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DAS PATENTES E SUAS REPERCUSSOES NAS IMPORTACOES
PARALELAS

Paula Cristhina Ransolin'

RESUMO

A capacidade inventiva que resulta no desenvolvimento tecnoldgico e
econbmico de um pais deve ser protegida, de modo a incentivar o seu inventor
a continuar na busca de novos progressos. A patente € o instrumento utilizado
pelos Estados para conceder o privilégio de exploracao, ainda que temporario,
das invencdes e modelos de utilidade, pelo seu titular como forma de
ressarcimento pelos gastos realizados na pesquisa. Em contrapartida, uma vez
colocado o produto patenteado no mercado pelo seu titular ou com seu
consentimento, o direito daquele sobre a mercadoria esgota-se, possibilitando
as importacdes paralelas realizadas por terceiros. Estas importagdes envolvem
produtos genuinos e nao oriundos de contrabando. Todavia, as negociacdes
ocorrem em mercados onde a revenda ndo esta autorizada pelo titular da
patente ou pelo seu licenciado exclusivo. As importagdes paralelas impedem o
monopdlio do comércio de determinado produto pelo seu titular, de tal sorte
qgue o beneficiado é o consumidor final com a variedade de pregos que ocorre

em virtude da livre concorréncia.

ABSTRACT

The inventive capacity that results in the technological and economic
development of a country must be protected to encourage the inventor to make
progress. The patent is the instrument used by the governments to concede the
privilege of inventions and utilities models exploration, even though in a period
of time, as a way of compensation for the expenses used during the research.
However, once the patented product is introduced on the market by the owner
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or with his consent, his rights run out, making possible the parallels importations
by others. The products involved in this kind of transaction are genuine and
legal. Nevertheless, the negotiations happen at markets where the sales are not
authorized by the patent holder. The parallel importation avoids the commerce
monopoly in such a way the consumer is the one benefited with the variety of
prices caused by the free competition.

Indicadores: PATENTE — EXPLORACAO — IMPORTACAO

Key-words: PATENT — EXPLORATION — IMPORTATION

1 INTRODUCAO

Dada a incipiéncia do tema, sem muitos exemplos tanto na doutrina
como na jurisprudéncia nacional, tentar-se-a capturar os principais aspectos da
patente de modo a facilitar a compreensdo do conflito existente entre a
protecdo dada as patentes e a pratica das importacées paralelas.

No que atine as importacdes paralelas, serdo apurados o seu conceito,
a possibilidade de sua pratica e a sua relagdo com a exaustdo dos direitos dos
titulares das patentes. Esta andlise far-se-4 com base na legislacao brasileira,
de modo que ndo se estudara a fundo o tema quanto as legislacbes
estrangeiras.

Neste trabalho, o que se propde € um inicio de reflexdo acerca das
contradicbes que circundam a protecdo patentaria e a importacdo paralela,
assunto este que aflige toda a economia globalizada.

2 O SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL

2.1 EVOLUCAO HISTORICA
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No Brasil, o primeiro precedente histérico de carater oficial no campo
da propriedade industrial ocorreu em 1809, com a promulgacdo de um alvara
pelo Principe Regente Dom Joao VI, que concedia o privilégio da invencgéo,
desde que preenchidos os requisitos da novidade e da aplicabilidade industrial
das invengdes. Delimitava em quatorze anos, o prazo de vigéncia da
exclusividade.

A Constituicao Federal brasileira de 1988 expressa o direito a protecao
aos inventos industriais no artigo 5°, XXIX, nos seguintes termos:

“XXIX — a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
tempordrio para a sua utilizacdo, bem como prote¢do as criagdes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do Pais”.

Desta forma, nota-se que o legislador condicionou a existéncia do
direito patentario ao atendimento do interesse social e do desenvolvimento
tecnoldgico do pais. Logo, a propriedade industrial, bem como a propriedade,
em geral, tem uma fungéo social a cumprir.

Cumpre ressaltar, ainda, que em 21 de dezembro de 1971, foi editada
a Lei n°5.772 — Codigo de Propriedade Industrial. Em seus dispositivos, a lei
discorria sobre o0s objetos passiveis de patente, dentre eles estavam a
invencao, o modelo de utilidade, o modelo industrial e o desenho industrial.
Elencava, também, no seu art. 9°, os elementos nao abrangidos pela protecao
patentaria, como os produtos quimicos, alimenticios, quimicos-farmacéuticos,
dentre outros.

O referido codigo delimitava o prazo de vigéncia da patente em quinze
anos para as invencoes, e em dez, para modelo de utilidade, modelo industrial
e desenho industrial. O 6nus do titular dessa protecdo era o dever de

exploracédo do objeto da patente, no prazo de trés anos contados da expedicao
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da carta patente. Se assim ndo procedesse, estaria sujeito a licenca
compulséria®.

Apbs a Rodada do Uruguai do GATT, em 1994, o Brasil precisou
adaptar a sua legislacdo as mudancas que ocorreram no ambito internacional,
de modo a possibilitar a sua insercao na economia globalizada e 0 seu acesso
as novas tecnologias.

Em 1990, o governo brasileiro assumiu o compromisso de editar uma
nova lei em que se protegesse as patentes farmacéuticas, suspendendo,
assim, as sang¢des comerciais que incidiam sobre a economia brasileira. O
Projeto de Lei n°® 824/91 trazia em seu contexto, dentre outras inovagdes, a
protecdo de seres vivos, de produtos farmacéuticos, a permissdo de
importagdo paralela e o pipeline® Tal projeto foi bastante criticado,
principalmente, no que concerne ao patenteamento de seres vivos.

Um ponto crucial para o desfecho desse embate deu-se com a
promulgacao do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (Trade-Related Aspects on Intellectual Property
Rights, Including the Counterfeiting of Goods — TRIPs), em 1994. Este acordo
prevé que todas as invengdes tecnoldgicas podem ser objeto de protecao
patentaria.

No entanto, faltava a legislagao brasileira que oferecesse a protecéao
aos produtos farmacéuticos, e havia a pressao dos laboratérios estrangeiros,
uma vez que estimativas indicavam o Brasil como o oitavo mercado
farmacéutico do mundo, com faturamento de aproximadamente US$ 6 bilhodes,
em 1995%,

2 FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentarios
a nova legislagao sobre marcas e patentes — Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasilia:
Livraria e Editora Brasilia Juridica, 1996. pp. 19-20.

ie) pipeline “refere-se a protecdo de propriedade concedida a um conjunto de produtos
(inventos) que ainda se encontra em fase de desenvolvimento e um conjunto de produtos
recém-desenvolvidos, ja langado no pais de origem ou em algum outro mercado, mas ainda
nao langado no mercado nacional’. DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto
Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. A propriedade industrial: os sistemas de
marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n©9.279, de 14 de maio de
1996. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 9.

* DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente
Marques. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais
analisados a partir da Lei n°© 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p.
12.
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O problema apontado pelos brasileiros ndo era se deveria ou ndo ser
concedida a patente para os produtos farmacéuticos, quimicos e alimenticios,
mas era o periodo de transicio para que a lei entrasse em vigor.
Reivindicavam o prazo de até cinco anos — prazo estimado pela OMC — para
que pudessem ser realizados investimentos em pesquisa e ciéncia, para
enfrentar a nova situacao com que iriam se deparar.

Somente em 1996, o governo brasileiro conseguiu colocar em pauta
para votacdo o Projeto de Lei de Patentes, que concedia o prazo de transicdo
de um ano para as patentes de produtos farmacéuticos, quimicos e
alimenticios.

Por fim, em 17 de abril de 1996, a Camara aprovou a nova legislacao
de patentes no Brasil, a Lei n°® 9.279, sendo esta sancionada pelo chefe do
Executivo, em 14 de maio 1996.

2.2 EXPLORACAO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Uma primeira constatacdo € de que a concessdao de uma patente
atribui ao seu titular direitos, como o de impedir que terceiros produzam e
vendam o produto, objeto da patente (artigo 42, da Lei n° 9.279/96). No
entanto, surgem, também, deveres que devem ser cumpridos pelo titular, como
explorar o objeto patenteado, de modo a suprir a demanda do mercado interno.

Importa destacar os mecanismos definidos para que a patente seja, de
alguma forma, explorada, sdo elas: a licenca compulséria e a caducidade,
sendo que esta ultima é forma de extincao da patente.

De outro lado, a lei que rege a propriedade industrial ndo traz, em seus
dispositivos, uma definicdo do que vem a ser a “exploracdo da patente”. Logo,
cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI decidir, caso a caso,
se se trata ou ndo de exploracao.

