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SUMARIO

As patentes de produtos farmacéuticos e quimicos cujos depdsitos foram
efetuados entre a aprovagdo do Acordo TRIPs (Decreto Presidencial 1355 de
31/12/1994) e a entrada em vigor da nova lei de propriedade industrial (Lei n°
9.279/96) em 14/05/1997 sdo chamadas patentes mailbox, pois tiveram de aguardar
a nova lei para serem reconhecidas. Ao serem finalmente avaliadas e aprovadas,
tiveram suas cartas-patentes concedidas com vicio de prazo, gerando
questionamentos judiciais. O presente trabalho visa analisar o caso das patentes
mailbox a luz do inciso XXIX do artigo 5° da Constituicdo Brasileira, visto que esse
dispositivo ao mesmo tempo que assegura o direito a propriedade industrial Ihe
impde os limites de uma funcio social. Para efetuar a analise sera feita uma revisao
histérica. Serdo apresentados alguns conceitos e sera feita a contextualizagao
politica e econdmica ao nivel internacional até chegar ao Acordo TRIPs e suas
consequéncias. A lei de propriedade industrial, especialmente o dispositivo mailbox,
sera confrontada perante a Constituicao e os Direitos Fundamentais para finalmente
avaliar-se como os Tribunais tém se posicionado a respeito do caso.

Palavras-chave: Propriedade industrial; Fungdo social da propriedade industrial;
Direitos Fundamentais; Direito Internacional Publico; Direito Administrativo; Principio
da Confianga Legitima.

ABSTRACT

Patents for pharmaceutical and chemical products whose applications were
made between the approval of the TRIPs Agreement (Presidential Decree 1355 of
12/31/1994) and the entry into force of the new industrial property law (Law 9,279 /
96) on May 14 / 1997 are called “mailbox” patents, since they had to wait for the new
law to be recognized. When applications were finally evaluated and approved, their
letters-patents were granted with a term flaw, leading to judicial inquiries. This paper
aims to analyze the case of “mailbox” patents in the light of item XXIX of article 5 of
the Brazilian Constitution, since this precept, while ensuring the right to industrial
property, imposes on it the limits of a social function. A historical review will be
carried out to perform the analysis. Some concepts will be presented and the political
and economic contextualization will be done at the international level until reaching
the TRIPs Agreement and its consequences. Industrial property law, especially the
“mailbox” precept, will be confronted against the Constitution and the Fundamental
Rights to finally assess how the Courts have positioned themselves on the case.

Keywords: Industrial property; Social function of industrial property; Fundamental
rights; International Public Law; Administrative law; Principle of Legitimate
Confidence.
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INTRODUGAO

O presente trabalho visa analisar o caso das patentes mailbox a luz do inciso
XXIX do artigo 5° da Constituicdo Brasileira. Patentes mailbox sao patentes de
produtos farmacéuticos e quimicos cujos depositos foram efetuados entre a
aprovagao do Acordo TRIPs (Decreto Presidencial 1355 de 31/12/1994) e a entrada
em vigor da nova lei de propriedade industrial (Lei n® 9.279/96) em 14/05/1997, pois
tiveram de aguardar a nova lei para serem reconhecidas. Ao serem finalmente
avaliadas e aprovadas, tiveram suas cartas-patentes concedidas com vicio de prazo,
gerando questionamentos judiciais sobre os quais se pretende debrugar em quatro
capitulos.

No primeiro capitulo, sdo postos alguns conceitos e é feita uma breve revisao
historica do instituto da propriedade industrial e sua relevancia para o desenvolvi-
mento econdmico e social dos paises. Uma revisao historica € sempre importante
para a perfeita compreensao da atualidade. Também é relevante para que o instituto
da propriedade industrial ndo pareca insignificante no entrechoque com outros
direitos, dentro do arcabouco juridico, social e econémico que sustenta o Estado.

O segundo capitulo é dedicado a contextualizagao internacional da propriedade
industrial. Especial atencdo é dada ao “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio” — ADPIC ou TRIPs, em inglés —
situando-o no momento histérico em que foi assinado, quais foram os interesses em
jogo e como acabou sendo incorporado ao ordenamento patrio pela nova LPI (Lei n°
9.279/96). Aspectos de Direito Internacional Publico sdo abordados, no que tange a
eficacia do ADPIC em territério nacional. S&do tratadas as consequéncias da adogao
do TRIPs sobre o desenvolvimento econémico, industrial e tecnoldgico do Brasil. Por
fim, sdo também tratados os nefastos impactos mundiais sobre o direito a saude,
devido a maior dificuldade de acesso a medicamentos.

No terceiro capitulo, sdo estudadas questdes constitucionais afetas ao tema,
desde a analise do direito fundamental previsto no Inciso XXIX do Artigo 5° da CRFB
e com ele se coaduna com a Ordem Econémica Constitucional, bem como
eventualmente como se contrapde a outros principios e direitos fundamentais
positivados na Carta Magna. A constitucionalidade de varios dispositivos presentes
na LPI também sera discutida, haja vista a enorme polémica introduzida pelo



paragrafo unico do artigo 40, o qual, além de ser de duvidosa constitucionalidade,
pode-se dizer que € a causa-raiz das lides associadas as patentes mailbox. Também
em fungdo desse polémico paragrafo, sdo discutidos alguns aspectos de Direito
Administrativo, tais como os principios da Legalidade e da Eficiéncia, pois concorrem
para o entendimento do caso.

O quarto capitulo é dedicado a analise da jurisprudéncia. E apresentado como
os Tribunais Federais tém decido com relacdo as lides das patentes mailbox,
especialmente o TRF da 22 Regido. E feito uma analise do chamado Principio da
Confianga Legitima, que € o principal argumento de defesa dos detentores dessas
patentes para manterem os prazos irregularmente concedidos.

Quanto a metodologia, para realizagao desta a analise, foi feito estudo doutri-
nario para situar o instituto da propriedade industrial e sua relevancia econémica.
Consultas bibliograficas permitiram uma melhor contextualizacdo do ADPIC e suas
consequéncias, bem como tratar de aspectos de Direito Internacional e Administrati-
vo, bem do Direito Fundamental a Saude.

Por fim, concluiu-se com um estudo qualitativo de jurisprudéncia, uma vez que
0 caso em estudo envolve varias lides nos Tribunais Federais, especialmente no

TRF da 22 Regido cujos Acordaos tém sido balizadores para os demais.



1 — REVISAO HISTORICA E CONCEITOS

Tomando por base o classico trabalho de Jodo da Gama Cerqueira
(CERQUEIRA, 2012), faremos uma breve revisdo histérica do instituto da proprie-
dade industrial e sua relevancia para o desenvolvimento econémico e social dos
paises. Uma revisao histérica € sempre importante para a perfeita compreensao da
atualidade. Também é relevante para que o instituto da propriedade industrial ndo
pareca insignificante no entrechoque com outros direitos, dentro do arcabougo
juridico, social e econOmico que sustenta o Estado. Iniciaremos essa revisao
histérica a partir de alguns conceitos emprestados de Gama Cerqueira. Varios des-
ses conceitos serdo mais bem sedimentados ao final do capitulo, como decorréncia
da narrativa historica.

Resumidamente podemos definir a propriedade industrial como “o conjunto dos
institutos juridicos que visam garantir os direitos de autor sobre as produgdes
intelectuais do dominio da industria e assegurar a lealdade da concorréncia
comercial e industrial” (CERQUEIRA, 2012, p.36). Assim, Gama Cerqueira, que foi
um grande partidario da autonomia desse ramo do direito, da a propriedade
industrial uma abrangéncia muito maior do tema que pretendemos estudar que se
restringe as invengbes industriais cujo reconhecimento formal pelo Estado se da por
meio da emissdo de uma carta patente. A emissdo da patente € o reconhecimento
publico de uma propriedade imaterial, temporaria e resoluvel do inventor, sendo o
aperfeicoamento final desse direito, mas ndo seu fundamento. Contudo, antes de
prosseguir o tema das invengdes, apenas para exemplificar a grande abrangéncia

da propriedade industrial, vejamos como a compreende Gama Cerqueira:

De acordo com a definicdo dada e o critério de distingdo que a-
dotamos, incluem-se na propriedade industrial os privilégios de
invengcdo, os modelos de utilidade, que em muitos paises ndo sao
protegidos como criagdes distintas das invengdes, os desenhos e
modelos industriais, as marcas de fabrica e de comércio, o nome
comercial em suas diversas modalidades, inclusive as indicacées de
origem ou proveniéncia dos produtos, os segredos de fabrica, as
recompensas industriais e a repressao da concorréncia desleal.
(CERQUEIRA, 2012, p.37-38)



A necessidade de protecdo das invengdes industriais nasceu com a Moderni-
dade, em decorréncia da extingdo das corporagbes de oficio cujo regime era
incompativel com a nova filosofia econémica reinante: o laissez-faire. As corpora-
¢bes de oficio, ou guildas, eram detentoras de certos privilégios concedidos pelo
Estado para a exploragao de certo oficio ou atividade econémica. Esta caracteristica
de “privilégio”, ainda que temporario, permanece na propriedade industrial até
nossos dias, em franca oposi¢cao ao principio da livre iniciativa, como a forma mais
eficiente de compensar pecuniariamente o inventor, dada sua relevancia econémica.

Essa relevancia é assim descrita por Gama Cerqueira:

A legitimidade do direito do inventor e a necessidade de sua prote¢ao
constituem, hoje em dia, principios incontestaveis, (...). A experiéncia
tem demonstrado, de modo cabal, em todos os paises, que, em vez
constituir entrave ao progresso industrial, o sistema dos privilégios sé
tem concorrido para o desenvolvimento constante das industrias e pa-
ra o aperfeigoamento incessante da técnica. (CERQUEIRA, 2012, p.130)

Surpreendentemente, a despeito de nosso subdesenvolvimento, o Brasil foi
pioneiro em termos de protegao legal da propriedade industrial. Se considerarmos o
Alvara do Principe Regente de 28 de abril de 1809, o Brasil foi o quarto pais do
mundo a proteger os direitos de inventor, antecedido unicamente pelos seguintes
paises desenvolvidos:

e Inglaterra: 1623 — Statute of Monopolies
e E.U.A: 1787 (previsao constitucional); 1790 (lei especifica)
e Francga: 1791 (lei especifica sobre privilégios de invengao)

E muito ilustrativo reproduzir o § VI do referido Alvara: "Sendo muito conveni-
ente, que os Inventores, e Introdutores, de alguma nova Maquina, e Invengédo nas
Artes gozem do privilégio exclusivo além do direito que possam ter ao favor
pecuniario, que Sou Servido Estabelecer em beneficio da Industria, e das Artes;
Ordeno, que todas as pessoas, que estiverem neste caso, apresentem o Plano de
seu novo Invento a Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo a verdade e
fundamento dele, lhes conceda o Privilégio exclusivo por 14 anos, ficando obrigadas
a publica-lo depois para que no fim desse prazo toda a Nagao goze do fruto dessa
Invencdo; Ordeno, outrossim, que se faca uma exata revisdo dos que se acham

atualmente concedidos, fazendo-se publicos na forma acima determinada, e



revogando-se todos os que por falsa alegagdo, ou sem bem fundadas razbes

obtiveram semelhantes concessoes.”’

Assim se posiciona Gama Cerqueira sobre esse Alvara:

Inspirado, sem duvida, no Estatuto dos Monopdlios da Inglaterra, de
1623, este velho alvara contém as linhas fundamentais da protegao
legal das invengdes, como meio de promover o progresso das
industrias: o requisito da novidade e da realidade do invento, o carater
de privilégio, o prazo limitado da concessdo e a obrigacdao de ser
publicada a invencdo, findo o privilégio, para livre gozo da
coletividade. (CERQUEIRA, 2012, p.4)

Na sequéncia histoérica, a Constituicao Imperial de 1824 através do inciso 26 do
art. 179 assegurou os seguintes direitos: “Os inventores terdo a propriedade. de
suas descobertas ou das suas producgdes. A lei Ihes assegurara um privilégio
exclusivo temporario, ou lhes remunerara em ressarcimento da perda que hajam de
sofrer pela vulgarizacdo.”” Em conformidade com a Constituicdo Imperial, foi
promulgada lei especifica em 28 de agosto de 1830. Esta lei, na pratica, s6 previa a
concessao de patente ao inventor nacional, visto que se ficasse provado que o
inventor havia obtido, pelo mesmo invento, patente no exterior, a concessao
brasileira ficaria cancelada. A compensacao ao inventor e ao introdutor de uma
industria estrangeira seria um prémio, ndo um privilégio. Outro requisito que poderia
levar a caducidade de uma patente, além do ja citado, era se o0 seu detentor ndo a
explorasse no prazo de dois anos. Ja se percebe, nesse segundo requisito, a super-
posicéo do interesse publico sobre o privado, mesmo no auge do liberalismo, pois
nenhum proveito obterd a sociedade em conceder um privilégio que ndo é
explorado. Também haveria caducidade caso o inventor tivesse ocultado matéria
essencial na documentagcdo entregue para obté-la, ja que dela a sociedade né&o
poderia tirar proveito apos ter cessado o privilégio.

A lei de 1830 vigorou por mais de 50 anos quase sem nenhuma aplicagéo o
que demonstra que nosso pioneirismo juridico nem sempre foi acompanhado por

igual movimento na esfera econémica. Ela foi substituida pela Lei n°® 3.129 de 14 de

! Obtido de (CERQUEIRA, 2012, p.4)
? Obtido de (CERQUEIRA, 2012, p.6)
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outubro de 1882 que, além de contemplar as inovagdes normativas propostas por
varios congressos internacionais sobre propriedade industrial (Viena — 1873; Paris —
1878; Paris — 1880), introduziu o chamado “exame prévio” para produtos alimenti-
cios, quimicos e farmacéuticos (art.3°, §§2°. e 3°.). A lei de 1882 vigorou por 41
anos, mesmo durante a Republica, uma vez que a primeira Constituicdo Republica
de 1891 reafirmou os direitos de propriedade dos inventores.

