a0 menos, aceita a imposicao de penalidades caso escolha proceder
com o pleito de nulidade.

matéria de defesa”. Por outro lado, o desafio administrativo esta disciplinado no artigo
50 da mesma lei “Art. 51. O processo de nulidade poderd ser instaurado de oficio ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da
concessdo da patente”.

Na literatura estrangeira, ¢ comum ver referéncias a “patent challenges” ou “patent contests” .

¢ O artigo 26.1 do Acordo TRIPS elege esses trés requisitos: “[...] qualquer invencdo, de
produto ou de processo, em todos os setores tecnoldgicos, serd patentedvel, desde que seja nova, en-
volva um passo inventivo e seja passivel de aplica¢do industrial”. No Brasil, esses critérios sao
estabelecidos no artigo 8° da Lei n°® 9.279/96: “Art. & E patentedvel a invencdo que atenda
aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial” .

7 BARBOSA, C. R. From Brussels to The Hague - The Ongoing Process Towards Effec-
tive Multinational Patent Enforcement. IIC - International Review of Industri-
al Property and Copyright Law, Munique, v. 32, n. 7, p. 729-763, 2001. p. 756.,
tradugao nossa. No idioma original: “An infringement lawsuit will most likely be answered
with the questioning of the validity of the alleged right” .
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Em uma relacao de licenciamento, o ato de pleitear a nulidade pa-
tentaria significa expor ao risco um ativo detido pelo licenciante. Por essa
razao, tem-se que a utilizagdo de cldusulas de nao-confronto pode ser
vista como um desincentivo contratual a rivalidade entre as partes, repre-
sentando, na verdade, um encorajamento a atitude cooperativa.

Isso posto, existem validos receios expressos na literatura quanto
a necessidade de anular patentes mal concedidas®. A concessao indevida
de um privilégio patentario impde relevantes custos sociais ao manter em
vigéncia privilégios mercadolégicos sem mérito. Por essa razao, o direito
regula com especial cautela a validade de tais pactos e as solucoes adota-
das variam significativamente de acordo com a jurisdigao’.

Desse modo, é possivel encontrar na doutrina juridica posi¢oes des-
favoraveis a validade das clausulas que desautorizam ou desencorajam os
desafios as patentes'® enquanto outras enxergam o problema sob pers-
pectivas atenuadas'! ou mesmo favoraveis'?.

8 Nesse sentido, ver, por exemplo: KESAN, J. P; GALLO, A. A. Why Bad Patents Survive
in the Market and How Should We Change - The Private and Social Costs of Patents.
Emory Law Journal, Atlanta, v. 55, p. 61, 2006., bem como LEMLEY, M. A.; LICHT-
MAN, D.; SAMPAT, B. N. What to Do About Bad Patents. Regulation, Rochester, v. 28,
n. 4, p. 10-13, 2005.

® Nos EUA, a jurisprudéncia do tribunal federal competente para adjudicar casos de
patentes (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit — CAFC) costuma admitir pactos de
nao-confronto (e.g., “Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc.” (1988)). A Uniado Europeia,
por sua vez, entende que a inclusao de clausulas de no-challenge constitui uma violagao
anti-truste (e.g., “Windsurfing International Inc. v. Comissao Europeia” (1986); “Bayer AG
e Maschinenfabrik Hennecke GmbH v. Heinz Stillhofer” (1988)).

1" Nesse sentido, ver: GAL, M. S.; MILLER, A. D. Patent Challenge Clauses: a new antitrust
offense? Jowa Law Review, Iowa City, v. 102, n. 4, p. 1477-1532, 2017., assim como
MILLER, A.; GAL, M. Licensee Patent Challenges. Yale Journal on Regulation, New
Haven, v. 32, n. 1, p. 121-160, 2015.

' Para essa perspectiva, veja-se: BUEHLER, B.; HUNOLD, M.; SCHLUTTER, F. No-Chal-
lenge Clauses in Patent Licensing - Blessing or Curse. CORE Discussion Papers,
Lovaina, v. 29, n. 32, p. 64, 2021. ; CHENG, T. K. Anti-trust Treatment of the No-Chal-
lenge Clause. New York University Journal of Intellectual Property and Enter-
tainment Law, New York, v. 5, n. 2, p. 437-512, 2016.

2 Para tanto, destaca-se: GOLDSTUCKER, R. W. Stop the Bleeding: Medimmune Ends
the Unjustified Erosion of Patent Holders” Rights in Patent Licensing Agreements.
Journal of Intellectual Property Law, Athens, v. 16, n. 1, p. 137, 2016.
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Frente a esse contexto, o presente artigo visa examinar se seria pos-
sivel identificar incorporac¢des “economicamente eficientes”" de clausu-
las de no-challenge tomando por base os trés principais interessados em
tais operacoes, quais sejam: licenciantes, licenciados e a prépria socieda-
de. Para tanto, o estudo se dedica a: (1) conceituar o que seriam clausulas
de nao-confronto em suas diversas acepcoes; (ii) identificar os diferentes
fatores que podem influenciar a tomada de decisao dos atores envolvidos
na operacao de licenciamento e (iii) realizar analise econdmica do direito
considerando diferentes cendrios de obrigacao contratual com o objetivo
de contrapor os interesses e incentivos sociais e dos agentes privados en-
volvidos na operacao de licenciamento.

Trata-se de pesquisa de cunho exploratdrio, utilizando o método
l6gico-dedutivo para analisar as variaveis identificadas e os procedimen-
tos de revisao bibliografica para identificar o estado da arte sobre o tema,
bem como da andlise econémica do direito com vistas a identificar pa-
droes comportamentais atribuiveis a agentes econdmicos racionais.

1 CONCEITUACAO NECESSARIA: O QUE SAO CLAUSULAS DE
NO-CHALLENGE E SUAS DIVERSAS VARIACOES?

Nao ha uma definigao singular sobre o que constituiria uma clau-
sula de no-challenge. Longe de se amoldarem as clausulas boilerplate de
contratos comerciais, a redagao do pacto de nao-confronto deve ser objeto
de cuidadosa consideracao entre as partes — especialmente no que diz
respeito ao teor e a extensao da obrigacao.