Atenta-se, ainda, ao fato de que a propriedade industrial, uma vez
enquadrada no direito real de propriedade, também tem uma fungéo social a
cumprir. Dessa maneira, o dever de exploragcdo € um mecanismo capaz de

possibilitar o cumprimento da funcéo social do objeto protegido pela patente.
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Segundo FURTADO, néao é toda e qualquer atividade comercial que
leva a exploragao da propriedade industrial:

“[...] a mera comercializag@o, por meio de importagdo, ndo é tida como uso
efetivo. Ndo se deve com isso entender que o titular esteja impedido de
importar o produto patenteado ou obtido por processo patenteado, mas que a
parcela do mercado que seja abastecida por meio de importagdo ndo serd
considerada explorada, sujeitando-se seu titular a conseqiiéncias legais,
concessdo de licencas compulsérias ou caducidade da patente”.”

Pode-se afirmar, conseqlientemente, que apesar da lacuna na Lei n°
9.279/96 no que concerne ao dever de exploracdo, este diploma legal faz
referéncia a licenca compulséria e a caducidade, posicionando o 6nus do
referido dever sobre o titular da patente.

Ademais, considera-se que todo dever quando praticado, ndo o pode
ser feito de forma abusiva. Neste interim, tem-se de um lado o dever de
exploracao versus o abuso do monopdélio das patentes.

Apesar da referida lei ndo dispor expressamente sobre as praticas
consideradas abusivas dos direitos de patente, o proprio mercado internacional
ja reconhece atos como sendo abusivos, como a fixacdo de royalties
excessivos como condicdo para o licenciamento de patente, a imposicao de
precos e mercados para a venda do produto, entre outras®.

Este abuso, segundo PIMENTEL, encontrar-se-ia nas seguintes
situagdes: a) abstencao de explorar o invento; b) exercicio anti-social do direito
e ¢) abuso de posicdo dominante no contrato. ’

O abuso na “abstencdo de explorar o invento” esta caracterizado
quando o titular da patente decide pela sua ndo exploragdo ou quando demora
muito tempo para fazé-lo, indo em sentido contrario de uma das premissas da
protecdo patentaria que é a persecucao do avanco tecnolédgico alcangado com
a industriabilidade do invento.

® FURTADO, Lucas Rocha. Licencas Compulsorias e Legislacdo Brasileira sobre Patentes.
PICARELLI, Mércia Flavia Santini; ARANHA, Marcio lorio. (organizadores) Politica de patentes
em saude humana. Sao Paulo: Atlas, 2001. p. 131.

® MITTELBACH, Maria Margarida R. Algumas consideragdes sobre o Sistema de Patentes e a
Saude Humana. PICARELLI, Marcia Flavia Santini; ARANHA, Marcio lorio. (organizadores)
Politica de patentes em saude humana. Sao Paulo: Atlas, 2001. p. 148.

" PIMENTEL, Luiz Otavio. Direito industrial: as fungbdes do direito de patentes. Porto Alegre:
Sintese, 1999. p. 215.
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Ja no ‘exercicio anti-social do direito”, ha a exploracdo do produto
patenteado, mas esta nao é suficiente para atender a demanda do mercado
nacional, ou quando nao é feita a precos acessiveis.

E por fim, configura-se o “abuso de posicdo dominante no contrato™,
guando da negociacao entre o titular da patente e um terceiro que almeja obter
a licenga para poder utiliza-la, e aquele impde clausulas abusivas, aceitas

forcosamente pelo licenciado.
2.3 LICENCAS

A exploragao da propriedade industrial pode ser realizada diretamente
pelo seu titular, o qual vai fabricar e comercializar o produto inventado,
assumindo, assim, todos os riscos que a atividade comercial impde, ou a
exploracdo pode decorrer de outorga da licengca da patente de determinado
produto.

Licenca “é o contrato pelo qual o titular de uma patente ou registro, ou
o depositante (licenciador), autoriza a exploracdo do objeto correspondente
pelo outro contratante (licenciado), sem |he transferir a propriedade industrial™®.

A Lei de Propriedade Industrial elenca trés tipos de licenca: a

voluntaria, a oferta de licenca e a compulsoria.

2.3.1 Licencga Voluntéria

A licenga voluntaria esta inserida na Lei n°®9.279/96, no artigo 61 e seu
paragrafo Unico, que, em sintese, dispéem que o titular da patente ou o

depositante tém a possibilidade de celebrar contrato de licenca para a

8 PIMENTEL, Luiz Otavio. Direito industrial: as fungdes do direito de patentes. Porto Alegre:
Sintese, 1999. pp. 215-216.

® COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. vol. 1, 9 ed. rev. e atual., Sdo Paulo:
Saraiva, 2005, p. 170.
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exploracdo do objeto patenteado, sendo que o licenciado estara investido de
plenos poderes para agir em defesa da patente.

Além disso, a respectiva licengca s6 sera oponivel a terceiros se
averbada junto ao INPI (artigo 62, da Lei de Propriedade Industrial), ndo sendo
necessaria tal averbagao para fins de prova de exploragdo da patente (§29)."°

Com efeito, o contrato de licenca pode trazer em seu bojo restricdes
temporais e territoriais definidas pelas partes, sendo que cabe a estas prover
do conteldo do contrato. As partes devem considerar, por exemplo, que em
caso de cancelamento, nulidade ou caducidade da patente, o licenciador nao é
obrigado a indenizar o licenciado, salvo clausula estipulada em contrario pelas
partes'’, bem como devem estipular se se trata de licenca com ou sem
exclusividade.

Por fim, o artigo 63 do diploma legal menciona que caso haja um
aperfeicoamento em produto de patente ja licenciada, esta melhoria pertencera
a quem a tenha feito, sendo assegurado ao outro contratante o direito de

preferéncia para o seu licenciamento.
2.3.2 Oferta De Licenca

A Lei n° 9.279/96 inovou em relacdo ao revogado Cédigo de
Propriedade Industrial (Lei n° 5.772/71) ao inserir, em seus artigos 64 a 67, a
possibilidade do titular da patente requerer ao INPI que a coloque em oferta,
caso nao tenha conseguido explora-la através de contrato de licenca. O INPI
podera, entdo, divulgar a patente ao publicar a oferta, tendo em foco a sua
exploragao.

Conforme ja mencionado, a licenca voluntaria podera ser concedida
com ou sem exclusividade. Caso o titular da patente queira averbar um
contrato de licenca voluntaria de carater exclusivo junto ao INPI s6 podera
fazé-lo depois que desistir da oferta (artigo 64, § 2°, da Lei n©9.279/96).

' SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e as novas leis autorais. 2 ed. rev. e ampl. Sdo
Paulo: Saraiva, 1998. p. 45.

" COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. vol. 1. 9 ed. rev. e atual. Sdo Paulo:
Saraiva, 2005. p. 170.
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Observa-se que o artigo 66, da referida lei, abre espaco para fraudes.
Dita o dispositivo:

N

. 66. A u ui uzi

“Art. 66. A patente em oferta terd a sua anuidade reduzida a metade no
periodo compreendido entre o oferecimento e a concessio da primeira
licenca, a qualquer titulo”.

Ocorre que um titular de determinada patente podera aproveitar-se
desse beneficio, ao coloca-la em oferta, com o intuito de ter a sua anuidade
reduzida. Voluntariamente, para se manter como titular e ao mesmo tempo
conservar a oferta, este estipula valores abusivos para a exploracdo da
patente, evitando, pois, o0 interesse de eventuais licenciados.

Para afastar o mencionado oportunismo, restricbes sao previstas no
artigo 65, segundo o qual, o INPI podera intervir no processo de licenciamento,
quando da falta de acordo entre o titular e o licenciado sobre a questdao da
remuneracao. DI BLASI, neste sentido, esclarece:

“[...] o INPI impediria a referida manobra, apresentando as condi¢des para o
contrato, como por exemplo royalties'?, prazos para condi¢des de pagamento,
disponibilidade de know-how etc. Se estas ndo forem aceitas pelo titular

oportunista, o Instituto pode suspender a licenca de oferta, e

. ~ . 3
conseqiientemente, a reducéio da anuidade”. !

Com a excecao do caso supramencionado, o titular quando coloca em
oferta a licenca de patente de seu produto, ele busca a exploracao desta.
Deste modo, se o licenciado n&o iniciar a efetiva exploragao dentro do prazo de
um ano a contar de sua concessao, ou interromper a exploragado por mais de
um ano, bem como desobedecer as condi¢des estipuladas para a exploragéo,
pode o titular requerer o cancelamento da licenca (artigo 67, da Lei de
Propriedade Industrial).

'> Quando se tratar de licenga voluntéria ou uso da patente por terceiro quando o titular a
ceder, o terceiro pagara ao titular da patente uma quantia referente a uma participacao
resultantes da exploracdo da propriedade industrial denominada de royalty. PAES, P.R.
Tavares. Nova Lei da Propriedade Industrial: lei 9.279, de 14.05.1996 — anota¢des. Sao Paulo:
Revista dos Tribunais, 1996.p. 69.

