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Resumo

A presente monografia intitulada “Sistema internacional de propriedade
intelectual e a licenca compulséria de medicamentos a luz do acordo TRIPS”
propde um estudo sobre o Sistema Internacional da Propriedade Intelectual,
analisando sua trajetéria histérica, através das principais Convencdes
Internacionais e organizac¢des internacionais sobre a matéria. Em um contexto
multilateral, a Propriedade Intelectual é tratada dentro do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio (GATT), com a assinatura do Acordo TRIPs (Acordo sobre
Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio),
que mais tarde € incorporado pela OMC (Organizacdo Mundial do Comércio)
gue por sua vez trouxe mais juridicidade as relacdes multilaterais de comércio,
e para a Propriedade Intelectual. O presente trabalho também buscou analisar
a evolucdo histérica e a legislagdo hodierna no Brasil. A Rodada Doha no
ambito da OMC foi de grande importancia acerca da licenga compulsoéria, pois
resultou na Declaracdo de Doha de 2001 que ao ser implementada na emenda
do Acordo TRIPS possibilitou flexibilidades ao Acordo quanto ao acesso de
medicamentos, proporcionando a aquisicdo de produtos farmacéuticos por

paises menos desenvolvidos.

Palavra-chave: Sistema Internacional de Propriedade Intelectual. Organizacao

Mundial do Comércio. Doha. TRIPs. Licenca compulséria. Medicamentos.



Abstract

The present monograph entitled “International intellectual property system and
the compulsory license of medicinal products under the TRIPs agreement’
proposes the study of the International Intellectual Property System, analyzing
the historical trajectory through the main International Conventions and
internationals organizations about the subject. In a multilateral context,
Intellectual Property is dealt with under the General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT), with the signing of the Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPs), which is later incorporated by the WTO
(World Trade Organization) which in turn brought more legality to multilateral
trade relations and to Intellectual Property. The present paper also sought to
analyze historical evolution and current legislation in Brazil. The WTO Doha
Round was of great importance on compulsory license, as it resulted in the
Doha Declaration of 2001 that was implemented in the TRIPS amendment that
allowed flexibilities of the Agreement regarding the access to medicines,

providing the acquisition of pharmaceuticals by less developed countries.

Key-words: International Intellectual Property System. World Trade

Organization. Doha. TRIPs. Compulsory licences. Medicines.
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Introducéao

A propriedade intelectual vem-se tornando matéria cada vez mais
importante no cenario internacional, dentro de um contexto de comércio
internacional mais maduro, dindmico e impulsionado pelo multilateralismo,
certamente a propriedade intelectual também ganharia mais espago,
sobretudo, em razdo do desenvolvimento tecnolégico com a consequente
producdo de novos produtos e novos meios de producéo, o direito de patentear
e suas excecdes tornam-se relevantes, passando a ocupar um papel de
destaque nas rela¢cdes comerciais internacionais.

A extensdo da protecdo e aplicacdo desses direitos variou amplamente
em todo o mundo, e essas diferencas entre os Estados sobre propriedade
intelectual transformaram-se em uma fonte de tenséo nas relacées econémicas
internacionais. Em varios momentos da Idade Moderna, os Estados buscaram
uniformizar e estabelecer par@metros para o direito a propriedade intelectual.

As primeiras tentativas de internacionalizar e uniformizar a protecdo a
propriedade intelectual, criando um sistema internacional foram as Convencdes
de Paris pela Propriedade Industrial de 1883 e a Convencdo de Berna pela
Protecdo do Trabalho Artistico e Literario de 1886. O GATT (Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio) e mais tarde a OMC (Organizacdo Mundial do
Comeércio) contribuiram para a busca dessa uniformizacdo, e também no
ambito da ONU a propriedade intelectual é tratada em uma agéncia prépria a
OMPI (Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual).

Essas novas regras comerciais internacionalmente acordadas para 0s
direitos de propriedade intelectual foram vistas como uma maneira de introduzir
mais ordem e previsibilidade para a matéria. E nesse contexto, a Rodada
Uruguai possibilitou a discussdo dessas demandas com o Acordo TRIPs da
Organizagcdo Mundial do Comércio que estabelece padrdes minimos de
protecdo aos direitos de propriedade intelectual e aplicacdo desses direitos
pelos Membros da OMC.

O licenciamento compulsorio, conforme sera demonstrado a seguir, €
uma das flexibilidades no campo da protecdo de patentes incluida no Acordo
TRIPs da OMC. Esse mecanismo tem sido utilizado por varios membros da
OMC no campo farmacéutico. No entanto, as regras do TRIPs nem sempre



foram nesse sentido, originalmente, elas restringiam o uso da licenca
compulsoria a menos que fossem emitidas para lidar com o comportamento
anticoncorrencial. A Declaragédo de Doha reconheceu que a esta restricdo ao
licenciamento compulsério poderia dificultar seu uso efetivo por paises com
capacidade de fabricacdo insuficientes ou inexistentes no setor farmacéutico.

A emenda TRIPs, produto da Declaragéo, visa eliminar essas barreiras
criando uma forma adicional de licengca compulséria que antes ndo era prevista:
uma licenca compulsdria especialmente adaptada para a exportacdo de
medicamentos para paises mais necessitados, isso foi possivel por meio do
paragrafo 6 da Declaracdo de Doha, que introduziu o artigo 31 bis.

O novo artigo 31 bis do Acordo TRIPs que entrou em vigor no dia 23 de
Janeiro de 2017 da pleno efeito legal a este sistema e permite que
medicamentos genéricos de baixo custo sejam produzidos e exportados sob
uma licenca compulsoéria exclusivamente com o propoésito de atender as
necessidades de paises que ndo podem fabrica-los.

N&o obstante, o presente trabalho, buscou analisar uma ordem
cronoldgica dos acontecimentos histéricos sobre propriedade intelectual,
analisando a formacao do sistema internacional de propriedade intelectual e os
meios juridicos estabelecidos para a formacdo desse sistema, desde o seu
nascimento até chegar as discussdes mais atuais do Acordo TRIPs que
envolvem as licencas compulsoérias de medicamentos.

A Secdao | apresenta os conceitos das formas de propriedade intelectual,
sua fundamentacao e evolucédo histérica, apontando a importancia e influéncia
da matéria no desenvolvimento econdmico de cada pais. Destacam-se 0s
processos do sistema inglés, francés e norte-americano e até mesmo o Brasil,
por terem produzidos as primeiras legislacdes de propriedade intelectual.

A Secéo Il trata do Sistema Internacional de Propriedade Intelectual,
apontando os principais instrumentos juridicos internacionais de protecdo a
Propriedade Intelectual, como a Convencéao de Paris (1883) e a Convengao de
Berna (1886). A Convencdo de Paris ganha destaque por tratar-se da
propriedade industrial e pelo fato de ser a primeira tentativa de uma
harmonizacao internacional dos diferentes sistemas juridicos nacionais sobre

Propriedade Intelectual.
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O trabalho discorre ainda sobre o tratamento da matéria no ambito da
Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que pertence ao
Sistema ONU, cujo objetivo principal € estimular a protecdo da Propriedade
Intelectual em todo o mundo mediante cooperacfes entre os Estados;
estabelecer medidas apropriadas para promover a atividade intelectual e
facilitar a transmissé@o de tecnologia relativa a propriedade intelectual para os
paises em desenvolvimento, com o objetivo de acelerar os desenvolvimentos
econdmicos, sociais e culturais e incentivar a negociacdo de novos tratados
internacionais e a modernizacao das legislacdes nacionais.

A matéria também é analisada dentro do GATT (Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio), instrumento importantissimo que regeu o0 comércio
internacional por mais de 40 anos, até ser substituido pela a Organizacao
Mundial do Comércio (OMC), mas a sua importancia para a matéria foi em
especial a Rodada Uruguai estabelecida, em 1986, que negociou o Acordo
TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio) este absorvido, mais tarde, pela OMC.

A Secao lll analisa de forma mais profunda o Acordo TRIPs, indicando a
sua estrutura, seus principios, sua aplicabilidade interna nos Estados Membros
da OMC, e como a matéria de direito patentario é estipulada no Acordo,
versando, ainda, sobre as suas excecfes. E por fim, o trabalho apontou para
as discussfes mais recentes no cerne do Acordo TRIPs sobre a licenca
compulsoéria de medicamentos e como a Rodada Doha foi essencial para a
insercao desse tema na comunidade internacional, por meio da Declaracao de
Doha e da Decisdo do Conselho Geral do TRIPs para a implementacdo do
paragrafo 6 da Declaragdo, o qual permite a produ¢cdo de medicamentos a
baixo custo, bem como a sua exportacado para paises incapazes de produzir
tais produtos.