A nocao tradicional sobre a no-challenge clause, como o préoprio nome
sugere, indica um encargo que pressupoe prestacao especifica: uma obri-
gacao de nao fazer consubstanciada na abstengao de fazer uso do direito
de agao para questionar a adequacao da patente, objeto da licenca. Po-
rém, enquanto negdcio juridico processual admissivel no Direito brasilei-

1> Adotam-se, aqui, os conceitos de “eficiéncia de Pareto” e “eficiéncia de Kaldor-Hicks”,
como definidos por Salama (2009). SALAMA, B. M. O que ¢é pesquisa em direito e
economia. Cadernos Direito GV, Sio Paulo, v. 5, n. 2, p. 5-58, 2009.
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ro, desde que alegado pelo réu na contestacao, pode ter efeito imediato de
obstar a acgao do licenciado, ou o tratamento da matéria em acoes em que
o pedido de invalidacao da patente se cumule com outros.

Os efeitos processuais no Direito brasileiro sao inspirados, sobre-
maneira, na nogao romana de pactum de non petendo — uma promessa de
nao demandar determinado direito perante a autoridade judicante'. Tra-
ta-se de uma prerrogativa processual® relativa ao exercicio do direito de
postular uma demanda em juizo, nao influenciando o direito material no
qual a acao se pauta (i.e.: a [in]validade do ativo intelectual). Recorde-se,
nao obstante, que as clausulas de no-challenge podem abranger tanto o
recurso ao judicidrio (covenant not to sue ou pactum de non petendo), quanto
a notificacao e mobilizagao da autoridade administrativa.

Assim, ¢ certo que a nogao “stricto sensu’”’ da clausula de nao-con-
fronto impoe uma barreira rigida: nao poderé, o licenciante, questionar a
validade da patente sob qualquer prisma. Ao licenciar o ativo, transacio-
na-se, também, a faculdade de movimentar a Administracao e o direito
de acao no que diz respeito a validade da patente. Neste ultimo aspecto,
destaca-se a obrigagao de nao fazer, posto que, ao contrario do Judiciério,
a Administragdo nao se orienta por um principio inercial e, portanto, nao
pode deixar de dar seguimento, por impulso préprio a procedimento re-
sultante de questionamento da validade de patente concedida.

De modo a buscar dar maior efetividade a dimensao administra-
tiva e evitar a rigidez do pactum de non petendo, solugdes alternativas sao
propostas e praticadas com certa frequéncia. Uma delas é a pactuacao
de cldusulas de nao-confronto terminativas'® (“termination-upon-challenge
clauses”) e outra € a utilizagao de clausulas penais, pelas quais se estipula

4 TRIGO, A. L. A. da C. Pactum de Non Petendo Parcial. Revista de Processo, Sao
Paulo, v. 43, n. 280, p. 19-39, 2018.

CABRAL, A. do P. Pactum de Non Petendo: a promessa de nao processar no direito
brasileiro. Revista do Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, v. 28, p. 19-44, 2020.

16 TAYLOR, C. C. No-Challenge Termination Clauses: Incorporating Innovation Policy
and Risk Allocation into Patent Licensing Law. Indiana Law Journal, Bloomington,
v. 69, n. 1, p. 215-254, 1993.

RRDDIS - Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 4, n. 7, p. 127-153, 2024.



Comprando Seguranca: .. | 133

uma penalidade (ou perda de vantagem'’) aplicada ao descumprimento
contratual®®.

No que diz respeito as “clausulas penais”, é certo que, como notam
Miller e Gal (2015), nem toda clausula dessa categoria impoe necessaria-
mente uma punicao pelo comportamento vedado'. Formas alternativas
possibilitam que o licenciado receba uma vantagem contratual pela obe-
diéncia ao comportamento desejado, por exemplo. Tal alternativa pode
envolver, por exemplo, uma taxa de royalties com desconto ou mesmo a
devolugao de royalties se nao houve desafio durante a vigéncia do contrato
ou da patente®. Isso posto, para fins de simplicidade, os arranjos pau-
tados em beneficios serao analisados também sob a lente das clausulas
penais.

Portanto, forma-se o seguinte quadro de definicoes obrigacionais
para a efetivagao das cldusulas de nao-confronto:

e.g.: arranjos nos quais um licenciado inicia com uma taxa de royalties em termos fa-
voraveis (por exemplo, 3% sobre o faturamento) sob a promessa de que nao desafiara
a validade do ativo intelectual. Caso o desafio ocorra, o royalty é incrementado (por
exemplo, 5% sobre o faturamento).

O impacto econdmico de tais clausulas penais em contraste as clausulas terminativas
foi estudado por Miller e Gal (2015) que propuseram que tais clausulas penais sao
preferiveis (para fins de social welfare) a alternativa. MILLER; GAL, 2015.

¥ Ibid.

200 esquema de pagamento de royalties pode variar substancialmente de acordo com o
arranjo promovido pelas partes. Para fins de exemplificacao, pode-se admitir o paga-
mento de royalties fixos no momento do licenciamento, pode-se pagar um valor corres-
pondente a uma parcela do faturamento ou lucro percebido com a comercializacao do
bem patenteado (“running royalties”). A depender da tecnologia, admite-se, também,
uma mistura de ambos os esquemas fixos e em running royalties.
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TABELA 1: principais possibilidades de relagoes obrigacionais tuteladas por meio
das no-challenge clauses

Opcao contratual Teor da obrigacao

Negacio juridico processual em que se transaciona o direito de agao (pac-

tum de non petendo).
Clausula de nao-confronto p )

“stricto sensu”. L ; ) . .
Obrigacao de nao fazer, cujo descumprimento pode acarretar responsabili-

dade, o que abrange eventuais notificagoes a Administragao.

Clausula terminativa (ter-
mination-upon-challenge
clause).

Pactua-se a resolucao contratual (i.e.: fim da licenga) caso haja desafio a
validade do bem imaterial licenciado.

Em havendo desafio ao bem intelectual objeto do contrato, aplica-se uma

R penalidade ou ha a perda de uma vantagem contratual.