Durante o periodo republicano varias leis se sucederam a respeito de patentes
de invencdo, uma vez que todas as constituicbes, exceto a outorgada de 1937,
reconheceram explicitamente os direitos de inventor. Com o fim da Il Guerra Mundial
e o forte impulso industrializante que se seguiu, a normatizagdo da relevancia desse
instituto configurou-se pelo artigo 2° do Cdédigo da Propriedade Industrial — CPI
(Decreto-lei n° 7.903 de 27 de agosto de 1945):

Art. 2° A protecdo da propriedade industrial, em sua fungdo econémica
e juridica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que
contribuem para o melhor aproveitamento e distribuicao de riqueza,
mantendo a lealdade de concorréncia no comércio e na industria e
estimulando a iniciativa individual, o poder de criacdo, de organizagao
e de invengao do individuo. (BRASIL, 1945)

Mesmo com a declaragdo de principios dada no artigo 2°, o CPl de 1945
excluia de privilégio, em seu artigo 8° as invengdes relacionadas a produtos
alimenticios e medicamentos, ja mitigando o direito de propriedade em prol do

interesse publico, especialmente a saude publica:

Art. 8° Nao sao privilegiaveis:

2°) as invengdes que tiverem por objeto substadncias ou produtos
alimenticios e medicamentos de qualquer género. (BRASIL, 1945)

Postura similar adotou o CPl de 1971 (Lei n® 5.772, 21/12/1971) em um
periodo que se caracterizou por um grande esforgo industrializante e de substituigao
de importagdes no qual o INPI (criado pela Lei n° 5.648/70) se caracterizou por um
forte controle sobre a importagdo de tecnologias, objetivando a sua transferéncia e

ndo o mero licenciamento de uso. Assim fixava o artigo 9° do CPI1/71:
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Art. 9° Nao sao privilegiaveis:

c) as substancias, matérias, misturas ou produtos alimenticios,
quimico-farmacéuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem
como os respectivos processos de obtengdo ou modificagao;
(BRASIL, 1971)

O diploma referente a propriedade industrial atualmente em vigor € a Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996 que nada mais fez do que incorporar ao ordenamento
patrio as regras estipuladas pelo TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio — ADPIC), aprovado pelo Decreto
Legislativo n°® 30, de 15/12/94 e promulgado pelo Decreto Presidencial 1355, de
31/12/1994. Atendendo aos interesses dos paises desenvolvidos, o referido acordo
proibiu a exclusdo de privilégios sobre uma série de produtos, dentre os quais o0s

farmacéuticos, tal como se constata da leitura do artigo 229 da Lei n°® 9.279/96:

Art. 229. Aos pedidos em andamento serao aplicadas as disposi¢coes
desta Lei, exceto quanto a patenteabilidade dos pedidos depositados
até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de protegcdo sejam
substancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos
quimicos ou substancias, matérias, misturas ou produtos alimenticios,
quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem
como os respectivos processos de obtengao ou modificagdo e cujos
depositantes nao tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e
231 desta Lei, os quais serdao considerados indeferidos, para todos os
efeitos, devendo o INPI publicar a comunicagdo dos aludidos
indeferimentos. (BRASIL, 1996)

Ao final dessa breve revisido histérica, podemos concluir que o Brasil, que foi
quarto pais no mundo na protegao juridica de um direito tdo importante para o
progresso econdémico, tal como o de patentes de invengao, permanece em um grau
de desenvolvimento bem aquém dos trés primeiros, o que insinua que nao basta um
bom arcabouco juridico para atingir esse intento, tal como corroboram as palavras

de Gama Cerqueira:

O constante desenvolvimento do comércio do pais e o fendbmeno de
sua incipiente, mas intensa industrializagdo, exigem legislacdo ade-
quada a eficaz defesa e protegcdo dos interesses do comércio e da
industria, ligados a propriedade industrial, sobretudo em matéria de
invengdes. Nao se dira que o progresso industrial ou comercial de um
pais dependa essencialmente de sua legislagdo industrial; mas é
inegavel que essas leis, quando bem elaboradas e inteligentemente
aplicadas, podem concorrer, sobremaneira, para esse progresso, ao
passo que leis antiquadas, defeituosas ou incompletas, o entravam e
entorpecem. (CERQUEIRA, 2012, p.27)
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Sao muitas vezes os defeitos na legislagdo que abrem brechas para abusos
desse tdo importante direito que acabam por produzir o efeito contrario ao que se
visava ao protegé-lo, condenando paises ao subdesenvolvimento. Por isso Gama
Cerqueira, apesar de tanto pugnar por esses direitos de propriedade imaterial, ja na
década de 1940, advertia:

Assim, se é justo encorajar os inventores e incentivar as suas ativida-
des, em beneficio do progresso econémico e social, ndo é conveniente
aos interesses da sociedade que as inven¢des permane¢am indefinida-
mente ao servigo exclusivo de pequeno numero de inventores, ainda
com risco se concentrarem em mao de pessoas em numero mais
restrito que se organizassem em trusts para explora-las com detrimen-
to da coletividade. E necessario, pois, que, dentro de algum tempo, a
exploragao do invento seja livre. No caso contrario, criar-se-iam mono-
polios incompativeis com os interesses da sociedade acompanhados
de todos os seus inconvenientes. (CERQUEIRA, 2012, p.135-136)

Devido ao seu enorme impacto dos privilégios de invengao sobre o desenvolvi-
mento econdmico e social, ndo se pode subestimar a importancia de bem normatizar
tudo que envolve este tipo de propriedade, com vistas a ndo cair em armadilhas.
Convém também avalia-los no contexto internacional, como sera feito no préximo

capitulo, para melhor compreender os riscos envolvidos.
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2 — O CONTEXTO INTERNACIONAL E O ADPIC

A busca das nagdes pelo desenvolvimento econdmico é tdo antiga quanto a
historia da humanidade. Contudo, nenhum periodo anterior pode-se comparar a
grande afluéncia que se seguiu a Revolugdo Industrial. Curiosamente costuma-se
demarcar o inicio desta grande transformag¢ao com o surgimento de uma invengéao: a
maquina a vapor de James Watt. Isso mais uma vez demonstra a estreita relacao
que ha entre invengdes (inovagdes) e desenvolvimento econdmico. N&o por acaso o
pais pioneiro nessa revolugéo (Inglaterra) foi também o pioneiro em legislar sobre o
direito de propriedade industrial (CERQUEIRA, 2012, p.4). Em outras palavras
podemos dizer que esses paises pioneiros na industrializagdo legislavam sobre
propriedade industrial como um reflexo natural de sua situagdo, como forma de lhes
assegurar o desenvolvimento econémico que Ihes era tdo caro. Esse ndo era o caso
do Brasil e de tantos outros paises periféricos que permaneciam a margem do
processo de industrializagao.

A Revolucdo Industrial iniciada com a maquina a vapor teve varias fases e
pode-se dizer que permanece até hoje, com diferentes vieses. Cada fase se
caracterizou por um tipo de politica que os pioneiros tentaram impor ou defender
sobre os demais paises através de tratados internacionais. Assim, durante o século
XIX, varios tratados sobre propriedade industrial foram sendo propostos e assinados
por varios paises (CERQUEIRA, 2012, p.13). Nessa fase, o tom principal era
assegurar a protegao da industria nacional dos paises pioneiros contra a concor-
réncia de outros pioneiros em seus proprios mercados € no enorme mercado
consumidor formado pela pléiade de paises ndo industrializados, dentre os quais o
Brasil. Desse periodo o Acordo Internacional mais importante e ainda vigente foi a
Convencao de Paris ou “Convencdo da Unidao de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial” (CUP) em 1883 (BARBOSA, 2005, p.37).

A Convencao de Paris estabeleceu os requisitos minimos de protecao a
propriedade industrial que deveriam ser seguidos pelos paises signatarios. O ponto
mais relevante do acordo foi a exigéncia de paridade: “o tratamento dado ao
nacional beneficiara também o estrangeiro” (BARBOSA, 2005, p.38). Como isso,
ficaria assegurada a concessdo de privilégios para nao-residentes, contrariando
dispositivo de nossa pioneira Lei de Patentes de 1830 (CERQUEIRA, 2012, p.6-7)
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que apenas assegurava ao introdutor de uma industria estrangeira um prémio ou
subsidio, mas n&o a patente (monopdlio). Dispositivos correlatos da CUP ainda
vedavam que os membros pudessem “terminar com o privilégio s6 pelo fato de o
titular importar os produtos feitos com tecnologia patenteada” (BARBOSA, 2005,
p.39). Por conseguinte, ficava assegurado o monopodlio dos produtores de
manufaturas dos paises industrializados nos mercados dos demais paises, sem que
precisasse produzir localmente. Além da exigéncia de tratamento igualitario entre
residentes e néao-residentes, a CUP também estabeleceu outros dois grandes
requisitos obrigatérios: a independéncia dos privilégios e a prioridade unionista. A
independéncia dos privilégios estabelece que, a despeito de se tratar do mesmo
invento, “cada patente nacional é concedida e permanece em vigor, inteiramente
independente das patentes de todos os outros paises” (BARBOSA, 2005, p.38).
Esse aparente tributo a soberania se justifica pela necessidade dos paises
industrializados protegerem-se contra os demais industrializados. No mesmo tom
segue a prioridade unionista que estabelece a prioridade do pais-membro onde foi
depositado em primeiro lugar um pedido de patente. Nesses termos, o direito do
estrangeiro se sobrepde ao do nacional, pois “quem puder solicitar uma patente de
invengao no exterior, sob a Conveng¢ao, tem um ano para fazé-lo também num outro
Pais da Unido, prevalecendo seu direito sobre o dos demais que tenham inventado
coisa similar ou depositado o pedido” (BARBOSA, 2005, p.38). Assim, respeitados
esses principios, nada impedia um pais de escolher quais campos da tecnologia
seriam suscetiveis de protegao por patente. Nessa linha seguiram as legislagbes
brasileiras, até o advento da atual LPI (Lei n® 9.279, de 14/05/1996), no que tange a
farmacos, como vimos anteriormente.

Mesmo no século XIX, paises atualmente desenvolvidos, mas de
industrializagdo mais tardia como Japao e Alemanha, perceberam a armadilha que
os tratados de protecdo a propriedade industrial poderiam representar para seu
proprio desenvolvimento. “Experiéncias de paises como Alemanha, Japao e Suica
indicam que um baixo nivel de protecdo foi um fator central no fortalecimento de
suas capacidades produtivas e de P&D” (CHANG, 2001 apud LIMA, 2013, p.38). No
caso da Alemanha, em especial:

A Alemanha, ao adotar o sistema de propriedade industrial, nao
permitiu o patenteamento de produtos quimicos, apenas de seus
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processos de producdo. Por tras dessa decisao, estava a necessidade
de estimular a inovacao industrial, incentivando a procura por
processos mais eficientes relativos ao produto de interesse. Essa
estratégia é considerada um dos pilares do sucesso tecnolégico
alcangado pela industria quimica alema a partir do final do século XIX.
(CHANG, 2001, apud LIMA, 2013, p.38);

Como vimos o periodo que vai do final do século XIX até a primeira metade do
século XX se caracterizou por um grande esforgo de industrializagdo por parte dos
paises atualmente desenvolvidos. Os pioneiros buscavam, através de tratados,
protegcdo para suas industrias nacionais. Outros, com industrializagdo um pouco
mais tardia, adotavam legislagbes mais brandas e incompletas, visando alcancar
mais rapidamente o desenvolvimento econdmico, valendo-se inclusive da violagao
explicita dos direitos de patentes de outros paises (COMPARATO, 1984 apud LIMA,
2013, p.38). Enquanto isso, o restante do mundo, incluindo o Brasil, permanecia
agrario e supridor de matérias-primas, contudo, n&o raras vezes imitando a
legislagao pertinente de outros paises desenvolvidos.

Pode-se dizer que o final da Segunda Grande Guerra trouxe uma nova fase
para a Revolugao Industrial. A bipolarizagao politica que se seguiu, criando o oeste
capitalista e o leste comunista, obrigou os grandes paises capitalistas, especial-
mente os EUA, a olhar com mais cuidado a parte restante do planeta que se
convencionou chamar de 3° Mundo. Era uma quantidade enorme de paises pobres,
por terem ficado a margem do processo de industrializagdo, porém ricos em
matérias-primas essenciais ao 1° Mundo rico. Adicionalmente, pelo nivel de pobreza,
esses paises poderiam ser alvos faceis ao “inimigo” comunista. Assim, as demandas
do chamado 3° Mundo entre 1945 e a derrocada da Unido Soviética encontram eco
nos grandes organismos internacionais, menos por um natural desenvolvimento
civilizatério e mais pelos interesses geopoliticos. Um bom exemplo dessa nova

ordem era direito ao exercicio da soberania econdmica conferido aos Estados:

Cada Estado detém e exerce livremente uma soberania inteira e
permanente sobre todas suas riquezas, recursos naturais e atividades
econdmicas, inclusive a posse e o direito de as utilizar e de delas
dispor”. (Carta dos Direitos e Deveres Econdémicos dos Estados,
adotada pela Assembleia Geral da ONU em 12/12/74, Art. 2°, Par. 1°).
(BARBOSA, 2003, p.140);
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Inspirada nesta Carta, houve a tentativa frustrada de adogdo de um Cddigo
internacional de condutas para a transferéncia de tecnologia, (BARBOSA, 2003,
p.140), negociado desde 1974 no contexto da Conferéncia das Nagdes Unidas para
o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD). Por meio de uma normativa supra-
nacional sobre transferéncia de tecnologia, a disciplina do comércio de tecnologia
seria feita em bases mais equitativas, e inibiria as praticas abusivas que tanto
vinham beneficiando os paises ricos. A partir de bases mais equitativas, os paises
que ainda nao teriam tido acesso pleno a soberania econémica (3° Mundo) seriam
beneficiados pela aplicacdo dos principios de nao-reciprocidade, de tratamento pre-
ferencial e de medidas diferenciadas para promover seu préprio desenvolvimento.

Por outro lado, a partir da segunda metade do século XX, ja ndo era mais tao
critico para os paises desenvolvidos, a sua propria industrializagdo. Atendendo aos
pleitos de suas empresas transnacionais por menores custos de méao-de-obra, aos
anseios dos paises pobres por investimentos e aos principios dessa nova ordem
econdmica, iniciou-se uma migragao de industrias dos paises ricos para o0 3° mundo,
especialmente as industrias mais poluidoras e demandadoras de energia. Assim,
medidas que dessem tratamento privilegiado aos residentes, em detrimento dos
nao-residentes, seriam até bem vindas para essas corporagdes transnacionais.

Como motivagdo desse processo de migragdo do complexo industrial das
grandes corporagdes empresariais para o 3° mundo, estava a clara visdo de que nao
era mais a manufatura a responsavel pelas maiores parcelas de geragao de riqueza
e agregacao de valor nas cadeias produtivas, como havia acontecido nas primeiras
fases da Revolucdo Industrial. De fato, parcela significativa da riqueza dos paises
desenvolvidos e de suas companhias transnacionais provém de ativos intangiveis,

especialmente da propriedade industrial. Nesse sentido comenta Sefarti:

(...) ativos intangiveis, como direitos de patentes, sdao a forma mais
recente de “financeirizagdo” das empresas multinacionais, que vém se
tornando “centros financeiros com atividades industriais”, ou seja, de
dar prioridade a geragao de receitas por meio de direitos de patentes e
processos financeiros, em detrimento das atividades produtivas.
(SEFARTI, 2003, apud LIMA, 2013, p.39);

“

Nesse sentido o mesmo autor ilustra numericamente suas palavras: “nos

Estados Unidos, estima-se que as receitas por licenciamento de patentes passaram
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de US$ 15 bilhdes em 1990 para mais de US$ 100 bilhdes em 1998 (SEFARTI,
2008, apud LIMA, 2013). Para ficarem mais evidentes esses numeros, esse
crescimento de 567% nas receitas de licenciamento se compara com um
crescimento do PIB norte-americano de 52% no mesmo periodo.

Nao por acaso, a propriedade industrial passou a ser pauta prioritaria do GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade - Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio)®
a partir do inicio da chamada Rodada Uruguai, iniciada em 1984. A esse respeito

comentou Braithwaite em 2003:

Nos anos que antecederam as negociagdes do TRIPs, a industria dos
EUA influenciava o governo estadunidense para que adotasse medidas
para forcar outros paises a respeitar os bens de conhecimento la
produzidos. Assim, ao longo da primeira metade dos anos 1980, o
Centro de Comércio Internacional dos Estados Unidos (ITC, na sigla
em inglés) estrategicamente divulgou a existéncia de perdas na
balanga comercial daquele pais da ordem de aproximadamente US$ 43-
61 bilhdes, devido a falsificagoes, e ainda divulgou que de 1980 até
1987 o superavit da balanga comercial despencou de US$ 27 bilhées
para um déficit de US$ 138 bilhdes. Era o momento de introduzir de
alguma forma as restricbes ao acesso aos bens de conhecimento,
comumente referidos como direitos de propriedade intelectual, na
agenda de comércio internacional. (BRAITHWAITE, 2003 apud LIMA,
2013, p.32)

Ao final da Rodada Uruguai do GATT, em 1994, nascia a Organizagado Mundial
do Comércio (OMC) e junto com ela um de seus mais importantes tratados: o TRIPs
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ou ADPIC
(Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comeércio). O principal objetivo do tratado, além de fixar patamares considerados
adequados de protecao de direitos de propriedade industrial, foi estabelecer um
novo principio geral: o da ndo discriminagdo de area tecnoldgica. Nesse sentido

comenta Denis Borges:

Note-se que, até entdo, o unico limite a politica publica em patentes, a
luz da Convencgado de Paris de 1883, o tratado em vigor de maior
afiliagao, era o dever de tratar nacionais e estrangeiros de igual forma.
Com TRIPs, cria-se o dever de se protegerem todas as tecnologias,
inclusive aquelas que, por imposicoes de interesse publico,

O GATT surgiu em 1947 com o objetivo harmonizar as politicas aduaneiras dos Estados signatarios. O Brasil foi
um dos 22 membros fundadores. Trata-se de um conjunto de normas e concessodes tarifarias, criado com a
funcado de impulsionar a liberalizagdo comercial e combater praticas protecionistas.
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especialmente salde publica, tinham sido excluidas do patenteamento.
Em grande parte dos paises ricos, essa prote¢dao era recente, apods
décadas ou mesmo centenas de anos seguindo politicas publicas de
negar as mesmas patentes que o Brasil e muitos paises denegavam.
(BARBOSA, 2008);

Os requesitos classicos para matéria patenteavel permanecem: novidade,
atividade inventiva e aplicagao industrial. O que o TRIPs obriga, em seu artigo 27, é
que os Estados signatarios concedam patentes para todas as invengdes, tanto de
produto quanto de processo, e em todos os setores tecnoldgicos, devendo haver
protecao aos direitos patentarios, sem discriminagdo quanto ao local de invencéo,
quanto a seu setor tecnolégico e quanto ao fato de os bens serem importados ou
produzidos localmente.