O trabalho procurou avaliar a importancia da Propriedade Intelectual no
decorrer da histéria do Direito e das Relagfes Internacionais e o quao relevante
essa matéria € para o desenvolvimento econdmico, social e cultural de um
pais, sobretudo, no que tange a saude publica de um Estado, tema discutido

exaustivamente nos atuais foruns internacionais.
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| — Propriedade Intelectual — Definicdo, Conceito e Evolucao Histérica

1. O que é propriedade intelectual e qual a importancia do sistema de

protecdo a propriedade intelectual

A OMPI (Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual) criada em
1967 é uma entidade internacional de Direito Internacional Pablico com sede
em Genebra (Suica), integrante do Sistema das Nac¢des Unidas, que tem como
objetivo: a promocéo da protecao da propriedade intelectual ao redor do mundo

por meio da cooperacdo entre os Estados. A OMPI é composta por 191

Estados-membros? e administra 26 tratados internacionais? sobre a matéria.

CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.
Article 3

Objectives of the Organization

The objectives of the Organizations are: (i) to promote the
protection of intellectual property throughout the world through
cooperation among States and, where appropriate, in
collaboration with any other international organization, (ii) to
ensure administrative cooperation among the Unions®.

A Convencédo da OMPI define como Propriedade Intelectual, a soma dos
direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas e as interpretacdes
dos artistas intérpretes e as execucdes dos artistas executantes, aos
fonogramas e as emissBes de radiodifusdo, as invengbes em todos os
dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e
modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de servicos, bem como
as firmas comercias e denominacdes comerciais, a protecdo de concorrencial
desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios
industrial, cientifico, literario e artistico®. E o que dispde o artigo 2° da

Convencao:

! MEMBERS STATES. World Intellectual Property Organization. Disponivel em: < http://www.wipo.int/members/en/>

Acesso em: 06 de Junho de 2018.
2 WIPO-ADMINISTRATERED TREATIES. World Intellectual Property Organization. Disponivel em: <

http://lwww.wipo.int/treaties/en/> Acesso em: 06 de Junho de 2018.

> CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. World Intellectual
Property Organization. Disponivel em: < http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854#P68_3059> Acesso em:
14 de agosto de 2018.

* BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducdo & Propriedade Intelectual. Lumen Juris, 22 edicéo revista e atualizada,
2010.
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CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

(...)
(viii) “Intellectual property” shall include the rights relating to:
- literary, artistic and scientific works,
- performances of performing artists, phonograms,
and broadcasts,
- inventions in all fields of human endeavor,
- scientific discoveries,
- industrials designs,
- trademarks, service marks, and commercial names
and designations,
- protections against unfair competition,
and all other rights resulting intellectual activity in
industrial, scientific, literary or artistic fields®.

O Sistema de Propriedade Intelectual contempla a Propriedade
Industrial (patentes, marcas, desenho industrial, indicacbes geograficas,
repressdo a concorréncia desleal, segredo industrial), Direito Autoral
(programas de computador, obras literarias e artisticas), topografia de
circuito, protecado de cultivares e conhecimento tradicional®.

A importancia do sistema de protecdo a propriedade intelectual visa
estimular as novas cria¢des, garantindo aos autores, inventores e artistas, além
do direito de ser reconhecido intelectualmente por sua obra, o direito de
desfrutar dos proventos econdmicos resultantes da propria producdo e
utilizacdo de sua criacdo, impedindo que terceiros ndo autorizados possam
explora-las. O sistema de protecdo € importante, pois oferece garantias legais
sobre as criacoes.

Ao imaginar um sistema em que ndo houvesse a devida protecdo a
propriedade intelectual, os agentes econdmicos nao teriam interesse em
investir em novas pesquisas, pois nao existiria a garantia de um retorno
financeiro. A viabilizagcao financeira estimula pesquisas e o desenvolvimento de
novas tecnologias e consequentemente a valorizagéo do trabalho cientifico.

Todavia, a protecdo ilimitada da propriedade intelectual ndo é e nunca
sera um objetivo do sistema, porque atravancaria o desenvolvimento

tecnolégico, impedindo novas pesquisas e produtos 0 que geraria um

® CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. World Intellectual
Property Organization. Disponivel em: < http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854#P68_3059> Acesso em:
14 de agosto de 2018.

6 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducdo a Propriedade Intelectual. Lumen Juris, 22 edicdo revista e atualizada,
2010.
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desequilibrio no mercado. Existem regras claras que incluem, em alguns casos,
a obrigatoriedade de apresentacdo do contetdo da criacdo a sociedade, como
0 caso das patentes, mais especificamente da licenca compulséria de
medicamentos, por exemplo.

Desse modo, o desenvolvimento de um sistema de protecdo de
propriedade intelectual € importante tanto para questes comerciais como
sociais e deve sempre buscar o equilibrio entre os interesses publicos e

privados.
2. As diferentes formas de protecao

O sistema de propriedade intelectual refere-se a uma expressao
genérica e ampla. Por esse motivo é dividida em outras areas cada uma com

suas peculiaridades e tratamento juridico proprio:

e Direito de propriedade industrial, abrange patentes, marcas, desenho

e modelo industrial, indicacdes geogréficas, segredo industrial e
repressao a concorréncia desleal — Lei n® 9.279/96;

e Direito Autoral e conexos, compreendem as obras literarias, artisticas

e cientificas, interpretacbes dos artistas e intérpretes e execucdes
dos artistas e executantes, os fonogramas e as emissdes de radio
difuséo — Lei 9.610/98;

e Protecdo aos programas de computadores — Lei n°® 9.609/98;

e Protecdo sui generis, como cultivares — Lei n® 9.456/97; topografias

de circuitos fechados — Lei n°® 11.484/07 e conhecimento tradicional
(Medida Provisdria n°® 2.186-16/01, revogada pela Lei n°13.123 de
2015).

2.1. Propriedade Industrial

A Convencao de Paris de 1883 em seu artigo 1° item 2 define a protecao
da propriedade industrial como o conjunto de direitos que compreende as
patentes de invencdo, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos

industriais, as marcas de fabrica ou de comércio, as marcas de servi¢os, 0
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nome comercial e as indicacfes de proveniéncia ou denominacdes de origem,
bem como a represséo da concorréncia desleal’.
O Cadigo de Propriedade Industrial em vigor no Brasil, Lei n® 9.279 de

15 de maio de 1996, diz o seguinte, em seu artigo 2°:

Lei n®9.279/96

Art. 2° A protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial,
considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do Pais, efetua-se mediante: | - concessao de patentes de
invencdo e de modelo de utilidade; Il - concess@o de registro de
desenho industrial; Ill - concessdo de registro de marca; IV -
repressdo as falsas indicacdes geograficas; e V - repressdo a
concorréncia desleal.

A Convencao® ressalva que a propriedade industrial entende-se na mais
ampla acepcdo e aplica-se ndo s6 a industria e a0 comércio propriamente
ditos, mas também as industrias agricolas e extrativas e todos os produtos
manufaturados ou naturais, como por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em

folhas, frutas, animais, minérios, aguas minerais, cervejas, flores, farinhas.

2.1.1. Patentes

A patente é um titulo temporario de propriedade que tem como objetivo
proteger novos produtos, processos ou aperfeicoamentos que tenham
aplicacao industrial e apresentam uma solucéo tecnoldgica para um problema
especifico. A protecdo por patente pode ter como objeto um produto novo, um
novo processo de obtencdo de um produto ja conhecido ou um objeto que
represente melhoria funcional sobre um ja existente. E o que dispde o artigo 42

da Lei n® 9.279/96:

Lei n®9.279/96

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

" Convencao de Paris, Artigo 1, “2) A protecdo da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invengao, os
modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fabrica ou de comércio, as marcas de servico,
o0 nome comercial e as indicacbes de proveniéncia ou denominacbes de origem, bem como a repressao da
concorréncia  desleal”.  DECRETO N°  75.572/1975, Camera dos Deputados. Disponivel em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-
pe.html|> Acesso em: 15 de agosto de 2018.

8 Convencéo de Paris, Artigo 1, “3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepcéo e aplica-se ndo s6 a
industria e ao comércio propriamente ditos, mas também as industrias agricolas e extrativas e a todos os produtos
manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, aguas minerais,
cervejas, flores, farinhas”. DECRETO N° 75.572/1975, Camera dos Deputados. Disponivel em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-
pe.html> Acesso em: 15 de agosto de 2018.
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| - produto objeto de patente;

Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
8§ 1° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que
terceiros contribuam para que outros pratiguem os atos referidos
neste artigo.

