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RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo estudar a licenga compulséria na Lei n® 9.279/96 e
no Decreto n°® 4.830/03, ou seja, no caso especifico da licenga compulséria em matéria
de emergéncia nacional.

Iniciamos pela no¢do de licenca compulsoria e suas espécies.

Dentre suas espécies, focamos nossa atengdo ao art. 71 da Lei 9.279/96. Ao estudarmos
esse ponto, chegamos a conclusdo de que a licenca compulsoria prevista nesse artigo
buscou evitar uma distor¢do, ou seja, tira o monopolio do titular de uma patente em
situagdes de interesse publico e emergéncia nacional.

Os dois decretos que vieram para regulamentar o assunto se apresentaram eivados de
ilegalidades e inconstitucionalidades.

Concluindo esta parte, falamos sobre as patentes de medicamentos, a lei dos genéricos,
bem como sobre as possibilidades de licenga compulséria na legislagdo norte-

americana.

Entdo tracamos um paralelo entre o sistema de patentes e o ‘Creative Commons’, a

titulo de provocagdo, para pensarmos.
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ABSTRACT

The objective of this research was to study compulsory licencing as it relates to
Brazilian patent Law protection provided by Legislation n. 9.279/96 and Decree n.
4.830/03. Compulsory licencing is the vehicle wich grants government rights in national
emergency or in the public interest which are otherwise protected by patent Law.

The study commenced with an examination of compulsory licencing and its kinds,
particularly article n. 71 of the aforementioned Legislation n.9.279/96. By studying this
point we concluded that the compulsory licencing tries to avoid one distortion: the
withdrawal of the monopoly of a patent holder in cases of national emergency or public
interest.

The rules that came in order to regulate the above mentioned institute of compulsory
licencing are both ilegal and unconstitutional.

To finish this part we spoke about pharmaceutical patents, generic’s Legislation as well

as the compulsory licencing in North American Legislation.

And by means of conclusion there is a link between the patent system and the ‘creative

commons’.

KEY WORDS
INTELECTUAL PROPERTY; COMPULSORY LICENCING; NATIONAL
EMERGENCY; CREATIVE COMMONS.

1. Um direito de propriedade sui generis

Poder-se-ia imaginar que a discussao acerca da natureza juridica do direito sobre
os bens imateriais parece sem importancia ou desprovida de interesse pratico para os
estudiosos do Direito.

Mas, na verdade, dependendo da natureza juridica que se atribua a esse — ou
qualquer outro direito — diferente serd a maneira de interpreta-lo e, conseqilientemente,

aplicar a propria lei.
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Se optarmos por uma vertente, assim sera a sua aplicagdo ¢ interpretagdo.
Melhor explicando: se dermos a qualificacdo para os direitos sobre os bens imateriais
como direitos pessoais ou reais, a interpretacdo e aplicagdo da lei seguird o regime
juridico inerente aos direitos pessoais ou reais.

Os bens imateriais — ou bens incorpéreos — nao existem materialmente ou,
preferindo, concretamente.

Mas sdo economicamente valiosos, fazem parte do estabelecimento empresarial
e podem ser chamados de “classe especial de ativos intangiveis”. !

_ “propriedade intelectual: ¢ uma classe especial de ativos intangiveis
que ¢ Unica, por ter seu uso e exploragao protegidos por lei. Pode ter uso
interno ou ser transferida para terceiros (marcas, patentes, processos
secretos, direitos autorais, software, etc.).”

A divisdo em direitos de natureza corpdrea e incorpoérea ja vinha desde os
Romanos, obedecendo a possibilidade ou nao de serem tocados.

Porém, a melhor defini¢do ndo ¢ a que relaciona a imaterialidade ao fato de se
poder “tocar” ou ndo. Mas sim, aquela que admite sua existéncia em virtude da
atividade intelectual e inventiva do homem, devidamente regulamentados pelas normas
de direito industrial (marcas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais), bem
como das de direito do autor.

Posto isto, surgiram vdrias teorias para explicar a natureza juridica dos direitos
relacionados aos bens imateriais.

Se pegassemos a teoria da propriedade pura e simples (tout court), teriamos que
esta procurava identificar a natureza juridica dos direitos sobre os bens incorporeos
como de natureza real, ou seja, o verdadeiro direito de propriedade.

O direito de propriedade, segundo a melhor doutrina, ¢ exclusivo e absoluto.
Para o novo texto do Codigo Civil - art. 1.228, caput:

“O proprietario tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de

reavé-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

1

1Ana Cristina Franga - “Avaliacdo de Propriedade intelectual e ativos intangiveis”, RevistaABPIn°39,
pags. 9 a 14, p.10
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Conforme ensinamentos de Gama Cerqueira: *

“Resumindo tudo quanto nesta parte ficou exposto, poderemos dizer que
o direito do autor e de inventor é um direito privado patrimonial, de
carater real, constituindo uma propriedade movel, em regra temporaria
e resoluvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-
se, por isto, propriedade imaterial, para indicar a natureza de seu
objeto”.

1.1 - PROPRIEDADE IMATERIAL

Ha vérias defini¢des de bem. A que mais se aproxima da matéria relativa a
propriedade intelectual é a que afirma que bem ¢ tudo aquilo- corpdreo ou incorpdreo-
que, contribuindo direta ou indiretamente, venha propiciar ao homem o bom
desempenho de suas atividades, que tenha valor econdomico e que seja passivel de
apropriagao pelo homem.

O inventor, quando cria algo novo, apresenta para a sociedade o fruto de sua
intelectualidade. A invengao, por isso, ¢ um bem intangivel do qual pode resultar um
bem material, exemplo, um produto ou processo suscetivel de ser utilizado pela

industria.

A intelectualidade ¢ a fonte indutora dos bens imateriais, sendo estes os geradores dos
bens materiais.

Outros exemplos:

? Gama Cerqueira, “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. 1, parte I, Ed. Forense, pag. 148
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Ao transferir para a tela a genialidade da minha arte, transformei um bem
intangivel (minha capacidade artistica), de minha propriedade, em um bem tangivel — a
obra de arte.

O engenheiro, que tem conhecimento técnico, projeta e dimensiona a constru¢ao
de um edificio — bem material.

Vejamos a propriedade intelectual.

1.2 - A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade, lato sensu, € o poder irrestrito de uma pessoa sobre um bem.

Propriedade dos bens imateriais € regida por regras especificas que constituem o
direito da propriedade intelectual.

Propriedade irrestrita e ilimitada ndo existe, porque ha, inclusive, limitagdes
constitucionais. Exemplo: a fun¢do social da propriedade.

Porém, propriedade intelectual pode ser conceituada como o direito de uma
pessoa sobre um bem imaterial.

Aqui, também existem suas limitacdes.

O autor de uma obra literaria ou artistica usufrui da protecdo relativa ao bem,
concedida pelos direitos autorais, limitada a um certo periodo, que varia de acordo com
o previsto na lei ou convengao adotada por cada pais.

O direito outorgado a um inventor, o qual garante o poder deste sobre a
invencdo, fica condicionado a um prazo determinado pela lei. Ai, cai em dominio
publico, o objeto da invengao.

E esse direito € relativo, pois pode acontecer de um inventor ter protecao ao seu
invento em um pais e nao ter em outro. Exemplo, a briga dos remédios entre EUA x
Brasil.

As regras da propriedade intelectual ndo se aplicam as coisas corpdreas.
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A propriedade intelectual volta-se para o estudo das concepgdes inerentes aos bens
intangiveis que, de modo geral, podem ser divididos nas categorias:

* Artisticas

e Técnicas

¢ (Cientificas

Criacdes artisticas: englobam obras literarias, escritas ou orais;

Obras musicais, cantadas ou instrumentadas.

Obras estéticas bidimensionais (desenhos, pinturas, gravuras, litografias,
fotografias, etc.).

Tridimensionais (esculturas e obras de arquitetura).

Criacoes técnicas: invencgdes. Sao as leis de patentes.

Concepcdes cientificas: sdo descobertas nos campos da fisica, quimica,

biologia, astronomia, etc.

Descoberta ndo ¢ protegida porque néo ¢ a criagio de algo novo. E um fendmeno
natural ignorado até entdo. O autor s6 teve o mérito de antecipar sua revelagdo a
humanidade. Ele é um descobridor, ndo um criador.

O que faz a propriedade intelectual ¢ ligar o autor (criador) com o bem imaterial,

bem como estatuir suas regras da protecao.

1.3- PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Episodio da propriedade intelectual que trata dos bens imateriais aplicaveis nas
industrias.

Sao assuntos referentes as invengoes:

* Modelos de utilidade

* Desenhos industriais

* Marcas de produto ou servico, de certificagao ou coletivas.

* Repressao as falsas indicacdes geograficas e demais indicagoes.
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* Repressao a concorréncia desleal
A propriedade industrial abrange os campos do Direito, da Técnica e da Economia. Por
causa do desenvolvimento mundial das técnicas industriais ¢ da globalizagdo do
mercado internacional, a propriedade industrial vem passando por varias alteracdes em

sua estrutura.

Por exemplo em 1994, os EUA adotaram o GATT (General Agreement for
Tarifs and Trade), que promoveu mudancas importantes em sua legislacdo de
propriedade intelectual para compatibilizar com o TRIPS e o Tratado de Livre

Comércio da América do Norte - Nafta.