Fonte: tabela preparada pelos autores

Observe-se que, para os fins da aplicagao do modelo econdmico de
avaliagao das clausulas, optou-se por nao se especificar a analise do ce-
nario correspondente a forma administrativa de busca da nulidade da
patente, pois esta €, na pratica, relativamente rara em relagao a atuacao
estratégica dos licenciados.

Frente ao exposto, tem-se que cada uma das opgdes contratuais
postas acima cria diferentes obrigagdes na relacao contratual. As obri-
gacoes consubstanciadas nas clausulas referidas podem causar maior ou
menor impacto na relagao comercial a ser desenvolvida entre as partes
e, reflexamente, implicar em efeitos mais ou menos perceptiveis para a
sociedade. Ciente disso, passa-se a analisar os fatores que podem influen-
ciar a tomada estratégica de decisao por licenciantes e licenciados atuan-
do racionalmente em prol de seus interesses.

2 FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR A TOMADA DE
DECISAO DE LICENCIANTES E LICENCIADOS

Para identificar os principais interesses detidos por licenciantes e
licenciados, é antes necessario firmar um cenario de analise com as con-
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digdes basicas sobre as quais os agentes tomarao suas decisoes economi-
camente racionais?'.

Dessa forma, o modelo de andlise ora proposto vislumbra um cena-
rio em que ha um unico licenciante. Para harmonizar a nomenclatura ora
utilizada com aquela proposta por Miller e Gal (2015), o licenciante sera
referido como “P”%2. Do mesmo modo, apenas um licenciado, “L”, compo-
ra o modelo de analise. Embora o modelo apenas considere a tomada de
decisao do licenciado L, existe a possibilidade de a licenca ser concedida
de maneira nao-exclusiva, admitindo um ecossistema que comporta a
existéncia de outros potenciais licenciados.

Em seguida, diferentemente do que é sugerido por Miller e Gal
(2015), o modelo ora proposto considera que L realizara investigacoes ex
ante quanto a validade da patente. Isso porque ha um interesse de L em
verificar a higidez da patente, afinal, nao seria razoavel para um agente
econdmico minimamente sofisticado (como se espera de um licenciado)
adquirir permissao para uso de tecnologias potencialmente invalidas. Por
essa razao, consideram-se P e L em condigao de paridade informacional
no momento em que a licenca ¢ firmada. Em outras palavras: P cré, apds
o tramite administrativo, que ha uma razoavel probabilidade de sua pa-
tente ser valida e L divide essa crenca® apds sua investigagao.

Ap6s firmado o acordo de licenciamento, é possivel que L, municia-
do de novas informagdes relativas a tecnologia e suas nuances praticas,
possa desenvolver argumentos mais cogentes pela nulidade*. Da-se, a

2l Para os fins do presente estudo, uma decisdao “economicamente racional” sera con-

siderada aquela que maximiza os resultados positivos para o agente decisor. Tais re-
sultados maximizadores ndo precisam ser auferidos imediatamente, sendo possivel
que uma decisao ainda seja economicamente racional se potencialmente resultar em
resultados maximizadores no futuro.

22 Areferéncia ao licenciante como “P” faz alusao ao vernaculo inglés — especificamente,

a palavra “patentee”, traduzida livremente como “titular da patente”.

2 Importa afirmar que a crenga de L quanto a validade da patente nao precisa ser abso-
lutamente conclusiva, mas apenas suficientemente forte para que a aquisicao de uma
licenca seja economicamente mais razodvel em comparagao a possibilidade de pleitear
a anulacao da patente para utilizar a tecnologia patenteada.

2 Essa possibilidade foi explorada na literatura, incluindo: CHENG, 2016.; MILLER;
GAL, 2015. Além disso, na decisao da Suprema Corte dos EUA em Lear, Inc. v. Adkins
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essa situagao, na nomenclatura proposta por Buehler, Hunold e Schliitter
(2021)*, o nome de “sinal de nulidade” (“invalidity signal”). O recebi-
mento do sinal de nulidade nao ¢é certo, eis que as informacoes obtidas ao
longo da relacao de licenciamento podem ser insuficientes para um pleito
de nulidade bem embasado e a patente pode ser robusta, mitigando a
probabilidade de sucesso de um pleito anulatério.

Estabelecidas as bases sobre as quais se projeta o modelo de anali-
se, passa-se a explorar os incentivos e interesses que guiam a tomada de
decisao dos agentes durante a relagao de licenciamento.

O titular da patente (“P”) possui, primordialmente, o interesse em:
(i) licenciar seu ativo®; (ii) nao ver seu ativo intelectual ser desconstituido;
(iii) perceber royalties pelo maior tempo possivel até a expiragdo da paten-
te e (iv) defender sua patente caso a validade do ativo seja desafiada. Com
vistas ao atingimento de seus interesses, P ¢ incentivado a: (a) firmar
um compromisso de nao-confronto com L; (b) garantir que L nao tera
incentivos para buscar a nulidade da patente, podendo oferecer condicoes
comerciais favoraveis para que L aceite o pacto de nao-confronto.

Por sua vez, o licenciado (“L”) detém interesse em: (i) utilizar a
tecnologia patenteada?®’; (ii) pagar o menor valor de royalties possivel du-
rante o prazo que for estritamente necessario; (i) nao licenciar um ativo
industrial que seja invalido. Para atingir seus objetivos, L ¢ conduzido a:
(a) realizar uma investigacao ex ante quanto a validade do ativo licencia-
do; (b) explorar a oportunidade de obter condi¢cdes mais favoraveis de
licenciamento por meio de negociacoes com o titular.

(1969), o voto vencedor explicitamente aponta que os licenciados estdao em posicao
privilegiada para questionar a validade da patente.

»  BUEHLER; HUNOLD; SCHLUTTER, 2021.

26 Para os fins deste estudo, ndo se considera o cendrio em que P decide explorar a tec-
nologia por si, mas licencia a exploragao para terceiros. Isso porque a exploracao ex-
clusiva por P negaria a premissa basica para o modelo: a existéncia de uma relagao de
licenciamento entre as partes.