§ 2° Ocorrera violagao de direito da patente de processo, a que se
refere o inciso Il, quando o possuidor ou proprietario ndo comprovar,
mediante determinacdo judicial especifica, que o seu produto foi
obtido gor processo de fabricacdo diverso daquele protegido pela
patente”.

O autor Denis Borges Barbosa, em sua obra “Uma introdugdo a
propriedade intelectual” expde que as patentes podem tomar varias formas: (i)
guanto ao objeto podem ser de processo, de produto, de nova aquisicdo, de
aparelho, de combinacdo, dependendo da natureza da solucdo técnica
apontada e também (ii) quanto a finalidade, as patentes podem ser de
invencdo, modelos de utilidade, certificado de invencdo, etc. A CUP™, ainda,
aponta em seu artigo 1° (4°p)'! os privilégios de invencdo tais como: de

importacéo, de aperfeicoamento, de certificado de adicéo, etc.

Tipos de patentes quanto ao objeto:

Patente de processo

Quando a tecnologia consiste na utilizacdo de certos meios para
alcangar um resultado técnico através da acdo sobre a natureza, tem-se no
caso uma patente de processo™?.

A CUP dispbe sobre a patente de processo em seu artigo 5° quater com

aplicacao direta no Direito Interno.

Convencéao de Paris

Art. 50 quater

Quando um produto for introduzido num pais da Unido no qual exista
uma patente protegendo um processo de fabricagdo desse produto, o
titular da patente terd, com referéncia ao produto introduzido, todos
os direitos que a legislacéo do pais de importacdo Ihe conceder, em

® Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996. Planalto. Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm>
Acesso em: 20 de agosto de 2018.

10 “A Convengédo da Unido de Paris para protecdo da propriedade industrial teve seu inicio sob a forma de ante-projeto,
redigido em uma Conferéncia Diplomatica realizada em Paris no ano de 1880. Nova conferéncia foi convocada em 6 de
margo de 1883, para aprovacao definitiva do texto, que entrou em vigor um més depois do deposito de instrumentos de
ratificagéo, em 7 de julho de 1883”. CONVENGCAO DE PARIS. INPI. Disponivel em: < http://www.inpi.gov.br/legislacao-
1/cup.pdf> Acesso em: 20 de agosto de 2018.

' “Art. 1° ( 4%.) Entre os privilégios de invengédo estdo compreendidas as diversas espécies de privilégios industriais,
admitidas pelas legislacbes dos paises contratantes, tais como os privilégios de importacdo, privilégios de
aperfeicoamento, privilégios e certificados de adigdo, etc”. CONVENGCAO DE PARIS. INPI. Disponivel em: <
http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf> Acesso em: 20 de agosto de 2018.

2 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdug&o a Propriedade Intelectual. Lumen Juris, 22 edi¢8o revista e atualizada,
2010. Pag. 340.
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virtude da patente desse processo, com referéncia aos produtos
fabricados no proprio pais™.

Assim, o conjunto de acdes humanas ou procedimentos mecanicos ou
quimicos necessarios para se obter um resultado (aquecer, acrescer um acido,
trazer o produto a zero absoluto) serdo objeto desse tipo de patente.

Patente de produto

E a patente que protege a tecnologia relativa a um produto fisico
determinado, como uma maquina, um produto quimico, ou até mesmo a
mistura de varias substancias (por exemplo: pélvora), um micro-organismo, um
elemento de equipamento, etc**.

Patente de nova aplicacéo

Segundo o autor, Denis Borges Barbosa, a nova aplicacéo é patenteavel
quando o objeto j& conhecido é usado para obter um novo resultado, existente
em qualquer tempo a atividade inventiva e o ato do criador humano (a
descoberta, a nova funcéo é patenteavel)™.

Patente de aparelho

Na verdade é uma patente de produto, tem a intencdo de pedir
simultaneamente a patente de um produto e do aparelho para fabrica-lo.
Patente de combinacéao

No Direito Brasileiro ndo existe definicdo sobre patente de combinacéao,
mas o que se entende € o fato de a invengdo reivindicada esta numa
combinacdo de elementos, e ndo nos elementos singulares. A combinacdo
pode ser de produto ou de processo. Aqui 0 inventor propde outro uso, um
melhor uso, uma nova perspectiva de utilizagcao.

A patente de combinacdo presume um invento constante da juncao de
vérias solugdes técnicas conhecidas, resultando da conexdo um efeito proprio,

que deve ser novo e (til e dotado de atividade inventiva™®.

Tipos de Patente quanto a finalidade:

B CONVENGAO DE PARIS. INPI. Disponivel em: < http:/Aww.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf> Acesso em: 20 de
agosto de 2018.
" BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugdo a Propriedade Intelectual. Lumen Juris, 22 edigcdo revista e atualizada,
2010. Pag. 340.
B BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugéo a Propriedade Intelectual. Lumen Juris, 22 edigdo revista e atualizada,
2010. Pag. 341.
16 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugéo a Propriedade Intelectual. Lumen Juris, 22 edigcdo revista e atualizada,
2010. P4g. 347.
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O autor Denis Borges Barbosa'’ afirma que as patentes industriais
possuem varias finalidades, a saber:

Para proteger niveis diferentes de atividade inventiva, podem ser
patentes de invencdo, modelos de utilidade, ou outras formas de
reconhecimento de inova¢des maiores ou menores.

Para proteger graus diferentes de novidade, podem ser patentes de
introducé&o ou importacao.

Para propiciar o fluxo continuo de pesquisa, sem prejudicar a iniciativa
de depositar imediatamente o pedido de patente, pode ser uma patente de
aperfeicoamento ou certificado de adi¢cdo, este esta previsto no artigo 76 da Lei
n°® 9.279/96 e diz que o depositante ou o titular da patente podera requerer o
certificado de adicdo para proteger o aperfeicoamento ou desenvolvimento
introduzido no objeto da invencdo, mesmo que destituido de atividade
inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.
Ressalve-se que o certificado de adi¢cdo € acessorio da patente, tem data final
e vigéncia da patente e deve acompanhar para todos os efeitos legais (artigo
77 da Lei n® 9.279/96).

Requisitos para a patenteabilidade de uma invencao:

A lei n°® 9.279/96 regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial estipula alguns requisitos para que uma invencdo seja patenteavel,
sao eles: novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial.

Caso o0 produto ou processo desenvolvido n&o apresentar,
cumulativamente, os trés requisitos a patente ndo sera concedida. Além dos
requisitos legais, existem algumas proibicdes e criacdes consideradas nao
protegiveis pela legislacdo, o artigo 10 da Lei n® 9.279/96 aponta 0 que ndo

pode ser considerado como patente de invencédo e modelo de utilidade:

e Descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
e ConcepcOes puramente abstratas;

e [Esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,

financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagéo;

v BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdugéo a Propriedade Intelectual. Lumen Juris, 22 edigdo revista e atualizada,
2010. Pag. 348.
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e As obras literarias, arquitetbnicas, artisticas e cientificas ou qualquer
criacao estética,

e Programas de computador em si;

e Apresentacgdo de informacgdes;

e Regras de jogo;

e Técnicas e métodos operatdrios ou cirdrgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacdo no corpo humano ou
animal; e

e O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o

genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e 0s processos

biolégicos naturais.

O artigo 18 da Lei 9.279/96 lista as invencBes e modelos de utilidade
gque ndo sao patenteaveis, isso porque, seria impossivel listar todos os
produtos e processos patenteaveis ja que as patentes estdo relacionadas a
atividade inventiva humana e a objetos que ainda néo foram inventados, por

isso € mais facil o artigo dizer o que ndo pode ser patenteavel:

e O que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a

ordem e a saude publicas;

e As substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
qualquer espécie, bem como a modificacdo de suas propriedades
fisico-quimicas e o0s respectivos processos de obtencdo ou
modificacdo, quando resultantes de transformacdo do nucleo
atbmico; e

e O todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s micro-organismos®®
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade -
novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial - previstos no

artigo 8° e que néo sejam mera descoberta.

18 | ei n° 9.279/96, Art. 18, paragrafo Unico. “Para os fins desta Lei, micro-organismos transgénicos séo organismos,
exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervencdo humana direta em sua
composigéo genética, uma caracteristica normalmente nédo alcangavel pela espécie em condigdes naturais”.
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No Brasil, o 6rgdo responsavel por receber e processar esse tipo de
pedido € o Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI.