2. SISTEMA DE PATENTES

E um conjunto de regras que tratam da producdo das invengdes voltadas para a

industria.

A patente ¢ o direito outorgado pelo governo de uma nag¢do a uma pessoa, o qual
confere a exclusividade de explora¢dao do objeto de uma invengao, ou de um modelo de

utilidade, durante um determinado periodo em todo o territdrio nacional.

O sistema de patentes ¢ justificado por quatro aspectos: direito, economia, técnica ¢

desenvolvimento.

2.1 - RAZOES DE DIREITO
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O inventor tem o direito natural da propriedade do bem imaterial, caracterizado
na invencao. Proporciona um meio de defesa contra a apropriacdo indevida por

terceiros. D4 a ele o privilégio da exclusividade.

A patente ¢ a defesa do inventor contra a exploracdo indevida, o que causa ao
inventor varios prejuizos, dentre eles a perda da clientela, cujo resultado ¢ baixar o

preco de seu produto.

Sim, porque a simples copia do resultado final da invengdo permite aos
copiadores desonestos a venda do produto a precos e qualidade bem inferiores aos do

auténtico inventor.

A patente confere um monopdlio temporario de explora¢do ao seu titular. D4 a
ele a possibilidade de intervir na justica, com objetivo de paralisar a contrafacdo e,
eventualmente, reaver possiveis prejuizos contra terceiros que, sem consentimento,

estejam explorando a invencgao.

2.2 - RAZOES DE ECONOMIA

A invengdo proporciona um beneficio a sociedade, sendo justo que o inventor
lucre com o seu trabalho.

O privilégio da exclusividade ¢ o modo mais apropriado de retribuicdo ao
inventor.

O grau de utilizagdo de uma patente varia na razao direta do interesse publico.

Quanto maior a clientela da patente, mais lucros tem seu titular.
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Os lucros sdo estimulados pelo fato de a patente restringir somente ao seu titular

a devida exploracao. Induz uma escassez de uso, por isso o prego € alto.

Para evitar especulacdes e sobre lucros dos titulares, algumas na¢des adotam em
suas leis dispositivos como a concessdo da licenga obrigatéria - art. 68 da Lei n.°
9.279/96- (“LPI”) -para a exploragao do privilégio a terceiros, quando ficar provado que

o uso efetivo por parte do titular ndo atende a demanda do mercado.

Se o abuso ou o desuso nao forem sanados pela licenca obrigatoria, ha o que se

chama pedido de caducidade - art. 78, III da LPI.

Porém, sem retribui¢do, os inventores manterdo suas idéias em segredo e os
empresarios ndo se arriscardo a investir em algo novo se ndo houver a expectativa do

lucro conseqiiente a existéncia desse privilégio temporario que a patente possibilita.

No ambito de um pais ou paises que facam parte de blocos econdmicos e
tratados internacionais, o sistema de patentes funciona como auténtica arma de
economia, pois evita que técnicas desenvolvidas por inventores nacionais sejam

apropriadas por estrangeiros.

2.3 - RAZOES DE TECNICA

As patentes contribuem para o aumento de conhecimento nos mais diferentes
campos da técnica.

Patent Office norte- americano revela que a patente ¢ o fator estimulante da
atividade criativa das pessoas. Incentiva a demanda de solu¢des técnicas para as

caréncias e os anseios da sociedade.
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Amplia o campo de opgdes.

Cresce o estado da técnica. Um arquivo contendo matéria de patentes ¢, sem
duvida, uma auténtica universidade de conhecimentos técnicos. Com a prote¢do da
patente, o inventor revela suas idéias. Elas podem servir de origem para outras

concepgoes e desenvolvimentos.

2.4 - RAZOES DE DESENVOLVIMENTO

O sistema de patentes ¢ fator de desenvolvimento. Dai ser adotado em quase
todas as nagdes do mundo, independente do seu estagio de evolucdo. Onde ndo ha esse

sistema, a industria ndo € tdo desenvolvida, porque desanima inventores € empresarios.

As patentes sdo publicadas, devendo constar a descri¢ao das caracteristicas da

inven¢ao de modo que um técnico do assunto possa realiza-la.

O progresso técnico € colocado ao alcance da coletividade, proporcionando a qualquer pessoa o

direito de utilizar a invengao objeto da patente, uma vez expirado o prazo de sua validade.

2.5 - FUNDAMENTO DO SISTEMA DE PATENTES

A partir do século XIX, o desenvolvimento industrial tomava propor¢ao cada

vez maior. Invengdes surgiam no campo da técnica. Os sistemas de propriedade
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industrial se estendiam entre as nagdes. Mas os mecanismos de atuagdo eram
essencialmente nacionais e variavam de pais a pais. Esse fato impunha aos inventores

grandes dificuldades para a obten¢do de patentes no estrangeiro.

A nocdo de patenteabilidade variava de acordo com a lei de cada nagdo e com

suas formalidades.

Ao postular a patente, o inventor era obrigado a publicar as caracteristicas de sua

inven¢ao — o que fazia com que a condi¢@o de novidade ficasse comprometida.

Era assim: a condi¢do de novidade no estrangeiro era_absoluta porque as leis eram
exemplarmente nacionalistas e ndo cogitavam de assegurar direitos de prioridade para

inventores divulgados em outros paises.

Algumas nagdes ndo analisavam o mérito da invengdo, concedendo as patentes e

sendo elas julgadas a posteriori, judicialmente.

Setores juridicos e empresariais reclamam um sistema internacional de patentes.
Discutia-se, na Europa, a ado¢do da uniformidade de tratamento para muitas classes de

assunto.

A fim de estabelecer os fundamentos de uma legislagdo internacional sobre as

patentes, em 1880 forma-se a Conferéncia de Paris.

Pelo projeto basico, foram elaboradas e aprovadas disposi¢des sobre patentes e
outras formas de propriedade industrial e a organizacdo de um escritdrio internacional

para a protecao da propriedade industrial.
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2.6 — CUP-CONVENCAO DA UNIAO DE PARIS

A Convencao de Paris, para a Prote¢ao da Propriedade Industrial ¢ um acordo
acessivel a qualquer nac¢do, podendo ser implementado mediante o termo de adesdo de
cada pais a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual- OMPI. A Convengao
estabelece as cldusulas para a prote¢do da propriedade industrial sob seus varios

aspectos.

Passaremos a abordar o tema das licencas compulsorias das patentes,apds uma sintese

elaborada sobre a propriedade intelectual e seu regime especifico.

LICENCAS COMPULSORIAS — ORIGENS E TIPOS

3.1 - ORIGENS

Para haver a exploragdo de uma inven¢do ¢ necessaria a sua patente, que ¢ um
direito de propriedade, e essa exploragao deve ser feita dentro de um prazo, sob pena de
ficar sujeita a concessao de uma licenga compulsoria.

Desde legislacdes anteriores ja havia a exigéncia de se explorar uma invengao
patenteada. O prazo era de dois anos e se o interessado ndo explorasse sua invengao,
perdia o direito.

Havia determinacdes no sentido de que a exploracao da invengao patenteada
deveria ser feita industrialmente e mais, deveria atender as necessidades do mercado

consumidor.
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Caso contrario, o titular perderia seus direitos ou entdo, em caso de produgdo
insuficiente, os direitos seriam limitados a uma area do territorio.

Podemos dizer que esse dispositivo foi, na verdade, o primeiro passo para
privilegiar o interesse publico em relagdo aos direitos de inventores e daqui partiu a
licenga compulséria.

O Cddigo da Propriedade Industrial de 1945 dispunha que a efetiva exploragao
tinha que ser comprovada pela pratica regular da atividade daquela patente. Os Codigos
posteriores, de 1967, 1969 e 1971 ja dispuseram que a efetiva exploracdao deveria ser
comprovada pela exploragdo continua, em escala industrial, da invencdo patenteada,
fosse pelo titular ou por um licenciado.

Além disso, o Codigo de 1967 dispunha sobre a exigéncia de que a exploragao
industrial daquela invencdo fosse apropriada para atender a demanda do pais.

Posto isso, passaremos a abordar as modalidades de licengas compulsorias,
tendo em vista a atual legislacdo, a Lei n. 9.279/96 (“LPI”). Tal legisla¢dao estruturou
melhor o instituto das licencas compulsdrias.

Porém, primeiramente, cabe-nos abordar um capitulo sobre o TRIPS- “Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights”, parte integrante do “Acordo
Constitutivo da Organizagdo Mundial do Comércio-OMC”, Anexo 1C, que trata da

Propriedade Intelectual.

3.2 DO ACORDO TRIPS

A.INTRODUCAO

Devido a uma interacdo entre a protecao dos direitos da propriedade intelectual e

o direito internacional, ficaram os primeiros vinculados ao segundo.
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Desempenharam um papel fundamental para a evolucdo dos direitos de
propriedade intelectual, tanto no ambito interno como no ambito internacional, a CUP -
Convencdo da Unido de Paris, de 1883, bem como a Unido de Berna para a protecdo das
obras literarias ¢ artisticas (1886).