Com disposi¢cbes tdo leoninas que pdem em risco politicas publicas,
especialmente na area da saude, o que levou os paises e, em especial, o Brasil a
assinar tal tratado? Ocorre que qualquer pais interessado em se filiar a OMC,
buscando obter acesso facil aos inumeros mercados internacionais por ela abertos,
€ obrigado a ratificar as rigorosas regras estipuladas pelo TRIPs. Sobre isso assim
comenta Denis Borges Barbosa:

A equacdo oferecida aqueles paises que tinham intencdo de se
beneficiar do que era, aparentemente, um pacote de beneficios ao
comércio em geral previa a incorporagao de tal protegado por patentes a
todas as areas de tecnologia. Em troca de acesso de produtos e
servigos dos paises mais pobres aos mercados dos paises mais ricos,
aqueles — inclusive o Brasil — reformulariam sua politica publica de
propriedade intelectual. (BARBOSA, 2008);

Contudo, nao foi apenas a busca de acesso mais facil a mercados que motivou
tantas nagbes a assinarem o TRIPs. Houve antes medidas explicitas, adotadas
pelos EUA, valendo-se de seu enorme poder no comércio internacional, que se
assemelharam a verdadeiras coagdes. A principal delas foi o dispositivo conhecido
como “especial 3017, incluido em sua legislagao comercial. Vejamos o que podemos

obter do relatério de Newton Lima:

Para tanto, em 1984 os Estados Unidos alteraram a “sec¢ao 301” de sua
Lei de Comércio e Tarifas, de 1974 — alterada novamente em 1988 e
conhecida como “especial 301” - para incluir a remogao de
preferéncias tarifarias ou a imposicao de sangdes a paises que nao
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oferecam “protecao adequada e efetiva” aos direitos de propriedade
intelectual de titularidade de empresas estadunidenses em paises
estrangeiros. Tendo em mente que ndo somente o USTR (Escritério
Norte-Americano de Comércio) como também qualquer “pessoa
interessada” pode dar entrada com uma peticao e dar inicio a uma
“acao 301”, foram criadas organizag6es nao-governamentais (ONGs)
de interesse privado representantes da industria, tais como a

International Intellectual Property Alliance (lIPA) e a IPC, “..para
assegurar que seus pontos de vista fossem considerados”. (LIMA,
2013, p.32)

Assim, o novo acordo, para atender aos interesses norte-americanos tinha,
diferentemente de outros acordos em propriedade intelectual, de ir além de uma
mera proposta de uniformizagao legislativa. O Acordo tinha de ter um poderoso
mecanismo de execugao, por meio da OMC, incluido sansdes aos signatarios que o
descumprissem.

A despeito da visivel vitéria dos paises desenvolvidos no TRIPs, as
negociagdes nao foram faceis, resultando um texto com algum equilibrio entre as

duas visdes reinantes, conforme descreve Maristela Basso:

A primeira, defendida pelos Estados Unidos, entendia a prote¢ao da
propriedade intelectual como instrumento para favorecer a inovagao,
as invengdes e a transferéncia de tecnologia, independentemente dos
niveis de desenvolvimento econémico dos paises. Os paises
desenvolvidos enfatizavam a vinculagédo entre propriedade intelectual
e comércio internacional. (...)

A segunda posicado, defendida pelos paises em desenvolvimento,
destacava as profundas assimetrias Norte-Sul, no que diz respeito a
capacidade de geragao de tecnologia. Sem desconhecer a importancia
da protecao da propriedade intelectual, estes paises defendiam que o
objetivo primordial das negociagcdes deveria ser assegurar a difusdo
de tecnologia mediante mecanismos formais e informais de
transferéncia. Os paises em desenvolvimento tinham a preocupagao
de se garantir do acesso seguro a moderna tecnologia através de
maior protec¢do dos direitos de propriedade intelectual. O dilema era
como aumentar a protecdao a esses direitos e garantir o acesso a
moderna tecnologia. Para eles, suas necessidades de desenvolvimento
econdémico e social eram tao importantes (ou mais) que os direitos dos
detentores de propriedade intelectual; (BASSO, 2005 apud BARBOSA,
2008);

Atendendo aos pleitos do 3° mundo, o Acordo previu algumas salvaguardas,
sendo a principal, além daquelas relativas aos prazos de implementacdo que, no
caso de paises em desenvolvimento, poderia chegar a 1° de janeiro de 2005, as

expressas no artigo 8° (in verbis):
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| - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos,
podem adotar medidas necessarias para proteger a saude e nutrigdo
publicas e para promover o interesse publico em setores de
importancia vital para seu desenvolvimento soécio-econémico e
tecnologico, desde que estas medidas sejam compativeis com o
disposto neste Acordo.

2 - Desde que compativeis com o disposto neste Acordo, poderao ser
necessarias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de
propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a
praticas que limitem de maneira injustificavel o comércio ou que
afetem adversamente a transferéncia internacional de tecnologia.
(BRASIL, 1994)

Além dessas citadas, em seu relatério Newton Lima colaciona algumas outras

salvaguardas das quais o Brasil pouco se valeu (in verbis):

As principais salvaguardas de interesse para a saude previstas no
Acordo TRiPs sao: exaustdo de direitos (Artigo 6); interpretagcdo dos
requisitos de patenteabilidade de acordo com critérios estabelecidos
em ambito nacional (Artigo 27); excegdes a patenteabilidade (Artigo
27); excecado Bolar (Artigo 30); uso experimental (Artigo 30); uso
publico ndo comercial (Artigo 31); licenga compulséria (Artigo 31);
licenga compulséria em caso de incapacidade de produgao local
(Artigo 31 bis); oposicao de terceiros a pedidos de patente (Artigo 62.4)
(LIMA, 2013, p.64)

Por conseguinte, pode-se dizer, no caso brasileiro, que, pior que a assinatura
do ADPIC, foi sua ratificagao e incorporacédo atabalhoadas. Enquanto outros paises,
como a India, valeram-se de todas as salvaguardas previstas, a fim de preservar sua
industria local e, em particular, proteger o interesse publico no que concerne a
saude, o Brasil, por seu turno, sob explicita pressdo norte-americana, através do
“‘especial 3017, aprovou, ainda em 1994, o Acordo, pelo Decreto Legislativo n° 30, de
15/12/94, tendo sido, logo em seguida, promulgado pelo Decreto 1355, publicado em
31.12.1994, data a partir da qual comegou a vigorar, consoante previsao do art. 2°
do referido decreto®. O ordenamento juridico patrio, no entanto, sé veio a ser
alterado em 1996, com a promulgagao da LPI (Lei n°® 9.279, de 14/05/1996), criando

* Sobre a aprovacgao de tratados, escreve Francisco Resek: “No Brasil se promulgam por decreto do presidente
da Republica todos os tratados que tenham sido objeto de aprovagédo congressional antes da ratificagdo ou
adesdo. (...) o decreto de promulgacdo nao constitui reclamo constitucional: ele é produto de uma praxe tao
antiga quanto a Independéncia e os primeiros exercicios convencionais do Império. (...) Vale aquele como ato de
publicidade da existéncia do tratado, norma juridica de vigéncia atual ou iminente.” (REZEK, 2008, p.79)
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um perigoso vacatio legis. Sobre esse periodo, comenta Carlos A. Geyer, presidente

da Associagao dos Laboratérios Farmacéuticos Nacionais (Alanac) em 2007:

Nés, ao contrario, por exemplo, da Argentina, e atualmente da india,
ndo aproveitamos nada das prerrogativas que a legislagao
internacional permitia. (...) Em determinados aspectos, [a atual Lei de
Patentes do Brasil] esta até mais rigorosa do que a legislagdo norte-
americana (...). Infelizmente, a nossa industria farmoquimica foi
sucateada. (...) A grande maioria dos parlamentares que votou a atual
legislagdo de patentes desconhecia seus requisitos fundamentais,
aquilo que estavam votando. Hoje acredito que a sociedade tenha
evoluido nesse sentido, fora as pressées que nds sosfremos de outros
setores industrializados, de outros setores exportadores no Brasil. No
Rio Grande do Sul, nao conseguimos (...) fechar apoio a nossa luta, a
nossa reivindicagdo por uma legislagao patentaria adequada, porque o
setor coureiro-calgadista, extremamente forte no Brasil, foi ameagado
pelo governo norte-americano de que ndao mais importaria os calgados
brasileiros. (...) A sociedade brasileira foi utilizada, setores industriais,
exportadores na época, foram utilizados como forma de pressao para
que essa legislagao de patentes fosse aprovada. (GEYER, 2007 apud
LIMA, 2013, p.46-47)

E bem verdade que o uso de algumas salvaguardas previstas no Acordo, como
o diferimento da protecédo a todas as tecnologias para prazo que poderia chegar a
dez anos tinham suas contrapartidas explicitas. Denis Barbosa resume muito bem

essas contrapartidas:

A partir do momento de aplicagdo do Acordo aos paises pertinentes,
nascem trés obrigagdes: a proibicdo de retrocesso, a chamada mailbox
e os chamados direitos exclusivos de comercializagao.

(...)
Ou seja, durante o periodo de transigao, é preciso:

(a) nado retroceder no caminho de adequac¢do da lei nacional aos
parametros TRIPs,

(b) estabelecer (com eficacia a partir de 1/1/1995) um mecanismo para
receber depésitos de pedidos de patentes nas areas de tecnologia
anteriormente negadas, para ter efeito no futuro, quando terminasse o
periodo de transicdao (mailbox), de tal forma a garantir que a novidade
seja preservada e

(c) criar um sistema (...) que estabelega direitos exclusivos de
comercializacao em favor daqueles pedidos de patentes objeto de
mailbox; (BARBOSA, 2008)
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Interessa-nos especificamente chamar a atencédo para a contrapartida mailbox
a qual retornaremos mais adiante. Esta explicita na alinea a, do inciso 8 do artigo
70 (resumidamente 70.8a) do TRIPs (in verbis):

8. Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo
Constitutivo da OMC, ndao conceder protegcdo patentaria a produtos
farmacéuticos nem aos produtos quimicos para a agricultura em
conformidade com as obrigagdes previstas no Artigo 27, esse Membro:

(a) nao obstante as disposicoes da Parte VI, estabelecera, a partir da
data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio
pelo qual os pedidos de patente para essas invencdes possam ser
depositados;

(b) aplicara a essas solicitagbes, a partir da data de aplicagdo deste
Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste
instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse
Membro na data do depédsito dos pedidos, quando uma prioridade
possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e

(c) estabelecera protecdo patentaria, em conformidade com este
Acordo, a partir da concessao da patente e durante o resto da duragao
da mesma, a contar da data de apresentagdao da solicitagao em
conformidade com o Artigo 33 deste Acordo, para as solicitagdes que
cumpram os critérios de protecdo referidos na alinea (b) acima.
(BRASIL, 1994)

A contrapartida mailbox traz ao debate a questao da vigéncia e aplicagdo dos
tratados e, em especial, se seus dispositivos criam direitos subjetivos aos
jurisdicionados do pais signatario. Esse debate ocorreu em varios paises signatarios
do TRIPs, em geral promovidos por agdes de particulares interessados em sua
imediata implementagdo. Genericamente assim se posiciona Rezek sobre os

tratados:

Importa que se retenha desde logo a nogao de que o tratado, embora
produzido em foro diverso das fontes legislativas domésticas, nao se
distingue, enquanto norma juridica, dos diplomas legais de produgéao
interna. Custa-se a entender, por isso, a tdao repetida duvida sobre
produzirem ou nao, os tratados, efeitos sobre os individuos e sobre as
pessoas juridicas de direito privado. Sua idoneidade, para tanto, nao é
menor que a das leis internas, tudo se resumindo em buscar no teor de
cada um daqueles, como cada uma destas, o exato perfil de seus
destinatarios. (REZEK, 2008, p.79-80)

Assim, como muito bem assinala Rezek, importa em saber a quem se destina o

tratado. No caso do TRIPs, apds muitas discussdes doutrinarias e jurisprudenciais ja
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esta pacificado que Acordo se destina unica e exclusivamente aos Estados
signatarios, pois € um tratado-contrato e ndo uma lei uniforme como o € a
Convencgao de Genebra sobre cheques e titulos de crédito. Com isso, ndo ha que se
falar em direitos subjetivos decorrentes das disposigdes do TRIPs. Nesse sentido,

muito bem resume Luiz Olavo Baptista, arbitro brasileiro junto a OMC:

O TRIPS faz parte, segundo entendo, da modalidade dos tratados-
contrato e integra o grupo de acordos conhecidos como tratados da
OMC, que foram aprovados em Marrakesh em 1994. (...)

E claro, assim, que os mandamentos do TRIPS nao se enderegam aos
suditos, mas aos Estados-Membros da OMC. (...)

Ele esta em vigor no Brasil e deve ser aplicado, mas os efeitos do
TRIPS limitam-se a obrigagdo do governo federal de editar normas
para que seja cumprido. (...)

Por ultimo, creio que nao devemos tentar nos fundamentar no TRIPS
como se fora uma norma interna, porque ha o risco de ver essa
pretensdo rejeitada nos tribunais. Temos que entendé-lo, realmente,
como um tratado-contrato, tal como as demais obrigagées da OMC.
(BAPTISTA, 1996 apud BARBOSA, 2005, p.86)

Passados mais de 20 anos do ADPIC, as promessas do artigo 7° do Acordo de
protecdo a propriedade intelectual como instrumento de “promocdo da inovagao
tecnolégica e para a transferéncia e difusdo de tecnologia, em beneficio mutuo de
produtores e usuarios de conhecimento tecnolégico” ndo se realizou. Muito antes
pelo contrario, o que se percebeu foi um incremento substancial do numero de
depdsitos de patentes dos chamados ndo-residentes (empresas estrangeiras com
escritérios no Brasil sdo consideradas “residentes”) e das transferéncias externas
ligadas a propriedade intelectual (pagamento de royalties, etc). Nesse sentido,
comenta o ex-Secretario-Executivo do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo

Luiz Antonio Elias:

(...) o numero de depédsitos de nacionais é praticamente o mesmo,
enquanto que o de nao residentes aumentou extraordinariamente, o
que vem contribuindo para o desequilibrio do balango de pagamentos.
(ELIAS, 2011 apud LIMA, 2013, p.50)

Contudo, o desequilibrio do balango de pagamento, na rubrica relativa a
propriedade intelectual ndo € a pior consequéncia do ADPIC em termos econémicos.

Ao assegurar direitos patentarios idénticos aos nao-residentes, e em qualquer setor
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tecnoldgico, o Acordo criou um enorme desestimulo a produgédo local, contrariando
as promessas de transferéncia e difusdo de tecnologias. Assim, atendendo aos
interesses das grandes corporagdes transnacionais, que organizam sua produgao
globalmente, a depender dos custos locais dos fatores de producdo (matérias-
primas, mao-de-obra, etc) o ADPIC assegura monopdlios para importadores, que
quase nada agregam aos processos produtivos locais em termos tecnoldgicos.

Nesse sentido comenta Zich Moysés Junior, ex-Secretario do Ministério da Saude:

(...) a partir de 1996, [o Brasil] passou a conceder patente para
produtos farmacéuticos e, ainda assim, um parque local nao se
desenvolveu. O pais passou a importar, saindo de um déficit de US$ 1
bilhdo para US$ 10 bilhées no setor farmacéutico. (MOYSES JR., 2012
apud LIMA, 2013, p.51)

Como se pode constatar, a adogdo do ADPIC n&o foi muito proveitosa para a
industria brasileira, nem serviu para incrementar a inovagdo e os gastos nacionais
em P&D. Antes serviu apenas para assegurar privilégios comerciais de nao-
residentes, sem qualquer contrapartida para o desenvolvimento tecnologico patrio.
Certamente, havera quem diga que a adogao do ADPIC € um “mal menor” ante aos
beneficios do ingresso na OMC. Estrondoso crescimento do agronegdcio brasileiro,
a partir da entrada na OMC, parece corroborar esta visdo, haja vista a relevancia
desse setor no PIB brasileiro. Contudo, essa visdo desvanece se lembrarmos que
boa parte da pujanga do setor agropecuario advém de insumos como: fertilizantes,
defensivos, farmacos veterinarios e sementes transgénicas. Todos esses, sem
excecdo, sao protegidos pelo ADPIC e representam um grande peso em nossas
importagdes.