A patente é temporaria e valida apenas no territério em que o pedido foi
depositado. Portanto, a patente concedida no Brasil s6 garantira direitos legais
no territério nacional. Sobre a questdo da duracdo, como jA mencionado a
patente é temporaria, e por isso, o artigo 40 da Lei 9.279/96 estabelece o prazo
de 20 anos para patente de invencéo e de 15 anos para o modelo de utilidade,
contados a partir da data do depdsito. Findo esse prazo, o privilégio extingue-
se e a invencao cai em dominio publico, sendo possivel sua utilizacao para fins
comerciais por qualquer pessoa.

Frise-que que, o titular de uma patente deve efetuar o pagamento das
anuidades junto ao INPI, devidas desde o terceiro ano do depdsito do pedido
de patente, até o final da vigéncia da patente, sendo que o ndo pagamento
implica na extingdo do privilégio, quando j& foi concedido, ou o arquivamento
do pedido, caso o processo ainda esteja em andamento.

2.1.2. Marcas

A marca corresponde a um sinal ou a uma combinagéo de sinais cuja
finalidade é distinguir e identificar produtos ou servicos, diferenciando-os de
outros semelhantes ou afins'®. No Brasil, a lei que regulamenta o registro de
marcas € a Lei n® 9.279/96.

Com o0 desenvolvimento das relagbes comerciais tornou-se
imprescindivel a protecdo as marcas, primeiro, porque evita que o consumidor
adquira produto ou servico de qualidade diversa da esperada, segundo, porque
forca o investimento na melhoria da qualidade dos produtos e servicos
ofertados, pois é interesse do titular do registro a reputacdo da sua marca.

As marcas podem ser classificadas quanto ao uso ou finalidade e quanto
a forma de apresentacéo®.

Classificacdo das marcas quanto ao uso:

19 INTRODUGCAO A PROPRIEDADE INTELECTUAL. Universidade de S&o Paulo. Disponivel em: <

http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2014/02/CARTILHA_PI_bom_x.pdf> Acesso em: 15 de
agosto de 2018.
2 INTRODUGCAO A PROPRIEDADE INTELECTUAL. Universidade de S&o Paulo. Disponivel em: <
http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2014/02/CARTILHA_PI_bom_x.pdf> Acesso em: 15 de
agosto de 2018.
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Marca de produto ou de servico: utilizada para identificar e distinguir
produtos e servigos de outros semelhantes no mercado. S6 pode ser
requerido por quem estiver atuando efetiva e licitamente;

Marca coletiva: utilizada para identificar produtos ou servigcos
originarios de membros de uma determinada entidade coletiva. O
registro de marca coletiva s6 é possivel requerer perante pessoa
juridica representante de uma coletividade, como: sindicatos,
cooperativas e associacoes;

Marca de certificacdo: utilizada para assegurar a adequacdo do
produto ou servico a normas ou qualificacdes técnicas especificas, a
determinado padrdo de qualidade, determinando o processo de
fabricacdo, atestando sua qualidade, durabilidade, pureza, entre

outras caracteristicas.

Classificacao das marcas quanto a forma de apresentacao:

Marca nominativa: constituida por letras, palavras ou algarismos, ou
pela combinacdo desses elementos;

Marca figurativa: composta por um desenho, imagem, figura ou por
gualquer outra forma estilizada ou fantasiosa;

Marca mista: constituida pela combinacdo de elementos nominativos
e figurativos ou somente nominativos, mas de uma forma mais
estilizada;

Marca tridimensional: composta pelo formato especifico de produto

ou embalagem, com carater distintivo.

Assim como a patente, a marca também apresenta alguns requisitos

para o seu registro, como por exemplo, as marcas s6 podem ser compostas

por elementos de percepcéao visual. Aléem disso, uma marca deve atender aos

requisitos de distintividade, novidade relativa, veracidade, licitude. A lei ndo

exige novidade absoluta, de modo que a marca a ser registrada pode ser

idéntica ou semelhante a outra ja pré-existente, desde que seja utilizada para

identificar produtos ou servicos de classes diferentes, ndo ocorrendo a

confusdo ou associacao pelos clientes/usuarios, o critério de veracidade vem
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justamente para evitar o consumidor a erro por falsa identificacao, por exemplo.
O INPI disponibiliza de um banco para realizacdo de “busca de anterioridades”,
como as patentes, as marcas também devem ser submetidas a essa busca.

O artigo 124 da Lei n°® 9.279/96 elenca 23 sinais n&ao registraveis como
marca, a fim de preservar o consumidor, o titular do registro de marca e a
propria marca. Alguns exemplos: brasédo, armas, medalha, bandeira, emblema,
distintivo e monumento oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou
internacionais, bem como a respectiva designacao, figura ou imitacéo; letra,
algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva; expressao, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral
e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente
contra liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou ideia e sentimento
dignos de respeito e veneracdo; designacao ou sigla de entidade ou 6rgdo
publico, quando nao requerido o registro pela prépria entidade ou 6rgao
publico; e sinal de caréater genérico.

A Lei confere a protecdo as marcas registradas apenas no territério do
pais onde foi obtido o registro e ao segmento de mercado especifico indicado,
do contrario o titular do registro devera requerer um registro para cada
segmento o qual deseja utilizar a marca.

Muito importante lembrar, que esses registros ndo se aplicam as marcas
de alto renome ou notoriamente reconhecidas, pois estas possuem
regulamentacgéo proépria.

Por fim, a lei prevé o prazo de 10 anos para a sua vigéncia, contados a
partir da concessdo. Esse prazo € prorrogavel por periodos iguais e
sucessivos, mediante requerimento do titular. Caso ndo seja requerida a
prorrogacéo, a marca caira em dominio publico (artigo 133 da Lei n® 9.279/96).

O registro de marca extingue-se, conforme o artigo 142 da Lei n°
9.279/96 pela expiracdo do prazo de vigéncia, pela renincia, que podera ser
total ou parcial em relacdo aos produtos ou servigos assinalados pela marca;
pela caducidade; ou pela inobservancia do artigo 217 que trata da pessoa
domiciliada no exterior em que esta devera constituir e manter procurador
devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representa-

la administrativa e juridicamente, inclusive para receber citagcdes.
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2.1.3. Desenho Industrial

A protecao ao direito de propriedade sobre o desenho industrial também
€ regulamentada pela Lei de Propriedade Intelectual — Lei n® 9.279/96. O artigo
95 da Lei 9.279/96 define o desenho industrial como sendo “a forma plastica
ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa
ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na
Sua configuragcédo externa e que possa servir de tipo de fabricagcédo industrial’.

O desenvolvimento de novas tecnologias, bem como de producdo em
série e do marketing comercial, impulsionou a valorizagdo do design, fazendo
com que o desenho industrial torna-se tdo importante que necessitasse de
protecéo legal.

A forma ornamental e estética dos produtos pode ser observada em
diversos produtos: veiculos, 6culos, joias, equipamentos eletrénicos e tantos
outros do cotidiano da vida humana.

Os requisitos para a protecdo de um objeto por desenho industrial sao:
novidade, originalidade, utilidade ou aplicabilidade industrial, unidade de
desenho industrial e variagdes?".

A lei brasileira exige novidade absoluta, ou seja, o objeto deve ser novo
tanto no Brasil quanto no exterior (artigo 96 da Lei 9.279/96). Todavia, a Lei
prevé um periodo de graca para o desenho industrial, bem como nas patentes,
mas nesse caso, é de 180 dias.

O requisito de originalidade tem forte ligagdo com o de novidade. O
desenho sera considerado original quando possuir uma apresentacao visual
nova, distinta da de outros objetos pré-existentes, ainda que resultante da
combinacao inovadora de elementos ja conhecidos?®.

Por fim, o artigo 100 da Lei n°® 9.279/96 aponta os desenhos industriais

nao registraveis:

2 INTRODUGAO A PROPRIEDADE INTELECTUAL. Universidade de S#o Paulo. Disponivel em: <

http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2014/02/CARTILHA_PI_bom_x.pdf> Acesso em: 15 de
agosto de 2018.
2 INTRODUCAO A PROPRIEDADE INTELECTUAL. Universidade de S&o Paulo. Disponivel em: <
http://lwww.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2014/02/CARTILHA_PI_bom_x.pdf> Acesso em: 15 de
agosto de 2018.
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e O que for contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a
honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de
consciéncia, crenga, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de
respeito e veneragao;

e A forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela
determinada essencialmente por consideragbes técnicas ou

funcionais.