Depois da Segunda Grande Guerra, varias transformagdes mundiais ocorreram e
refletiram em todos os ambitos, inclusive do direito internacional que, por sua vez,
refletiu no direito de propriedade intelectual. A ONU proporcionou alteragdes no
sistema das Unides - Paris e Berna. Suas estruturas se tornaram arcaicas e precisavam se
adaptar as novas demandas.

A carta das Nagdes Unidas teve importante papel em relagdo a cooperagao
econdmica e social entre os Estados-Membros.

Criaram dois 6rgaos:

a) Conferéncia das Nagdes Unidas para o Comércio e desenvolvimento
CNUCED/Unctad (1964);

b) Organizacdo das Nagdes Unidas para o Desenvolvimento Industrial Onudi
(1966);

Com o aparecimento desses 0rgdos tornou-se necessario o aparecimento de
algum outro, mais especifico e apropriado para a propriedade intelectual.

A Convengdo de Estocolmo, de 1967, criou a OMPI - Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual e que tem sede em Genebra.

A funcdo desse 6rgdo ¢ de unificar os conceitos, tornando-os “propriedade
intelectual” que, por sua vez, engloba propriedade industrial e direitos de autor e
CONExos.

Com o passar do tempo, a OMPI — cuja organizagdo ¢ de cardter eminentemente
técnico — demonstrou uma certa deficiéncia, reconhecendo-a, uma vez que nao ha, em
sua estrutura, um orgdo para verificar o adimplemento, por parte dos estados, dos
compromissos que assumiram em relacdo aos direitos de propriedade intelectual.

Sabemos que a propriedade intelectual e sua prote¢do estdo visceralmente
ligados ao incremento do comércio mundial.

Devido a pressdes de paises industrializados, especialmente dos Estados Unidos,

o tema prote¢do a propriedade intelectual foi levado as portas do Gatt.
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Tais negociagdes tiveram inicio em 1986 quando houve o lancamento da Rodada

Uruguai.

De acordo com Maristela Basso * :

“Durante os debates, emergiram trés concepgdes sobre propriedade intelectual:

a) A primeira, defendida pelos Estados Unidos, entendia a protecao da

propriedade intelectual como instrumento para favorecer a inovagao,

as invencgdes e a transferéncia de tecnologia, independentemente dos

niveis de desenvolvimento econdomico dos paises. Os paises

desenvolvidos enfatizavam a vinculagdo entre propriedade

intelectual e comércio internacional.

Durante as discussoes, os paises comunicaram ao Gatt que a operagdo de
suas companhias era ameacgada pela contrafacdo e inadequada protecao

da propriedade intelectual.

b) A segunda posi¢do, defendida pelos paises em desenvolvimento,
destacava as profundas assimetrias Norte-Sul, no que diz respeito a
capacidade de geracdo de tecnologia. Sem desconhecer a importancia da
protecdo da propriedade intelectual, esses paises defendiam que o
objetivo primordial das negociagdes deveria assegurar a difusdo de

tecnologia, mediante mecanismos formais e informais de transferéncia.

Os paises em desenvolvimento tinham a preocupag¢do de garantir o
acesso seguro a moderna tecnologia, maior prote¢ao dos direitos de
propriedade intelectual. O dilema era como aumentar a protecao a esses
direitos e garantir o acesso a moderna tecnologia. Para eles, suas
necessidades de desenvolvimento econdmico e social eram tdo

importantes (ou mais) que os direitos de propriedade intelectual.

c) Por fim, tinhamos uma posi¢do intermediaria de alguns paises

desenvolvidos, dentre os quais o Japdao e os membros das Comunidades

3 Basso, Maristela “O Regime Internacional de Prote¢do da Propriedade Intelectual da OMC/Trips”, in
“OMC e o Comércio Internacional”, coordenagdo de Alberto do Amaral Jr., Aduaneiras, SP, 2002, pag.

119
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Européias, que destacavam a necessidade de assegurar a prote¢do dos
direitos de propriedade intelectual, evitando abusos no seu exercicio ou
outras praticas que constituissem impedimento ao comércio legitimo.
Isso porque os direitos exclusivos, outorgados pelos titulos de
propriedade intelectual poderiam se tornar, muitas vezes, barreiras ao
comércio, especialmente por seu uso abusivo. Para esses paises, as
distor¢des no comércio podem surgir ndo apenas da “inadequada”

protecdo, como também de uma “excessiva’” prote¢do.”
B. DO TRIPS

Trips - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ¢ parte integrante
do “Acordo Constitutivo da Organizagdo Mundial do Comércio” - OMC, como
ANEXO IC.

Entre nos, vigora pelo Decreto Presidencial n.° 1.355, de 30/12/94.

E também conhecido como “Ata final da Rodada Uruguai” *

Os Estados-Membros da OMC sdo os destinatarios do Trips.

O Trips tem por objetivo:

“(a) completar as deficiéncias do sistema de projeg¢dao da Ompi e (b)
vincular, definitivamente, os direitos de propriedade intelectual ao
comércio internacional e ‘reduzir as distor¢oes e obstaculos ao
comércio internacional’ levando em conta ° a necessidade de promover
uma protegado eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual
‘e’ a necessidade de assegurar que as medidas e procedimentos
destinados a fazé-los respeitar ndo se tornem, por sua vez,
obstaculos ao comércio legitimo”.

O Trips tem disposi¢des que constituem padrdes minimos de protecdo, que
devem ser observados pelas legislagdes internas dos Estados-Partes.
Onde houver controvérsias, estas serdo submetidas a OMC.

Ainda, de acordo com Basso °:

4 Basso, Maristela, ob. cit., pag. 126.
> Predmbulos do Trips, apud Basso, Maristela, ob. cit., pag. 131.
¢ Basso, Maristela, ob. cit., pag. 150.
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“O Trips e a Ompi ndo se excluem, mas somam for¢as para melhorar o
disciplinamento, o reconhecimento e a protegdo dos direitos de
propriedade intelectual.”

A partir do Trips, o regime internacional fundamental de protecdo da

propriedade intelectual tem esta configuragdo, que depois comentaremos.

C. REGIME INTERNACIONAL DE PROTECAO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Existem varias convengdes:

Convencado de Paris para a protecdo da Propriedade Industrial de 1883, revista
em Estocolmo, em 1967.

Convengao de Berna para a protecdo das Obras Literarias e Artisticas, de 1886,
revista em 1971.

Convencdo de Roma para a protecdo dos Artistas - Intérpretes, Produtores de
Fonogramas e Organizagdes de Radiodifusdo, de 1961.

Convengao de Estocolmo que cria a Organizacdo Mundial de Propriedade
Intelectual - OMPI, de 1967.

Convencdo de Washington sobre Propriedade Intelectual Relativa a Circuitos
Integrados, de 1989.

Trips - Acordo Relativo aos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio.

No Brasil, o Trips tem dois tipos de efeitos: os externos e os internos.

Os externos se relacionam as obrigacdes assumidas perante a OMC e aos seus
Estados-Membros.

Os internos se referem a entrada em vigor no nosso direito, bem como sua

executoriedade.
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E para terminar esta parte, ainda no dizer de Basso

“O Trips é uma norma especial, ou seja, um acordo sobre aspectos de
propriedade intelectual no campo do comércio internacional. Dai
decorre a sua natureza especial, inclusive no que diz respeito aos
direitos de propriedade intelectual ”.

Com relagdo ao tema em questio — licengcas compulsdrias- especialmente as

relacionadas ao interesse publico e emergéncia nacional, temos que a licenga obrigatoria
de patentes ¢ internacionalmente reconhecida como uma excec¢do, porém valida aos
direitos que a patente confere, portanto, constante dos principais acordos internacionais,

tais como a CUP - art. 5.A.2 e o Trips, art. 8.

" Basso, Maristela, ob. cit., pag. 160.
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3.3 -TIPOS

A atual legislagdo — a Lei n® 9.279/96 — Lei da Propriedade Industrial — “LPI” —

contém disposi¢des sobre as licencas compulsorias.

extremas.

Barbosa® nos explica:

“Modalidades de Licenga Compulsoria

A legislagdo em vigor prevé uma série de licengas coativas:

- a licenga por abuso de direitos;

- a licenga por abuso de poder economico;

- a licenga de dependéncia;

- a licenga por interesse publico;

- a licenga legal que o empregado, co-titular de patente, confere ex legis
a seu empregador, conforme o artigo 91,§ 2°, do CPI/96.

Outra distincdo absolutamente relevante é entre as licencas de interesse
privado e as de interesse publico; aquelas tém por pressuposto um
interesse individual, subjetivado, cuja pretensdo se exerce mediante
requerimento ao ente publico que examinara a legitimidade do
requerente em face do pedido, e a satisfagio das condigoes
procedimentais e substantivas. As licengas de interesse publico seguem
processualistica propria e atendem a pressupostos constitucionais
inteiramente diversos.

Claro estd que — de maior carga publica ou privada — o interesse em
questdo tem fundamentos no pressuposto constitucional do uso social do
privilégio.”