'3 DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo
Parente Marques. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos
industriais analisados a partir da Lei n©9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense,
1998. p. 152.
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2.3.3 Licenga Compulsoéria

E mister considerar que o nosso ordenamento juridico prevé restricdes
ao titular quando da exploracdo de seu objeto ou processo patenteado, de
forma a coibir certos abusos. A licenga compulséria € a mais evidente limitacao

imposta pelo legislador, para se evitar praticas abusivas por parte do titular.

Elucidativa é a definicdo de SCHOLZE sobre o assunto:

“Licenga compulsdria € a autorizagdo concedida, de oficio ou judicialmente,
que faculta a suspensdo tempordria do direito exclusivo do titular da patente
de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar com esses propdsitos produto objeto de patente ou
processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”. *

Uma das condicbes para o deferimento do pedido de licenca
compulsoria pelo interessado € a decorréncia de trés anos apds a concessao
da patente (artigo 68, §5°, da Lei n°9.279/96).

Dispde o artigo 5°da Convencao da Unido de Paris:

“Art. 5°. Cada pafs da Unido terd a faculdade de adotar medidas legislativas
prevendo a concessdo de licengas obrigatdrias para prevenir os abusos que
poderiam resultar do exercicio do direito exclusivo conferido pela patente,
como, por exemplo, a falta de exploragdo”.

O legislador brasileiro previu no artigo 68 da nova Lei de Propriedade
Industrial, que sera concedida a licenga compulsoriamente, quando o titular da
patente exercer seus direitos de forma abusiva ou por meio desta praticar
abuso de poder econémico.

Ha de se considerar, também, as licengcas concedidas
compulsoriamente mesmo na auséncia de abusividade, ou seja, quando € caso
de interesse publico ou de emergéncia nacional, assim como em situa¢des de

dependéncia entre patentes (artigos 70 e 71, da Lei n® 9279/96).

14 SCHOLZE, Simone H. C.. Politica de Patentes em Face da Pesquisa em Saude Humana:
desafios e perspectivas no Brasil. PICARELLI, Marcia Flavia Santini; ARANHA, Marcio lorio.
(organizadores). Politica de patentes em saude humana. Sao Paulo: Atlas, 2001.p. 45.
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Outra caracteristica da licengca compulséria € que esta € outorgada
sem exclusividade ao licenciado, sendo que a este ultimo ndo é permitido
realizar o sublicenciamento (artigo 72, da Lei n©9.279/96).

Adiante, far-se-ao comentarios acerca das hipéteses em que se podera

conceder a licengca compulsoria.

2.3.3.1 Por abusos de direitos

A nossa legislacdo nao define expressamente quais 0s casos em que
estaria caracterizado o abuso por parte do titular da patente. Dessa forma, a
doutrina, em sua maioria, classifica como situacées abusivas: a falta de
exploracdo do invento, a falta de uso integral do processo patenteado e a
comercializacdo insatisfatéria para atender as necessidades do mercado'.

Quando um pais concede a patente de determinado objeto, requer que
0 mesmo seja produzido em seu territério alavancando a economia local.
Ocorre que, muitas vezes, concedida a patente, o seu titular ndo a explora. Dai
a licenca compulséria, a qual visa eliminar o abuso por falta ou insuficiéncia de
uso.

A Lei n°©9.279/96, em seu artigo 68, § 1°, |, dispde:

§1° Ensejam, igualmente, licenca compulsdria:

I — a ndlo exploracdo do objeto da patente no territério brasileiro por falta de
fabricagdo ou fabricacdo incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso
integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade
econdmica, quando serd admitida a importagdo”. (grifo nosso)

O referido artigo discorre que nao ensejarao licenca compulséria os
casos em que O objeto ndo é explorado por motivos de inviabilidade
econbmica.

De fato, muitas vezes, é inviavel impor a exploracao de produtos e

processos em determinados paises, vez que nao possuem toda a conjuntura

> DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo
Parente Marques. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos
industriais analisados a partir da Lei n©9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense,
1998. p. 154.
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econdmica necessaria para tanto. E sendo inviavel a produgéo no local, quem
ird se interessar para efetivar a exploracdo se o proprio detentor dos
conhecimentos do objeto ndo se arriscou a fazé-lo? Para ndo dizer que nao
haveria nenhum interessado, afirma-se que poucos se ofereceriam para tentar,
pois caberia a ele, e somente a ele, os riscos da eventual tentativa.

Todavia, conforme o pensamento de FURTADO, se o titular néo
explora a sua patente via fabricagao local, alegando a inviabilidade econ6mica,
mas pretende fazé-lo somente via importacao, a licengca compulséria deve ser

concedida. O autor explica o seu ponto de vista da seguinte maneira:

“[...] a licenca é remunerada, ainda que compulséria, e, se de fato a
exploragdo no pais for efetiva e economicamente invidvel, aquele que se
dispds a explord-la serd o tnico a ter eventuais prejuizos. Serd
exclusivamente seu o risco por essa exploracdo, e somente essa efetiva
producdo ou fabricacdo local poderd ser utilizada para demonstrar a sua
inviabilidade econdmica. Serd preciso que se conceda a licenga para que se
demonstre que, eventualmente, a fabricagdo local é invidvel”.'®

Importa destacar a observacédo feita por MITTELBACH, segundo a
qual, a inviabilidade econémica refere-se ao objeto da patente e nao as
condicdes particulares de seu titular. '’ Dessa maneira, se o local apresentar
condicoes favoraveis e que tornem possivel a fabricacao do produto, afastada
sera a arguicao de inviabilidade.

Ha de se atestar, ainda, quanto ao fato de que, hoje, ha divergéncia
corrente na doutrina se a importacdo é ou nao substitutiva da fabricacao local.
De acordo com FIGUEIRA BARBOSA, € condigdo de existéncia de um
mercado comum que 0s paises membros aceitem a importacdo como
substituta da fabricagao local, desde que o exportador integre esse mercado, ja
que “o intercAmbio comercial € um procedimento fundamental para a

maximizagdo da produgao”. '8

'® FURTADO, Licencas Compulsérias e Legislagdo Brasileira sobre Patentes. PICARELLI,
Marcia Flavia Santini; ARANHA, Méarcio lorio. (organizadores). Politica de patentes em saude
humana. Sao Paulo: Atlas, 2001. p. 139.

" MITTELBACH, Maria Margarida R. Algumas consideragbes sobre o Sistema de Patentes e a
Salde Humana. PICARELLI, Marcia Flavia Santini; ARANHA, Marcio lorio. (organizadores).
Politica de patentes em saude humana. Sao Paulo: Atlas, 2001. p. 149.

'® FIGUEIRA BARBOSA, Anténio Luiz. Precos na Industria Farmacéutica: Abusos e
Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questédo Brasileira Atual. PICARELLI, Mércia Flavia
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Para o mesmo autor, injustificada seria a importacdo para apenas
atender
a demanda social, visto que esta tem seus reflexos negativos na sociedade,
como o desemprego, a reducéo de incentivos aos investimentos e o atraso do
pais importador quando comparado ao exportador.

Destarte, esta divergéncia também encontra espaco no ambito
internacional. Os Estados Unidos, por exemplo, abriram um painel na
Organizacao Mundial do Comércio — OMC contra o Brasil, para questionar a
validade da licenca compulséria, nos casos em que nao ha fabricacdo local,
alegando que se “todos o0s paises insistirem em ter seu programa de producao
local, sera o fim do sistema global do comércio”."®

Noutro aspecto, insta salientar que o requerimento de licenca
compulsoéria com fundamento na falta de exploracéo se faz perante o Conselho
Administrativo de Defesa Econdmica (Cade), e ndo ao INPI. E aquele que
decide se ha ou nao pratica abusiva por parte do titular da patente. Somente
apos obter referida decisdo administrativa, pode o interessado requerer a
licenga compulséria ao INPI?.

Ademais, quando se requer a concessao da mencionada licenca com
base na falta de exploracao, € do titular da patente o énus de provar que a esta
explorando (artigo 73, §3°, da Lei n°©9.279/96). Logo, h& a inversdo do énus da
prova, visto que o titular, se realmente realizar a exploracao, tera maior acesso
aos dados de producgao e comercializacao do produto, de modo a demonstra-la
mais facilmente.

Outra pratica vista como abusiva é a comercializacao insatisfatoria,
segundo o artigo 68, §1°, I, do diploma legal ja citado. A lei, porém, nao define
os parametros que estabelecem tal insatisfacdo. Por conseguinte, a norma

podera ser interpretada de forma abrangente, como por exemplo, considerar

Santini; ARANHA, Mércio lorio. (organizadores). Politica de patentes em satde humana. Sao
Paulo: Atlas, 2001. p. 109.