O registro vigorara pelo prazo de 10 anos contados a partir da data do
depodsito. Esse prazo pode ser prorrogado por trés periodos sucessivos de
cinco anos cada, conforme o artigo 108 da Lei n® 9.279/96.

O registro podera ser extinto pela expiracdo do prazo de vigéncia, pela
renuncia do titular, pela falta de pagamento de retribuicdo e, caso o titular seja
domiciliado no exterior, pela ndo constituicio de procurador devidamente
qualificado para representacao administrativa e juridica.

2.1.4. Indicacdes Geogréaficas

A indicagdo geografica esta prevista na Lei de Propriedade Intelectual,
n°® 9.279/96, e o 6rgdo responsavel por gerir seus registros € o INPI. Considera-
se indicacao geografica, o sinal utilizado para identificar a origem especifica de
um produto ou servico cuja qualidade seja reconhecida e associada a regido de
onde provém, tem por finalidade agregar valor e credibilidade aos produtos e
servicos em questdo, atestando a sua procedéncia.

O artigo 176 da Lei n° 9.279/96 indica duas formas de indicacdo
geogréafica:

e Indicacdo de procedéncia: € o nome geografico de pais, cidade,
regido ou localidade de seu territorio, que se tenha tornado
conhecido como centro de extracdo, producdo ou fabricacdo de
determinado produto ou de prestacdo de determinado servico (art.
177 da Lei n® 9.279/96);
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e Denominacdo de origem: € o nome geografico do pais, cidade ou
localidade de seu territério, que designe produto ou servico cujas
gualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente
ao meio geogréfico, incluidos fatores naturais e humanos (art. 178 da
Lei n® 9.279/96).

A vantagem do registro de indicacdo geografica é o fato de ela néo
proteger apenas os fabricantes ou produtores, mas o proprio consumidor com a
garantia de estar adquirindo um produto com a qualidade e caracteristicas
regionais.

E crime fabricar, importar, exportar, expor, vender ou oferecer a venda
ou ter em estoque produto que apresente falsa indicacao geografica (artigo 192
da Lei n° 9.279/96).

2.2. Direito Autoral

E o ramo do Direito que protege as obras literarias, artisticas ou
cientificas e que regulamenta as relacfes juridicas surgidas a partir da sua
criacdo e utilizacdo. As obras protegidas podem ser expressas por qualquer
meio ou fixadas em qualquer suporte tangivel ou intangivel, conhecido ou que
se invente no futuro. A protecdo autoral esta prevista no artigo 5°, XXVII da
Constituicdo Federal e na Lei n°® 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Constituicdo Federal de 1988

Art. 5°

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizacao,
publicacéo ou reproducdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros
pelo tempo que a lei fixar;

O artigo 7° da Lei 9.610/98 traz uma lista das obras intelectuais que
podem protegidas por meio do Direito Autoral, essa listagem do artigo 7° néo €
taxativa, ela & exemplificativa. Dentre as obras protegidas estdo: os textos de
obras literarias, artisticas ou cientificas; as composi¢cdes musicais tenham letra
ou néo; obras fotograficas e as produzidas por qualquer processo analogo ao
da fotografia; as obras audiovisuais, sonorizados ou n&o, inclusive as

cinematograficas; as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e
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arte cinéticas, as adaptacoes, traducdes e outras transformacbes de obras
originais; os programas de computadores, que serao vistos a seguir e possui
legislacéo propria, entre outras.

Ja o artigo 8° da mesma Lei estabelece as obras que néo séo objeto de
protecdo do Direito Autoral, como: as ideias, procedimentos normativos,
sistemas, métodos, projetos ou conceitos matematicos; os esquemas, planos
ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negécios; os formularios em
branco; os textos de tratados ou convencdes, leis, decretos, regulamentos,
decisGes judiciais e demais atos oficiais; informacdes de uso comum
(calendéarios, agendas, cadastros ou legendas); nomes e titulos isolados;
aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

Importante ressaltar que, diferentemente da propriedade industrial em
que a protecdo sO é garantida mediante registro junto ao 6rgdo do INPI, o
registro do direito autoral é facultativo ao autor, isso porque, os direitos sobre
sua obra nascem com a criagéo e exposi¢cao da mesma, mas o registro da obra
configura como mais uma prova da autoria.

Existem diversos 6rgdos que tém competéncia para registrar obras por
direito autoral, como: a Biblioteca Nacional, Conselho Nacional do Cinema,
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, entre outros®.

O prazo de duracédo dos direitos patrimoniais do autor perdura por 70
anos contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento,
obedecida a ordem sucessoria da lei civil (artigo 41 da Lei n° 9.610/98). ApGs
esse prazo, a obra intelectual passard para o dominio publico, podendo ser
livremente utilizada por todos, sem necessidade de autorizacdo ou pagamento
para o seu uso. As obras em que o autor seja desconhecido ou falegca sem
deixar herdeiros cairam em dominio publico.

Vale dizer que o direito moral nunca prescreve, logo, sempre que for
utilizar determinada obra é necessério indicar corretamente o nome do autor.

Por fim, os direitos conexos, ja citados acima, sdo aqueles que derivam
do direito original do autor. Exemplo: tradugdes, adaptacdes, performances. Os
detentores de direitos conexos ndo possuem direito de autoria e sim direitos de

exclusividade sobre a interpretacéo, traducao, adaptacao a obra original.

2 | ei n° 9.610/98 “Art. 19. E facultado ao autor registrar a sua obra no 6rgéo publico definido no caput e no § 1° do art.
17 da Lei n° 5.988, de 14 de dezembro de 1973".


http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L5988.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L5988.htm#art17%C2%A71
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2.3. Programas de computador

Os programas de computador ou softwares sao protegidos pela lei de
Direito Autoral (Lei n° 9.610/98) e pela lei especifica de Software, a Lei n°
9.609/98, que traz caracteristicas préprias e distintas das previstas na lei de
Direito Autoral.

A Lei n° 9.609/98 define, em seu artigo 1°, programa de computador
como um conjunto organizado de instrugbes em linguagem natural ou
codificada, contida em suporte fisico de qualquer natureza, de emprego
necessario de maquinas automaticas de tratamento da informacéo,
dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica
digital ou analoga, para fazé-los funcionar de modo e para fins determinados.

O registro do programa de computador € realizado no INPI — Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual, e € um meio de assegurar ao titular os
direitos de exclusividade da producdo, no uso e na comercializacdo do
programa, bem como garante a protecado do nome comercial.

Os direitos sao validos por 50 anos, contados a partir do 1° de janeiro do
ano subsequente ao da sua publicacdo ou, na auséncia desta, da sua criacao
(art. 2°, 82° da Lei 9.609/98).

2.4. Protegao sui generis

Sao formas de protecdo que, em razdo de suas peculiaridades, nao
pertencem ao ramo do direito autoral nem ao da propriedade industrial, como a

protecdo do cultivares e topografia de circuitos integrados.

2.4.1. Cultivares

O sistema de protecdo de cultivares tem como objetivo assegurar o0s
direitos de propriedade intelectual aos melhoristas ou obtentores de novas
combinacdes filogenéticas na forma de cultivares, entendidas como variedades
de qualguer género ou espécie vegetal superior com caracteristicas
especificas. Nao se trata, portanto, da protecdo de uma nova espécie, mas de
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uma variedade dentro de uma espécie ja conhecida. A producdo de cultivar
recaird sobre o material de reproducéo ou de multiplicacéo vegetativa da planta
inteira®*.

No Brasil o registro e a protecéo das cultivares sédo regulamentados pela
Lei n® 9.456 de 25 de abril de 1997 e 6rgao responsavel por eles € o Ministério
da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento — MAPA. Existem diferencas juridicas
entre 0 registro e a protecdo. A protecdo garante direitos de propriedade
intelectual e exploracdo comercial da cultivar com exclusividade em todo o
territério brasileiro, por um periodo determinado. JA o registro promove a
inscricao prévia das cultivares, habilitando-as para a producéo, beneficiamento,
comercializacdo e utilizacdo de sementes e mudas no pais. Percebe-se a
importancia desse ramo do Direito na Economia Brasileira que tanto se baseia
na exportacdo de commaodities.