27 Para os fins da presente analise, é necessario explicitar que nao se considera o cenério
em que L decide nao utilizar a tecnologia patenteada, eis que tal cendrio frustra a pre-
missa basica para o modelo, tal como posto na nota anterior.
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Desse cendario, tem-se um diagnéstico: caso L considere a patente
como suficientemente robusta apds exame ex ante, sera do interesse de L
e de P a celebragdo de um pacto de nao-confronto — desde que tal acor-
do implique em vantagens contratuais para L, aqui compreendidas como
sendo taxas de royalties favorecidas. Por outro lado, caso o exame ex ante
conduzido por L leve a conclusao de que a patente é provavelmente inva-
lida, seria mais ttil a L utilizar o objeto da patente sem autorizacao de P
e, caso seja demandado por infragao, arguir a nulidade da patente como
matéria de defesa.

Portanto, ao se verificarem as premissas indicativas de validade
postas no paragrafo anterior, supde-se que P e L firmam um compromis-
so de ndo-desafio mediante um decréscimo da taxa de royalties. Destarte,
a secao seguinte se destina a avaliar os efeitos produzidos pela adocao
das diferentes acepg¢oes de no-challenge clause dentro do modelo proposto.

3 QUAIS OS EFEITOS QUE DIFERENTES REGRAS CAUSAM AOS
DIFERENTES INTEGRANTES DO ECOSSISTEMA SOB EXAME?

Antes de se explorar os diferentes efeitos advindos da adogao de
nocoes distintas de no-challenge clause, ¢ necessario estabelecer um cendrio
padrao contra o qual serao comparados os efeitos das diferentes clausulas
na relagao de licenciamento. Para tanto, faz-se uso de uma versao adapta-
da da demonstracao grafica, sugerida por Meng (2019), de uma curva de
demanda em situacao na qual existe um privilégio patentario®® entendi-
do como suficiente para gerar uma situacao de monopdélio, caracterizada
pela auséncia de concorréncia para o bem produzido®.

2 MENG, S. A New Design for the Patent System. Journal of the Knowledge Econo-
my, New York, v. 10, n. 3, p. 1204-1229, 2019. Disponivel em: https://doi.org/10.1007/
s13132-018-0530-4

% Nao obstante a utilizacdo de um modelo microecondmico referente a formacao de pre-
¢os e delimitacdao da quantidade em termos monopolisticos, é importante ressaltar ser
mais correto utilizar a denominagao “semimonopdlio”, eis que o privilégio patentario
nao corresponde a um monopolio de facto, pois é dificil identificar situagoes concretas
em que seja possivel evitar a concorréncia, ao menos na forma de demanda cruzada, e
a lei determina diversas excegdes e limites ao exercicio do direito patentario.
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GRAFICO 1: demonstracéo gréfica de demanda para produto patenteado em um
mercado em que ha protegao patentaria em vigor

HCM” + H’r"

L)

Fonte: grdfico preparado pelos autores com base em Meng (2019)

No modelo de anélise ora proposto, tem-se dois principais vetores,
quais sejam: (7) o preco pelo qual o produto patenteado sera oferecido ao
mercado (“p”) e (ii) a quantidade de produtos patenteados disponiveis no
mercado (“g”). A linha pontilhada (“D”) ¢ uma fungao linear represen-
tando a demanda® pelo produto patenteado. A linha tracejada (“CM”) é
uma constante que representa o custo marginal®* do produto (incluindo
o custo de royalties “r”"), agregando todas as despesas derivadas da pro-
ducao.

Considerando a condicao monopolista derivada da protecao paten-
taria, tem-se que o produtor podera oferecer o produto em prego (“p"”) e
quantidade (“g"”) de modo a maximizar os possiveis lucros (“L*").

>0 Para fins de simplicidade na anaélise, considera-se que a linha D permanecera constan-
te, sendo uma funcao linear pautada simplesmente nos vetores p e q.

> Tradicionalmente, o custo marginal é representado por uma curva em formato “U”,
pois os custos totais da producdo tendem a incrementar conforme a quantidade de
produtos fabricados aumente. Para os fins desta andlise, supde-se que os custos de
producao nado variam e, portanto, o aumento no oferecimento de produtos nao afeta o
custo marginal da firma.
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A area representada por L é demarcada pela linha do custo mar-
ginal e, portanto, representa o excedente do faturamento, uma vez sub-
traido o custo de produgao. Em situacao de concorréncia perfeita, na qual
a curva da oferta corresponde ao custo marginal, esses valores seriam
beneficios para os consumidores do bem. Quanto a essa area, portanto,
a diferenga entre a concorréncia perfeita e a situacao de monopdlio cor-
responde a uma variacao distributiva: o que é do consumidor na primeira
situacao, ¢ do produtor na segunda.

J& a area b representa perdas econdmicas liquidas em situacao de
monopolio. Isso porque, em uma situacao de concorréncia perfeita, a ma-
ximizagao da quantidade de produto oferecida e a minimizacao do prego
(situacao representada em “b”), beneficiaria ao consumidor e no mercado
concentrado tal “area de beneficio” nao é de ninguém, simplesmente de-
saparece. Nesse sentido, como ¢ de se esperar, a maxima eficiéncia econo-
mica corresponde a completa eliminacao dessa drea mediante a extincao
da situagao de monopodlio.

Portanto, em condigoes de maior competitividade (e.g., na auséncia
da protegao patentdria ou em um cendrio com multiplos licenciados), o
ingresso de novos agentes de mercado faria com que mais produtos fos-
sem introduzidos e os precos tendessem a ser minimizados (p'-" e ¢'"),
aproximando os pregos do nivel de CM e maximizando o possivel benefi-
cio social (expresso na area “»”’). Um possivel cenario de plena competiti-
vidade (i.e., sem protecao patentéria, logo sem r, e com multiplos agentes
de mercado) é expresso abaixo.
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GRAFICO 2 demonstracao grafica de demanda para produto em um mercado em
que ndo ha protecdo patentaria em vigor

Y

Fonte: grdfico preparado pelos autores com base em Meng (2019)

Exposto o cendrio no qual serd pautado o exame das diferentes
acepgoes de no-challenge cluase, passa-se a analisar os efeitos privados e
sociais de cada modalidade possivel de cldusula de nao-confronto. De-
ve-se observar, em resumo, que (7) a maior eficiéncia econdémica ocorre
em situacao de concorréncia perfeita, como eliminacao de monopdlio, o
que ¢ consistente com finalidades antitruste; (i7) o interesse de P é na
maximizacao da quantidade comercializada, pois ele obtém um beneficio
marginal constante r por unidade vendida; nesse sentido, nao se benefi-
cia da condicao de monopdlio e poderia ter interesse no licenciamento de
concorrentes na mesma area de atuacao e (#i7) L tem interesse na manu-
tencao do monopodlio em razao da maximizagao de seu lucro, ainda que
com a perda liquida de eficiéncia econémica b.