¥ CAMPILONGO, Celso Fernandes (orientador). Politica de Patentes e o Direito de
Concorréncia. PICARELLI, Marcia Flavia Santini; ARANHA, Marcio lorio. (organizadores).
Politica de patentes em saude humana. Sao Paulo: Atlas, 2001. p. 164.

% FURTADO, Lucas Rocha. Licengas Compulsérias e Legislagdo Brasileira sobre Patentes.
PICARELLI, Marcia Flavia Santini; ARANHA, Marcio lorio. (organizadores). Politica de patentes
em saude humana. Sao Paulo: Atlas, 2001. p. 137.
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como abuso 0s precos excessivos do produto ou a subordinar a venda de
determinado produto a aquisicdo de outro.

2.3.3.2 Por abuso do poder econémico

A licenca é concedida compulsoriamente quando se verificar o abuso
do poder econémico por parte do titular da patente. Na maioria das legislacoes
sobre propriedade industrial, o licenciamento compulsério vem para evitar as
praticas anti-competitivas.

A legislacao brasileira ndo dispde de forma precisa o0 que seria “abuso
do poder econémico”, apenas o menciona. Dessa forma, cabera ao intérprete
verificar se determinada situacédo se enquadra ou ndo nesta classificacao.

Na hipétese de algum interessado alegar a pratica do abuso econdémico
perante o INPI, parece ser necessario o chamamento do Conselho Nacional de
Defesa Econbmica — Cade para atuar no processo, o qual devera dispor para a
sua decisdo da Lei 8.884/94, que trata da prevencao e da repressdo dos atos
lesivos & ordem econdmica.?’

O artigo 24, 1V, “a”, da lei acima mencionada prevé:

“Art. 24. Sem prejuizo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim
o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse publico geral, poderdo ser
impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente:

IV - a recomendacgdo aos 6rgdos publicos competentes para que:

a) seja concedida licenca compulséria de patentes de titularidade do infrator”.

A licenga compulséria, aqui, também é vista como uma sangao. E
cabera a autoridade competente analisar se ha ou nao abuso do poder
econbmico, quando, por exemplo, a patente é utilizada para dominio de

mercado.

2.3.3.3 Licenca sem abuso

# FIGUEIRA BARBOSA, Anténio Luiz. Pregos na IndGstria Farmacéutica: Abusos e
Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questéo Brasileira Atual. PICARELLI, Mércia Flavia
Santini; ARANHA, Marcio lorio. (organizadores). Politica de patentes em saude humana. Sao
Paulo: Atlas, 2001. p. 117.
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Ha situacdes em que é concedida a licenca compulséria sem que seja
verificado o abuso por parte de seu titular. Os fundamentos juridicos que sao
invocados para tanto estdo inseridos nos artigos 70 e 71 da nova Lei de
Propriedade Industrial e corroborados pelo TRIPs, em seu artigo 31.

As situacdes sao as seguintes: i) dependéncia de patentes, ii) interesse
publico e iii) emergéncia nacional.

Vislumbra-se a “dependéncia de patentes” quando um novo
conhecimento ndo puder ser explorado sem a violacdo de uma patente ja
registrada, e esse novo conhecimento configurar-se em um avango técnico em
relacdo ao produto anterior.

Percebe-se que de um lado o sistema de patentes € um meio de
incentivo a pesquisa, rumo ao desenvolvimento tecnol6gico, entretanto, quando
ja se encontra em vigor uma patente, ninguém, além de seu titular ou terceiro
por ele autorizado poderd usar o produto. Torna-se visivel, entdo, a
necessidade de instrumentos que permitam o avanco da tecnologia,
consequentemente, a melhoria do produto.

Para se resolver o referido problema, invoca-se a licengca compulséria.
Nesse sentido, aduz FURTADO:

“[...] ao ser concedida licenga compulsdria ao titular da patente dependente
para exploracdo do objeto da patente anterior, surge automaticamente para o

titular dessa ultima o direito de obter, por sua vez, licenca compulséria da

patente dependente”. >

Ambos os titulares, entao, poderédo explorar o produto com a melhoria
que lhe foi introduzida. Trata-se do mecanismo de licencas cruzadas.

Com relagédo a possibilidade de licengas compulsérias em razao de
interesse publico ou emergéncia nacional, o artigo 71 da Lei n° 9.279/96 vem
regulamentado pelo Decreto n°3.201/1999.

Enuncia o mencionado decreto:

2 FURTADO, Lucas Rocha. Licengcas Compulsérias e Legislagdo Brasileira sobre Patentes.
PICARELLI, Marcia Flavia Santini; ARANHA, Marcio lorio. (organizadores). Politica de patentes
em saude humana. Sao Paulo: Atlas, 2001. p. 141.
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“Art. 2° Poder4 ser concedida, de oficio, licenga compulséria de patente, nos
casos de emergéncia nacional ou interesse publico, neste dltimo caso somente
para uso publico ndo-comercial, desde que assim declarados pelo Poder
Publico, quando constatado que o titular da patente, diretamente ou por
intermédio de licenciado, ndo atende a essas necessidades.

§ 1° Entende-se por emergéncia nacional o iminente perigo publico, ainda
que apenas em parte do territério nacional.

§ 22 Consideram-se de interesse publico os fatos relacionados, dentre outros,
a saude publica, a nutri¢do, a defesa do meio ambiente, bem como aqueles de
primordial importdncia para o desenvolvimento tecnolégico ou sdcio-
econdmico do Pais”. (grifo nosso)

Verifica-se que a licenca sera concedida para uso nao comercial,
desde que o titular da patente ndao tenha condicbes de atender as
necessidades advindas da emergéncia nacional ou interesse publico. Portanto,
o Estado tem o poder de fazer a concessao, mas néo podera se utilizar visando
o lucro.

Impende salientar a variabilidade dos fatos que configuram o interesse
publico ou emergéncia nacional, pois se depende das condi¢cdes econdmicas
do pais, de seu sistema de governo, bem como de todo o plano de
desenvolvimento da sociedade. Por exemplo: na década de 50, a economia
baseava-se no cultivo do café. Se alguma praga assolasse as plantagcbes e
uma sbé empresa produzisse o seu pesticida, ndo conseguindo atender as
demandas do mercado, o Estado poderia conceder a licenga compulséria para
que outras empresas fabricassem o mesmo produto e impedir a bancarrota da

economia cafeeira.

2.4 CADUCIDADE

Uma das hipéteses de extingdo de patente é a caducidade, a qual esta
estritamente ligada a licenca compulséria.
Enuncia o artigo 80, da Lei n©9.279/96:

“Art. 80. Caducard a patente, de oficio ou a requerimento de qualquer pessoa
com legitimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessdo da primeira
licenca compulsdria, esse prazo ndo tiver sido suficiente para prevenir ou
sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificaveis”.

Percebe-se que a patente caducara mediante processo administrativo.
Se este for instaurado a requerimento de determinada pessoa, e esta desistir
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no meio do processo, o INPI podera continua-lo, declarando a decisédo de
caducidade, caso ndo verificada a exploracao da patente (artigo 80, §§ 1°e 2°).

Cabe ressaltar que, de acordo com o revogado Cédigo de Propriedade
Intelectual (Lei n° 5.772/71), a caducidade poderia dar-se independentemente
da concessao de licenca compulséria. Conseqlentemente, se a patente nao
fosse efetivamente explorada, tornava-se caduca. Isso s6 foi possivel até a
revisdo de Londres da Convencado da Unido de Paris, realizada em 1934, a
qual permitiu a caducidade somente ap6s concedida a licenca e nao superado
0 abuso®.

A Convencdo de Paris**, bem como a lei brasileira, exigem o
esgotamento do prazo de dois anos da concessao da licenca compulséria para
se implementar o processo de caducidade.

Outro aspecto a ser observado diz respeito aos efeitos da decretacao
da caducidade. Se declarada nula a patente, os direitos de seu titular nao
poderdo ser revistos judicialmente, uma vez que se considera que esta nao
adentrou no mundo juridico de forma legitima.?

O contrario ocorre com a decretagdo da caducidade, pois caso venha a
ser discutida a eventual violagdo dos direitos da patente, que veio a ser extinta,
podera o violador sofrer as sangdes civis e penais cabiveis. Deste modo, 0s
direitos do titular da patente ja caducada poderdo ser revistos frente aos

tribunais.

2.5 DIREITOS DECORRENTES DA PATENTE

% FIGUEIRA BARBOSA, Anténio Luiz. Precos na Industria Farmacéutica: Abusos e
Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questéo Brasileira Atual. PICARELLI, Mércia Flavia
Santini; ARANHA, Marcio lorio. (organizadores). Politica de patentes em saude humana. Sao
Paulo: Atlas, 2001. p. 112.