Dessa forma, parece-nos que a licenca compulsoria ¢ voltada as situagdes

Para Siemsen:’

“No dmbito internacional, a nog¢do da falta de explorac¢do de uma
invengdo patenteada foi inicialmente introduzida na Convengdo de
Paris, por ocasido da revisdo do texto da Convengdo, em Bruxelas, em
1900. A penalidade prevista foi a caducidade da patente, caso a falta de
exploragdo ndo tivesse motivos justificados. Em Haia, em 1925, por
ocasido de nova revisdo do texto da Convengdo de Paris, duas nogoes

adicionais foram introduzidas: a primeira era a de que a falta de

8] Barbosa, Denis Borges, in “A Nova Regulamentacdo da Licenga Compulsoria por Interesse Publico”,
Revista da ABPI n° 67, nov/dez 2003, pag. 11
? Siemsen, Peter Dirk, in “Painel 3”, Anais do XXI Seminario Nacional da Propriedade Intelectual, 2001,

pag. 56.
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exploracdo deveria estar caracterizada como uma das formas de abuso
dos direitos decorrentes da patente para que a mesma ficasse sujeita a
sangoes. Como outra forma de abuso, se poderia mencionar prego
excessivo, que poderia ocorrer mesmo que o invento patenteado tivesse
sendo explorado.
A segunda nog¢do introduzida em Haia foi a de estabelecer que a
caducidade, pena maxima, somente seria aplicdvel caso a concessdo de
um licenca compulsoria fosse insuficiente para prevenir o abuso. De
qualquer maneira, nenhuma dessas sangoes seria aplicavel antes de
decorridos os trés anos da data da concessdo da patente. No Brasil, as
disposi¢oes para concessdo de licengas compulsorias apareceram, pela
primeira vez, no Codigo da Propriedade Industrial de 1945, quando as
licencas eram concedidas, exclusivamente, devido a falta de
exploracdo”.

A licenca compulséria tem sido uma constante nas legislagcdes, porém aparece

melhor regulamentada na atual legislacao, a LPI.
A titulo de ilustra¢do, traremos o que nos ensina Gustavo Morais':

“Listarei a seguir algumas dentre as principais regras para licen¢a
obrigatoria constantes da nossa nova legislagdo:

Art. 68 (caput): Prevé a san¢do para o detentor de patente que “‘exercer
os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar
abuso de poder econémico, comprovado nos termos da lei, por decisdo
administrativa ou judicial”’, conforme autorizado no artigo 31 (k) de
TRIPS. Nao estd, todavia, claro que o alcance e durag¢do dessa licenga
“sera restrito ao objetivo para o qual foi autorizado”, conforme
estabelece a alinea ¢ do mesmo artigo de TRIPS, nem que o detentor dos
direitos deve ser “adequadamente remunerado " (alinea h).

Essa disposicao espelha o artigo 24-1(a) da Lei n° 8.884/94, que
prevé a recomendagdo aos orgdos competentes, pelo Cade, para que
seja concedida licenca compulsoria de patentes de titularidade do
infrator da ordem econémica, sendo que os respectivos artigos 20 e 21
enumeram uma série de condutas reprimidas.

O exercicio prdatico deste dispositivo depende fundamentalmente das
regras e da jurisprudéncia a ser estabelecida pelo Cade para julgar os
abusos que podem ser cometidos através de direitos de propriedade

' Morais, Gustavo, in “Manuten¢io do Direito de Patente e Licenga Obrigatoria”, Anais do XVI
Seminario Nacional de Propriedade Intelectual, 1996, pag. 74.
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intelectual, sendo os mais obvios a formagdo de cartel, boicotes e vendas
casadas.

Em particular, sera interessante acompanhar as diretrizes seguidas por
este orgado para determinar a existéncia efetiva de posi¢ao dominante, ja
que, se o titular da patente ndo a ocupar, muito mais dificil falar-se em
“abuso”. Naturalmente, a definicdo de ‘“posi¢cdo dominante” so é
significante no contexto de “mercado relevante”, que deve ser
determinado levando-se em consideragdo a possibilidade de substitui¢do
de um determinado produto por outros," os quais podem ndo ser
patenteados.

E sempre bom salientar, mesmo correndo o risco do 6bvio, que é
primordial determinar a abrangéncia de cada patente alegadamente
envolvida em abuso através do criterioso estudo das suas reivindicagoes.
Infelizmente, é relativamente comum determinar-se escopo de patente
com base em mera leitura do relatorio descritivo e observacdo de suas

figuras.

4

E também importante ter em mente que a propriedade de uma ou mais
patentes ndo deveria caracterizar, necessariamente, a posi¢do
dominante, em especial em vista de sucedaneos. Esta conclusdo parece
ser hoje pacifica nos EUA e Europa, apds décadas de debate.
Finalmente, os EUA parecem ter sido os primeiros a prever licenga
obrigatoria como forma de coibir violagoes das regras de concorréncia.
Nao obstante, este recurso ndo vem sendo usado desde 1981, vez que
parece haver uma percep¢do de que o licenciamento compulsorio ndo é
particularmente eficiente na restauragdo da competigdo.””

Art. 68, §1° e incisos: Licenga compulsoria concedida se o
produto/processo objeto da patente ndo for fabricado/usado no Brasil,
sendo admitida importagdo em caso de inviabilidade econémica.
Comercializagdo que ndo satisfaz necessidades do mercado também
enseja sangao.

A inatividade do titular pode ser justificada, de acordo com o artigo 69 e
incisos, por “razoes legitimas”, “sérios e efetivos preparativos para a
exploragdo” ou “obstaculo de ordem legal”, o que vai além do previsto
no artigo 5(A)4 da CUP, que so prevé “razoes legitimas” como

Justificativa.
Notem-se as vdrias expressoes (“razoes legitimas”, “sérios e efetivos
preparativos para a exploragdo”, “obstaculo de ordem legal”,

“inviabilidade economica” e “satisfagdo das necessidades do
mercado”) cujo real significado devera ser cifrado em futuras decisoes.
No caso da ultima, mais facil, em tese, “satisfazer o mercado” se
existirem no mercado suceddneos para o produto/processo patenteado.

! Melville, Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing, Sweet &
Maxwell, Londres, 1996.

12 Latham e Geissmar, “Should Competition Law be Used to Compel the Grant by Owners of Intellectual
Property Rights of Licences in respect of their Creations?”, Revue Internationale de la Concurrence —
International Reports, Salzburg, 1995.
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Finalmente, o fato de so ser admitida importagdo nos “casos de
inviabilidade economica” (art. 68, inciso 1) esta em desacordo com o
artigo 27.1 de TRIPS, que determina que “as patentes serdo disponiveis
e os direitos patentdrios serdo usufruiveis sem discriminagdo... quanto
ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”.

Art. 68, § 2° So pessoa com legitimo interesse, com capacidade técnica
e economica para exploragdo da patente no sentido de suprir,
predominantemente, mercado interno, poderd requerer a licenga.

Art. 68, § 4°: Traz permissdo ampla, sem qualquer limite temporal, para
importagdo paralela por terceiros se o titular importa objeto da patente
nos termos do § 1° inciso 1.

Art. 70: Grande — e a meu ver perigosa — novidade em nosso sistema de
patente, que autoriza a concessdo de licen¢a obrigatorias quando (i)
ficar caracterizada dependéncia entre patentes, (ii) o objeto da patente
dependente constituir substancial progresso técnico em relagdo ao da
anterior, e (iii) forem infrutiferas as tentativas de acordo.

Ora, o conceito de “substancial progresso técnico” ¢ fugidio e altamente
sujeito a debate, e ndo é por outra razdo que tal critério, usado outrora
para determinar patenteabilidade em diversos paises (Alemanha, em
particular), foi hda muito — e em boa hora — substituido pela “ndo-
obviedade”, hoje internacionalmente consagrada e inserida em nosso
ordenamento através do artigo 8° da nova Lei.

A situagdo agrava-se diante do § 2° do artigo 70, que estabelece a
possibilidade de uma patente de processo ser considerada dependente de
uma patente de produto (e vice-versa). Assim, a patente de um farmaco
revolucionario pode ter de ser licenciada para o detentor de mera
patente de processo cujo ‘“substancial processo técnico” tenha sido
defendido com boa retorica.

Deve-se reconhecer que TRIPS autoriza a concessdo de licengas
obrigatorias no caso de patentes dependentes. Entretanto, nossa nova
lei diverge de TRIPS ao ndo estabelecer que o critério adicional de
“consideravel significado economico” (art. 31-1-i) do objeto da patente
dependente. Tal parametro também ndo é particularmente concreto,
mas sem duvida reduz o escopo para concessdo de licengas.

Como comentario final, observo que a antiga lei holandesa previa um
sistema peculiar de licenciamento compulsorio em caso de dependéncia
de patente, no qual inexistia sequer o critério do avango técnico, pelo
que um grande numero de licengas era concedido a despeito das fortes
criticas. Tudo isso caiu por terra com a adequacgdo das regras daquele
pais ao TRIPS."