3.1 Clausula de nao-confronto “stricto sensu”

Sob um pacto tradicional de nao-confronto, os efeitos percebidos
no Grafico 1 sao perpetuados enquanto viger a patente. Em outras pa-
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lavras, ao transacionar o direito de agao e estabelecer o “pactum de non
petendo”, L e P garantem que as condicoes expostas no Grafico 1 nao serao
modificadas.

Esse cendrio remove integralmente os incentivos para que um de-
safio parta de L, eis que um pleito de nulidade postulado por L nao seria
sequer adjudicado. Importa enfatizar que esse cendrio nao implica na
impossibilidade de questionar a patente, mas transfere os incentivos para
a concretizacao desse desafio apenas aos nao-licenciados.

Os possiveis custos sociais do aceite de tal abordagem derivam,
principalmente, de dois fatores: (i) nega-se a possibilidade de desafiar
a patente caso L receba um invalidity signal durante a relacao de licencia-
mento e (77) em arranjos negociais nos quais ha licenciamento exclusivo,
0 agente mais bem posicionado para questionar a validade da patente nao
terd incentivos para fazé-lo.

Dito isso, ha de se considerar que o produtor e licenciado L, ao acei-
tar a condicao de nao-confronto, ird remover a incidéncia de possiveis
custos de litigio (“C"”) relativos ao pleito de nulidade. Nesse sentido, caso
a patente seja robusta, a inclusao de um pacto de nao-confronto pode
trazer beneficios sociais, pois L nao incorrera em C* que seriam impostos
caso o pleito de nulidade falhe, afetando negativamente o CM relativo a
producao do ativo.

Dessa forma, ao anuir com a condicao de no-challenge, L também
“fixa” o valor de CM aos custos de fabricacao durante todo o desenvol-
vimento da relagao de licenciamento. Por essa razao, autores como Gal e
Miller (2017) sustentam que L seria incentivado a aceitar o pacto de nao-
-confronto com P para aproveitar conjuntamente os precos monopolistas
impostos aos consumidores®?. Na prética, contudo, verifica-se um cenario
distinto, eis que licenciados nao costumam anuir com o pacto de nao-de-
safio a nao ser que existam fortes incentivos para tanto*.

2 GAL; MILLER, 2017.

»* Como nota Harris Jr. (2015), uma das razdes que justificou a condenagao de Qual-
comm pela Comissao Nacional pela Reforma e Desenvolvimento” (National Develop-
ment and Reform Commission — NDRC) foi a imposicao aos licenciados das clausulas de
nao-confronto sob pena de nao seguir com o fornecimento. Depreende-se, portanto,
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Nesse sentido, tal como notam Buehler, Hunold e Schliitter (2021)%,
um outro fator importante para a aceitagao ou nao-aceitacao de um com-
promisso de nao-confronto é a utilizacao, por P, de taxas de r maiores ou
menores. Em sendo taxas altas (“r*”), L tendera a nao aceitar a inclusao
do compromisso de nao confronto; ja em sendo taxas modicas (“r”), L
podera se sentir mais confortavel com tal inclusao. Por essa razao, os au-
tores se referem as taxas r* como “taxas de aceitagao de desafios”, sendo
mais comumente aplicadas as patentes fortes; enquanto se referem as
taxas - como “taxas de evitacao de desafios”?.

Conclusivamente, clausulas de nao-confronto “stricto sensu’”” podem
trazer beneficios sociais se: (i) a patente licenciada for excepcionalmente ro-
busta de modo a existir baixissima probabilidade de anulagao (evitando-se a
incidéncia de C*) e, preferencialmente, (7i) a inclusao da clausula conduzir P
a praticar taxas modicas 7. Caso ao menos uma de tais condi¢coes nao se ve-
rifique, havera pouco incentivo para deslocamento de p" e g em direcao a b.

3.2 (Clausula terminativa “termination-upon-challenge
clause”

Diferentemente da hipotese exposta na segao anterior, ao utilizar
uma cldusula terminativa, nao se transaciona o direito de acao e nem se
impede o licenciante de propor o pleito de nulidade. A consequéncia da
propositura do requerimento de nulidade é, na verdade, a resolucao do
contrato de licenciamento.

Nesse cenario, L somente serd incentivado a desafiar a patente se
trés condigdes concomitantes forem percebidas: (7) L recebe um invalidity
signal suficientemente cogente para levar a crer que a patente sera con-
siderada invalida; (77) L cré que os custos de C* serao substancialmente
menores que os valores de 7 (especialmente se forem praticadas taxas r*)

que esse nao ¢ um ponto naturalmente benéfico aos licenciantes. HARRIS JR., H. S.
An Overview of the NDRC Decision in the Qualcomm Investigation. CPI Antitrust
Chronicle, Boston, v. 7, n. 2, p. 2-6, 2015.

** BUEHLER; HUNOLD; SCHLUTTER, 2021.
> Ibid.
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ao longo do desenvolvimento da relacao de licenciamento e (7ii) L pode
continuar a pagar royalties sob protesto ou, alternativamente, pode nao
explorar o produto patenteado enquanto o desafio nao for adjudicado.

Esse tipo de clausula é especialmente dependente da redacao dada
pelas partes. Notadamente, o tratamento contratual para o item “(7ii)”
tratado no paragrafo anterior é particularmente informativo para a to-
mada de decisao de L. Caso a resolugao contratual ocorra imediatamente
apos ser detectado o desafio, L devera cessar imediatamente a producao
do produto patenteado ou arriscard uma demanda por infracao paten-
taria movida por P. Todavia, caso se admita que a resolucao contratual
ocorra apdés o resultado do litigio com a manutencao da patente, L podera,
durante a pendéncia do resultado judicial, continuar a pagar royalties sob
protesto e resumir a exploragao do produto patenteado.