24 Artigo 5, 3) A caducidade da patente s6 podera ser prevista para 0os casos em que a
concessao de licengas obrigatérias ndo tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Nao
podera ser interposta agdo de declaracao de caducidade ou de anulagdo de uma patente antes
de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessao da primeira licenga obrigatéria.

% DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo
Parente Marques. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos
industriais analisados a partir da Lei n©9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense,
1998. p. 156.
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A Constituicdo Federal em seu artigo 59, inciso XXIX, dispde que é
assegurado aos autores de inventos industriais “privilégio temporario” para a
sua utilizagao.

A exclusividade é temporaria para se evitar o monopdlio de uma
invencdo, uma vez que este impede o ingresso de novos produtores no
mercado e deixa 0s precos a mercé do titular da patente.

Impende destacar que o Estado protege a patente para possibilitar ao
seu inventor o retorno dos gastos realizados na pesquisa e desenvolvimento do
processo inventivo.

Por conseguinte, este “monopdlio” temporario serve também de
recompensa para o inventor, mas nao permite que este abuse deste privilégio.
A guisa de exemplo, tem-se a concessdo da licenca compulséria, a qual foi
anteriormente exemplificada.

Terminado o periodo de exclusividade, outras empresas podem se
utilizar do mesmo produto ou processo, 0 que gera a concorréncia, a qual
contribui para a diminuicdo dos precos e para o incremento da qualidade do
produto, com certos aperfeicoamentos.

A Lei n®9.279/96, em seu artigo 42, estabelece:

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

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”.

Percebe-se que o legislador trata dos direitos do titular, especificando o
que terceiros ndo podem fazer, e ndo os atos que o titular pode praticar. Tal
disposicao facilita verificar se infringidos foram os direitos do titular da
patente.?®

Outro mecanismo protetor do titular da patente é a inversdo do é6nus da
prova, visto que havera a violacao dos direitos patentarios por parte daquele
que ndao comprovar que o seu produto ndo foi obtido por processo patenteado

% DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo
Parente Marques. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos
industriais analisados a partir da Lei n°©9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense,
1998, p. 146.
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(art. 42, §2°, da Lei 9.279/96). Em regra, deve o titular demonstrar que o seu
produto estd sendo indevidamente utilizado. Contudo, em caso de patente de
processo, tal demonstracao é inviavel por parte do titular. Portanto, cabera ao
possivel infrator a demonstracédo de que o seu produto foi obtido de processo
diverso daquele patenteado.?’

De outro lado, os direitos do titular da patente s6 serdo oponiveis a
terceiros apds o deferimento do pedido e a expedicao da carta-patente. Esta
carta-patente “possui natureza constitutiva, ndo subsistindo, na sua falta, a
faculdade de gozar e dispor da invencéao, ou seja, de explora-la em beneficio

128

de seu titular™®.
Neste contexto, aduz FURTADO:

“Enquanto ndo for concedida a patente, ainda que tenha ocorrido a
publicacdo do seu pedido, descabe ao depositante querer impedir terceiros de
praticar qualquer ato relacionado ao objeto de seu depdsito. Porém, sendo a
patente concedida, os efeitos da concessdo retroagem a data da publicacio
(...) Quanto aos atos praticados por terceiros antes da publica¢do, somente

caberd indenizacdo se o titular provar que o terceiro obteve informacdes por

meios ilicitos”.

A indenizacdo a que se refere o ilustre professor esta assegurada no
artigo 44 e seus paragrafos, do mencionado diploma normativo. Logo, os
direitos firmados no artigo 42 podem ser objetos de medidas judiciais por parte
do titular que visa impedir a utilizacdo de seus produtos ou processos por

outrem.
3 IMPORTAQ()ES PARALELAS

3.1 CONCEITO DE IMPORTACAO PARALELA

7 FU RTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro:
comentarios a nova legislagao sobre marcas e patentes — Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996.
Brasilia: Livraria e Editora Brasilia Juridica, 1996. p. 53.

% GUIMARAES, Renato Ldbo. Oponibilidade dos Direitos de Patente a Terceiros: a natureza
juridica da carta-patente. Revista de Direito Mercantil, industrial, econémico e financeiro. Ano
XLIl. n°130. abril-junho de 2003. p. 159.

# FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro:
comentarios a nova legislagdo sobre marcas e patentes — Lei n©9.279, de 14 de maio de 1996.
Brasilia: Livraria e Editora Brasilia Juridica, 1996. pp. 53-54.
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E comum no mercado globalizado a variagdo no preco de diversos
produtos, sendo que os paises optam por importar o produto do pais que o
vende mais barato. Se esta importacdo vir a afetar os direitos do titular da
patente ou de seu licenciado, resta configurada a chamada “importacéo
paralela”.

Pode-se afirmar que a importacdo paralela é a importacdo de um
produto original de um pais para o outro, sem o consentimento de seu titular de
direito, ou seja, realizada a margem do circuito oficial de distribuicao da
mercadoria.

Esta pratica comercial é denominada pelos paises anglo-saxdes de
gray market (mercado cinza). Deve-se fazer o destaque de que a referida
expressdao nao é a melhor definicdo de tal pratica, pois 0s produtos
comercializados sao legitimos, originais e ndo oriundos de contrabando.

Sdo as palavras de SOUSA E SILVA, membro da Associacao

Portuguesa de Direito Intelectual:

“O importador paralelo ndo é um contrafactor. Ndo é um ‘pirata’. Ele compra
produtos legitimos, auténticos, e vai revendé-los noutro territério, fazendo
concorréncia aqueles que, nesse novo territério, vendem os mesmos produtos
auténticos e legitimos. Isto é, todos esses bens tém a mesma origem
empresarial. ‘Oficiais’ ou ‘paralelos’, ambos sdo produtos genuinos,
provenientes da mesma fonte empresarial [...]”.*

E mister afirmar que essas mercadorias importadas paralelamente
foram produzidas de acordo com uma patente ou processo devidamente
patenteado. O problema surge pelo fato da exportacao acontecer para um pais,
no qual a sua venda nao foi autorizada.

Neste caso, cabe verificar se a legislacao do pais destinatario dispde
sobre qualquer sancao civel ou criminal a respeito dessa pratica. Ocorre que a
maioria das legislacées nao tratam do assunto, inclusive a Convencéo de Paris
e o TRIPs.®

% SOUSA E SILVA, Pedro. O “Esgotamento” do Direito e as “Importagdes
Paralelas”:desenvolvimentos recentes da jurisprudéncia comunitaria € nacional. Disponivel em
<www.apdi.pt>. Acesso em: 17/05/2006.

¥ FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importacdes Paralelas: a implementacdo do principio da
exaustdo de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalizagdo. Revista de Direito
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De fato o que disciplina na maioria das vezes esta pratica comercial é o
tratamento dado pela exaustdo ou esgotamento dos direitos industriais, que
sera, mais adiante, analisado.

Em relacdo a figura do importador, pode-se aduzir que este compra o
produto no mercado em que se encontra mais barato e o revende em outro
pais por um preco mais caro, ou ainda, compra o produto onde este estiver
disponivel através de um representante licenciado e o revende em um mercado
onde ha demanda do produto.

De forma bastante clara, SOUSA E SILVA explicita a caracterizacao
juridica da importagdo paralela ao afirmar que: i) o importador paralelo é
“‘independente”, ou seja, nao faz parte do grupo empresarial do fabricante do
produto, bem como nao o representa; ii) o territério onde sera revendido o
produto deve ser diferente daquele onde foi comprado e iii) o produto é
originario da mesma empresa que fabrica a mercadoria comercializada pelos
licenciados oficiais no pais de importacao. %

Por essas razdes que este importador € chamado de “paralelo”, ja que
realiza as suas atividades a margem do circuito comercial autorizado pelo

titular da patente ou pelo seu fabricante quando da distribuicdo do produto.

3.2 EXAUSTAO DE DIREITOS

As legislacbes da maioria dos paises adotam a natureza juridica do
direito real de propriedade para qualificar o direito de propriedade industrial.
Como conseqliéncia, tem-se que as restricdes impostas a propriedade também
atingem a propriedade industrial. Entretanto, enquanto aquela é marcada pela
perpetuidade, esta é temporaria, sendo necessaria a utilizacdo do objeto
patenteado sob pena de licenca compulséria, como ja anteriormente
explanado.

Mercantil, industrial, econémico e financeiro. Ano XXXVII. n° 113. janeiro — mar¢o de 1999. p.
156.

¥ SOUSA E SILVA, Pedro. O “Esgotamento” do Direito e as “Importagbes
Paralelas”:desenvolvimentos recentes da jurisprudéncia comunitaria e nacional. Disponivel em
<www.apdi.pt>. Acesso em: 17/05/2006.
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Sabe-se que, com a concessdo da patente, o seu titular tem a
prerrogativa do uso exclusivo do produto, podendo impedir que terceiros o
facam sem o seu consentimento (artigo 42, da Lei n° 9.279/96). Tal direito se
esgota “quando o proprio titular da patente, ou alguém por ele autorizado,
fabrica e coloca o produto no mercado™?.