Para ser considera cultivar, a variedade vegetal deve ser:

e Distinta: deve se distinguir claramente de qualquer outra cuja
existéncia na data do pedido de protecdo seja reconhecida, isto €,
deve apresentar diferencas claras em relacdo a qualquer outra
variedade conhecida (artigo 3°, VI da Lei n°® 9.456/97);

e Homogénea: é utilizada em plantio, em escala comercial, apresenta
variabilidade minima quanto aos descritores que a identifiguem,
segundo critérios estabelecidos pelo 6rgdo competente, ou seja,
deve haver uniformidade das plantas da mesma geracao (artigo 3°,
VIl da Lei n® 9.456/97);

e Estavel: é reproduzida em escala comercial, mas mantém sua
homogeneidade através das geracdes sucessivas, isto €, deve haver
manutencdo das caracteristicas atraves das geracfes sucessivas
(art. 3°, VIl da Lei n°® 9.456/97).

Para que uma cultivar possa ser protegida é preciso comprovar 0S

requisitos de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade por meio de

o INTRODUCAO A PROPRIEDADE INTELECTUAL. Universidade de S&o Paulo. Disponivel em: <

http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2014/02/CARTILHA_PI_bom_x.pdf> Acesso em: 15 de
agosto de 2018.
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experimentos (Testes de DHE). No Brasil o prazo de protecdo é de 15 anos
para a maioria das espécies, principalmente de grdos. J4 para as videiras,
arvores frutiferas, arvores florestais e arvores ornamentais, incluindo seus
porta-enxertos, esse prazo estende-se para 18 anos, conforme o artigo 11 da
Lei n® 9.456/97. Decorrido o prazo de vigéncia de protecao, a cultivar caira em
dominio publico e nenhum outro direito podera obstar sua livre utilizacéo (artigo
12 da Lei n°® 9.456/97).

A extincdo dos direitos sobre a cultivar extinguem-se em razdo do
término do prazo de concesséo; da renancia do titular ou seus sucessores; do
cancelamento administrativo; da perda de homogeneidade ou estabilidade; do
nao pagamento da anuidade; da ndo apresentacdo de amostra viva quando
solicitado ou da apresentacédo de impacto desfavoravel ao meio ambiente ou a

saude publica.

2.4.2. Topografia de circuitos integrados

O circuito integrado € um dispositivo microeletrénico (microchip) capaz
de desempenhar funcéo eletrénica. A Lei n° 11.484 de 31 de maio de 2007,
mais precisamente em seu artigo 26, inc. I, define topografia de circuitos
integrados como sendo uma série de imagens relacionadas, construidas ou
codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuracao
tridimensional das camadas que compdem um circuito integrado, e, na qual
cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposicdo geométrica ou
arranjos da superficie do circuito integrado em qualquer estagio de sua
concepg¢ao ou manufatura.

Os requisitos para a concessao da protecdo no ambito juridico sao:
atender aos requisitos de suficiéncia descritiva, originalidade e novidade. No
Brasil, a protecdo da topografia de circuitos integrados é condicionada a
realizagcdo de registro junto ao INPI. O prazo de protecdo € de 10 anos
contados a partir da data de depdsito junto ao INPI ou da data da primeira
exploracdo comercial, o que ocorrer primeiro (artigo 35 da Lei n® 11.484/07).

O registro da topografia de circuitos integrados extingue-se pelo término
do prazo de vigéncia, pela renuncia de seu titular, ressalvando direitos de
terceiros. Extinto o registro, o objeto da protecéo cai no dominio publico.
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3. Evolugéo Historica

A evolucédo histérica da propriedade intelectual mostra a influéncia da
matéria no desenvolvimento econdmico dos paises. Destacam-se 0S processos
dos sistemas inglés, francés e norte-americano por terem produzidos as
primeiras legislagbes organicas de propriedade intelectual, mas também o
Brasil que se torna um caso curioso e interessante, pois o pais foi 0 quarto no
mundo a produzir sua proépria lei de patentes, tudo isso pode ser explicado em
razdo de sua proximidade com os paises europeus, em aspectos econémicos,
culturais, normativos e etc.

A propriedade intelectual é tdo antiga quanto a propria producéo
intelectual humana, observam-se tracos de propriedade intelectual como se
conhece hoje desde a Idade Classica, na Grécia Antiga. Existem registros que
demonstram que a primeira protecdo na area de propriedade intelectual teria
sido uma receita de um prato especial, na cidade de Sybaris, uma colonia
grega, por volta do ano de 510 a.C., e o que ficou estabelecido foi que o
cozinheiro que inventou o prato ficaria com o monopdlio pelo prazo de um
ano®. Curiosamente, a palavra monopélio origina-se do vocabulario grego
usado por Aristételes em “Politica” em 347 a.C., com o significado de venda
exclusiva.

Segundo Federman?®, pode-se observar ja nessa ocasido caracteristicas
de propriedade intelectual existentes até hoje na legislacdo patentaria de
diversos paises, como, por exemplo, a protecdo por tempo limitado, o fato de a
criacdo ter que ser “nova” e “Util”, e que terceiros estavam proibidos de
reproduzi-la durante esse periodo de monopolio, e consequentemente o autor
teria o direito ao retorno financeiro proveniente de sua criagao.

Como visto, essa ideia de monopdlio é muito antiga e 0s governantes
estavam diretamente interessados em conceder monopdlios temporarios para o
povo, seja na produgéo, comercializagcdo ou exploragao, pela simples razéo de

conseguir manter seus territorios e a sobrevivéncia do povo onde la habitava.

% FROTA. Maria Stela Pompeu. Protecéo de Patentes de Produtos Farmacéuticos: o Caso Brasileiro. FUNAG e IPRI.
Brasilia. 1993.
% FEDERMAN. Sonia Regina. Patentes, como redigir, depositar e conseguir. FUNDAC. Belo Horizonte. 2011.



30

3.1. Sistema inglés de propriedade intelectual

Ja na ldade Moderna, por volta do ano de 1623, na Inglaterra foi instituido o
Estatuto dos Monopdlios, dando origem ao moderno sistema de patentes. Esse
sistema previa a figura do inventor originario tendo como direito o depdésito da
patente, além de estabelecer um periodo de 14 anos para a exploracao dessa
patente?’. O Estatuto dos Monopélios é a base atual da lei inglesa sobre
patentes, e ascendente direto da legislacdo em vigor nos Estados Unidos da

América.
3.2. Sistema francés de propriedade intelectual

Ainda na Europa, mais precisamente na regido de Bordeaux, em torno
do ano de 1236, foi concedido um privilégio exclusivo para a tecelagem e
tingimentos de tecidos em |a pelo prazo de 15 anos, conforme relata
Federman. Quase um século mais tarde, em 1330, foi concedida a instalacao
de uma fabrica de vidros, a Philippe e Cavquere?®.

Contudo, até 1762 nao havia na Franca uma politica que distinguisse os
privilégios dos autores dos demais legitimados pela Coroa. Naquele ano, o rei
determinou regras para o0s privilégios de invencdes e as diretrizes dos
privilégios, como: limite de tempo, prova de utilidade, mas na realidade essas
determinacdes reais visavam limitar eventuais abusos na concessdo dos
privilégios ao invés de incentivar a producéo de invencdes®.

Essas condicdes s6 fizeram crescer a oposicdo contra a rigidez da
regulamentacdo dos monopolios e do controle da indastria que sé foi
aumentando durante o século XVIIl. Somente com a Revolucdo Francesa de
1789 que os regulamentos foram abolidos das corporagdes, bem como as
restricdes ao livre comércio e indistrias™®.

Em 1791, foi sancionada a Lei “Brevet’s D Inventions”, ou simplesmente,

Lei Chapellier, concedendo ao autor de uma invencao os créditos e o direito de

*” FEDERMAN. Sonia Regina. Patentes, como redigir, depositar e conseguir. FUNDAC. Belo Horizonte. 2011.

8 FEEDERMAN. Sonia Regina. Patentes, como redigir, depositar e conseguir. FUNDAC. Belo Horizonte. 2011.

» FROTA. Maria Stela Pompeu. Protecéo de Patentes de Produtos Farmacéuticos: o Caso Brasileiro. FUNAG e IPRI.
Brasilia. 1993.

% FROTA. Maria Stela Pompeu. Protecdo de Patentes de Produtos Farmacéuticos: o Caso Brasileiro. FUNAG e IPRI.
Brasilia. 1993.
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exclusividade®, esse estatuto sobre patentes também teve suas bases
retiradas do Estatuto dos Monopdlios britanicos. A lei francesa® incorporou o
principio do direito natural de propriedade do inventor sobre a invencgao.

3.3. Sistema norte-americano de propriedade intelectual

Na América os primeiros registros de concessdo de patentes ocorreram
nos Estados e remontam do século XVII. Massachussetts foi a primeira colonia,
em 1641, a conceder uma patente. Samuel Winslow foi o primeiro a ter
exclusividade por 10 anos para explorar determinado processo de producao de
sal. Além de, Massachussetts, apenas Maryland e South Carolina concederam
patentes no periodo colonial®.