Como dito anteriormente, a promulgacéo atabalhoada da LPI em 1996 foi ainda
pior que o Acordo. O préprio artigo 8° do TRIPs (ver supra) ja autorizava medidas
para evitar abusos. A LPI foi omissa em lidar com varios potenciais abusos na area
de farmacos que a ABIFINA denunciou em artigo publicado em 2015, intitulado
“Estratégias para Adiar o Acesso os Medicamentos no Brasil” (OLIVEIRA & COVESI,
2015) os quais resumimos a seguir:

|. Evergreening. Trata-se da estratégia dos licenciadores farmacéuticos
de manter “sempre verdes” seus monopdlios através da adicdo de uma

nova camada de direitos de exclusividade sobre uma mesma entidade
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quimica. Exemplos destas manobras podem ser observados nos
depodsitos de pedidos de patentes referentes a novas composicdes
farmacéuticas, novos usos farmacéuticos, formas polimorficas, formas
de dosagem, processos, entre outros. Ha uma clara violagao ao requisito
de “atividade inventiva”.

Artigo 40 da LPI e o Atraso no Exame. A questéo relativa ao artigo 40
da LPI e sua aparente inconstitucionalidade sera tratado mais adiante.
Por ora, cabe apenas mencionar que a garantia de vigéncia minima de
uma patente por 10 anos, apds sua concesséo pelo INPI, pode gerar
privilégios muito além do exigido pelo ADPIC, em franco prejuizo a
sociedade.

Artigo 229-C. O referido artigo da LPI condiciona a concessédo de
patentes para produtos e processos farmacéuticos a anuéncia prévia da
ANVISA. Ocorre que, além de haver questionamentos juridicos por parte
dos licenciadores farmacéuticos a legalidade dessa anuéncia prévia, a
denegacao pela ANVISA nao tem sido suficiente para que o INPI arquivo
um pedido de patente, gerando uma situagao de insegurancga.

Alegacao de Infragoes Patentarias por Equivaléncia. Trata-se de
mal-entendidos produzidos pela aplicagdo equivocada dos conceitos de
equivaléncia patentaria e equivaléncia farmacéutica. Esta tese acaba
confundindo o Judiciario porque os medicamentos genéricos/similares
sdo equivalentes farmacéuticos dos farmacos de referéncia, podendo
ser intercambiaveis entre eles. Todavia, equivaléncia farmacéutica nao
significa, automaticamente, que exista infracdo de patente pela
metodologia de anélise de equivaléncia patentaria.

PROTECAO DE DADOS PROPRIETARIOS. A LPI, em seu artigo 195,
estabelece que d6rgéos reguladores que solicitarem informagdes ou
dados proprietarios para aprovar sua comercializacao deverdo manter
estes dados sob sigilo e ndo permitir nenhuma forma de sua utilizagao.
A questdo da protecdo de dados para produtos farmacéuticos,
veterinarios e agricolas foi regulamentada pela Lei 10.603/2002, sendo
que foi estabelecido um prazo de exclusividade de até 10 anos para

produtos agricolas e veterinarios. O fabricante de medicamento genérico
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ou similar produz seus préprios testes para serem apresentados a
ANVISA, que n&o necessita consultar os testes do originador para

publicar os registros dos genéricos ou similares.

Ao final da década de 1990, ao tentar enfrentar a epidemia de HIV/AIDS o
governo brasileiro comegou a perceber os perniciosos efeitos provenientes da
adocéo precipitada de TRIPs, passando a exercer lideranga junto a outros Membros
da OMC, especialmente paises em desenvolvimento, para que implementassem
salvaguardas para proteger a saude publica. Esta mobilizagc&o internacional resultou
na assinatura da Declaracdo de Doha, em novembro de 2001. Sobre os resultados
da Declaragédo de Doha podemos ler no relatorio de Newton Lima (in verbis)

A Declaragao de Doha, da OMC, esclarece: "N6s reconhecemos a
gravidade dos problemas de saiude publica que afligem muitos paises
em desenvolvimento e paises menos desenvolvidos, especialmente
aqueles que resultam do HIV/AIDS, da tuberculose, da malaria e de
outras epidemias. (...) 4. N6és concordamos que o Acordo TRIPs néo
deve e ndo pode prevenir os paises membros de adotar medidas para
proteger a saude publica. Consequentemente, enquanto reiteramos
nosso compromisso com o Acordo TRIPs, nés afirmamos que o Acor-
do pode e deve ser interpretado e implementado de maneira a apoiar
os membros da OMC a proteger a salude publica e, em particular,
promover o acesso a medicamentos para todos.” (LIMA, 2013, p.65)

Sobre o direito ao acesso a medicamentos, como parte do Direito Fundamental
a Saude, voltaremos a falar mais adiante.
Dado tudo o que foi exposto, a melhor maneira de concluir o capitulo € fixar as

palavras do Desembargador André Fontes do TRF da 22 Regiao:

(...) a industria brasileira tende a desaparecer porque o sistema foi feito
com armadilha. Nao ha promocgao tecnolégica. N6s fomos doutrinados
a pensar que o melhor para o Brasil é patente e protecao. A lei paten-
taria no Brasil é ‘vendida’ para a sociedade com a ideia que protegao
significa desenvolvimento. Isso ndo é verdade. O que promove
desenvolvimento no Brasil é a tecnologia, e nés precisamos ter
tecnologia. A protegcao é uma decorréncia do investimento tecnolégico.
(FONTES, 2012 apud LIMA, 2013, p.34)

Felizmente algumas das supracitadas armadilhas do sistema poderéo ser elimi-

nadas com um bom uso da Constituicdo, como sera visto no proximo capitulo.
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3 — QUESTOES CONSTITUCIONAIS

Como dito no primeiro capitulo, todas as constituicdes republicanas, exceto a
outorgada de 1937, reconheceram explicitamente os direitos de inventor. No caso da
constituigdo de 1946, a previsdo estava no Capitulo Il de Direitos e Garantias
Individuais, artigo 141, § 17:

Art 141 - A Constituicdo assegura aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes a vida, a
liberdade, a seguranga individual e a propriedade, nos termos
seguintes:

§ 17 - Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a
lei garantira privilégio temporario ou, se a vulgarizagao convier a
coletividade, concedera justo prémio. (BRASIL, 1946)

Como se pode perceber, ao comparar com o respectivo dispositivo da
constituigdo imperial, a carta magna de 1946 em quase nada inovou, apenas
reiterando o carater temporario do direito e o contraponto de alguma compensagao a
sua perda, em fungdo do interesse social. Ja a constituicdo de 1967 (e a assim a
também a Emenda de 1969), pelo menos no que tange aos inventos industriais, foi
ainda mais sucinta em seu artigo 150, § 24, pois nem sequer fez qualquer

contraponto relativo ao interesse social:

Art 150 - A Constituicido assegura aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes a vida, a
liberdade, a seguranga e a propriedade, nos termos seguintes:

§ 24 - A lei garantira aos autores de inventos Industriais privilégio
temporario para sua utilizagdo e assegurara a propriedade das marcas
de industria e comércio, bem como a exclusividade do nome
comercial. (BRASIL, 1967)

A atual Constituicdo Federal, promulgada em 1988, inovou sobremaneira nosso
Direito Constitucional, ndo apenas por ser uma “constituicdo dirigente™, mas
também por dar total énfase aos direitos e garantias individuais e sociais, a comegar

por figurarem nos primeiros artigos na Carta, ao contrario do que vinha ocorrendo

> Sobre o conceito de constituicdo dirigente a a analise CRFB 1988, sugere-se a leitura de OLIVEIRA, Fabio
Corréa Souza de. Morte e Vida da Constituigcdo Dirigente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
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desde a Constituicdo Imperial. Se por um lado, para um conjunto de direitos foi dado
um carater pétreo (Art. 60, §4, IV), vedando sua alteragdo por emenda, alguns
outros foram explicitamente relativizados. O melhor exemplo € o classico direito a
propriedade privada, positivado desde as revolucdes liberais do século XVIIl. Na

CRFB-88, esse direito esta explicitamente limitado por sua fungao social (in verbis):

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a
seguranga e a propriedade, nos termos seguintes:

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atendera a sua fun¢ao social; (BRASIL, 1988)

Cabe destacar que o conceito de funcdo social vai muito além do mero
“interesse publico” ja previsto no inciso XXII do artigo 179 da constituigdo imperial,
como limite ao pleno direito de propriedade, sempre assegurada, nesses casos, a
justa indenizagcdo aos proprietarios. De fato o conceito de fungdo social da
propriedade € bem mais recente datando aproximadamente do inicio do século XX,
tendo sido motivo de intensos debates da Assembleia Constituinte de 1934
(MALDANER & AZEVEDO, 2015), resultando na positivagdo bastante imprecisa
dada no seguinte excerto do inciso 17 do artigo 113 da Carta de 1934: “E garantido
o direito de propriedade, que nao podera ser exercido contra o interesse social ou
coletivo, na forma que a lei determinar.” Para os citados autores, € a teoria de Léon
Duguit, ainda que ndo tenha sido muito discutida em 1933-1934, que serviu de base
para o conceito de funcido social da propriedade inscrito na Constituicao de 1988.
Considerando, portanto, que o autor francés possa ser considerado o "pai” da fung¢ao

social da propriedade, vejamos, pois, como ele a conceitua:

Todo o individuo tem obrigagao de preencher na sociedade uma certa
funcgao, na razao direta do lugar que ele ocupa. Ora, o detentor da ri-
queza, por isso mesmo que detém a riqueza, pode desempenhar um
certo mister, que s6 ele pode desempenhar. S6 ele pode aumentar a
riqueza geral, fazendo valer o capital que detém. E, pois, obrigado
socialmente a preencher esse mister; ndo sera protegido socialmente,
sendao quando o preencha e na medida em que o preencher. A pro-
priedade nao é mais o direito subjetivo do proprietario; é a fungao
social do detentor da riqueza. (DUGUIT, 1921 apud MALDANER &
AZEVEDO, 2015)
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Se o direito de propriedade ndo € mais um simples direito subjetivo, mas esta
condicionado a sua fungao social, mais ainda estardo os privilégios de invengao os
quais, ainda que nao se discuta mais sua natureza de “propriedade”, sO6 se
aperfeicoam pela acdo do Estado, através do reconhecimento de uma patente. A
propriedade industrial esta protegida pelo inciso XXIX do artigo 5° da CRFB, cujo
caput ja foi citado:

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para 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 tecnolégico e econémico do Pais; (BRASIL, 1988)

Assim, ao contrario do que ocorre com a propriedade em geral (inciso XXIII,
supra), a fungéo social propriedade industrial esta bem mais explicita na CRFB. De
outro modo, se nado fosse para promover o desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico, resguardado o interesse social, ndo se admitiria tamanha afronta ao
principio da livre iniciativa pela concessdo de um privilégio, ainda que temporario.
Cabe destacar a livre iniciativa € um dos fundamentos da Republica (Art. 1°, IV da
CRFB) e da Ordem Econdmica (Art. 170, caput da CRFB). Desta forma, privilégios
temporarios sO se justificam como meio de remunerar os esforcos de P&D dos
inventores, dado o beneficio social da inovagao, que frequentemente gera um circulo
virtuoso, estimulando novas inovagdes e maior desenvolvimento econdémico. O
privilégio temporario também se justifica, como vimos no primeiro capitulo, pelo
principio da lealdade da concorréncia. Esse principio, enunciado por Cerqueira, ndo
esta explicito na constituicdo, mas se deduz de outros principios da Ordem
Econdmica, tais como o da livre concorréncia (Art. 170, IV) e o da prevengao ao
abuso do poder econdbmico (Art. 173, § 4°). Afinal, jamais a concorréncia sera
realmente livre se ndo for leal. Em outras palavras, ndo ha que se falar em “livre
concorréncia” entre empresarios que sonegam e 0S que nado sonegam impostos.
Afora essas situagbes em que o privilegio se justifica socialmente, tudo o mais pode
sinalizar um eventual desvio da fung¢ao social da propriedade industrial, sendo

passivel de contrariar a Constituicao.
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O inciso XXIX ainda fala em ‘“interesse social” como um condicionante do
privilégio. Esse condicionante tanto pode ser encarado como uma questdo de
utilidade publica e bem-estar social, tal como a saude publica, mas também com o
viés de desenvolvimento econdmico. Para exemplificar, tomemos o antigo CPI de
1971 (Lei n°® 5.772/71) que foi recepcionado pela CRFB. Em seu artigo 9° (supra),
proibia o patenteamento de certas substancias e os respectivos processos de
fabricacdo, tendo em vista o interesse social. Para medicamentos, a questdo da
utilidade publica fica mais evidente. Mas o que dizer de produtos quimicos, como o0s
fertilizantes? Nesse caso, o interesse social € menos evidente, mas ndo menos
relevante. Considerando que o0 pais era um pais essencialmente agricola,
reconhecer a propriedade industrial sobre fertilizantes poderia, naquela ocasiao,
impor um 6nus econdmico insuportavel sobre a sociedade e o pais.

Feitos esses comentarios iniciais sobre o inciso XXIX, a propriedade industrial
e a sua fungdo social, vamos debrugar sobre a atual LPI (Lei n° 9.279/96), para
analisar até que ponto a lei densificou devidamente os principios constitucionais
relacionados a propriedade industrial, bem como até onde, aparentemente, os
afrontou. Desnecessario repetir que a LPI, como vimos no segundo capitulo, foi
promulgada para incorporar ao ordenamento patrio o acordo TRIPs (ADPIC). Varios
aspectos do contexto politico, econémico e juridico que antecederam e sucederam a
assinatura de famigerado Acordo ja foram devidamente tratados. Assim, ndo cabe
discutir a constitucionalidade do escopo do que € ou néo patenteavel (Art.10 da LPI),
pois a CRFB ndo é explicita sobre o assunto, ainda que se pudesse presumir, da
exegese do inciso XXIX, que seria cabivel condicionar a concessao de privilégio ao
interesse social, restringindo a patenteabilidade de certos produtos ou processos,
em funcdo do interesse social. Como visto, a clausula de nao discriminagao de
nenhum setor tecnologico era um dos pilares do TRIPs. Felizmente para um pais
que detém enorme biodiversidade, a exclusdo prevista no inciso IX do artigo 10,
referente aos seres vivos naturais foi mantida.

Os pontos da LPlI que mais afrontam a CRFB estdo relacionados a
temporalidade dos privilégios. Novamente ndo vamos nos delongar na discussao do
prazo do privilégio em si o qual foi deliberadamente estendido de 15 anos (Art. 24 —
CPI/71) para 20 anos (Art. 40 — LPI/96), em conformidade com o TRIPs. A Carta

Magna nao € explicita sobre a duragao do privilégio, ainda que, mediante a andlise
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de seus condicionantes, ou seja, sob o prisma da fungdo social da propriedade
industrial, caiba o questionamento: 15 anos nao seriam suficientes para remunerar o
inventor? Numa época em que as inovacdes se sucedem em velocidade alucinante
€ que processos e produtos se tornam obsoletos em bem menos tempo que 20
anos, ndo seria esse prazo um abuso? Ingenuamente se poderia dizer que alongar o
prazo do privilégio poderia favorecer, em parte, a sociedade, pois tenderia a baratear
o produto patenteado, ja que o inventor teria mais prazo para recuperar seus
investimentos em P&D. E evidente que a logica econdmica n&o é essa. O prazo de
retorno dos investimentos em P&D certamente é fixado em fungdo da obsolescéncia
do produto ou da entrada de um concorrente que frequentemente € bem menor que
20 anos. Conclui-se, portanto, que, mesmo podendo o prazo de 20 anos representar
um abuso frente a funcio social da propriedade industrial, ndo é possivel dizer que
ele afronta a Constituicdo, pois a Carta ndo oferece um padréo objetivo a esse
respeito.