Art. 71: Ao enunciar “emergéncia nacional ou interesse publico” como
fundamentos adicionais para a concessdo de licengas obrigatorias,
nosso legislador, de um lado, seguiu a alinea (b) do artigo 31 de TRIPS,

" Hansen e Klusmann, “Compulsory Licenses in Western Europe”, Patentes & Licensing, vol. 26, n° 1.
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que autoria tal medida em caso de ‘“emergéncia nacional ou outras
circunstdncias de extrema urgéncia”, até mesmo sem prévia tentativa de
licenciamento, e, de outro lado, introduziu critério que se caracteriza
pela indefinig¢do e que ndo é previsto em TRIPS: o interesse publico.
Art. 72 a 74: Espelham, inter alia, algumas das restri¢oes que devem —
conforme TRIPS — caracterizar direito advindo de licenga compulsoria,
a saber: ndo-exclusividade, inadmissibilidade de sublicenciamento ou
cessdo, esta ultima exceto em conjunto com a parte do empreendimento
que a explore.
Ndo obstante, nossas novas regras deixaram de incluir varios preceitos
expressos nas alineas do artigo 31 de TRIPS, entre os quais destacam-
se. (alinea a) concessdo de licen¢as com base no “mérito individual” de
cada patente, (b) o requerente da licenga deverd ter antes tentado “obter
autoriza¢do do titular, em termos e condi¢cdes comerciais razoaveis, e
que esses esforcos ndo tenham sido bem sucedidos num prazo razoavel”
(TRIPS dispensa essa etapa nos casos de emergéncia e abuso), (c (g)
restri¢do do alcance e duragdo da licengca em fungdo do objetivo visado
(o art. 71 da nova Lei determina o cardter temporario apenas das
licengas resultantes de emergéncia ou interesse publico), e (h)
remuneragdo “adequada”, apesar de o §6° do artigo 73 determinar que
se leve em conta “o valor economico da licenca” no arbitramento da
remuneracao.
Interessante notar que a alinea (c) do artigo 31 de TRIPS parece ter
al¢ado a tecnologia de semicondutores a categoria distinta, ja que a
concessdao de licenca compulsoria de patente nesta drea soO seria
aceitavel no caso de “uso publico ndo-comercial” ou para remediar
procedimento “anticompetitivo ou desleal”.
Finalmente, deve-se observar que o artigo 31 de TRIPS estabelece que
essas diversas “disposi¢oes serdo respeitadas”, o que implicaria muito
mais um controle dos atos das autoridades dos membros da OMC do que
da linguagem utilizada nas respectivas legisla¢oes.””

Ao elencarmos as licencas compulsoérias na legislagdo atual, vimos que sdo elas,

basicamente, as que versam sobre abuso de poder econdmico, abuso de direito, licenca
por dependéncia e interesse publico somado a emergéncia nacional.

Concluimos que as licencas compulsoérias ja vinham tendo tratamento legal no
Acordo Trips e foram mantidas pela nossa legislacao.

Sobre a licenca compulsoria do art. 71 da LPI vigente, o que comentaremos com
mais vagar a seguir, o nosso entdo Ministro da Saude, José Serra, baseou-se nessas
razoes legitimas, ou seja, emergéncia nacional e interesse publico quando quis proteger

os doentes de AIDS.

'* Vide nota 3, supra.
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3.2 — LICENCAS COMPULSORIAS E VOLUNTARIAS

Conforme dissemos anteriormente, a patente concedida ¢ um direito de
propriedade, mesmo que sui generis, mas €.

Assim sendo, ¢ passivel de cessdo e transferéncia, por ato inter vivos ou causa
mortis.

Tais anotagdes sao feitas nos registros do INPI, que produzirao os efeitos em
relagdo a terceiros, desde sua publicagdo.

As licencas, entdo, podem ser voluntarias ou compulsorias.

As licengas voluntarias estao regulamentadas nos artigos 61 a 67 da LPI.

O titular da patente podera licenciar um terceiro a sua exploragao através de um
contrato, que devera ser averbado no INPI.

Tal contrato, ao ser averbado, passara a produzir efeitos perante terceiros.

Ele também ¢ um instrumento que define direitos e obrigagdes das partes
intervenientes.

A nossa legislagao também prevé que o titular da patente poderd coloca-la em
oferta para a exploragao, através do INPIL.

Muito bem. Esses sao os casos de licenca voluntaria.

Mas existem os casos de licenga compulsoria, as quais ja mencionamos.

De acordo com Eduardo Grebler: '

“A longa e minuciosa regulamenta¢do que se encontra na LPI sobre a
licen¢a compulsoria parece destinar-se a situagoes excepcionais. Com
efeito, normas de cardter semelhante existiam no antigo Codigo, que
chegava a contemplar a possibilidade de desapropriagdo do privilégio,
quando considerado de interesse da seguranca nacional ou quando o
interesse nacional o exigisse” (CPI, arts. 33 a 39). Continuando:
“Contudo, em 25 anos de vigéncia do Codigo, apenas trés casos de
licenga obrigatoria foram registrados no INPI — todos referentes a
mesma patente —, a demonstrar a pouca aplicabilidade deste
mecanismo, cujo maior efeito é de cardter dissuasorio”. O autor aqui se
refere a patente da vacina contra febre aftosa, requerida pelo
Laboratorio Valée.

15 Conforme Lei n.° 9.279/96 (“LPI”), arts. 58, 59 € 60
!¢ Grebler, Eduardo = “A nova lei brasileira sobre a propriedade industrial”, artigo publicado na Revista
de Direito Mercantil, Industrial, Econdmico e Financeiro, n.° 111, Malheiros Editores, pag. 107.
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Para o Prof. Jacques Labrunie: "’
“A questdo do privilégio temporario de exploragdo exclusiva da
invengdo, conferido ao inventor, pelo Estado, sempre foi objeto de
discussoes sobre possiveis abusos do poder econémico.
Sobretudo nos paises menos desenvolvidos, a questdo assume grandes
contornos, uma vez que a grande maioria das patentes depositadas e
concedidas pertence a ndo-nacionais.
Durante muito tempo, se defendeu que, para paises como o Brasil,
pertencer ao Sistema Internacional de Patentes, isto é, conceder patentes
aos estrangeiros, sO traria beneficios se tais invengoes fossem
exploradas localmente. Conseqiientemente, gerando empregos, impostos,
transferéncia de tecnologia, utilizacdo de matéria-prima local, poupanca
de divisas etc.
Para se forgar o titular da patente a explorar a invengdo localmente,
foram criadas as sangoes pelo ndo-uso, a saber, os institutos da
caducidade por falta de exploragdo e da licenga obrigatoria”.

A caducidade esta prevista nos arts. 78, III, 80 ¢ 83 da LPI e seu principal efeito

¢ tornar a invencdo de dominio publico, ou seja, pode ser explorada por qualquer
interessado.

A diferenga com a licenga obrigatoria ¢ que neste caso, hd a substituicdo do
titular da patente, pela autoridade designada, com a finalidade de conceder a um terceiro
a autorizagdo de exploragdo da invengao.

Vamos falar sobre os casos previstos na LPI sobre licenca compulsoria:

Art. 68, § 1.°, 1 - estabelece que a licenga obrigatdria por falta de fabricacao local
ou falsificagdo local incompleta ou ainda falta de uso integral do processo patenteado,
pode ser evitada no caso de inviabilidade econdmica, quando serd admitida importagao.

O § 2.° desse mesmo artigo determina que a licenca obrigatdria somente podera
ser requerida por pessoa com legitimo interesse e que possua capacidade técnica e
econdmica para realizar a exploracdo eficiente do objeto da patente.

O licenciado obrigatorio sofre uma limitacdo territorial, uma vez que a
exploragdo deve se destinar predominantemente ao mercado interno. O licenciado pode
exportar, mas deve satisfazer o mercado interno.

O § 3.° do mencionado art. 68 estipula regras para a licenga obrigatdria obtida

com base no abuso de poder econdomico por parte do titular.

'7 Labrunie, Jacques, “Licenga Obrigatoria e Caducidade de Patentes: As modificagdes geradas pelo texto
de Estocolmo da Convengdo de Paris”, in revista da ABPIL, n.° 7, pag. 17
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Aqui, novamente a exce¢ao permissiva da importagdo por tempo determinado (um ano
da concessao da licenca obrigatdria) do objeto da patente, pelo licenciado obrigatério.

O § 4.° fala da licenga compulsoria concedida por falta de exploragao local bem
como sobre a licenca concedida por abuso de poder econdmico, o que permite, em
ambos os casos, ao licenciado e mesmo a terceiros importarem o objeto da patente,
desde que sejam produtos legitimos — o que isso quer dizer — quer dizer produtos
colocados no mercado pelo titular ou com seu consentimento (as tais “importacdes
paralelas”™).

Sobre as licengas por abuso de poder econdmico, isto funciona em duas esferas
administrativas, o INPI e o CADE. Como toda e qualquer decisao administrativa, cabe
recurso ao Poder Judiciario.

No nosso entendimento, somente apds transito em julgado da decisdo judicial
tornando definitiva a decisdio do CADE ¢ que seria possivel ao INPI autorizar e
conceder a licenga ao requerente.

E, finalmente, a licenca compulséria por emergéncia nacional ou interesse

publico (art. 71 da LPI), objeto do presente trabalho, que passaremos a explicar.

4.1 - DA EMERGENCIA NACIONAL E DO INTERESSE PUBLICO

A - CONCEITO INDETERMINADO

Primeiramente, devemos explicar o que € um conceito indeterminado ou aberto,
uma vez que “emergéncia nacional” e “interesse publico” sdo assim denominados.
De acordo com Engish: '

“Por conceito indeterminado entendemos um conceito cujo conteudo e
extensdo sdo em larga medida incertos. Os conceitos absolutamente
determinados sdo muito raros no Direito. Em todo o caso devemos
considerar como tais os conceitos numéricos (especialmente em
combinac¢do com os conceitos de medida e os valores monetarios: 50 km,

'8 Engish, Karl, “Introdugdo ao Pensamento Juridico”, Fundagdo Calouste Gulbenkian, Lisboa, 6* edigdo,
pag. 208 e ss.
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prazo de 24 horas, 100 marcos). Os conceitos juridicos sdo
predominantemente indeterminados, pelo menos em parte.