A partir de 1780, outros estados como Pennsylvania, New York,
Delaware, Connecticut e New Jersey passaram a conceder patentes para
invencdes com o objetivo de incentivar a industria local. Em 1787, quando se
iniciou a Convencao Constitucional, mostrando-se clara a necessidade de
existir um sistema centralizado de patentes para eliminar o conflito entre os
estados™.

Diante disso, foi aprovado por unanimidade o principio da propriedade
intelectual e foi consagrado com a promulgacdo da Constituicdo norte-
americana®. Em seu artigo |, seccdo 8, paragrafo 8 que diz “to promote the
progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and
inventors the exclusive rights to their respective writings and discoveries”.

O entao presidente George Washington promulgou a primeira lei federal,
em 1790, a respeito dos privilégios sobre as patentes, conhecida como “Act to
promote the progress of useful Arts” ou “Patent Act”, esse ato regularizava a
concessao das patentes, com a possibilidade de aufericdo de lucros e limitacao

do prazo de vigéncia da patente®. Esta foi a primeira vez na histéria em que foi

! FEDERMAN. Sonia Regina. Patentes, como redigir, depositar e conseguir. FUNDAC. Belo Horizonte. 2011.

¥ FROTA. Maria Stela Pompeu. Protecéo de Patentes de Produtos Farmacéuticos: o Caso Brasileiro. FUNAG e IPRI.
Brasilia. 1993.

* FROTA. Maria Stela Pompeu. Protecdo de Patentes de Produtos Farmacéuticos: o Caso Brasileiro. FUNAG e IPRI.
Brasilia. 1993.

¥ FROTA. Maria Stela Pompeu. Protecéo de Patentes de Produtos Farmacéuticos: o Caso Brasileiro. FUNAG e IPRI.
Brasilia. 1993.

* FROTA. Maria Stela Pompeu. Protecéo de Patentes de Produtos Farmacéuticos: o Caso Brasileiro. FUNAG e IPRI.
Brasilia. 1993.

% FROTA. Maria Stela Pompeu. Protec&o de Patentes de Produtos Farmacéuticos: o Caso Brasileiro. FUNAG e IPRI.
Brasilia. 1993.



32

reconhecido o direito de um inventor usufruir de sua invengédo, sem depender

da prerrogativa de um monarca.

3.4. Sistema brasileiro de propriedade intelectual

bY

A histéria do direito a propriedade intelectual no Brasil inicia-se com
chegada da Familia Real, em 1808, quando Portugal estava prestes a ser
invadido pelas tropas napolednicas, a Corte Portuguesa tomou a importante
decisédo de instalar-se em sua principal metrépole, o Brasil, e que em grande
medida foi muito benéfico para entdo colbnia.

Em 1809, o Principe Regente D. Jodo VI, que tornaré o rei D. Jodo VI do
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, ap6s o falecimento de sua mae D.
Maria, baixou um Alvara Régio, que dentre varias medidas reconheceu a
protecdo direta aqueles que estabelecerem invencgdes nas artes ou maquinas,
com exclusividade de 14 anos, sobre as invengdes levadas a registro na Real

Junta do Comércio. No original encontrado no site da Camara®’ esta disposto:

Alvara de 1809

“Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de
alguma nova machina, e invencéo nas artes, gozem do privilegio
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 do
seu novo invento & Real Junta do Commercio; e que esta,
reconhecendo a verdade, e fundamento delle, lhes conceda o
privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o
depois, para que no fim desse prazo toda a Nagdo goze do fructo
dessa invencdo. Ordeno outrosim, que se faca uma exacta reviséo
dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na
forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa
allegacdo, ou sem bem fundadas razBes obtiveram semelhantes
concessbes”.

Em 1830, o Brasil jA independente, editou uma lei especifica sobre
patentes atendendo a propria previsdo da Constituicdo do Império de 1824,

conferindo o direito ao cidadao brasileiro a propriedade intelectual.

Constituicdo do Império de 1824
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidad&os
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a seguranca individual, e a

¥ LEGISLACAO 1808 - 1820. Camara dos Deputados. Disponivel: <http:/www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecaol.html> Acesso em: 06 de Junho de 2018.
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propriedade, é garantida pela Constituicdo do Imperio, pela maneira
seguinte. Por tal motivo, em 1830, o Brasil editou a lei sobre
invencdes que atendeu a previsédo constitucional ora elencada.

XXVI. Os inventores terdo a propriedade das suas descobertas, ou
das suas producgfes. A Lei Ihes assegurarda um privilegio exclusivo
temporario, ou lhes remunerard em resarcimento da perda, que
hajam de soffrer pela vulgarisacéo.

Posteriormente, em 1875, surgiu a primeira lei brasileira sobre marcas
de industria e comércio. Lembrando que o direito brasileiro, a época, tratava
em separado as invencdes e as marcas. Em 1882, editou-se uma lei especifica
sobre as patentes e em, 1887 e 1904, outras leis sobre marcas.

Ressalve-se que o Brasil participou desde o inicio da criacdo do sistema
internacional de propriedade intelectual e as razbes que levaram o pais a
participar das conferéncias preparatérias, como a Convencdo de Paris de
1883% e a Convencao de Berna de 1886 e assina-las quando o pais estava em
um processo de estruturacdo da sua producdo, foram sob em duas
perspectivas: i) externa: o Brasil mantinha relagdes politicas com a Europa, em
que seu principal parceiro econémico era a Inglaterra, mas também mantinha
relacdbes com a Franca, principalmente na esfera cultural e, ii) interna: nesse
periodo o Brasil estava passando por mudancas ideolOgicas, crescia o
movimento progressista no pais, que resultou em mudancas na legislacdo
sobre a matéria, como na lei sobre patentes de 1830 e a lei sobre marcas de
1875%°, como observadas acima.

O critério de tratamento da matéria industrial em leis separadas so foi
abandonado em 1923, a partir da criacdo da Diretoria Geral da Propriedade
Industrial (DGPI), no governo de Arthur Bernardes, foi a primeira instituicdo
dedicada especificamente ao tema*.

O instituto ficou responsavel a administrar e centralizar as duas
matérias, e a partir de entédo, a legislacao brasileira comecou a tratar as duas
questdes, patentes de invencgdes e registro de marcas, no mesmo diploma

legal. O DGPI foi extinto em 1931, com suas atividades absorvidas pelo

% 0O Brasil, pais signatario oficial da Convencao de Paris de 1883, aderiu & Revisdo de Estocolmo apenas em 1982.
CONVENGCAO DE PARIS. INPI. Disponivel em: < http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf> Acesso em: 06 de Junho
de 2018.

¥ CRUZ. Murillo. A entrada do Brasil na Convencéo Internacional para a protecdo da propriedade intelectual. Paris,
1883. 1982. Disponivel em: <
http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/a_entrada_do_br_paris_convention_1883.pdf> Acesso em: 03
de Junho de 2018

% INPI CHEGA AOS 45 ANOS: CONHECA A HISTORIA DO INSTITUTO. Instituto Nacional da Propriedade Intelectual.

Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-chega-aos-45-anos-conheca-a-historia-do-instituto> Acesso em: 06
de Junho de 2018.
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Departamento Nacional da Industria, do Ministério do Trabalho, ja na Era
Vargas.

Em 1933, foi criado o Departamento Nacional da Propriedade Intelectual
(DNPI), que inseriu novas atividades, como concessdo de outros tipos de
patentes, além de inveng¢des, como o0 desenho industrial, repressdo a
concorréncia desleal e execugao de convencgdes internacionais.

Apesar de a Constituicdo de 1937 ser a Unica a ndo fazer mencéo sobre
a matéria propriedade intelectual, a questdo foi regulamentada por Getulio
Vargas com a promulgacdo do Decreto-Lei n°® 7.903 de 1945, este foi o
primeiro Codigo de Propriedade Industrial brasileiro. Em um contexto de
industrializacdo brasileira, o cdédigo estabeleceu as primeiras exclusdes de
patenteabilidade sobre produtos alimenticios e farmacéuticos, com o intuito de
evitar monopolios em setores em que a pesquisa estava nos seus primérdios™.

Em 1967, durante o periodo militar, com o Presidente Castello Branco foi
baixado o Decreto-Lei n° 254, tornando mais clara a protecdo da propriedade
intelectual no Brasil. Com o Decreto-Lei n°® 1.005 de 1969 que criou Cédigo de
Propriedade Intelectual, foram excluidos os produtos quimico-farmacéuticos do
direito de patente.