A afronta mais evidente a Constituicdo ndo vem do caput do artigo 40 da LPI,

mas de seu paragrafo unico (in verbis):

Paragrafo unico. O prazo de vigéncia nao sera inferior a 10 (dez) anos
para a patente de invengdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo
de utilidade, a contar da data de concesséao, ressalvada a hipotese de o
INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por
pendéncia judicial comprovada ou por motivo de forgca maior. (BRASIL,
1996)

A inconstitucionalidade que se esta apontando foi reconhecida pelo préprio
Procurador Geral da Republica que ajuizou, em 18/05/2016, A¢ao Direta de Incons-
titucionalidade (ADI 5529) no STF, tal como se I1é no boletim Noticias STF de
31/05/2016 (in verbis):

O procurador-geral da Republica, Rodrigo Janot, ajuizou Ac¢ado Direta
de Inconstitucionalidade (ADI 5529), no Supremo Tribunal Federal,
pedindo a suspensdo liminar do artigo 40, paragrafo unico, da Lei
9.279/1996, que regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade
industrial. Segundo a ADI, o dispositivo questionado possibilita a
abertura de prazo indeterminado para a vigéncia de patentes de
invengao e de modelos de utilidade, o que na avaliagdo do procurador-
geral afronta o principio da temporariedade da protecao patentaria,
previsto no inciso XXIX do artigo 5° da Constituicdo Federal.
(NOTICIAS STF, 2016)
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O paragrafo unico do artigo 40 da LPI foi inserido na lei com o intuito de
proteger os interesses dos inventores diante dos frequentes atrasos do INPI no
exame de patentes, ressalvados os casos em que o atraso tenha sido motivado por
causa externa. Tal paragrafo ndo tem paralelo dentro do ADPIC, sendo criagéo
legislativa sui generis, pois, com intuito de compensar o inventor por eventuais
perdas causadas pela Administragao Publica, transfere para a sociedade o 6nus da
extensdo, quase indefinida, do privilégio patentario. A equagdo nesse caso é
simples: se o INPI levar 11 anos para analisar e conceder um depdsito de patente,
pelo referido dispositivo a patente tem de ser concedida com um prazo de privilégio
de 21 anos (11 + 10). Isso se revela uma total afronta a fungao social da propriedade
industrial, pois se a lei e 0 ADPIC consideram que o prazo justo para manutencéo de
um privilégio é 20 anos, tolhendo consequentemente a sociedade dos beneficios da
livre concorréncia, qualquer dia a mais se torna, portanto, intoleravel para a
sociedade. Em outras palavras, podemos dizer que o principio dominante na Ordem
Econdmica € o da livre concorréncia, sendo os privilégios de invengdo uma excegao
aceitavel, enquanto aderente a sua funcao social. Qualquer prazo adicional se torna
uma afronta a Constituicdo. Além disso, 0 prejuizo a sociedade ndo € apenas
tedrico. Como vimos no segundo capitulo, quando comentamos sobre o artigo
intitulado “Estratégias para Adiar o Acesso os Medicamentos no Brasil” (OLIVEIRA &
COVESI, 2015), esse dispositivo da lei, associado a morosidade do INPI, tem sido
usado pelos inventores farmacéuticos para prorrogar indevidamente seus privilégios
e impedir a produgdo de medicamentos geneéricos em duplo prejuizo a sociedade
brasileira: pelo pre¢co mais elevado e por menor geragdo de empregos na industria.

Na ADI 5529, a propria PGR reconhece os argumentos explanados acima,

como se pode constatar no boletim Noticias STF de 31/05/2016 (in verbis):

No caso do artigo 40, paragrafo unico da lei, Rodrigo Janot afirma na
acdo dque a metodologia adotada nesse dispositivo deixa
indeterminado o prazo da patente, que provoca “forte lesdo a direitos
sociais e a ordem econdmica, pois os demais interessados na
exploragao da criagao industrial ndo podem prever e programar-se
para iniciar suas atividades”.

Afirma ainda que o consumidor “torna-se refém de precos e produtos
definidos pelo detentor do monopdlio, sem perspectiva de quando tera
acesso a novas possibilidades”. Assim, sustenta que a medida afronta
a livre concorréncia, a seguranca juridica, a defesa do consumidor, o
principio da eficiéncia e o da duracao razoavel do processo, razao pela
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qual pede a suspensdo liminar do dispositivo e, no mérito, a
declaragéo e inconstitucionalidade do mesmo. (NOTICIAS STF, 2016)

H4, no entanto, um aspecto ainda mais relevante no referido paragrafo que
afronta diretamente o principio da temporalidade inscrito no inciso XXIX. Quando um
depdsito de patente é efetuado e, transcorrido o periodo de sigilo (Art. 30), é
publicado, automaticamente cria-se a expectativa na sociedade de que, apods vinte
anos da data de depdsito, caira em dominio publico. Como esta posto, o referido
paragrafo estende a protecédo patentaria indefinidamente, pois ndo ha como saber
quanto tempo o INPI gastara na analise do pedido, prejudicando seriamente o
principio constitucional da temporalidade do privilégio. Para maior clareza, vejamos

0 que se obtém do relatorio de Newton Lima:

O lapso de tempo que o INPI leva, hoje em dia, para analisar uma
patente, é de aproximadamente 8 anos, contados entre a data de
depodsito de um pedido de patente até a decisao final do INPI. Durante
esse periodo, dizemos que o produto esta sujeito a protegao
patentaria. Ainda que durante esse tempo o depositante nao possa
exercer os direitos de titular da patente, a concessao retroage a data
do depésito. Assim, caso alguma outra empresa explore o produto
sujeito a protecdo patentaria e a patente venha a ser concedida
posteriormente, essa empresa tera que indenizar o titular da patente
pelo uso indevido do produto. Assim, dizemos que durante o periodo
de analise pelo INPI o produto esta sujeito a um monopdlio de fato,
ainda que nédo de direito. (LIMA, 2012, p.63)

Adicionalmente, a protecdo patentaria esta explicita no art. 44 da LPI (in

verbis):

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter
indenizagdo pela exploragdo indevida de seu objeto, inclusive em
relagdo a exploragao ocorrida entre a data da publicagao do pedido e a
da concessao da patente. (BRASIL, 1996)

Dado que existe o periodo de protecao patentaria no qual, no minimo, cria-se o
risco da obrigacdo de indenizar (art. 927 do Coddigo Civil) por parte de quem
ameacar a expectativa de direito do inventor, ha que se perguntar qual é a utilidade
do dispositivo, nitidamente inconstitucional, inscrito no referido paragrafo unico. E

6bvio que o dispositivo tenta criar uma compensacgao ao inventor pelas restricbes ao
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gozo dos seus direitos de dominio, causados pela morosidade da Administragéo
Publica, visto que esta deveria se pautar pelos principios estabelecidos no caput do
artigo 37 da CRFB, dentre os quais esta o da eficiéncia o qual sublinhamos (in

verbis):

Art. 37. A administragcao publica direta e indireta de qualquer dos
Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia (...) (BRASIL, 1988) (grifo nosso).

Contudo, no caso do chamado inventor-produtor, o prejuizo é bastante
minimizado pela protecao patentaria. No minimo, o inventor-produtor pode buscar
cautelarmente a protecéo jurisdicional de sua justa expectativa de direito, dado que
a ameaca a essa expectativa pode gerar dado irreversivel. Ja o0 mesmo nao se pode
dizer do chamado inventor-licenciador.

Ha inventores (aqui sempre entendidos como pessoas fisicas e/ou juridicas)
cujos esforgos de P&D (e a prépria razdo de seu negocio) ndo estdo direcionados
para produzir, mas para licenciar. A propdsito, a possibilidade de licenciamento, tal
como previsto na Secdo | do CAPITULO VIl da LPI (art.61 e seguintes) é essencial
para que as invencdes possam ser tratadas como propriedade, ainda que imaterial.
Assim, inventores-licenciadores existem ha décadas nos paises mais desenvolvidos,
tdo logo as leis de protecdo a propriedade imaterial se consolidaram nesses locais.
Esta é sempre uma opgao de negdcio para os inventores que nao tém interesse ou
capital para empreender. Esse é o caso, por exemplo, de uma instituigdo publica
como a UNICAMP®, cujo ultimo pedido de depdsito de patente (BR1020170182754)
data de 25/08/2017". Fazendo um paralelo com o direito autoral, que também é uma
propriedade imaterial, seria um absurdo imaginar que um escritorio de arquitetura s6
conseguiria obter beneficio pecuniario de sua propriedade intelectual se construisse
edificios. Para esta categoria de inventores (0s que sdo eminentemente
licenciadores), que sdo tao essenciais para o desenvolvimento econémico como o

inventor-produtor, existe evidente prejuizo causado pela morosidade da

® Para conhecer o portfolio de patentes licenciadas pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
acessar: http://www.inova.unicamp.br/portfolio-de-patentes/.
’ Consulta realizada em setembro de 2017 ao sitio do INPI http://www.inpi.gov.br/.
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Administracdo Publica. Isso porque a propriedade industrial em si, que € o que esta
em negociagao entre licenciador e licenciado, s6 se aperfeicoa pelo reconhecimento
estatal, através da carta-patente. Assim, qualquer negociagao que o inventor de boa-
fé faca, ou seja aquele que, de boa-fé, acredita que sua invengdo atenda aos
requisitos legais, em especial os de novidade, atividade inventiva e aplicagao
industrial (art. 8° da LPI), uma vez que a concessao do privilégio de invenc&o néao é
uma discricionariedade administrativa, sera uma negociagdo precaria, pois a
propriedade nao esta reconhecida. Em adigéo, a LPI, em seu artigo 62, estabelece
que o contrato de licenga s6 produz efeitos contra terceiros se for averbado no INPI.

Reconhecendo que, pelo menos para o inventor-licenciador, ha nitido prejuizo
causado pela morosidade da Administracdo Publica, resta saber se o dispositivo
previsto no referido paragrafo unico é o devido remédio legal. Mesmo relevando sua
afronta ao principio da livre concorréncia (Art.170, IV da CRFB) com evidente
prejuizo a sociedade, a extensdo do periodo do privilégio certamente ndo vai ao
encontro do principal interesse do inventor-licenciador. Ao contrario do inventor-
produtor cuja propriedade imaterial estd embutida no produto que comercializa, em
geral também protegido por outra propriedade industrial que € a marca, ao inventor-
licenciador interessa mais a celeridade de obtencdo de seu titulo de propriedade,
uma vez que as invengdes sdo uma propriedade imaterial de obsolescéncia bem
mais rapida no ambito econébmico do que no ambito juridico. Ja o inventor-produtor,
além do beneficio da protegao patentaria, ja citado, vale-se do beneficio da marca a
qual perdura muito além do prazo de extingdo da patente. N&o por acaso, os
chamados medicamentos de marca, mesmo tendo sua patente ja extinta, continuam
a conviver com os chamados medicamentos genéricos, mantendo pregos
diferenciados. Conclui-se, portanto, que, com relagdo a sua patente, o que interessa
ao inventor-licenciador é a celeridade do processo administrativo que constitui, a
proposito, direito fundamental de qualquer cidaddo, como esculpido no inciso
LXXVIII do artigo 5° da Carta Magna:

LXXVIII - a todos, no ambito judicial e administrativo, sdo assegurados
a razoavel duracido do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitag¢ao. (BRASIL, 1988)



36

Assim, o legislador da LPI, ao invés de ter nela inscrito um dispositivo
inconstitucional que cria um 6nus adicional para a sociedade — 6nus esse que
sequer estava previsto do ADPIC (TRIPs) — em flagrante afronta aos principios da
livre concorréncia e defesa do consumidor (incisos IV e V, respectivamente, do art.
170 da CRFB), deveria ter feito previsdo legal para a razoavel duragado do processo
de patenteamento, bem como a devida sang¢dao no caso de descumprimento. Ou
seja, melhor teria feito o legislador, em prol dos inventores, se facilitasse a
caracterizagcao da Responsabilidade Civil da Administracdo Publica, pois assim o
inventor poderia buscar algum ressarcimento pelo dano causado pela morosidade
da Administracdo que, nesse caso, se caracteriza pela “perda de uma oportunidade”.

A respeito da responsabilidade do Estado, a Constituicdo consagrou, no artigo
37, §6° a chamada responsabilidade civil objetiva com base na teoria do risco

administrativo. Sobre essa teria postula Hely Lopes Meirelles:

A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigacao de indenizar o
dano do s6 ato lesivo e injusto causado a vitima pela Administragao.
Nao se exige qualquer falta do servigco publico, nem culpa de seus
agentes. Basta a lesdo, sem o concurso do lesado. (MEIRELLES, 2009,
p.657)

Apesar de estar consagrada na doutrina e na jurisprudéncia a responsabilidade
objetiva do Estado em caso de atos comissivos, 0 mesmo ndo ocorre quando se
trata de atos omissivos que podem dar azo a morosidade do processo administrativo
de concessdao de patentes. Em caso de omissdo, a responsabilizacdo estatal
pressupde comportamento ilicito para configurar-se, como resume muito bem Paulo

Modesto:

Em termos sintéticos, o regime vigente da responsabilidade do Estado
recebe na doutrina mais acatada uma tradugao que pode ser resumida
em algumas teses basicas:

a) a responsabilidade do Estado alcanga tanto atos quanto omissées
lesivas;

b) a responsabilidade do Estado nao distingue atos licitos ou ilicitos,
desde que o dano produzido seja antijuridico, efetivo, individualizado e
passivel de apreciagdo econdémica;

c) a responsabilidade por omissao traduz modalidade de responsa-
bilidade por comportamento ilicito, uma vez que a omissao causadora
de dano é apenas aquela violadora de normas exigentes de ag¢ao ou



37

impositivas de um dever de cuidado por parte dos poderes publicos.
(MODESTO, 2008)

Como né&o ha disposicao legal sobre qual seria a duragéo razoavel do processo
de patenteamento, ndo ha como caracterizar comportamento ilicito por parte da
Administracdo. Fica, portanto, evidente que o legislador da LPI, se queria proteger o
inventor de boa-fé contra a morosidade da Administragdo, valeu-se o remédio
equivocado. Tivesse dotado a lei de dispositivos que qualificassem a morosidade
como ato irregular ou ilicito, faria surgir a responsabilidade da Administragéo.
Surgindo a responsabilidade, o lesado poderia valer-se da “teoria da perda da
chance” para quantificar sua indenizagdo. Essa teoria ja esta consagrada pela

jurisprudéncia do STJ:

3. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso
acarreta para alguém a frustragcdo da chance de obter um proveito
determinado ou de evitar uma perda.

4. Nao se exige a comprovacgao da existéncia do dano final, bastando
prova da certeza da chance perdida, pois esta é o objeto de reparacao.
(BRASIL STJ, 2014, p.1)

Se a LPI nao previu efetivas medidas de protecdo ao inventor contra a
morosidade da Administragdo, ao menos autorizou o Poder Executivo, através do
artigo 229, a “promover as necessarias transformagdes no INPI, para assegurar a
Autarquia autonomia financeira e administrativa”, tendo em vista as novas demandas
decorrentes do ADPIC, ou seja da propria lei. Dado que o prazo meédio para analise
de uma patente pelo INPI € de 8 anos, conforme relatério de Newton Lima,
supracitado, o comando do artigo 229 n&o parece ter sido efetivo.

Vencida a discusséo sobre o famigerado paragrafo unico do artigo 40 da LPI,
resta ainda uma analise sobre outro paragrafo unico, o do artigo 229. O estudo
desse dispositivo € importante, pois ele € o destinado a incorporar em nosso
ordenamento o requisito “mailbox” do ADPIC, sobre o qual tratamos no segundo
capitulo. O entendimento da questado das patentes “mailbox” — tema central desse

estudo — deve comecar pela analise desse dispositivo (in verbis):

Paragrafo unico. Aos pedidos relativos a produtos farmacéuticos e
produtos quimicos para a agricultura, que tenham sido depositados
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entre 1° de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os
critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depésito do
pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a
protecdo a partir da data da concessdo da patente, pelo prazo
remanescente a contar do dia do depédsito no Brasil, limitado ao prazo
previsto no caput do art. 40. (BRASIL, 1996)

Apesar de so ter sido incorporado a LPI em 2001, pela Lei 10.126, o referido
paragrafo unico visava incorporar, mais de cinco depois, o0s requisitos do artigo
70.8a do TRIPs, dado o vacatio legis criado entre a ratificacdo do Acordo e a entrada
em vigor da LPI. Interessante observar de pronto que, nesse caso, o legislador
tomou o cuidado de excluir a aplicagdo, as patentes “mailbox”, do malfadado
paragrafo unico do artigo 40. Como se percebe, nesse caso o legislador procurou
implementar o Acordo, sem extrapola-lo. Contudo, resta ainda a duvida se a lei nova
pode retroagir para contemplar privilégios que antes eram ilegais, uma vez que até
13 de maio de 1997, estava em vigor o CPI/71 (Lei n°® 5.772, 21/12/1971), a despeito
de o ADPIC ter sido ratificado em dezembro de 1994.