Outro aspecto a ser considerado ¢ que, diferentemente do cenéario
relativo a transacao do direito de acao, em se pactuando por uma clau-
sula terminativa, admite-se a possibilidade de L pleitear a nulidade do
ativo licenciado. Dessa forma, P pode escolher estabelecer condicoes de
licenciamento que maximizem seus retornos imediatamente, antes que L
possa receber o invalidity signal e pleitear a nulidade da patente.

Nesse cendrio, como P deseja maximizar os royalties percebidos, na
auséncia de um dispositivo de nao-confronto “stricto sensu”, faz sentido
propor um “front-loading” dos royalties, aumentando os valores de r ime-
diatamente percebidos e ajustando a taxa ao longo do desenvolvimento
da relacao contratual. Na pratica, esse arranjo contratual pode ser estabe-
lecido de diversas maneiras, uma das quais envolve o estabelecimento de
um regime de r em duas fases: (i) adiantamento de valores fixos ao inicio
da relacao de licenciamento e (77) pagamento de royalties proporcionais a
receita obtida com a venda dos produtos patenteados enquanto viger a
patente (“running royalties”).

Esse cenario de “front-loading” ¢ especialmente impactante em al-
gumas jurisdi¢des que reconhecem que os efeitos da posterior invalidacao
da patente nao devem atingir os royalties jA pagos por seu licenciamento.
Um exemplo de tal é percebido na Itdlia, especificamente, na decisao da
italiana Corte di Cassazione na “ordinanza n° 6373, del 5 marzo 2019”. Nessa
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oportunidade, o tribunal superior italiano reconheceu que, durante a vi-
géncia da patente, o licenciante se beneficiou dos royalties pagos, pois teve
direito a producao de bem patenteado, ainda que o privilégio que subsi-
diou a relacao tenha posteriormente sido anulado®®.

Frente ao exposto, tem-se que a utilizacao de clausulas terminati-
vas pode trazer beneficios sociais se: (i) a patente licenciada for robusta;
(ii) a inclusao da clausula conduzir P a praticar taxas moédicas r7; (iii) a re-
lacao de licenciamento envolver mais de um licenciado que possa atender
a demanda e manter o abastecimento do mercado apés a exclusao de L; e,
preferencialmente, (iv) L puder manter a vigéncia do acordo sob protesto
enquanto ha discussao sobre a validade da patente.

3.3 Clausula penal

A ultima modalidade de arranjo contratual sob exame diz respeito
as clausulas penais. Ao contrario das duas primeiras modalidades exami-
nadas, nao hé a inibicao do pleito de nulidade e nem se encerra a relacao
de licenciamento. O estabelecimento da clausula penal visa, na verdade,
impor condi¢oes desfavoraveis ao contrato uma vez que L tenha incorrido
no comportamento defeso pela clausula.

Por envolver consequéncias estritamente econdmicas/patrimoniais,
é certo que a inclusao de clausulas penais permite uma tomada de decisao
pautada em requisitos mais objetivos por parte de L. Em sintese, antes
de decidir seguir com o desafio, L devera considerar: (i) qual o grau de
probabilidade de que uma autoridade judicante aceitara o invalidity signal
e anulard a patente; (ii) qual a expectativa de impacto de C* (impostos
pelo pleito de nulidade) na operacao relativa a comercializagao do produ-
to patenteado e (iii) qual a extensao da penalidade imposta em caso de
insucesso do pleito anulatoério.

Dentre os critérios norteadores da decisao de L expostos no para-
grafo anterior, o item “(iii)” deve ser alvo de especial atencao, eis que as

36 ITALIA. CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza n. 6373 del 5 Marzo 2019. Recorrente:
Cavalli Agostino. Recorrida: COMIP S.R.L. Relator: Cons. Tricomi Laura, 5 mar. 2019.
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partes decidirao antes mesmo do recebimento do invalidity signal qual sera
o grau de penalidade derivado da formulagao do pedido anulatério.

Por 6bvio, o estabelecimento de penalidades desarrazoadamente gra-
vosas finda por frustrar o proprio propésito da clausula penal, impondo
uma condicao que se traduz em uma forma velada de proibir o préprio de-
safio. Por outro lado, penalidades que incrementam o valor de r sem tornar
indcua a relagao de licenciamento podem permitir a L uma tomada de deci-
sao informada a respeito do ato de desafiar (ou nao) a validade da patente.

Para oferecer uma visualizagao pratica dessa escolha, pode-se pen-
sar em uma situagao em que P licencia uma patente para agentes em
determinado setor econdémico sob uma taxa habitual de r, mas decide
licenciar essa mesma patente para L sob uma taxa r mediante o esta-
belecimento de um pacto de nao-confronto. Caso L desafie a validade
da patente, a taxa r- sera reajustada para uma taxa r*, superior ao que é
praticado para outros agentes de mercado.

GRAFICO 3: demonstragao grafica de demanda para produto patenteado e licenciado
sob uma clausula penal de nao-confronto

o

Fonte: grdfico preparado pelos autores com base em Meng (2019)

Com base no Grafico 3, vé-se trés situacoes distintas que afetam o
nivel de CM para a produgao do produto patenteado: (i) em cinza claro
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estao taxas favoraveis de r concedidas a L caso escolha nao desafiar a
patente; (ii) em cinza escuro estao as taxas habituais de r concedidas aos
licenciados que nao anuiram com o compromisso de nao-desafio e (i)
em preto estao as taxas desfavoraveis de r* impostas apds L desafiar a
patente acrescidas, também, de C*, uma vez que o desafio foi movido.

No cenario narrado acima, L deve considerar nao apenas as possi-
veis perdas brutas advindas da escolha de desafiar o ativo, mas também
as possiveis perdas relativas, ao terminar em posicao mais desfavoravel
em comparacao a possiveis concorrentes. Contudo, em havendo um in-
validity signal cogente o suficiente, pode ser economicamente preferivel
absorver o impacto imediato derivado da sangao contratual visando a
compensagao posterior ao remover a necessidade de pagamento de r. Tal
analise dependerd, como visto anteriormente, da robustez da patente e do
encorajamento obtido a partir do recebimento do invalidity signal.