E o que pode afirmar-se, por exemplo, a respeito daqueles conceitos
naturalisticos que sdo recebidos pelo Direito, como os de “escuriddo”,
“sossego noturno”, “ruido”’, “perigo”, “coisa’.

E com mais razdo se pode dizer o mesmo dos conceitos propriamente
juridicos, como os de “assassinato”, (“homicidio qualificado”),

“crime”, “ato administrativo”, “negdcio juridico”, etc.

O autor, mais adiante, menciona o “poder discricionario”, que aborda a
“administracao”.

E explica que o nosso poder discriciondrio apenas aparece como
“discricionaridade da estatuicdo” ou também como “discricionaridade na hipdtese
legal”.

A titulo de ilustragdo, transcreveremos um trecho muito interessante:

“Conceitos discricionarios como, ‘interesse publico’ ou a ‘equidade’
podem de igual forma ser olhados como pressupostos da estatui¢do
(logo como elemento da hipotese) ou como elementos determinantes da
propria estatuicdo. Freqiientemente é apenas de uma questdo de técnica
legislativa que depende acharem-se os conceitos discricionarios
integrados na “hipotese” ou na “estatui¢do”, que se formule: ‘quando
se esteja perante um interesse publico, entdo...”, ou ‘o interesse publico

’

pode ser satisfeito, procedendo...”.
Assim, podemos concluir que existe discricionaridade em nossa ordem juridica,

ainda que se fale em um Estado de Direito.

O que vai se passar, nesse caso, ¢ um sentido de valoracdo , uma vez que —
como conceitos indeterminados — algo ou alguém, no caso a administragdo publica,
determinard o que ¢ emergéncia nacional, bem como interesse publico. E fica a critério
da hermenéutica juridica onde e com que alcance tal discricionaridade existe.

Partindo do pressuposto que interpretar (processo hermenéutico) quer dizer encontrar a
significacao de algo, caimos em trés questdes fundamentais, a saber:

a) o que € que se interpreta;

b) interpretando-se algo, o que vale e o que ndo vale;

¢) qual ¢ o valor alcangado ao se descobrir ou ao se criar uma significacao;

E como se da essa interpretagao, digamos, como resolver o dilema?

' Engish, Karl, ob. cit., pag. 227
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Temos varios tipos, tais como interpretagdo gramatical, interpretagdo sistematica
(dentro do sistema normativo), interpretacdo valorativa ou axioldgica e, finalmente,
interpretagdo histdrica...

Dificil de responder. O fato ¢ que o que se busca ¢ uma verdade hermenéutica. O
que prevalece? A vontade da lei ou a vontade do legislador?

A interpretagdo gramatical ou 1éxica consiste na defini¢do do significado dos
termos usados pelo legislador, comparando-se os contextos lingliisticos nos quais os
termos sdo aplicados. A interpretagdo teleologica € aquela que busca a ratio legis , ou
seja, a finalidade ou motivos que levaram a criacdo da lei. A interpretacdo sistematica
pressupoe o dogma da racionalidade do legislador, portanto, de que existe uma vontade
unitaria e coerente na elaboragdo da lei, inserindo-se esta no contexto geral do sistema
juridico. Neste caso o intérprete elimina as antinomias e integra as eventuais lacunas. A
interpretacdo histérica utiliza documentos historicos,tais como estudos e trabalhos
preparatorios para a elaboragio das leis.”

Entretanto, a discricionaridade ndo implica que a administracdo publica seja
ilimitada em suas determinagdes. Sempre existe a possibilidade de revisdo pelo Poder
Judiciario, que também fard seu processo hermenéutico, porém colocando um ponto
final a discussao.

Vamos apenas interpretar o que diz o art. 71 da LPI, bem como o Decreto n.°
4.830/03, que da nova redacdo ao Decreto n.° 3.201/99, que dispde sobre a concessdo,

de oficio, de licenga compulsoéria nos casos de emergéncia nacional e interesse publico.

5. ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO DECRETO 3.201/99,
ALTERADO PELO DECRETO 4.830/03.

5.1. PEQUENA INTRODUCAO

20 Norberto Bobbio, O positivismo juridico: li¢ées de filosofia do direito, Sio Paulo, icone, 1995, pag.
214.
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Como ¢ sabido, o art. 71 da LPI trata das licengas compulsdrias por emergéncia
nacional e interesse publico, tendo sido regulamentado pelo Decreto n.° 3.201/99, o qual
foi alterado pelo decreto n.° 4.830/03, posteriormente.

A patente, assim, ¢ um direito limitado por sua fungdo: existe enquanto
socialmente util.

O uso da exclusiva, de forma abusiva, é contradireito.

A nossa Constituicdo traz dois aspectos que limitam o uso da patente:

a) o privilégio — alids, uma restricdo excepcional a liberdade de concorréncia —

nao pode ser abusado;

b) mesmo que sua utilizagdo esteja de acordo com a sua funcao social, ainda

assim estard sujeito as limitagdes impostas pelo interesse coletivo . Analisaremos

este ultimo aspecto.

5.1.1 DA CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 3.201/99,
ALTERADO PELO DECRETO 4.830/03.

Toda propriedade, incluindo-se aqui a propriedade intelectual, ainda que sui
generis, conforme ja mencionado, goza de duas garantias:
a) a de conservacao, isto €, o dono somente perde se o interesse coletivo o exigir
(necessidade publica, utilidade publica e interesse social).
b) a de compensac¢ao, ou seja, a justa indenizagdo do expropriado.
1

Manoel Gongalves Ferreira Filho 2

Homem e do Cidadao, de 1789:

menciona a Declaracdo dos Direitos do

Art. 17: “sendo a propriedade um direito inviolavel e sagrado, ninguém pode
dela ser privado a ndo ser quando a necessidade publica legalmente verificada o exige
de modo evidente e sob condi¢do de uma justa e prévia indenizagao”.

Prevista na nossa Constitui¢do, no art. 5.°, XXIV, a figura em lei e mediante

justa e prévia indenizacdo em dinheiro.

*! Ferreira Filho, Manoel Gongalves “A propriedade intelectual e o Desenvolvimento Tecnoldgico sob o
prisma da Constitui¢do Brasileira”, Anais, 2002, ABPI, pag. 25 e ss.
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Como direito de propriedade que ¢, o direito do inventor se sujeita a essas
mesmas regras.

Por forca da funcdo social constitucional, ai se encontra o fundamento da
desapropriacdo por interesse publico.

De acordo com Barbosa *, ha dois tipos de licenga compulsoria:

“Outra distincdo absolutamente relevante é entre as licencas de
interesse privado e as de interesse publico; aquelas tém por pressuposto
um interesse individual, subjetivado, cuja pretensdo se exerce mediante
requerimento ao ente publico que examinara a legitimidade do
requerente em face do pedido, e a satisfagio das condigoes
procedimentais e substantivas. As licengas de interesse publico seguem
processualistica propria e atendem a pressupostos constitucionais
inteiramente diversos”.

A licenga de interesse publico se distingue das demais, uma vez que o interesse a

prevalecer nao ¢ o do licenciado, mas o proprio nome diz, o interesse publico.

O Acordo Trips,ja explicado anteriormente, prevé a licenca por interesse
publico, em seu art. 31, especialmente por aplicacdo do art. 8.°.

Em novembro de 2001, o Conselho Ministerial da OMC reuniu-se na cidade de
Doha e os paises emitiram uma declaracdo denominada Trips e a Satde Publica.

Barbosa * nos explica:

“Seguindo a explicacdo oficial da OMC, nesta declara¢do os ministros
enfatizam que é importante executar e interpretar o Acordo Trips de
maneira que dé apoio aos objetivos da saude publica, promovendo
acesso aos medicamentos novos. O enunciado afirma que o Acordo Trips
ndo deve impedir que os governos nacionais ajam para proteger a saude
publica, pois que tém eles o direito de usar as flexibilidades do acordo”.
Apoés tais declaracdes, fica esclarecido que os instrumentos da licenca
compulsoéria sdo absolutamente licitos no contexto do Acordo Trips.
Da mesma forma as importagdes paralelas: todo pais-membro podera exportar
produtos farmacéuticos sob licenga compulsoria. Todos os paises-membros da OMC

sdo elegiveis como importadores, mas desde que declarem que ndo podem fabricar o

bem licenciado compulsoriamente.

22 Barbosa, Denis Borges “A nova regulamentagdo da licenga compulsoria por interesse publico”, ABPI,
n.° 67, pag. 11.
3 Barbosa, Denis Borges, ob. cit., pag. 13
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Esse mecanismo somente podera ser utilizado em boa-fé, ou seja, para a satde
publica.

O mecanismo da licenga por interesse publico ja ¢ admitido em outros paises,
como para o direito francés.

O direto italiano também acolhe o instituto .