A Constituicao Federal contempla o principio da irretroatividade da lei esculpido

no inciso XXXVI do artigo 5°, para as seguintes situagdes:

XXXVI - a lei ndo prejudicara o direito adquirido, o ato juridico perfeito
e a coisa julgada; (BRASIL, 1988)

Ja esta pacificado e entendimento que o inciso XXXVI aplica-se a todas as leis,
sejam elas de ordem publica ou ndo. O STF ao se deparar com a questédo proferiu

decisao, relatada pelo Min. Celso de Mello, nos seguintes termos:

A possibilidade de interveng¢dao do Estado no dominio econémico nao
exonera o Poder Publico do dever juridico de respeitar os postulados
que emergem do ordenamento constitucional brasileiro. Razées de
Estado - que muitas vezes configuram fundamentos politicos destina-
dos a justificar, pragmaticamente, ex parte principis, a inaceitavel
adocao de medidas de carater normativo - ndo podem ser invocadas
para viabilizar o descumprimento da prépria Constituicdo. As normas
de ordem publica - que também se sujeitam a clausula inscrita no art.
5°, XXXVI, da Carta Politica (RTJ 143/724) - nao podem frustrar a plena
eficacia da ordem constitucional, comprometendo-a em sua integrida-
de e desrespeitando-a em sua autoridade. (BRASIL STF, 1997)
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Resta entdo saber se o dispositivo em tela (paragrafo unico do art. 229), ao
legislar sobre um periodo pretérito, esta prejudicando um direito adquirido. Quanto
aos direitos de inventor, referentes a produtos farmacéuticos ou quimicos, nao ha
que se falar em prejuizo de um direito inexistente, visto que tais direitos ndo estavam
contemplados no CPI/71. Cabe relembrar que o TRIPs, como visto no segundo
capitulo, € um tratado-contrato e ndo uma lei uniforme, portanto ndo gera direitos
subjetivos para os jurisdicionados, mesmo estando em vigor desde dezembro de
1994. Um tratado-contrato apenas gera obrigagdes para os Estados signatarios.

E, no entanto, possivel perceber que existem direitos que estdo sendo
prejudicados pela retroatividade da lei. N&do s&o certamente direitos individuais, mas
transindividuais. S&o direitos difusos da coletividade e dos consumidores, em
especial, a um mercado menos restrito, mais dominado pela livre concorréncia. Uma
vez que tanto a livre concorréncia como a defesa do consumidor sao principios
basilares da Ordem Econémica (Art. 170, IV e V, respectivamente), assim como é a
defesa do meio-ambiente (Art. 170, VI), por exemplo, o raciocinio parece fazer
sentido, pois podemos entender que todo cidadao tem direito difuso a um mercado
mais livre, assim como tem a um meio-ambiente mais equilibrado (este ultimo
explicitamente positivado no Art. 225 da CRFB). Esses direitos certamente podem
ser alterados por lei, dentro dos limites da Constituicdo, mas sempre de forma
prospectiva, nao retroativa. Seguindo nesse raciocinio, o dispositivo “mailbox”,
previsto no paragrafo unico do artigo 229 da LPI afronta direito adquirido difuso e,
portanto, afronta a Carta Magna. Por mais que o legislador tenha se esforgado para
cumprir as obrigagdes do Estado Brasileiro junto ao TRIPs, infelizmente o fez de
forma torta, contrariando sua Lei Fundamental.

O raciocinio anterior exposto, contudo, ndo é pacifico. Para melhor entender o
inciso XXXVI do artigo 5° da CRFB é preciso posiciona-lo historicamente, na escala
evolutiva dos Direitos Fundamentais. Com redacgdo idéntica, o direito assegurado
nesse dispositivo constitucional ja estava presente no inciso 3° do art. 113 da Carta
de 1934 (in verbis):

3) A lei nao prejudicara o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a
coisa julgada. (BRASIL, 1934)
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De fato, a Constituicdo Imperial ja vedava a retroatividade das leis (art. 179,
§ 3°). Portanto, é facil concluir que o inciso XXXVI consagra um Direito Fundamental
de primeira geragao, ou seja, uma garantia do individuo contra o Estado. Por isso se
pode dizer que esta vedada a retroatividade in pejus, ndo o esta a in mellius. No
ambito do Direito Penal, isso esta explicito na Carta Magna (Art. 5°, XL). Em outros
ramos do direito, tem-se observado entendimento analogo, em tudo que esteja
relacionado com as relagdes juridicas do individuo com o Estado. Nesse sentido foi
o entendimento do STF em 1996:

Enquanto garantia do individuo contra o Estado, a regra que assegura
a intangibilidade do direito adquirido e do ato juridico perfeito (CF, art.
5°, XXXVI) nao impede o Estado de dispor retroativamente, mediante lei
ou simples decreto, em beneficio do particular. Com base nesse
entendimento, a (1%) Turma confirmou acérdao do Tribunal de Justica
do Distrito Federal, que, fundado em decreto do Executivo local (Dec.
10.349/87), determinara a correcdo monetaria do valor de contrato
firmado com a Administracdo em dezembro de 1986, a despeito da
inexisténcia de clausula de reajuste. (BRASIL STF, 1996)

Conclui-se, portanto, no caso em tela, que a lei poderia retroagir em beneficio
do inventor, criando direitos que nem possuia, em sua relagdo com o Estado, visto
que estamos falando o tempo todo de um direito de propriedade que s6 de
aperfeicoa com a acdo da Administragdo. Torna-se muito mais complicado, no
entanto, quando se tenta aplicar um dispositivo (inciso XXXVI), tipicamente
concebido para a protegcédo de Direitos Fundamentais de primeira geragéo, a Direitos
Fundamentais de terceira geragdo, como sao os direitos difusos. Isso porque, em
grande parte, os direitos difusos se confundem com o interesse social, o bem
comum e a propria fungdo do Estado. N&o ha por que ver inconstitucionalidade, por
exemplo, se a lei tributaria retroage em beneficio do contribuinte, criando uma anistia
fiscal e, portanto, em prejuizo da Administracdo. Mas poderia retroagir em beneficio
do individuo e em prejuizo dos direitos difusos de toda a sociedade? Felizmente o
STJ ja se posicionou a respeito, pelo menos no que tange especificamente ao

Direito Ambiental (in verbis):

O novo Cdédigo Florestal nao pode retroagir para atingir o ato juridico
perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco
para reduzir de tal modo e sem as necessarias compensagées ambi-
entais o patamar de protecdo de ecossistemas frageis ou espécies
ameacadas de extingdo, a ponto de transgredir o limite constitucional
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intocavel e intransponivel da ‘incumbéncia’ do Estado de garantir a
preservacgao e restauragdo dos processos ecologicos essenciais (art.
225, § 1°, 1). No mais, ndo ocorre impedimento a retroagédo e alcancga-
mento de fatos pretéritos. (STJ, 2012, p.12) (grifo nosso)

Destacamos a expressao “direitos ambientais adquiridos”, pois ela representa a
sintese da discussdo em tela. E o reconhecimento da aplicabilidade do dispositivo
do inciso XXXIV aos direitos difusos em contraposi¢cdo aos direitos individuais. Na
decisdo supracitada, o Ministro Herman Benjamin analisou justamente a retro-
atividade in mellius do art. 59 do Novo Cddigo Florestal, que prevé anistia de multas
por infragcbes ambientais a produtores rurais, em contraposicdo da retroatividade in
pejus ao Direito Fundamental a um meio-ambiente ecologicamente equilibrado. Por
analogia, podemos concluir que outros direitos difusos, como o direito do
consumidor a um mercado mais livre, também sdo passivel de gerar direitos
adquiridos.

Concluimos, portanto, que o paragrafo unico do artigo 229 da LPI, a despeito
de estar compativel com as exigéncias do ADPIC, afronta a Constituicdo, logo n&o
deveria constar da lei. Assim, 0 caso das patentes “mailbox” nem deveria ser tema
de nosso direito interno. Deveria ser tema de Direito Internacional Publico, tendo em
vista as possiveis sang¢des aplicaveis ao Brasil por ndo implantar os requisitos do
artigo 70.8a do TRIPs, de forma compativel com sua Constituigdo, ja que, em tese,
poderia té-lo feito.

Para encerrar nossa analise constitucional da LPIl e mais especificamente do
caso das patentes “mailbox”, é preciso ainda confronta-los com o Direito Fundamen-

tal a Saude. Tal direito esta positivado nos artigos 6° e 196 da CRFB (in verbis):

Art. 6° Sao direitos sociais a educagao, a saude, a alimentagao, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurancga, a previdéncia
social, a protecdo a maternidade e a infancia, a assisténcia aos
desamparados, na forma desta Constituigao.

Art. 196. A saude é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante politicas sociais e econémicas que visem a reduc¢ao do risco
de doencga e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as
acoes e servicos para sua promogao, protecao e recuperagao.
(BRASIL, 1988)
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O direito a saude, previsto na Carta de 1988, € inédito com relagdo ao nosso
Direito Constitucional. Derivou certamente dos principios fundadores da OMS
(Organizacao Mundial de Saude) que é uma das agéncias originais das Nagbes
Unidas, fundada em 7 de abril de 1948. A OMS adota um conceito bastante amplo
de saude quando fala em completo bem-estar fisico, mental e social. Assim
questdes sociais ndo podem ser ignoradas dentro desse conceito, passando a ser
impossivel conceber uma sociedade saudavel onde existam grandes mazelas
sociais, decorrentes da pobreza ou mesmo de preconceitos arraigados. Esse
conceito de bem-estar social também pode incorporar a necessidade de relagcbes
sociais justas, especialmente em se tratando de relagdes de trabalho e consumo.
Por fim deve também incorporar a necessidade de um meio-ambiente equilibrado.

Nesse sentido escrevem Strozenberg & Leite:

A definicdo de saude sustentada pela Organizagcao Mundial da Saude
(OMS) como um estado de completo bem-estar fisico, mental e social e
ndo apenas a auséncia de afecgdes ou de doengas, acena para um
avanco nada desprezivel: em nossa época, conquanto se viva numa
sociedade de risco global, o direito a saude conta com um
desenvolvimento normativo, doutrinario e jurisprudencial capaz de
contemplar um enfoque integral (ou unitarista) da saude. Neste o
desfrute do maximo nivel possivel de salde esta determinado nao
somente pela condi¢cdo de saude fisica e mental da pessoa, mas
também pelos fatores socioecondmicos determinantes do meio
ambiente, tais como acesso a agua limpa e potavel e condigdes
sanitarias basicas, condicoes ambientais apropriadas, alimentagao e
nutricdo, moradia e, ainda, condigcoes de trabalho seguras.
(STROZENBERG & LEITE, 2016, p.24)

Com um conceito tdo amplo para o Direito Fundamental a Saude seria
inevitavel seu entrechoque com outros tantos direitos positivados na Lei
Fundamental. No caso em tela, interessa-nos o direito de acesso a medicamentos o
qual decorre tanto do direito individual (art. 6° da CRFB) como do direito coletivo (art.
196 da CRFB) que impde deveres ao Estado de promover politicas publicas de
protecao e recuperacado da saude. O direito de acesso a medicamentos facilmente
se entrechoca com o direito de invengéao, visto que, ao criar privilégios legais aos
inventores, ainda que temporarios, permite que estes definam os precos conforme
sua conveniéncia. Nao por acaso as leis de propriedade industrial de varios paises
durante muito tempo excluiram da protecao patentaria os farmacos, pois anteviam o

conflito de interesses com a saude publica. Esta restricdo de acesso aos medica-
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mentos devido aos pregos elevados ja foi comprovada pela OMS, conforme

descreve Newton Lima em seu relatorio:

Especificamente no que tange o acesso a medicamentos, segundo
dados da Organizagdo Mundial da Saiude (OMS), nos ultimos anos tem
havido uma tendéncia mundial de aumento dos custos com os
sistemas publicos de salude causada por aumentos no pregco dos
medicamentos, o que tem afetado principalmente os paises em
desenvolvimento e menos desenvolvidos.

Essa tendéncia pode ser relacionada a varios fatores, sendo um deles
o impacto das regras de propriedade intelectual nos pre¢os, na medida
em que excluem a concorréncia entre os fornecedores de tecnologias
durante o prazo de vigéncia da patente — como no caso dos
medicamentos. (LIMA, 2012, p.59)

A despeito do encarecimento do acesso aos medicamentos, é certo que 0s
inventores de farmacos alegam que também trabalham em prol desse direito, pois
nao ha maior restricido de acesso do que a propria inexisténcia do medicamente.
Defendem assim os ganhos extraordinarios provenientes de seus privilégios como
forma de remunerar maiores esforcos de P&D que levardo a obtencdo de novos
medicamentos que permitirdo o tratamento de doencgas até entdo incuraveis. Em
suma, 0 mais caro medicamento para um individuo € aquele do qual ele precisa,
mas ainda nao existe. No entanto, esses nobres propdsitos, que em tudo se alinham
com a fungao social da propriedade industrial, muitas vezes escondem motivacoes
mais mesquinhas. Vimos no segundo capitulo como a industria farmacéutica usa de
subterfugios para manter seus privilégios, tal como o “evergreening” que na melhor
das hipoteses ndo passa de inovagdes incrementais. Pior, contudo, € que os
resultados de busca de efetivamente novos medicamentos séo cada vez menores,

como podemos obter do relatério de Newton Lima:

A Comissao Europeia, brago executivo da Unido Europeia, emitiu em
2008 um relatério no qual demonstra a diminuicio do nimero de novas
entidades quimicas registradas no periodo de 1990 a 2007 (de 51 em
1991 para 21 em 2007). Ainda, relatério produzido (...) em 2007 revela
que, apesar do aumento dos gastos com pesquisa e desenvolvimento,
apenas 22 novas entidades moleculares foram aprovadas pela FDA em
2006.

Esses dados indicam que o atual sistema de patentes, ao invés de
estimular a inovagao, estd promovendo o investimento no que se
costuma chamar de inovagdes incrementais, baseadas em produtos ja
existentes ou processos conhecidos, as quais geram patentes que
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garantem um bom retorno financeiro para seus titulares, mas pouco
beneficio real para a sociedade. (LIMA, 2012, p.43)

O que se depreende dessas informacdes € que a fungao social da propriedade
industrial ndo vem sendo efetivamente implementada.

A fim de tentar harmonizar os direitos de propriedade industrial com outros
direitos que com ele entrassem em conflito, dentre os quais o direito de acesso a

medicamentos, a LPI previu, art. 68, o dispositivo da licenga compulsoria (in verbis):

Art. 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 econdémico,
comprovado nos termos da lei, por decisdao administrativa ou judicial.
(BRASIL, 1996)

Esse dispositivo estda em consonancia com o artigo 8° do TRIPs, ja visto no
segundo capitulo, que autorizou os paises Membros a tomarem medidas de

prevencao a abusos. Na mesma linha, dispde o art. 71, em casos especiais:

Art. 71. Nos casos de emergéncia nacional ou interesse publico,
declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da
patente ou seu licenciado ndo atenda a essa necessidade, podera ser
concedida, de oficio, licenga compulséria, temporaria e nao exclusiva,
para a exploragao da patente, sem prejuizo dos direitos do respectivo
titular. (BRASIL, 1996)

Tal como comenta Newton Lima em seu relatorio, ambos os dispositivos estao
em perfeita consonancia com o TRIPs, ndo representando nenhuma inovacido do

legislador brasileiro em beneficio do pais (in verbis):

O artigo 31 do Acordo TRIPs estabelece diversas hipéteses de outros
usos sem a autorizacido do titular. Esses usos sdao mais comumente
conhecidos pelo termo licenga compulsdria. Essas licengas podem ser
emitidas, por exemplo: i) para remediar praticas anticompetitivas ou
desleais (letra “k” do art. 31); (...) iii) em caso de emergéncia nacional
ou outras circunstancias de extrema urgéncia (letra “b” do art. 31); ou
iv) para uso publico ndo comercial (letra “b” do art. 31). (LIMA, 2012,
p.104)
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A licenga compulsoria € o unico remeédio previsto na lei para evitar abusos e
defender o interesse publico. Ainda assim, ela n&o significa uma expropriacédo de
propriedade, pois ao titular da patente serdo sempre oferecidas compensacoes.