A exaustdo dos direitos € bem ilustrada por FIGUEIRA BARBOSA,
segundo o qual, “a exaustdao de direitos € um principio de carater geral
relacionado aos direitos positivos de propriedade, significando que o
proprietario, apos vender a mercadoria protegida (patentes ou marcas), perde
seu dominio sobre esta”. **

Acrescenta-se a isso a observacdo de FEKETE, sobre o fato de que “a
exclusividade conferida pelo direito de propriedade industrial ou intelectual
pode ser exercida pelo seu titular uma unica vez: no primeiro ato de
comercializacao do produto ao qual esta associado; por essa razdo, o principio
é também chamado de (...) ‘doutrina da primeira venda’. *°

Destarte, a também chamada “First Sale Doctrine” € um mecanismo
utilizado para limitar o direito exclusivo de exploracéo por parte do proprietario
do produto, que o aproveita até 0 momento em que coloca a sua mercadoria no
comércio. Uma vez inserido o produto no mercado, esgotam-se os direitos do
titular sobre aquele.

Nao obstante, deve-se ter em conta que o esgotamento do direito
permite que o produto seja vendido, comprado, usado, ou seja, comercializado,
mas nao permite que o mesmo seja fabricado por terceiros.

O principio da exaustdo de direitos € de suma importancia para
classificar a importagdo paralela como legal ou ilegal, em caso de omissao na

legislacédo do pais destinatario, visto que se esta for realizada no ambito de um

% FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro:
comentarios a nova legislagdo sobre marcas e patentes — Lei n©9.279, de 14 de maio de 1996.
Brasilia: Livraria e Editora Brasilia Juridica, 1996, p. 56.

% FIGUEIRA BARBOSA, Anténio Luiz. Pregos na IndGstria Farmacéutica: Abusos e
Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questao Brasileira Atual. PICARELLI, Marcia Flavia
Santini; ARANHA, Marcio lorio. Politica de patentes em saude humana. Sao Paulo: Atlas, 2001.

. 104-105.

?J) FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importacbes Paralelas: a implementacdo do principio da
exaustdo de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalizagdo. Revista de Direito
Mercantil, industrial, econémico e financeiro. Ano XXXVII. n° 113. janeiro — margo de 1999. p.
157.
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pais inserido em uma comunidade, como no caso dos paises da Unido
Européia, a logica é do livre movimento das mercadorias, desde que estas
tenham producdo local e que a primeira venda seja efetivada com o
consentimento do titular dos direitos.

3.2.1 Da Limitagao Geografica Do Principio

Seja por razdes politicas e econébmicas, ha grande divergéncia no que
atine a delimitacdo geografica do principio da exaustdo de direitos, pois esta
pode ser: i) interna ou nacional, ii) regional e iii) internacional.

O acordo TRIPs, em seu artigo 62%, deixou a cargo dos Estados-
membros o poder de dispor sobre a exaustdo de direitos. Dessa forma, resta
aos membros decidirem sobre a abrangéncia geografica do principio do
esgotamento.

O primeiro nivel de esgotamento € o interno ou também chamado
nacional. Este ocorre quando o direito de exclusividade exaure-se dentro dos
limites de um Estado. E o modelo adotado pelo Brasil, conforme previsto no
artigo 43, inciso 1V, da Lei 9.279/96.

Sobre o assunto, explicita PIMENTEL.:

“O esgotamento nacional conduz a proibicdo das importagdes paralelas do
produto patenteado que € vendido em outro pais, que, permitindo a

fragmentacdo do mercado internacional e diferentes politicas de preco, pode

prejudicar os consumidores ao barrar a entrada de produtos mais baratos”.”’

Ja a exaustao regional ou supranacional diz respeito a comercializacao
realizada no territério de um pais pertencente a um bloco econémico, como € o
caso da Unidao Européia. Aqui, uma vez realizada a primeira venda em um dos
Estados-membros, seja diretamente pelo titular seja por um licenciado, o direito
de propriedade industrial exauri-se no ambito do bloco econémico, de forma

% Artigo 6°. Para os propdsitos de solugdo de controvérsias no marco deste Acordo, e sem
prejuizo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo serd utilizado para tratar da questao
da exaustao dos direitos de propriedade intelectual.

% PIMENTEL, Luiz Otavio. Direito industrial: as fungdes do direito de patentes. Porto Alegre:
Sintese, 1999. p. 199.
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gue nao serao permitidas restricées a ulteriores vendas do produto dentro dos
limites dos paises-membros.
A adocao da exaustao regional pela Unidao Européia é tratada da

seguinte forma:

“A colocagdo do produto patenteado em um dos paises membros da UE
acarreta exaustdo dos direitos, propiciando sua livre circulagdo pelos paises
membros, enquanto o produto colocado em outro pais externo a UE ndo

acarreta a exaustdo, ensejando ao titular a tomada de medidas que impecam

~ . 3
sua entrada ndo autorizada naquele mercado”.*®

Os paises integrantes do Mercosul assinaram em 1995 o “Protocolo de
Harmonizacdo de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em
Matéria de Marcas, Indicagdes de Procedéncia e Denominagbes de Origem”,
cujo artigo 13 prescreve a exaustao regional dos direitos no plano das marcas.
Todavia, o referido acordo ainda ndo estd em vigor no Brasil, ja que o0 mesmo
s6 foi ratificado pelo Paraguai.*®

Por fim, o ultimo nivel de exaustao é o internacional: uma vez colocado
o produto no mercado, o titular do direito patentario sobre este esta impedido
de impor restricoes ao comércio do produto em qualquer parte do mundo.

Diante de suas caracteristicas, a exaustao internacional de direitos ndo
€ muito utilizada pelos paises, pois implica no enfraguecimento do sistema
patentario, desencorajando a atividade inventiva das empresas, visto que,
qualquer pessoa, mesmo nao autorizada, pode importar o produto patenteado,
a despeito do consentimento do titular.

Ha quem defenda o acolhimento da exaustado internacional ao alegar
gue a sua implementacgéo incrementaria o mercado global com baixos precos e
o maior beneficiario seria o consumidor final.

Os adeptos desta tese buscam a sua fundamentacao no principio da
livre concorréncia, mas nao dimensionam as consequiéncias na economia do

pais que venha a adota-la, “o licenciado no Brasil sera obrigado a competir

% |nstituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentdrios ao PL n®
139/99. Disponivel em <www.dannemann.com.br>. Acesso em 08/03/2006.

% FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importacbes Paralelas: a implementagdo do principio da
exaustdo de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalizagdo. Revista de Direito
Mercantil, industrial, econémico e financeiro. Ano XXXVII. n° 113. janeiro — margo de 1999. p.
169-170.
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externamente, sem que possa ter, em contrapartida, acesso ao mercado de
seu competidor estrangeiro, uma vez que os demais paises ndao admitem
referida exaustao™.

Assim, ndo se pode visar, apenas, a competitividade, a concorréncia e
ao consumidor em detrimento das empresas locais, que ndo estariam nas
mesmas condi¢coes para competir com as empresas estrangeiras. O melhor,
talvez, seria adotar a exaustao regional, como ocorre nos blocos econémicos,
em que reside a reciprocidade, pois além da concorréncia interna de cada pais,
as empresas podem buscar o sucesso nos mercados dos paises membros.

Pode-se afirmar que a idéia original dos legisladores da Lei de
Propriedade Industrial era incentivar a fabricagdo local e adotar a exaustédo
internacional de direitos*', o que possibilitaria a importacdo paralela do produto
patenteado, uma vez este colocado no mercado externo pelo seu titular.

Em sentido diverso, apds muitos debates, decidiu-se pela adocdo do
regime da exaustdo nacional, conforme se verifica da leitura conjunta dos
artigos 42 e artigo 43, inciso IV, ambos da Lei 9.279/96:

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o
seu consentimento, de produzir, usar, colocar & venda, vender ou importar
com estes propositos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Art. 43 - O disposto no artigo anterior ndo se aplica:

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto
que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da
patente ou com seu consentimento”. (grifo nosso)

De pronto se constata que o titular pode impedir que um terceiro realize
importacoes paralelas de um produto que foi colocado por ele ou com o seu
consentimento no mercado externo. O mesmo nao serd possivel com o0s
produtos colocados no mercado interno.

E nitida a estreita relagdo entre a definicdo da exaustdo dos direitos e a
possibilidade da importacéo paralela. Se o pais adota a exaustao internacional,

40 FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro:

comentdrios a nova legislagao sobre marcas e patentes — Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996.
Brasilia: Livraria e Editora Brasilia Juridica, 1996. p. 59.