O nosso direito passou a admitir o instituto a partir de 1996, com a edigdo da ja

mencionada LPI, em seu artigo 71.

5.1.2. NATUREZA JURIDICA DA LICENCA COMPULSORIA DO
ART. 71 DA LPI.

E necessaria uma justificagdo da limitagdo da propriedade pelo interesse do
Estado.

Se, por um lado, existe a protecdo constitucional da propriedade , por outro
existe a prevaléncia de uma necessidade ou utilidade ptblica sobre o interesse privado.

Nao ¢ o mesmo mecanismo da licenca por abuso de poder econdmico, ou
daquelas por falta de uso. Aqui, trata-se de necessidade ou utilidade publica sobre o
interesse privado.

A regra constitucional, mais uma vez, ¢ a do uso social da propriedade, previsto
no art. 5.°, XXIX da Carta de 1988, que dispde que a patente deve ser usada “tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais”.
Podemos interpretar o artigo mencionado tanto para as corregdes de abuso, quanto para
as situagdes de interesse social sobre o particular.

Ainda Barbosa **:

“O exercicio do dominio iminente do estado se faz em direito atraves da
desapropriacdo ou da requisicdo. No caso brasileiro, entendemos que a
licen¢a compulsoria pertinente ¢ o caso especifico de requisi¢ao”.

? Barbosa, Denis Borges, ob. cit. Pag. 17
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CF/88, Art. 5.°, XXV:

“No caso de iminente perigo publico, a autoridade competente podera usar de
propriedade particular, assegurada ao proprietdrio indenizacao ulterior, se houver dano”.

Pontes de Miranda,” em antigo estudo sobre o assunto em questio, destaca que a
requisi¢do ¢ um instituto parecido com a desapropriagdo. Diz-se estado policial de
necessidade. A propriedade do bem nao ¢ retirada do dono, portanto ndo ha
desapropriacao.

E 0 que passaremos a discutir a seguir: os aspectos inconstitucionais do Decreto

3.201/99, com alteragdes do Decreto 4.830/03.

» Miranda, Pontes de apud Denis Barbosa, ob. cit., pag. 17.
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5.2. ASPECTOS INCONSTITUCIONAIS DO DECRETO 3.201/99,
COM ALTERACOES DO DECRETO 4.830/03.

Vamos tomar alguns detalhes conceituais primeiramente, para podermos
alcangar o nosso objetivo.

Emergéncia nacional implica um agravado estado de interesse publico ou
coletivo, cujo atendimento das demandas € urgente.

Iminente perigo publico ¢ proprio das requisicdes e ndo se identifica com o
critério de emergéncia nacional ou interesse publico, conforme nos ensina Barbosa®.

A emergéncia ¢ nacional, nao local;

O interesse pode ser difuso, coletivo ou publico. Se for interesse publico, pode
ser em qualquer ambito, ndo necessariamente federal.

O interesse publico pode justificar uma desapropriagdo de patente. O ponto a ser
enfocado, assim, € no tocante a prévia indeniza¢do decorrente das desapropriacdes, mas
dispensavel nas requisi¢des. Parece, entretanto, que se houver pagamento de “royalties”
na mesma proporcao do uso da patente, fica caracterizada uma forma de indenizagao.

O dominio iminente justifica-se pelas nogdes de utilidade publica, onde
encontramos o interesse publico.

Assim dispde o Decreto-Lei n.° 3.365/41, em seu art. 5.°

“Art. 5.° Consideram-se casos de utilidade publica:

a) a seguranc¢a nacional;

b) a defesa do Estado;

¢) o socorro publico em caso de calamidade;

d) a salubridade publica;

e) a criagdo e melhoramento de centros de populagdo, seu abastecimento regular

de meios de subsisténcia;

f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das 4guas e da

energia hidréaulica;

%6 Barbosa, Denis Borges, ob. cit., pag. 18.
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g) a assisténcia publica, as obras de higiene ¢ decoragdo, casas de saude,

clinicas, estagOes de clima e fontes medicinais;

h) a explorag@o ou a conservacao dos servigos publicos;

1) a abertura, conservagdo e melhoramento de vias ou logradouros publicos; a

execugdo de planos de urbanizacdo; o loteamento de terrenos edificados ou nao

para sua melhor utilizagdo econdmica, higi€nica ou estética; a construgdo ou

ampliacdo de distritos industriais;

j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo;

k) a preservagdo e conservacdo dos monumentos historicos e artisticos, isolados

ou integrados em conjuntos urbanos e rurais, bem como as medidas necessarias a

manter-lhes e realgar-lhes os aspectos mais valiosos ou caracteristicos e, ainda, a

protecdo de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;

1) a preservacdo e a conservagdo adequada de arquivos, documentos e outros

bens moveis de valor historico ou artistico;

m) a construcdo de edificios publicos, monumentos comemorativos e cemitérios;

n) a cria¢do de estadios, aerodromos ou campos de pouso para aeronaves;

0) a reedicao ou divulgagdo de obra ou invento de natureza cientifica, artistica ou

literaria;

p) os demais casos previstos por leis especiais.”

A necessidade publica ou utilidade publica devera ser declarada em ato do Poder
Executivo Federal.

Como ¢ um conceito juridico indeterminado, conforme ja abordado, ¢ mediante
um decreto do Presidente da Republica, Governador ou Prefeito, que se chega a
declaracgao.

O art. 71 da LPI menciona a necessidade de uma publicacdo de interesse publico
ou emergéncia nacional em ato do Poder Executivo.

O questionamento sobre a competéncia especificada, na lei, de alguma
autoridade leva a uma eventual duvida sobre a constitucionalidade da concessdo de uma

licenca.
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Embora a Lei 9.279/96 determine a competéncia exclusiva da Unido para o
procedimento declaratorio, outras esferas do executivo também podem ser titulares de
algum interesse publico que demande um atendimento.

A Administracdo Publica, todavia, ndo se manifestara nesse sentido — licenga
compulsdria — se o titular da patente, bem como o licenciado, estiverem em condi¢des
de atender a demanda ensejada pela emergéncia ou interesse publico.

Para a defesa do interessado, a propria Constitui¢do criou o mecanismo: “due
process of law”, art. 5.°, LIV.

Emergéncia nacional, entretanto, prejudica uma defesa prévia do titular.

Podemos estar, novamente, diante de uma inconstitucionalidade?

Bem, fora esse detalhe, a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n.°

9.784/99) devera ser aplicada:

“Art. 2.° A Administracdo Publica obedecera, entre outros, aos
principios da legalidade, finalidade, motivagdo, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditorio, seguranga
Jjuridica, interesse publico e eficiéncia.

Paragrafo unico. Nos processos administrativos serdo observados, entre
outros, os critérios de: (...)

VIII - observdncia das formalidades essenciais a garantia dos direitos
dos administrados.”

A licenca do art. 71 da LPI, assim, ndo se deve a um requerimento de algum
interessado, mas, ao contrario, ela é concedida de oficio.

Na verdade, sua razdo de ser ¢ para evitar pregos excessivos por causa de um
aumento de demanda. Um exemplo, uma epidemia que necessita de vacinas. O titular da
patente ndo a licencia a terceiros e também ndo supre o mercado, aumentando o prego
do medicamento. Surge, entdo, o motivo para a licenca em questao.

Podem ocorrer duas situagoes:

a) ou a licenga se destina a produgdo para o mercado;

b) ou a licenga se destina para compras governamentais.

Na hipétese “a”, a Administracdo apenas criou uma oportunidade de mercado. Ja

na hipotese “b”, a licenga ¢ subsidiaria a uma demanda do Estado.
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A oferta de licenga deve ser feita de forma impessoal e através de publicidade.

Deve, portanto, constar de edital publicado a todos os interessados.

Vejamos o que dispoe o art. 37 da nossa CF/88:

“A Administragdo publica direta e indireta de qualquer dos poderes da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiéncia (...)".

Se for um caso especifico de demanda do estado, além do acima transcrito (caput
do art. 37 da CF/88), aplica-se o inciso XXI do mesmo artigo, especialmente no que diz
respeito ao processo de licitagdo publica. A ndo ser no caso de emergéncia nacional,
conforme o disposto na Lei n.° 8.666/93:

Assim conceitua a Lei 8.666/93 para dispensabilidade de licitagdo:

“IV- nos casos de emergéncia ou de calamidade publica, quando
caracterizada urgéncia de atendimento de situacdo que possa ocasionar
prejuizo ou comprometer a seguran¢a de pessoas, obras, servigos,
equipamentos e outros bens necessarios ao atendimento da situa¢do
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servi¢os que
possam ser concluidas no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da emergéncia ou calamidade,
vedada a prorrogagdo dos respectivos contratos”.

Vejamos, a seguir, o procedimento da licenca compulsoéria por interesse publico.
Distinguem-se claramente seis fases no procedimento da licenga compulséria
por interesse publico:

“- a determina¢do da necessidade ou emergéncia e da impossibilidade
ou recusa do seu atendimento pelo titular da patente;

- da declaragdo do interesse publico ou da emergéncia;

- da oferta publica ou licitagdo para a liceng¢a;

- da outorga da licenca;

- da fixagdo ou arbitramento do valor do royalty na forma dos §§3.°¢ 4.°
do artigo 73 da lei 9.279/96;

- do registro da liceng¢a compulsoria.’