Somente o Poder Judiciario podera sopesar os direitos em conflito, no caso
concreto, havendo entrechoque da propriedade industrial com outros direitos
fundamentais. E razoavel supor que um direito t&o relevante como o direito & satde
acabe por se sobrepor ao direito de propriedade industrial. No caso das patentes
“mailbox”, como visto acima, o direito em si ja esta enfraquecido por uma possivel

macula de inconstitucionalidade, simplificando a ponderacéo.
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4 — ANALISE DA JURISPRUDENCIA

Entre a data do decreto que promulgou o TRIPs (31/12/1994) e a entrada em
vigor da LPI (14/05/1997), ndo havia legislagdo que permitisse que fossem
implementadas algumas das principais determinagdes que o pais estaria obrigado,
pelo ADPIC, a cumprir, tais como a concessdao de patentes para produtos
farmacéuticos e agroquimicos, 0s quais ndo eram passiveis de patenteamento pela
legislac&o ent&o vigente (Lei n® 5.772/71). Durante esse periodo, nenhuma medida
legislativa foi adotada para cumprir o requisito mailbox, estabelecido no artigo 70.8a
do TRIPs. De fato, esse requisito s6 veio a ser incorporado a LPI pela Lei n® 10.196,
de 14 de Fevereiro de 2001 que incluiu o paragrafo unico do artigo 229, visto no
terceiro capitulo. Contudo, mesmo n&o havendo previsao legal, o INPI ndo deixou de
receber os pedidos de depdsito, com afirma Denis Barbosa, ao se contrapor aos
argumentos daqueles que afirmam que o Brasil ndo teria cumprido o Acordo (in

verbis):

Note-se que nunca o INPI deixara de receber depodsitos de pedidos de
patentes para as areas a que se referem os art. 70.8 e 70.9 de TRIPs,
inexistindo, desta feita, qualquer lesdao substantiva a direito, até que a
lei de 2001 assegurasse dar efeito juridico retroativo pleno a tal
situagcdo de fato. Assim, nada resta descoberto do mailbox.
(BARBOSA, 2008)

Os pedidos dessa classe de patentes, depositados no INPI, tiveram de
efetivamente ficar aguardando, como se estivessem em uma caixa de correio (dai
denomina-las de patentes mailbox), até que houvesse legislagao vigente que lhes
desse tratamento. Quando finalmente comegaram a ser analisados, muitos desses
pedidos tiveram suas cartas-patentes expedidas, supostamente em conformidade
com a LPI, mas datas de validade definidas pelo paragrafo unico do art. 40. Ao
perceber a irregularidade desses atos, a prépria Autarquia procurou corrigi-los
judicialmente.

Assim, em 2013, a Procuradoria Federal Especializada do (INPI) ingressou
com acgdes judiciais contra quase todos os titulares de cartas-patentes “mailbox”,
peticionado sua anulagédo por terem sido concedidas com prazo de vigéncia em

afronta a LPI. De fato, muitas patentes “mailbox” receberam prazos de validade bem



47

superiores aos 20 anos determinados pelo ADPIC. A causa dessa falha do INPI
aparentemente foi a normatizagao sui generis dada pelo paragrafo unico do artigo 40
da LPI que estabelece um prazo minimo de 10 anos de vigéncia de uma patente
apés sua concessdo. Contudo, para as patentes “mailbox”, a LPl prevé
explicitamente a regra estabelecida no paragrafo unico do artigo 229. Esta regra néo
foi respeitada pelo INPlI quando da concessdo das cartas-patentes para as
“‘mailbox”, o que suscitou o ajuizamento das ac¢des de anulagdo pela propria
autarquia. Evidentemente muitos dos réus reagiram inconformados e os processos
ainda correm, mesmo ja havendo acérddos amplamente favoraveis ao INPI.

Apesar de haver lides em curso no TRF-1 e TRF-3, o Acorddao mais
emblematico foi de n°® 0132279-24.2013.4.02.5101 do TRF-2, prolatado 13/09/2016
pela 22 Turma Especializada, tendo sido relatado pelo Desembargador André Fontes
0 qual passamos a comentar.

Os trés principais pedidos do INPI, conforme se obtém do Acérdao eram:

A declaragcdo de nulidade das patentes submetidas ao mailbox
compreendidas nesta peticdo inicial, porquanto a concessio
contrariou o art. 229, paragrafo unico, da LPI;

Alternativamente, a decretagdo de nulidade parcial das patentes para
adequar a duragao delas a inteligéncia do art. 229, paragrafo unico, e
art. 40, caput, da LPI;

Subsidiariamente, caso se entenda ndao ser caso de nulidade, seja
determinada a corregdo do ato administrativo concessério para fins de
adequacgdo da vigéncia das patentes aos termos do art. 229, paragrafo
unico, e art. 40, caput, da LPI. (BRASIL TRF-2, 2016)

A sentenga de primeira instancia (31% Vara) denegou os pedidos do INPI,
alegando que houve demora excessiva da autarquia na analise dos pedidos
“mailbox” o que justificaria a aplicagdo do paragrafo unico do artigo 40 da LPI, visto
que esse dispositivo teria sido incluido na lei justamente para evitar prejuizo aos
direitos do administrado devido a morosidade da Administragdo. Adicionalmente,

admoestou o INPI de que deveria ter cumprido o artigo 229-B da LPI (in verbis):

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1°
de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9°, alineas "b"
e "c", da Lei n®° 5.772, de 1971, ndo conferia prote¢dao e cujos
depositantes niao tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e
231, serao decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade

com esta Lei. (BRASIL, 1996)
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Contudo, um dos pontos mais relevantes da sentenga foi afirmar que a
propositura de agdo pelo INPI violaria o Principio da Confianga Legitima do
administrado ou o Principio da Boa-fé objetiva da Administragédo do qual é corolario,
visto que ato administrativo, sendo aparentemente legitimo, gera no administrado a
expectativa de fruir do direito nele declarado. Nesse ponto, convém discorrer
rapidamente sobre o Principio da Confianga Legitima. Valendo-se das palavras de

Rafael Oliveira, temos:

Resumidamente, a nogdo de protecdao da confianga legitima aparece
como uma reacgao a utilizagdo abusiva de normas juridicas e de atos
administrativos que surpreendam bruscamente os seus destinatarios.

()

O principio da confianga legitima nasce e desenvolve-se na Alemanha
ap6s a Il Guerra Mundial, notadamente a partir da jurisprudéncia dos
tribunais.

Atrelado ao principio da seguranca juridica (Rechtssicherheit), o
principio da confianga legitima (Vertrauensschutz) foi consagrado ini-
cialmente no célebre caso da "viava de Berlim", julgado pelo Superior
Tribunal Administrativo de Berlim em 14 de novembro de 1956.

(...) O Tribunal entendeu que, na hipoétese, o principio da legalidade
deveria ceder espago ao principio da protegcdao da confianga legitima e
que a viuva deveria continuar recebendo a penséao.

(...) No caso em tela, a decisdo deixou de anular o ato ilegal para
manté-lo em vigor, com o respeito aos efeitos produzidos (o Estado
permaneceu com a obriga¢ao de pagar pensao a viuva), tendo em vista
a prevaléncia do principio da protecédo da confianga legitima.

Percebe-se, a partir do citado precedente, que, na origem, o principio
em comento foi utilizado para limitar a anulagdo dos atos
administrativos que criavam beneficios aos particulares ("protecao da
confianga contra legem"). (OLIVEIRA, 2012)

Como é possivel perceber o Principio da Confianga Legitima protege a boa-fé
do administrado em sua relagao individual com a Administracdo, ainda que contra
legem. Assim, de pronto percebe-se a colisdo desse principio com o Principio da
Legalidade que é um dos principios basilares da Administracdo Publica (art. 37 da
CRFB). Ao fazer a ponderagao para solucionar o conflito entre esses dois principios,
ha que se levar em conta se o ato administrativo que gerou o antagonismo produziu
efeitos apenas na esfera de direitos do proprio individuo. Se, ao aplicar Principio da
Confianga Legitima, no intuito de convalidar ato ilegal, houver prejuizo a terceiros ou

lesdo do interesse publico, deve prevalecer a legalidade. Isso € o que se depreende,
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por exemplo, a contrario senso e por analogia, do art. 55 da Lei n° 9.784/99 (in

verbis):

Art. 55. Em decisdo na qual se evidencie ndo acarretarem lesdo ao
interesse publico nem prejuizo a terceiros, os atos que apresentarem
defeitos sanaveis poderdao ser convalidados pela prépria
Administragao. (BRASIL, 1999)

Por 6bvio, também n&o se pode cogitar na aplicagado do Principio da Confianga
Legitima se houver ma-fé por parte do administrado. A ma-fé ndo precisa ser

explicita. Ela pode ser presumida, como comenta Rafael Oliveira:

Todavia, ainda que a questdo dependa da analise das circunstancias
especificas de cada caso concreto, parece mais adequada a
caracterizacdo da ma-fé quando o administrado conhece a ilegalidade
ou deveria conhecé-la. Aplica-se, no caso, a denominada teoria da
evidéncia que afirma a impossibilidade de convalidagdo de vicios
manifestos (evidentes) e graves, assim considerados aqueles que néao
suscitam discordancia quando da edicdo do ato e dispensam
conhecimento técnico de profissionais do Direito para sua
caracterizagao. (OLIVEIRA, 2012)

Esta rapida passagem pelo Principio da Confianga Legitima serve para
constatar que infelizmente o juizo de primeira insténcia, na lide que estamos
analisando, ndo o aplicou corretamente. Deixou de considerar o juizo a quo que, ao
convalidar um ato ilegal do INPI, em favor dos réus, estava causando prejuizo a
terceiros e lesdo ao interesse publico, visto que estava autorizando a extensao ilegal
de um privilegio em desfavor do mercado e da propria populagdo, ja que os
privilégios em disputa envolviam farmacos.

Ndo bastasse essa omissdo, o juizo a quo também falhou na avaliagado
adequada do pré-requisito de boa-fé do administrado. No polo passivo da agao
constam grandes laboratérios internacionais, empresas que contam com assessoria
juridica especializada em propriedade industrial, que, portanto, deveriam ter plena
ciéncia da lei e da ilegalidade dos atos administrativos. Em outras palavras, no polo
passivo da ag¢ao na esta a “viuva de Berlim”.

Em sua apelagao o INPI, inicialmente reafirma a legitimidade de sua pretensé&o

que podem ser resumidos nos seguintes pontos:
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o art. 56 da LPI é taxativo ao afirmar que a “agao de nulidade podera ser
proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente”;

existe vicio de nulidade no ato concessorio das patentes mailbox, visto
que seu prazo de vigéncia foi fixado em descordo com a LPI, ou seja foi
aplicado o prazo do paragrafo unico do art. 40 ao invés daquele indicado
no paragrafo unico do art. 229;

o art. 46 da LPI é taxativo ao afirmar que é “nula a patente concedida
contrariando as disposi¢des desta Lei”;

nao procede a alegagao dos réus de que houve decadéncia do direito do
INPI de promover a agao de nulidade, visto que ndo se trata de um

processo administrativo, mas judicial.

Quanto a questdo da decadéncia, comentaremos mais adiante, visto que os

argumentos mais importantes na apelagdo do INPI n&o s&o os supracitados, mas os

que permitem se contrapor fortemente a aplicacdo do Principio da Confianga

Legitima. Como visto acima, por esse principio um ato ilegal, como foi a aplicagcéo as

patentes mailbox do paragrafo unico do art. 40, poderia ser convalidado desde que

nao houvesse lesao ao interesse publico nem prejuizo a terceiros. Esse nao seria o

caso, conforme argumentos do INPI, resumidos a seguir:

1.

a concessao de um privilégio, ainda que absolutamente legal, gera
restricdes a toda a coletividade por se contrapor a livre concorréncia, de
modo que sua duracdo nao deve se estender um dia a mais do que
prevé a lei;

como o objeto das patentes mailbox envolve medicamentos, a extensao
ilegal de seu prazo de validade acarreta custos indevidos ao Estado no
cumprimento de seu dever constitucional de proteger e recuperar a
saude (art. 196 da CRFB);

a extensao ilegal dos privilégios se contrapde a varios direitos difusos,
quer sejam os direitos do consumidor, quer seja o Direito Fundamental a

Saude (direito de acesso a medicamentos).

Em contrarrazdes os réus inicialmente voltam a discutir a legitimidade da ac&o

com base nos conceitos de nulidade absoluta ou nulidade relativa dos atos

administrativos, bem como a decadéncia do direito de corrigir esses atos em caso de
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anulabilidade. Nesse ponto, convém fazer uma breve revisdo desses conceitos, para
melhor compreens&o do alegado pelos réus.

Atualmente, no Direito Administrativo, a teoria de nulidades dominante na
doutrina e reconhecida na prépria Lei n® 9.784/99 (Lei de Processo Administrativo —
LPA) é a teoria dualista, assim denominada em oposi¢ao a teoria monista de autores
classicos, tais como Hely Lopes Meirelles. Para a teoria monista, em estrita aderén-
cia ao principio da legalidade, todo e qualquer vicio em um ato administrativo gera
nulidade absoluta, produzindo efeitos ex tunc. Para a teoria dualista, consagrada no
supracitado art. 55 da LPA, existem vicios sanaveis que geram nulidades relativas e
que sao passiveis de convalidagao. Atos eivados de nulidade relativa, em similari-
dade ao Direito Civil, estao sujeitos a anulabilidade e, como consequéncia, sujeitos a

decadéncia do direito de serem anulados, nos termos do art. 54 caput da LPA:

Art. 54. O direito da Administracdo de anular os atos administrativos
de que decorram efeitos favoraveis para os destinatarios decai em
cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo
comprovada ma-fé. (BRASIL, 1999)

Cabe ressaltar que na discussdao acima estamos falando de Direito
Administrativo, portanto Publico. Entre particulares somente o Judiciario pode anular
negocios juridicos que se subsumem aos artigos 166 e seguintes do Cddigo Civil. Ja
a Administracdo dispbe de prerrogativas especiais, ligadas ao poder/dever de

revogar/anular seus proprios atos, como determina o art. 53 da LPA:

Art. 53. A Administracdao deve anular seus préprios atos, quando
eivados de vicio de legalidade, e pode revoga-los por motivo de
conveniéncia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
(BRASIL, 1999)

Ocorre que o processo que estamos analisando ¢é judicial, ndo € um processo
administrativo movido pelo INPIl. Nesse caso, aplicam-se prioritariamente o Cddigo
Civil e o Codigo de Processo Civil. Assim, ao se falar em decadéncia, mesmo que se
reconheca o justo pleito dos réus de que a possivel “ilegalidade” do prazo da patente
nao se constituiria num vicio essencial, portanto seria sanavel e se constituiria, no

maximo, uma nulidade relativa, o prazo decadencial a ser aplicado nao é o previsto
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na LPA, mas sim o previsto no Cddigo Civil. Ou ainda melhor, haja vista que no caso
especifico existe lei especial, o prazo decadencial deveria ser buscado na LPI, em
conformidade ao brocado lex specialis derogat legi generali. O prazo decadencial se
infere do artigo 56 da LPI (in verbis):

Art. 56. A acdo de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da
vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo
interesse. (BRASIL, 1996)

Assim o prazo decadencial é o tempo de vigéncia da patente. Ainda que do
ponto vista estritamente econbémico, esse prazo decadencial parega indcuo, pois,
finda a validade da patente, ela cai em dominio publico, ndo sendo mais apta a gerar
beneficios extraordinarios ao inventor em decorréncia do privilégio legal, alguns
direitos subsistem a extincdo temporal da patente. O mais relevante de todos € o
direito moral do inventor. Com isso, mesmo que se alegue um vicio essencial, tal
como uma afronta aos requisitos listados no art. 8° da LPI (novidade, atividade
inventiva e aplicagdo industrial), ndo caberd acdo de nulidade apdés a extingao
temporal da patente, preservando-se o direto moral do inventor.