Por derradeiro, conclui-se que a utilizacao de clausulas penais pode
trazer beneficios sociais se: (i) a patente licenciada for robusta; (ii) a in-
clusao da clausula conduzir P a praticar taxas modicas r; (iii) a penali-
dade for economicamente razoavel de modo a permitir uma anélise de
oportunidade por L quanto a possibilidade de desafiar a patente.

3.4 Sintese conclusiva: é possivel eleger um dos modelos
como mais eficiente?

Para que se possa depreender da analise uma nogao de eficiéncia
econdmica, é necessario antes definir o que poderia ser considerado como
economicamente eficiente. Neste estudo, serao utilizados dois conceitos
para tal avaliagao: a 6timo de Pareto®” e o critério de Kaldor-Hicks?®.

37 SALAMA, 2009, p. 23. “Dada uma gama de possiveis alocacdes de beneficios ou renda, uma
alteracdo que possa melhorar a situacdo de pelo menos um individuo, sem piorar a situacdo de
nenhum outro individuo, é chamada de “melhora de Pareto”. Uma aloca¢do serd otima no sen-
tido de Pareto quando ndo for possivel realizar novas melhoras de Pareto. Dessa perspectiva, uma
situagdo serd eficiente se, e somente se, nenhum individuo puder melhorar sua situagdo sem fazer
com que pelo menos um outro individuo piore a sua” .

8 Ibid., p. 24. “O critério de Kaldor-Hicks busca superar a restricdo imposta pelo dtimo de Pareto
de que mudangas somente sdo eficientes se nenhum individuo fica em posi¢do pior. Pelo critério
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Uma situacao 6tima em termos paretianos é aquela na qual nao
¢é possivel melhorar a situacao de um agente sem piorar a de qualquer
outro. Isso nao significa que exista uma tnica distribuicao que cumpra
tal critério; a chamada fronteira de Pareto apresenta varias situacoes em
que essa condigao se apresenta, nas quais existem varias composicoes de
beneficios entre as partes. Por exemplo, o conjunto de pares ordenados
{(3,1), (2,2), (1,3)} satisfaz essa condicao, bem como {(4,0), (3,2), (2,3),
(0,4)}.Ja {(4,0), (4,1), (5,1)} nao satisfaz essa condicao, pois (4,1) é Pa-
reto-superior a (4,0) e (5,1) é Pareto-superior a (4,1).

A superioridade de Kaldor-Hicks, por seu turno, relaxa o critério
de Pareto, pois admite haver incremento da eficiéncia sempre que for
possivel compensar a perda de um agente pelo incremento do beneficio de
outro agente e obter um agregado maior. Para exemplificar, o par (3,2)
nao é Pareto superior a (4,0), pois é impossivel passar de um a outro sem
que algum ator perca; em termos de superioridade de Kaldor-Hicks, (3,2)
é superior a (4,0), pois, hipoteticamente, o ator que recebe 2 no primeiro
par poderia, ceder 1 ao outro, caso em que se teria (4,1) — Pareto-superior
a (4,0).

Ao se considerar uma eficiéncia paretiana, é necessario conside-
rar um cenario em que sao verificados beneficios maximos para todos os
agentes sem que haja prejuizo a nenhum deles. No presente cenario, os
agentes relevantes sao os licenciantes (P) e os licenciados (L); admitin-
do-se que sociedade em geral se beneficia na situagao de superioridade
Kaldor-Hicks.

Nesse sentido, entende-se que a regra mais eficiente envolveria o
estabelecimento de relacoes de licenciamento pautadas no pagamento de
r~ e incluindo clausulas penais que incrementam o valor de r para um
patamar que ainda permita uma decisao econdmica sobre a oportunida-
de de desafiar (ou nao) o ativo. Tal eleigao permitiria impor barreiras ao
questionamento da validade do ativo (beneficiando P), enquanto oferece

de Kaldor-Hicks, o importante é que os ganhadores possam compensar os perdedores, mesmo que
efetivamente ndo o facam. Isso quer dizer que o critério de Kaldor-Hicks permite que mudangas
sejam feitas ainda que haja perdedores” .
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condigdes favoraveis de licenciamento sem remover a licenca e sem im-
pedir a escolha pelo desafio (beneficiando L), enquanto simultaneamente
promove acesso ao ativo patenteado sob custo menor do que na auséncia
da cldusula de nao-confronto (beneficiando a sociedade).

Por outro lado, a eficiéncia de Kaldor-Hicks nao se preocupa em
garantir resultados eficientes para todos, mas em garantir a maximizacao
dos resultados favoraveis para ao menos um dos participantes de modo
que esse bom resultado possa razoavelmente ser apto a compensar 0s
demais.

Sob essa oOtica, tem-se que a solucao ¢é levada aos extremos. Por um
lado, pode-se pensar em maximizar os incentivos aos inventores como
estimulo a atividade inventiva. Para tanto, adotar clausulas de nao-con-
fronto “stricto sensu” seria Kaldor-Hicks-eficiente, pois permitiria uma
maximizacao dos beneficios percebidos por P. Esses beneficios poderiam
ser revertidos a sociedade por meio do incremento ao volume de inven-
¢oes disponibilizado a todos, mas teriam o efeito colateral de impedir de-
safios a possiveis patentes invalidas por L.

Por outro viés, ao se buscar a maximizagao da competitividade de
mercado, buscando o méaximo beneficio social, a solucao mais eficiente
Kaldor-Hicks envolveria a abolicao de quaisquer restricoes ao direito a
pleitear a nulidade de uma patente. Importa alertar, contudo, que essa al-
ternativa também impoe custos, pois induz licenciantes a adotarem taxas
de r* ao licenciarem seus ativos —um 6nus que sera suportado por L e pela
sociedade simultaneamente.