’
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As duas primeiras situagdes estdo dispostas na ja referida lei n.° 9.784/99, sendo
que a declaracdo de interesse publico ou emergéncia seguira o rito processual das
declaracdes de necessidade ou utilidade publica para desapropriagao;

A oferta de licenca segue as regras da Lei n.° 8.666/93;

Finalmente, as duas ultimas situa¢des acima expostas sdo regulamentadas pelo
disposto na Lei n.° 9.279/96, art. 73.

Fator determinante para a promocdo de oferta ou a contratagdo com a
Administragdo Publica € o valor dos royalties.

Assim...

Ainda que se entenda a licenga compulséria como instituto de requisicdo — e ndo de
desapropriacdo — deve haver indenizacdo, sob pena de inviabilizar os paradigmas da propriedade privada.
Como igualmente cabe ao Poder Publico avaliar, no caso concreto, a necessidade de fazer prevalecer o

interesse social ao interesse privado.

5.3. DA OUTORGA DA LICENCA

A.DO PAPEL DO INPI

Nao ¢ da competéncia exclusiva do INPI para a concessao da licenca ex-officio
do artigo 71 da LPL

A Lei 9.279/96 nao restringiu ao INPI essa fung¢do. Como a licenga compulsoria
em questdo tem natureza de requisi¢do administrativa, quem deve apurar a necessidade
publica ou emergéncia ¢ a autoridade a qual esteja vinculado o atendimento a
necessidade publica referente.

Se for um caso de saude, a pasta ¢ o Ministério da saude.

E ainda, a necessidade ou emergéncia deveria ser declarada por um decreto da
Presidéncia da Republica, porém essa funcao ¢ do Ministério da area em questao.
Quando declarada a existéncia do interesse publico ou da emergéncia em relagdo a uma
patente especifica, a oferta ou determinacdo de licenciamento caberia ao 6rgdo ou

entidade incumbida de promover o procedimento de licitacao.
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O INPI executa a decisdo administrativa, de acordo com os §§ 3.° ¢ 4.° do art. 73
da LPI, bem como o registro da licenca compulsoria.

Existe remuneracdo ao instituto da requisicdo, de natureza indenizatdria, nao
remuneratoria.

Entdo, a indenizacgdo sera o valor economico da patente, cujo calculo serd sobre
o prego efetivamente praticado pelo licenciado compulsoério — nao sobre o que pratica o
titular ou seu licenciado voluntario.

A licenga serd temporaria, pois visa atender a emergéncia ou ao interesse publico
temporario. Se tornar permanente, entdo ha que se falar em desapropriagdo, pois muda a
titularidade da patente em questdo. Passa do particular para o ambito publico, entdo

houve desapropriacdo, nesse caso.

5.4. DAS MODIFICACOES TRAZIDAS PELO DECRETO N.°
4.830/03

A primeira modifica¢do relevante trazida pelo novo Decreto foi em relagdo ao
uso “ndo comercial” desse tipo de licenga, que o Decreto anterior dispunha. Havia nisso
uma ilegalidade.

Assim, o Decreto n.° 4.830/03, combinado com o art. 31 do Acordo Trips da
OMC elucida essa questdo, ou seja, quando existir emergéncia nacional ou outros casos
de também emergéncia, o uso publico pode ser comercial.

O decreto delega ao ministro de Estado pertinente — através de portaria — a
atribui¢ao de declarar a emergéncia nacional ou o interesse publico.

Outra alteracao ¢ em relagdo ao art. 5.°, III do Decreto 3.201/99, em atendimento
ao art. 24 da Lei n® 9.279/96, uma vez que o relatdrio da patente tem que expor a
maneira de execugdo pratica da solucao técnica reivindicada.

Uma alteragdo igualmente importante foi em relagdo a permissdo ao licenciado
de adquirir, no mercado externo, de qualquer fonte que o possibilite suprir a demanda

do mercado.
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Finalmente, ao INPI cabera anotacdo das licengcas — as quais — atendidas a

emergéncia nacional ou interesse publico, a autoridade competente devera extinguir.

6. ATUALIDADES SOBRE O TEMA. CONCLUSAO.

Sao seguramente, dois assuntos complexos: satde e mercado.

Satde e propriedade sdo direitos igualmente garantidos pela nossa constituigao.

Satde esta no capitulo dos direitos sociais € no da ordem social.

Ja o direito a propriedade encontra-se no capitulo que regula os direitos
individuais e coletivos e na ordem economica.

Satde e propriedade se tocam quando falamos sobre medicamentos (politicas de
preco, distribuicao etc.) e suas patentes de invengao.

Nao hé, no nosso ordenamento juridico, nenhuma legislacdo especifica sobre
medicamentos. Logo, o que se aplica sdo as normas da Lei 9.279/96, a j4 mencionada
LPI.

Vimos que saude ¢ um direito difuso; medicamentos estdo diretamente ligados a
manuten¢do da satde da populacdo, uma vez que fazem parte da politica sanitaria do
Estado.

E um ponto de vista defensavel que os farmacos estio no patamar de coisa
publica. Por esta razdo ¢ que o Estado se faz tao presente.

Para Campilongo *':

“A Constitui¢do brasileira de 1988 ratificou essa incumbéncia social do
Estado ao estabelecer o direito a saude como um dos seus principios
fundamentais. No seu art. 1° III, a Carta Magna afirma que a dignidade
da pessoa humana é um dos fundamentos do estado Democratico do
Direito. E, no inciso IV do art. 3°, ressalta que a promog¢do do bem de
todos é um dos objetivos da Republica do Brasil. Ja no titulo VIII, Da
Ordem Social, o direito a saude é tratado mais especificamente, trazendo

diretrizes, normas politicas essenciais a area da saude”.

7 Campilongo, Celso Fernandes, in:”Politica de Patentes ¢ o Direito da Concorréncia”, artigo componente
de “Politica de Patentes em satide Humana”, Ed. Atlas S/A., SP, 2001, pag. 156.
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Especificam melhor a questdo os artigos 196 e 197 da nossa Constituigio.

Por sua vez, “a propriedade é elemento essencial da estrutura econdmica de

qualquer Estado”.?®

Mas tem que passar pelo aspecto da fungdo social da propriedade, pois ndo ha
como tratar da propriedade sem que ela se obrigue. Mas ndo ha autorizacdo
constitucional para suprimi-la, apenas para socializa-la, por assim dizer. E um “meio de
consecucdo da vontade publica”.”

Passemos as patentes: forma de propriedade, inclusive um monopdlio legal.

Existem diplomas constitucionais que incentivam a atividade cientifica, ex. art.
218§ 1.%218§3.%218§4e218§5.

Proteger as patentes ¢ trazer desenvolvimento, em ultima analise.

E, com o intuito de ndo causar distor¢des ou, por outro lado, minimiza-los, ¢ que
foi criado o mecanismo de licencas compulsorias. Quem decide ¢ a esfera
administrativa, ou seja, o CADE e o INPI, mas sendo cabivel tanto o recurso
administrativo quanto o judicial de suas decisdes.

Os Estados Unidos nao sao simpaticos a protecao da produgdo nacional e alegam
que, se todos os paises membros da OMC quiserem manter seu programa de producdo
local acaba a globalizagdo comercial. Depois, os EUA foram questionar a licenga
compulsdria junto a OMC porque consideram que a nossa legislacdo ndo esta de acordo

com o Trips.

Ainda ndo temos noticia de licenciamento compulsério no caso de patentes da
industria farmacéutica, mas é certo que ¢ um setor de extrema importancia por ser de

relevancia publica.

28 Campilongo, op. cit., pag. 157.
¥ idem
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Finalmente o que se tem hoje € um programa brasileiro de combate a Aids, com

destaque internacional.

O Brasil contribui com paises africanos de lingua portuguesa através da
transferéncia gratuita de tecnologia para que se fabrique o coquetel anti-aids. A
finalidade ¢ garantir o acesso da populagdo a tais medicamentos, uma vez que sao de
custo elevado.

Se fizermos um paralelo entre o0 moderno Direito de Autor praticado por uma
entidade sem fins lucrativos chamada “Creative Commons”, chegaremos a algumas
possibilidades.

Analisando o contexto de sua criagdo, o Creative Commons teve por objetivo coibir as
praticas de violagdes de Direitos Autorais que a Internet facilita. Mas sem com isso
proibir a pesquisa e uso de obras cujo acesso € aberto pela Internet. Assim, um professor
da Universidade de Stanford, Lawrence Lessig criou o Creative Commons. Os titulares
de direitos autorais disponibilizam suas obras aos interessados sem com isso perderem
sua titularidade. Ao titular cabem os direitos autorais e a escolha sobre o que se pode ou
ndo permitir aos licenciados fazer ou nao fazer. Por exemplo, existem amplas licengas
que permitem qualquer tipo de uso, inclusive copia, outras limitam ou mesmo proibem
copias da obra.

Se estendermos o raciocinio as patentes, veremos que se for criado um mecanismo
semelhante, pelo menos no que diz respeito as patentes de medicamentos, ndo havera
necessidade de licencas compulsodrias. O préoprio titular da patente ja determina o tipo de
uso que pode ter sua inveng¢ao.

Assim, a propriedade estara cumprindo sua funcao social. Para pensarmos.
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