* SCHOLZE, Simone H. C. Fabricagéo Local, Licenga Compulséria e Importagéo Paralela na
Lei de Propriedade Industrial. Revista da ABPI. n® 54. setembro — outubro de 2001. p. 10.
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a importacdo paralela sera de plano licita. No entanto, se adotar o regime de
esgotamento regional, a importacdo paralela somente sera possivel entre 0s
paises participantes do bloco econdmico. E por ultimo, caso o regime adotado
seja o nacional, o titular do direito patentario podera impedir que se realize a
importacao fora daquele mercado, no qual inseriu 0 seu produto.

Por fim, ressalta-se que a maioria dos paises adotam a exaustao
nacional, com o intuito de proteger os seus mercados internos e incentivar os

produtores na busca de novas tecnologias.
3.2.2 Do Consentimento

Um dos principais requisitos para regulamentar a aplicagéo do principio
da exaustdo de direitos € o consentimento do titular do direito de propriedade
industrial a comercializagcao e a importacao de seu produto.

Ressalta-se que s6 ocorrera a exaustao quando o produto for posto no
mercado pelo seu titular ou por um terceiro por ele autorizado. Caso a primeira
venda seja realizada por um alheio, ndo havera exaustdo. O mesmo ocorre
quando um terceiro, presumindo o consentimento do titular, faz a venda,
afetando os interesses do titular.

Portanto, o exaurimento dos direitos depende, também, da analise do
consentimento por parte de seu titular, que pode ser expresso ou tacito. No
primeiro, ha a manifestacdo da vontade de forma inequivoca por parte do
titular. O consentimento expresso pode ser escrito ou verbal. Tao logo,
percebe-se que ndo gera muitos problemas. E o caso da licenca contratual.

Porém, o mesmo nao ocorre quando se tratar de licenca compulsoria
de acordo com SOUSA E SILVA, pois:

“[...] apesar de se prever uma compensacdio ao titular da patente, este nio
procede livremente a determinacdo das condi¢cdes sob as quais coloca os
produtos no mercado, além de que essa contrapartida ndo correspondera,
necessariamente, a remuneracdo do esforgo inventivo. Por esta razdo, serd de

. c 1A . . s e ~ 42
afastar, nesses casos, a incidéncia do principio da exaustdo”.

2 SOUSA E SILVA, Pedro. O “Esgotamento” do Direito e as “Importagbes
Paralelas”:desenvolvimentos recentes da jurisprudéncia comunitaria e nacional. Disponivel em
<www.apdi.pt>. Acesso em: 17/05/2006.
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As importagdes paralelas também podem ocorrer entre licenciados.
Contudo, sao muitos os conflitos que envolvem o licenciado e o titular do direito
industrial, os quais podem ser evitados se embutidas certas clausulas no
contrato de licenca. Dentre estas clausulas, BORGES destaca as mais
importantes: a) a extensdo e os limites da exclusividade territorial sobre
determinado produto, b) a venda do produto em questdo a terceiro nao
licenciado e c) a responsabilizacdo do titular quando nao impedir a
“exportacdo” paralela do produto. *®

Em caso de ndo estarem inseridas tais clausulas no contrato,
considerar-se-4 a presuncao do consentimento e conseqlentemente a
exaustdo do direito.

De outro lado, presume-se 0 consentimento em relacdo a
comercializacao de produtos idénticos ou similares ou somente para aquele
objeto da primeira venda? O entendimento € de que o consentimento versa
sobre cada exemplar do produto, de tal sorte que caso haja qualquer alteragao
neste, como por exemplo, na sua embalagem, ndo se esgotam os direitos do
titular sobre este.

Isso é bastante importante porque se algo € modificado no produto,
podendo afetar a sua qualidade, tal modificacdo podera causar um dano ao
usuario, de tal sorte que o titular dos direitos sobre este produto sera
responsabilizado.

Ainda em referéncia ao consentimento, FEKETE recomenda que o
titular deve expressar o seu “ndo consentimento” as atividades externas ao
contrato de licencga, “pactuando que o licenciado ou distribuidor exclusivo esta
proibido de exportar aos paises nao cobertos pela licenga”, como cautela

contratual em relacdo & importacado paralela. *

* BORGES, Valesca Raizer. As Importagdes Paralelas nas relagbes regionais: a exaustao dos
direitos de propriedade intelectual no debate sobre a Area de Livre Comércio das Américas —
ALCA. Disponivel em <www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 03/07/2006.

* FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importacbes Paralelas: a implementagdo do principio da
exaustdo de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalizagdo. Revista de Direito
Mercantil, industrial, econémico e financeiro. Ano XXXVII. n° 113. janeiro — margo de 1999. p.
181.
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3.3 POSSIBILIDADE DA PRATICA DA IMPORTAGAO PARALELA

O revogado Coédigo de Propriedade Industrial — Lei 5.772/71, nada
dispunha sobre as importacées paralelas e, no intuito de conté-las, nos
julgados eram freqlentes as alegacbes de concorréncia desleal, ma-fé,
violacao de marcas, entre outras.

Uma vez existentes controvérsias acerca do tema, nem todos os
julgamentos eram desfavoraveis a essa pratica. A corrente jurisprudencial que
a considerava licita alegava que se os produtos foram legalmente importados
para o Brasil, para aqui serem vendidos, tal transacdo nao seria ilicita e nao
importaria em violacao a marca ou a patente.

Com a entrada em vigor da nova Lei de Propriedade Industrial em
1996, as importacdes paralelas foram regulamentadas no Brasil.

Ex vi do disposto no artigo 42, confere-se ao titular da patente o direito
de impedir a importacao por terceiro de produto patenteado ou de produto fruto
de processo patenteado.

As excec¢des ao artigo 42 estao dispostos no artigo seguinte. A redacao
do artigo 43, inciso 1V, do mencionado diploma legal, discorre que o sistema
adotado é o da exaustdo nacional de direitos, de tal forma que é permitido
comprar os produtos do titular ou de um licenciado e revendé-los no Brasil, a
despeito do consentimento do primeiro, apds a primeira venda do produto no
pais. No entanto, se for para comprar no exterior e revender/importar para o
Brasil, exige-se a autorizacao do titular, seja esta expressa ou tacita.

Como ja visto anteriormente, o uso comercial da patente deve-se dar
no prazo de trés anos a contar da data de sua concessao, sob pena de ser
objeto de licenca compulséria®.

A Lei 9.279/96 utiliza-se deste instrumento a fim de incentivar a
fabricacéo local do produto patenteado, de forma a fomentar a economia e as
inovagoes tecnoldgicas do territorio.

*® Lei n® 9.279/96, Artigo 68. O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente
se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de
poder econdmico, comprovado nos termos da lei, por decisdo administrativa ou judicial.
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A falta de fabricacdo do produto pelo titular da patente, fundamentada
na inviabilidade econémica, ndo configura, de acordo com o artigo 68, §1°, I,
um abuso por parte do titular, o que afasta a concessdo da licenca
compulsoria.

O legislador brasileiro possibilitou, nos casos de inviabilidade, a
importacao, sendo esta ndo exclusiva do titular da patente, mas estendida
também a terceiros, de modo a evitar os monopdlios de importacao e a atender
as necessidades do mercado brasileiro.*°

Além disso, o artigo 68, §3°% dispbée que o licenciado, ao qual foi
concedida a licenca compulséria em razdo de abuso de poder econémico, tera
o prazo de um ano*’ para importar o objeto da licenca, desde que este tenha
sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu
consentimento.

Na seqléncia, o paragrafo 4°*®* do mesmo artigo explicita a Unica
hipétese em que um terceiro, ndo licenciado, pode realizar importacoes
paralelas: para a exploracao de patente. Aqui, também o titular ou alguém por
ele autorizado deve colocar no mercado o produto que sera posteriormente
importado.

3.4 EQUILIBRIO ENTRE AS IMPORTACOES E AS NAO-
IMPORTACOES

Reproduz-se, abaixo, ao §4° do artigo 68 da Lei de Propriedade

Industrial:

*® SCHOLZE, Simone H. C Politica de Patentes em Face da Pesquisa em Salde Humana:
desafios e perspectivas no Brasil. PICARELLI, Marcia Flavia Santini; ARANHA, Marcio lorio.
Politica de patentes em saude humana. Sao Paulo: Atlas, 2001. p. 38.

* Lei 9.279/96, Artigo 74.

8 Art. 68, §4° - No caso de importagao para exploracdo de patente e no caso da importagao
prevista no paragrafo anterior, sera igualmente admitida a importagao por terceiros de produto
fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado
no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
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“§4° - No caso de importagdo para exploracdo de patente e no caso da
importacdo prevista no parigrafo anterior”, serd igualmente admitida a
importacdo por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de
processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado
diretamente pelo titular ou com o seu consentimento”.