4  DISCUSSAO: O “INCENTIVO AO DESAFIO" DEVERIA SER UM
OBJETIVO A SER ALMEJADO PELA POLITICA PUBLICA?

No estudo proposto por Miller e Gal (2015), o incentivo ao desafio
é um ponto central ao qual a politica ptiblica deve servir®’. Ao eleger esse

3 MILLER; GAL, 2015, p. 144-145. “[...] we generally view challenges positively and look for
rules that increase the probability of challenges, thereby increasing social welfare while limiting
harms to other important interests”.
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item como um objetivo a ser alcancado, os autores realizam uma anélise
sobre como a imposicao de diferentes graus de restricao as no-challenge
clauses podem contribuir para um resultado socialmente 6timo. Previsi-
velmente, os autores concluiram que uma proibigao geral conduz a resul-
tados socialmente benéficos na maior parte das vezes*.

Por sua vez, Cheng (2016) propde um modelo distinto de andlise*'.
Conquanto ainda expresse desconfianga quanto ao beneficio social deri-
vado de tais clausulas, o autor sopesa diversas justificativas pela manu-
tengao do pacto de nao-confronto contra argumentos em desfavor das
clausulas de nao-desafio. A conclusao do autor é menos enfética, abrindo
espaco para uma analise casuistica e com a intervencao de autoridades
antitruste. Essa ultima sugestao foi encampada por trabalhos subsequen-
tes na area — notadamente Gal e Miller (2017)*.

Na contramao do exposto, em estudo com viés detidamente eco-
nométrico, Buehler, Hunold e Schliitter (2021)* sugerem que existem
diversos cendrios nos quais a existéncia de uma clausula de nao-con-
fronto pode conduzir a resultados socialmente preferiveis. Para tanto,
destacam dois fatores de especial peso até entao esquecidos pela lite-
ratura: a robustez da patente* e a condicao de licenciamento praticada
pelo licenciante®.

Esse remonte da literatura sugere a existéncia de um posicionamen-
to inicial de elevada restrigao a admissao das clausulas de nao-confronto
e que esta sendo paulatinamente revisto. Em especial, ha de se considerar

40 Ibid., p. 155. “[...] we conclude that restrictions on no-contest and challenge clauses yield im-
portant public benefits with limited offsetting effects” .

4 CHENG, 2016.
4 GAL; MILLER, 2017.
# BUEHLER; HUNOLD; SCHLUTTER, 2021.

“1bid., p. 37. “As our analysis reveals, the ban of a no-challenge clause can lead to lower consumer
surplus and social welfare, indicating that this is not the case. Our research therefore supports
a rule-of-reason approach for these clauses and suggests that the patent strength should play an
important role in the assessment” .

4 1bid. “By taking into account the patent holder’s adjustments in its license terms, we therefore show
that prohibiting termination clauses as well as the MedImmune vs. Genentech judgment may
have the unintended effect of reducing the number of patent challenges” .
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se o incentivo ao desafio é, como propunham Miller e Gal (2015)*, um
fim a ser alcancado pela politica publica.

Nesse sentido, ha de se admitir, em principio, que existem alguns
desafios ao exercicio do desafio a validade da patente e que poderiam ser
solucionados pela incidéncia de politicas publicas. Um exemplo de tal
ineficiéncia é o problema do “free-riding”, eis que o desafiante ira incorrer
em C*, enquanto outros agentes de mercado poderao se aproveitar do re-
sultado final (i.e., invalidacao da patente) sem ter incorrido nos mesmos
custos.

Contudo, tais ineficiéncias podem ser supridas sem que haja inter-
vengao especifica no campo das relacoes de licenciamento. No contexto
farmacéutico estadunidense, por exemplo, o problema do free-riding foi
suprido pela criagao de um sistema que confere vantagens temporarias
ao primeiro desafiante de uma determinada patente referente a medica-
mento para o qual se busca aprovacao regulatoéria®’.

Na verdade, admitir que o incentivo ao desafio seja um objetivo
finalistico a orientar a politica publica de transferéncia de tecnologia e
inovacao pode trazer perigos proprios. Isso porque representaria uma in-
tervencao na esfera negocial privada para deslocar os incentivos em favor
dos licenciados e em detrimento de licenciantes®.

CONCLUSAO

Dentre as modalidades de no-challenge clauses ora analisadas, con-
clui-se que o modelo de cldusulas penais — sob certas condigoes — é capaz
de gerar beneficios a todos os stakeholders, sendo, portanto, Pareto-eficien-
te. Outros modelos (i.e., nao-confronto “stricto sensu” e abolicao geral dos
pactos de nao-desafio) podem ser eficientes Kaldor-Hicks a depender da

4 MILLER; GAL, 2015.

47LIETZAN, E. K. A Brief History of 180-Day Exclusivity Under the Hatch-Waxman
Amendments to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. Food and Drug Law
Journal, Washington, DC, v. 59, n. 2, p. 287-323, 2004. Disponivel em: https://www.
jstor.org/stable/26660344. Acesso em: 19 jun. 2024.

“TAYLOR, 1993.
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finalidade que se busca alcancar, mas os efeitos colaterais sentidos pelos
demais stakeholders sao substanciais e nao podem ser ignorados.

A anélise ora conduzida déa suporte a uma solucao casuistica sobre
a admissao de clausulas de nao-confronto, tal como sugerida por Buehler,
Hunold e Schliitter (2021)*°, bem como Cheng (2016)°°. Uma proibicao
generalista da realizacao de pactos de nao-confronto, como sugerido por
Miller e Gal (2015, 2017)' e praticado (em leitura ampliativa) em certas
jurisdicoes>?, pode impor uma indevida restricao ao poder negocial das
partes, transferir riscos advindos da operacao de licenciamento unica-
mente ao licenciante e, sobretudo, impor custos sociais advindos da pra-
tica de royalties mais altos (“r*”) advindos da necessidade de pressupor
custos de litigio futuros.

Essa indicagao pela solugao casuistica nao pode ou deve ser inter-
pretada como um convite a admitir qualquer tipo de arranjo contratual
que verse sobre o nao-desafio. Na verdade, o estudo conduzido admite
a necessaria intervencao, onde cabivel, da competéncia de autoridades
antitruste para coibir a injustificavel operacao de praticas concertadas vi-
sando restringir a competitividade de determinados mercados>.
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