Seguindo nas contrarrazbes, o segundo grande argumento das empresas rés
se refere aos seus alegados prejuizos in verbis: “Nao podem as Apeladas ser
penalizadas por uma conduta que pode apenas ser imputada ao INPI (...)"; “n&do se
pode admitir que a responsabilidade pela mora da Administragdo Publica seja
atribuida ao particular, de forma a prejudica-lo (...)". De fato, ndo é justo que o
administrado arque com prejuizos decorrentes de atos nulos (ou anulaveis) da

Administracdo. Nesse sentido preleciona Bandeira de Mello:

Além disto. se o ato nulo ou anulavel produziu relagdo juridica da qual
resultaram prestagées do administrado (pense-se em certos casos de
permissdo de uso de bem publico ou de prestagao de servigo publico)
e o administrado nao concorreu para o vicio do ato. estando de boa fé.
a invalidacdo do ato nao pode resultar em locupletamento da
Administragdo a custa do administrado e causar-lhe um dano injusto
em relagao a efeitos patrimoniais passados. (MELLO, 1997, p.26)

Ocorre que, no caso concreto, ndo ha como se aferir qualquer prejuizo aos

administrados, exceto pela perda da expectativa de usufruir de um privilégio
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ilegalmente estendido. Tal como ja tratado no capitulo terceiro, as empresas rés,
enquanto “inventores-produtores”, ja usufruiram do todo o periodo de protecéo
patentaria, assegurado pelo art. 44 da LPI. Assim, ndo que se falar em prejuizo. Ao
contrario, conceder as patentes mailbox a extensdo extraordinaria prevista no
paragrafo unico do art. 40 da LPI, a despeito da franca inconstitucionalidade desse
dispositivo, seria uma ilegalidade a propiciar enriquecimento sem causa aos
detentores das patentes. A respeito deste principio geral de direito, preleciona

Bandeira de Mello:

Com efeito, precisamente para evitar situagdoes nas quais um dado
sujeito vem a obter um locupletamento a custa do patrimoénio alheio,
sem que exista um suporte juridico prestante para respaldar tal efeito,
é que, universalmente, se acolhe o principio juridico segundo o qual
tem-se de proscrever o enriquecimento sem causa e, consequente-
mente, desabona-se interpretagcdo que favorega este resultado injusto,
abominado pela consciéncia dos povos.

()

Enriquecimento sem causa é o incremento do patriménio de alguém
em detrimento do patriménio de outrem, sem que, para supeditar tal
evento, exista uma causa juridicamente idénea. E perfeitamente
assente que sua proscrigcao constitui-se em um principio geral do
direito. (MELLO, 1997, p.27-28)

Por fim, em suas contrarrazées, os réus voltam a clamar pela aplicacdo do
Principio da Confianga Legitima e do principio do “non venire contra factum
proprium” que nado chega a ser um principio autbnomo, mas um instrumento de
tutela da confianga legitima ao vedar o comportamento contraditério da
Administracdo. Sobre a aplicagdo do Principio da Confianga Legitima ja foram
efeitos comentarios anteriormente os quais se aplicam se aplicam similarmente.

Em seu extenso relatério o Desembargador André Fontes aborda inicialmente
algumas questdes prejudiciais de inconstitucionalidade relativas aos paragrafos
unicos dos artigos 40 e 229 da LPI, que ja foram tratadas neste estudo, bem como
todas as alegagbes das partes, muitas das quais também ja foram temas de
comentarios neste capitulo ou em anteriores. Assim, sera reproduzida apenas a

ementa do voto (in verbis):

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.
REMESSA NECESSARIA E APELACAO DE SENTENCA QUE, COM
RELAGAO A UM DOS REUS, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE
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INVALIDAGAO DE REGISTRO DE PATENTE REFERENTE A
MEDICAMENTO, EM RAZAO DA VIOLAGAO AO PARAGRAFO UNICO
DO ARTIGO 229 DA LEI N° 9.279-96 EM INTERPRETAGAO CONJUNTA
COM O CAPUT DO ARTIGO 40 DO MESMO DIPLOMA. EXTINGAO DO
PROCESSO, COM APRECIAGAO DO MERITO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 269, Ill, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL, EM RELAGAO AOS
DEMAIS REUS, DEVIDO A HOMOLOGAGAO DOS ACORDOS
FIRMADOS ENTRE OS REUS E O INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI.

I — O paragrafo unico do artigo 40 da Lei n° 9.279-96 ofende o carater
temporario dos privilégios sobre patente (inciso XXIX do artigo 5°) ao
conferir prazo indefinido a vigéncia desses registros.

Il — Ao prever a protecido, anteriormente a data de entrada em vigor da
Lei n° 9.279-96, de patente de produtos cujo registro era vedado nos
termos da legislagdo pretérita, o paragrafo unico do artigo 229 e o
artigo 229-B, acrescentados a referida lei pela Medida Proviséria n°
2006-99 (convertida posteriormente na Lei n° 10.196-2001) viola o
direito adquirido da coletividade (inciso XXXVI do artigo 5° da
Constituicdao da Republica) quanto ao acesso a uma série de inventos
que estavam em dominio publico.

lll - Nao tem o Poder Legislativo competéncia para editar leis que
atribuam patentes para o que ja se encontra no estado da técnica e no
dominio publico como res communis omnium.

IV - O “TRIPS” (Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual
relativos ao Comércio) constitui uma normativa internacional que tem
como destinatario o Estado-Membro, motivo pelo qual nao pode ser
suscitado pelo titular de patente como fundamento a sua pretensao de
manutenc¢ao do seu privilégio sobre invengao.

V — Conforme o disposto no paragrafo unico do artigo 229 da Lei n°
9.279-96, em interpretagcdo conjunta com o caput do artigo 40 do
mesmo diploma, os requerimentos de patentes referentes a produtos
farmacéuticos e produtos quimicos para agricultura que tenham sido
depositados entre 1° de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, devem
ter seu prazo de vigéncia fixados no patamar maximo de vinte anos,
contados a partir da data do depdsito, e nao data da concessao.

VI - O principio da prote¢dao da confianga legitima, que é corolario do
principio da seguranca juridica, deve ser ponderado com o principio da
legalidade e sopesado com interesse publico inerente ao deferimento e
manutenc¢ao dos privilégios sobre patentes.

VIl - A confianga legitima ndao se confunde com o erro de direito, ndo
obstante se valha de fato individual que afete a emissao de vontade no
pressuposto de que procede segundo certo preceito legal, além de se
exigir a escusabilidade. E situagdo que afeta o homem do povo que
desconhece o direito e ndao os técnicos e especialistas doutores que o
dominam plenamente.

VIIl - A confianga legitima tem sua origem na situagcdo de elevado e
extremo teor social, que ndao permite que o individuo sofra com a
sanc¢do do Estado em sua esfera juridica, por manifesta ignorancia da
lei. A proeminéncia técnica excepcional de um laboratério ndo permite
que se lhe atribuam ignorancia com é préprio da pessoa natural, para
se eximir de cumprir a lei.

IX - A celebragédo de acordo entre o autor INPI e os réus da presente
acao, que tem por objetivo a invalidagdo, mesmo que parcial, de
registros de patentes, ndao é apta a ensejar, por si s6, a sua extingao,
com apreciagao do mérito, nos termos do artigo 269, lll, do Cédigo de
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Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de disposi¢cao de
direito que envolva interesse publico, como é o caso dos privilégios
deferidos sobre invengao, que tem fundamento constitucional (inciso
XXIX do artigo 5°) e sdo sempre deferidos por prazo certo.

X — Em sede prévia, pronunciamento no sentido de submeter a
apreciagdo do Orgao Especial desta Corte (artigo 97 da Constituigio
da Republica e artigo 12, VIl do Regimento Interno) o reconhecimento
da inconstitucionalidade do paragrafo unico do artigo 40 da Lei n°
9.279-96, bem como do paragrafo unico do artigo 229 e do artigo 229-B
da Lei n° 9.279-96, acrescentados pela Medida Proviséria n° 2006-99
(convertida posteriormente na Lei n° 10.196-2001).

Xl — Em sede preliminar, afastar a alegada ilegitimidade ativa do INPI,
haja vista o prerrogativa expressa prevista no artigo 56 da Lei n° 9.279-
96, assim como reconhecer a existéncia de interesse juridico da
autarquia federal no ajuizamento da presente acdo, haja vista a
evidente necessidade e utilidade do provimento jurisdicional a fim de
que sejam invalidados os registros de patentes cujos prazos de
vigéncia foram fixados em contrariedade a lei.

XIl - No mérito, provimento da remessa necessaria e da apelacdao do
INPI para reformar in totum a sentenga recorrida, julgando procedente
o pedido subsidiario de invalidagido parcial dos registros das patentes
dos réus de modo a determinar a retificagio dos seus prazos de
vigéncia, nos termos do disposto no paragrafo Unico do artigo 229 da
Lei n° 9.279-96, em interpretagcdo conjunta com o caput do artigo 40 do
mesmo diploma. (BRASIL TRF-2, 2016)

O Acérdao supracitado tem servido de referéncia para outros julgamentos
envolvendo patentes mailbox. No TRF-3, 12 Vara Civel, em julgamento datado de
19/01/2017, o relatorio da sentenga do processo 0017575-78.2013.403.6100 faz
mengao explicita ao Acdérddo supracitado. Apresentamos a seguir um extrato da

sentenca:

JULGO EXTINTO o processo, com resolugdo de mérito, nos termos da
alinea a do inciso lll do artigo 487 do Cédigo de Processo Civil, em
relacdo as Patentes de Invengdo n° (...); JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido no tocante a patente de inven¢ao P19604371-7
de titularidade da Pele Nova Biotecnologia S/A, para declarar a parcial
nulidade da referida patente e adequar a sua vigéncia aos termos do
paragrafo unico do artigo 229 c/c o caput do artigo 40 todos da Lei n°
9.279/96 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contrapdsto/reconven-
cional de indenizagdao postulado pela corré Pele Nova Biotecnologia
S/A. Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolugiao do
mérito, com fundamento no inciso | do artigo 487 do Cddigo de
Processo Civil. (BRASIL TRF-3, 2017)

No TRF-1 ainda n&o existem acoérdaos relativos ao tema. O processo n° 53800-
06.2013.4.01.3400 da 12 Vara da Secado Judiciaria do DF ainda esta aguardando
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sentenca. Esse processo compreende uma agao declaratoria de validade de patente
mailbox movida por seu detentor contra o INPIl. Esse processo gerou conflito de
competéncia com a Acado Ordinaria n°® 132363-25.2013.4.01.5101 interposta pelo
INPI a respeito da mesma patente. Os processos eram conexos uma vez que
possuiam a mesma causa de pedir, porém com pedidos opostos. O juizo da 132
Vara da Secéo Judiciaria do RJ suscitou ent&o conflito de competéncia junto ao STJ.
No STJ a questado foi resolvida pelo Acérdao relativo ao Conflito de Competéncia
n° 140.664/RJ, datado de 18/11/2016, em que foi reconhecida a competéncia do
juizo do TRF-1, dado ter ocorrido naquele processo a primeira citagao valida. Ha de
se saber se, similarmente ao verificado no processo do TRF-3, a sentenca de
primeira instancia do TRF-1 ja reconhecera o Acérdao do TRF-2 supracitado, o qual
se tornou o condutor do tema.

Afora o conflito de competéncia supracitado, STJ ainda ndo se pronunciou a
respeito do mérito da questao que envolve as patentes mailbox. Isso atrapalha a
necessaria celeridade com que o assunto deveria ser tratado visto que, enquanto
nao se da o transito em julgado, permanecem os direitos de propriedade em
beneficio dos detentores das patentes. Um posicionamento definitivo do STF a
respeito ADI 5529 poderia por um fim a questdo das mailbox e ainda corrigir outro
grave defeito da LPI se declarasse inconstitucional o paragrafo unico de seu art. 40.

A despeito da ADI 5529, pela interpretagao correta da propria LPI, nenhuma
patente mailbox deveria perdurar depois de 13/5/2017. Qualquer dia além gera um
benéfico indevido aos seus detentores. A morosidade dos Tribunais, tal como foi a
morosidade do INPI na analise das patentes mailbox, concorre, nesse caso,

infelizmente em desfavor da sociedade.
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CONSIDERAGOES FINAIS

Ao longo desse estudo, repassamos ideias e conceitos relativos a propriedade
industrial, com especial interesse sobre as patentes de invencao, tanto de um ponto
de vista historico, como de ponto de vista econémico internacional. Esta revisédo era
necessaria para que este instituto juridico, elevado ao nivel de Direito Fundamental
nao fosse minimizado diante do inevitavel entrechoque com tantos outros direitos.
Tal revisdo também era essencial para se compreender os grandes interesses que
estdo em jogo quando se trata de propriedade industrial, quer seja das grandes
corporagdes (inventores), quer seja das populagdes, quer seja dos diversos gover-
nos nacionais. Se assim ndo fosse, o TRIPs ndo seria um dos tratados mais
importantes da OMC. Seus efeitos devastadores ja sao facilmente percebidos, tanto
pelo enriquecimento dos detentores de patentes como pela tragica situagdo da
saude publica nos paises podres, privados do acesso a medicamentos baratos.

A situacdo da saude publica tornou-se tao critica que a prépria OMC aceitou
emitir a Declaracdo de Doha em 2001. Contudo, ndo podemos nos iludir que o
Direito Fundamental a Saude ficara assegurado apenas por meio de licengas com-
pulsdrias e outras salvaguardas previstas no Acordo. Paradoxalmente € a protecao a
propriedade industrial que gerara os estimulos necessarios para a produgao de
novos medicamentos. Portanto, com relacdo a patentes de invengao e o direito a
saude, o foco deveria estar em tolher os abusos de direito.

O caso das patentes mailbox € mais um desses efeitos do TRIPs. Previsto
originalmente como uma contrapartida ao diferimento da protecéo legal a patentes
de produtos quimicos e farmacéuticos (art. 70.8.a do TRIPs), tem gerado muita
controvérsia juridica pela propria forma atabalhoada como a LPI foi incorporada ao
ordenamento juridico patrio. O préprio dispositivo legal para as patentes mailbox
(paragrafo unico do art. 229) s6 foi incorporado a LPI em 2001, dando azo a interpre-
tacdes equivocadas e a concessao de patentes pelo INPI com prazos ilegalmente
majorados.

Ao analisar o caso mailbox a luz da Constituicao, percebemos que nao apenas
o dispositivo legal que Ihe deu origem esta maculado de possivel inconstitucionalida-
de, mas também o esta o dispositivo (paragrafo unico do art. 40) que foi indevida-
mente aplicado pela autarquia, sendo que este ultimo ja € objeto da ADI 5529,
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ajuizada pela PGR. Assim, do ponto de vista constitucional, os vicios dos atos do
INPI ndo deveriam prosperar ndo apenas em respeito ao Principio da Legalidade,
fundamento da Administragcdo Publica, mas pela afronta a prépria funcdo social da
propriedade industrial que uma patente tem de exercer, especialmente em se
tratando de medicamentos.

Ao analisar a jurisprudéncia relativa as patentes mailbox, percebe-se que as
decisbes estao perfeitamente alinhadas com a funcéo social da propriedade indus-
trial, consagrado no inciso XXIX do art. 5° da CRFB, afastando-se a consideragao
Principio da Confianga Legitima que ndo se aplicaria ao réu que deveria
necessariamente conhecer o Direito. Uma ressalva, no entanto, deveria ser feita. Em
que pese a sombra de inconstitucionalidade que paira sobre o paragrafo unico do
art. 229 da LPI, por uma questao de justica, ainda que contra legem, nao se pode
dizer que as patentes mailbox sejam res communis omnium. Um pais democratico
que livremente adere a um tratado-contrato, por pior que sejam seus efeitos,
internaliza imediatamente novos principios, ainda que formalmente o tratado sé seja

incorporado ao ordenamento juridico por via legislativa.
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