Apés a leitura do dispositivo transcrito, compreende-se que é possivel
a importacao paralela realizada por terceiros quando o titular explora a patente
através da importacdo ou quando esta é realizada pelo licenciado, ao qual a
exploracao da propriedade industrial foi concedida via licenga compulséria.

Por outro lado, se o titular de determinada patente a explora via
importagcdo, no momento em que passa a importar, terceiros podem fazer o
mesmo. Ja aquele titular que ndo explora de forma alguma a patente, apenas
passados trés anos a sua patente podera se tornar objeto de processo
administrativo, no qual se decidira pela concessdo ou nao da licenca
compulsoria para a sua exploragao.

Verifica-se, assim, que, o titular que realiza a importacdo, desde a
concessao da patente é de certa forma punido, enquanto que aquele que nao
importa, mas também nao a explora de qualquer outra forma, podera, no
decorrer do processo, alegar a inviabilidade econémica para a exploragdao de
sua patente, o que justificaria a sua inércia e nao restringiria 0 seu direito de
impedir a importacao paralela.

Segundo AHLERT, se “puniria, automaticamente, aquele titular que
supre 0 mercado por importacao, enquanto o outro titular que nao explora sua
patente estara, na dependéncia das circunstancias, livre de qualquer restricao
ou penalidade”. *°

Na tentativa de amenizar esse desequilibrio, aponta-se para uma
alternativa. Primeiro, o titular da patente teria o prazo de trés anos para
comecar a explora-la. Passado este periodo, um terceiro poderia requer a
concessao da licenga compulsoéria, invocando a falta de exploracéo.

Para a sua defesa, o titular alegaria que explora sua patente via

importacao, pois seria inviavel economicamente fazé-lo em seu pais. Apés a

* 0 §32 discorre sobre a importacéo realizada pelo licenciado.
%0 AHLERT, Ivan B. Importagéo Paralela e Licenga Compulsoria. Revista da ABPI. n® 27. margo
— abril de 1997. p. 40.
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analise da questdao pelo 6rgdo competente, este poderia concluir pela
inviabilidade e admitiria a exploracdo via importacdo e, por isso, terceiros
estariam autorizados a realizar a importagéo paralela.

Percebe-se que o titular teria o prazo de caréncia de trés anos para
explorar a sua patente, antes que a terceiros fosse autorizada a importacao
paralela. Deste modo, ndo seria penalizado desde a concessao da patente.”’

Pode, ainda, acontecer das importacbes paralelas ocorrerem de forma
ilicita, ou seja, nos casos nao previstos no artigo 68 e seus paragrafos. A
consequéncia direta desta pratica sao os prejuizos materiais tanto do titular da
patente quanto os de seus licenciados ou distribuidores exclusivos, sendo que
a pratica de referida ilicitude é passivel de indenizacao.

A lei traz regras especificas quanto a indenizacdo. Por exemplo: o
licenciado pode reivindicar do titular indenizacao por perdas e danos, alegando
que sofreu prejuizos em razao da concorréncia praticada pelo importador

paralelo®?, conforme o disposto no artigo 209 da Lei 9.279/96:

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos
em ressarcimento de prejuizos causados por atos de violacdo de direitos de
propriedade industrial e atos de concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei,
tendentes a prejudicar a reputagdo ou os negdcios alheios, a criar confusio
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servico, ou
entre os produtos e servigos postos no comércio”.

Contudo, se a importacao ocorreu sem o conhecimento do titular e este
tentou impedir a acdo do importador no pais do licenciado, ndo podera ser
responsabilizado por perdas e danos.

Nao é possivel esquecer que o consumidor também tem os seus
direitos e podera reivindica-los se lesionados. Nesse sentido, dispbe o artigo 12
do Cdédigo de Defesa do Consumidor:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, € o
importador respondem, independentemente da existéncia de culpa, pela

" AHLERT, Ivan B. Importacao Paralela e Licengca Compulséria. Revista da ABPI. n? 27. margo
— abril de 1997. p. 41.

°2 FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importagdes Paralelas: a implementacdo do principio da
exaustdo de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalizagdo. Revista de Direito
Mercantil, industrial, econémico e financeiro. Ano XXXVII. n° 113. janeiro — margo de 1999. p.
162.
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reparagdo dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de
projeto, fabricacdo, constru¢do, montagem, férmulas, manipulacio,
apresentacdo ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informagdes insuficientes ou inadequadas sobre sua utilizag@o e riscos”.

Agora, se o produto obtido pelo consumidor o tiver sido através de
importador paralelo, e aquele notar qualquer vicio, pode o licenciado ser
responsabilizado? Segundo FEKETE nao. A autora aduz que se o licenciado
nao fabricou e nem vendeu a mercadoria trazida pelo importador paralelo, nao
h& motivos para a responsabilizacdo daquele. A responsabilidade deve recair
sobre o importador paralelo e sobre o fabricante estrangeiro do produto em
causa.®

E visivel, portanto, que cada caso merece um estudo mais
aprofundado, de tal sorte que ndo se venha a prejudicar o titular ou o
licenciado, erroneamente, em face do importador paralelo, bem como este

ultimo também deve ser protegido quando licita for a sua atividade.

4 CONCLUSAO

As patentes exercem um papel bastante importante no que atine ao
desenvolvimento tecnolégico de um pais, j& que encoraja os pesquisadores a
prosseguir no seu trabalho e a promover novas tecnologias que beneficiem a
sociedade.

Revogou-se o Cédigo de Propriedade Industrial — Lei 5.772/71, mas os
legisladores brasileiros protegeram essa Propriedade com a edicao da Lei
9.279/96. Este diploma legal concede aos inventores o privilégio exclusivo da
utilizacdo do bem patenteado, bem como a propriedade sobre este. Vale
relembrar que esta propriedade ndo assume a caracteristica da perpetuidade,

® FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importagdes Paralelas: a implementacdo do principio da
exaustdo de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalizagdo. Revista de Direito
Mercantil, industrial, econémico e financeiro. Ano XXXVII. n° 113. janeiro — margo de 1999. p.
163.
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mas prolonga-se por vinte anos no tempo até a invencgao tornar-se de dominio
publico.

De outro lado, ha quem entenda que as patentes sdo um entrave para
a economia de um pais, pois podem impedir a entrada de novos produtores, de
modo a acarretar a ndo-otimizacao da producédo e contribuir para precos mais
elevados.

E indubitavel que as patentes podem levar ao monopélio do mercado
pelos seus titulares, sendo este 0 motivo pelo qual a propria Lei de Propriedade
Industrial reprime o abuso do poder econémico daqueles, ao fornecer institutos
como a licenga obrigatéria.

Dai a necessidade de se compatibilizar a protecdo da propriedade
industrial com o livre comércio. Neste aspecto, cabe destacar a importancia das
importacoes paralelas.

Certamente esta pratica comercial abre espago para a livre
concorréncia, o que de fato reduz os precos dos produtos e beneficia os
consumidores. Um exemplo bastante claro a favor das importacdes paralelas
reside no setor da saude. Se proibida fosse tal pratica, os mercados detentores
da tecnologia empregada nos medicamentos poderiam se aproveitar da
protecdo patentaria, aumentar os precos a seu bel prazer, e assim, dificultar o
acesso dos paises mais pobres a tais medicamentos, que podem salvar muitas
pessoas, principalmente aquelas mais carentes.

Todavia, ha pontos negativos que circundam as importacdes paralelas,
como por exemplo, a concorréncia desleal. Esta concorréncia abrange o
mesmo produto (mercadoria legitima), mas gera a competicdo quanto aos
precos, quanto a assisténcia técnica. Neste ultimo caso, o licenciado exclusivo
pode oferecer tal assisténcia, enquanto que o importador paralelo ndo. Logo, o
consumidor que nao sabe diferenciar tais revendedores, pode se insatisfazer
com o produto e ndo mais o utilizar. Isso pode acabar por denegrir a imagem
do produto.

Estamos de acordo com a melhor doutrina que cré na licitude das
importacdes paralelas como forma de impedir a formagédo de monopdlios no

mercado por aqueles titulares que nem sequer contribuem com o

Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006



276

desenvolvimento do pais, pois ali ndo fabricam o produto patenteado, mas
apenas importam como forma de explorar a patente que lhe foi concedida. No
entanto, se o titular ou o seu licenciado produz, atende o mercado do pais e de
forma nao abusiva, nao ha razdes para dar créditos as importacoes paralelas.

E evidente que h& muitas controvérsias quanto ao assunto, mas de
qualquer sorte, revela-se inevitavel a pratica das importacbes paralelas na
economia globalizada atual.

Cabe aos legisladores de cada pais regular em que situacdes tal
pratica sera possivel, de modo a orientar a jurisprudéncia futura, pois, é certo

gue muitos serdo os casos a serem analisados.
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