Com o crescimento econémico vivenciado durante a década de 1970,
novas tecnologias estavam cada vez mais presentes na industria, e para iSso
foi criado o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual) pela Lei n°
5.648, de 11 de dezembro de 1970, a preocupacdo na época era com a

transferéncia de tecnologia®.

Lei n° 5.648/1970

“Art 2° O Instituto tem por finalidade principal executar, no dmbito
nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em
vista a sua fungéo social, econdmica, juridica e técnica.

Paragrafo Gnico. Sem prejuizo de outras atribuicdes que lhe forem
cometidas, o Instituto adotara, com vistas ao desenvolvimento
econdmico do Pais, medidas capazes de acelerar e regular a
transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores condi¢6es de
negociacéo e utilizacdo de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se
guanto a conveniéncia da assinatura ratificacdo ou denlncia de

* FROTA. Maria Stela Pompeu. Protecdo de Patentes de Produtos Farmacéuticos: o Caso Brasileiro. FUNAG e IPRI.
Brasilia. 1993. Pag. 35

*2 INPI CHEGA AOS 45 ANOS: CONHECA A HISTORIA DO INSTITUTO. Instituto Nacional da Propriedade Intelectual.
Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-chega-aos-45-anos-conheca-a-historia-do-instituto> Acesso em: 06
de Junho de 2018.
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convencles, tratados, convénio e acordos sobre propriedade
industrial.” (A redacéo foi alterada em 1996)

No ano de 1971, institui-se o novo Codigo de Propriedade Intelectual Lei
n® 5.772* % esta lei traz um carater penal para repressdo as violacdes do
direito de propriedade intelectual. A outra vertente da propriedade intelectual —
direito do autor — foi regulamentada pela Lei n° 5.988 de 1973*°, que mais tarde
sera alterada, atualizada e consolidada pela Lei n°® 9.610 de 1998. Por fim, foi
criada a Lei n° 7.646% %" de 1987 que protegia especificamente os programas
de computadores aplicando os principios de direitos de autor*®.

Mais recentemente, o Brasil editou a Lei n°® 9.279 de 1996, adaptando a
legislacdo nacional as normas internacionais, tal qual o Trade Related
Intellectual Property Rights (TRIPS), concebido em 1994 na rodada do Uruguai
ainda no ambito do GATT, mas que foi absorvido pela OMC. Além de ratificar
aquilo que ja estava previsto no texto constitucional sobre a aplicacao de forma
geral, as invencdes, desenhos industriais, marcas, indicacdes geograficas e a
concorréncia desleal, materializando o direito fundamental do cidaddo a
protecdo do Estado quanto as criacdes industriais.

Constituicdo Federal de 1988

Art. 5°[...]

XXVII — aos autores pertence o direito exclusivo de utilizacéo,
publicacdo ou reproducdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros
pelo tempo que a lei fixar;

XXIX — a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporério para sua utilizagdo, bem como protecdo as criagdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nhomes de empresas e a

outros signos distintivos, tendo em vista o0 interesse social e o
desenvolvimento tecnol6gico e econémico do Pais;

Dentro do sistema ONU, a OMPI (Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual) em cooperacdo com o governo brasileiro estabeleceu um escritério
na cidade do Rio de Janeiro, em 2009, com o objetivo de promover novos
enfoques e formas de interacdo e vinculagdo entre o setor produtivo e 0s

usuarios do Sistema de Propriedade Intelectual. Com a abertura do escritério

“3 Revogada pela Lei n° 9.279 de 1996.

“ Llei no 5772 de 21 de Dezembro de 1971. Planalto.  Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm > Acesso em: 06 de Junho de 2018.

% lei n® 598 de 14 de Dezembro de 1973. Planalto.  Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5988.htm> Acesso em: 06 de Junho de 2018.

“* Revogada pela Lei n° 9.609 de 1998.

" Llei n° 7646 de 18 de Dezembro de  1987. Planalto.  Disponivel  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7646.htm> Acesso em: 06 de Junho de 2018.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm
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também foi possivel uma aproximacdo da organizacao internacional com o
INPI, contribuindo especialmente com o0s programas de cooperacao
internacional do INPlI na América Latina, fundamentos no acordo bilateral
OMPI-INPI para disseminacdo da Propriedade Intelectual®® *°.

Segundo o Itamaraty, o Brasil esta muito atuante nos debates e
negociacdes internacionais sobre propriedade intelectual, em organismos como
a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, o Conselho do TRIPs da
Organizacdo Mundial do Comércio (OMC) e do Grupo CAP (Contrafacéo e
Pirataria) da Organizacdo Mundial das Aduanas.

O Brasil é tradicionalmente um ator atuante na matéria de propriedade
intelectual e vem articulando-se cada vez mais, sobretudo, na questdo da

licenca compulsoria.

“ OMPI - ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. INPI. Disponivel em: <
https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/> Acesso em: 06 de Junho de 2018.

* RELACOES INTERNACIONAIS. Propriedade Industrial. Ministério da Indistria, Comércio Exterior e Servigos.
Disponivel em: < http://www.inpi.gov.br/sobre/relacoes-internacionais-1> Acesso em: 06 de Junho de 2018.
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Il — Sistema Internacional de Propriedade Intelectual

A ascensdo das leis que regulam o sistema patentario por todo o
continente Europeu e Americano deveu-se, sobretudo, pela revolucéo industrial
ocorrida entre meados do século XVIII e a primeira metade do século XIX, os
paises estavam preocupados em proteger sua nascente inddstria e manter a
soberania regulatoria dentro dos seus territérios. Por outro lado, existia também
a necessidade de ampliar a protecdo para além das fronteiras nacionais, em
razdo do fomento do comércio internacional, buscando evitar a coOpia de
produtos em pais que ndo o de origem da invencao.

O Sistema Internacional da Propriedade Intelectual € constituido por
uma complexa estrutura de leis e costumes nacionais, acordos, praticas e
convencgles internacionais, além de acordos intergovernamentais com a
finalidade de eliminar as divergéncias entre os Estados.

A origem do Sistema Internacional de Propriedade Intelectual foi um
acordo multilateral assinado por 14 paises, entre eles o Brasil, firmado na
cidade de Paris, Franca, no dia 20 de Marco de 1883, denominado Convencéo

da Uniéao de Paris (CUP) para a Protecéao da Propriedade Industrial.

1. Convencdes internacionais sobre propriedade intelectual

A demanda pela adoc¢éo de regulamentos internacionais sobre a matéria
Propriedade Intelectual crescia frente a desconexa rede de acordos e leis
nacionais, ainda que tivessem o mesmo propésito, qual seja: fomentar a
indUstria, proteger seus inventores, evitar a cépia por parte de outros Estados,
essas leis variavam muito, por exemplo uma determinada patente poderia ser
obtida em um pais e em outro ndo, 0 que ocorria comumente em produtos
farmacos, alimentos e produtos quimicos.

A Convencéo da Unido de Paris (1883) deu origem ao hoje denominado
Sistema Internacional da Propriedade Intelectual e foi a primeira tentativa de
harmonizacao internacional dos diferentes sistemas juridicos nacionais sobre
Propriedade Intelectual.

Para chegar nesse consenso existiram trabalhos preparatorios, a saber:
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1.1. Congresso de Viena de 1873

Na cidade de Viena, em 1873, foi realizada a primeira conferéncia em
ambito internacional sobre a protecdo de inventores. Na verdade foi uma
exposicao internacional para o governo austro-hingaro com participacdo de
inventores de alguns paises como Estados Unidos, que por sua vez, temiam
que suas invenc¢des fossem inadequadamente protegidas pela lei austro-
hangara durante a exposi¢ao publica.

Os Estados Unidos exigiam uma lei que protegesse de maneira mais
adequada as invenc¢des e solicitou mudancas na lei austriaca. Entdo, o governo
austriaco aprovou uma lei especial, visando proteger as invencdes
apresentadas na mostra e uma conferéncia internacional sobre patentes. A
conferéncia contou com a participacdo de 13 paises, porém nao teve um
carater oficial, existiam muitas divergéncias no entendimento de patentes na
Europa, mas com todas as divergéncias e a néo oficialidade da reunido foram
aprovadas resolucdes de carater geral embasadas no principio da protecado de
patentes, divulgacdo e protecdo das invencdes pelas leis de todas as nacdes
civilizadas, licenciamento compulsério nos casos de interesse publico. E, por
fim, a conferéncia decidiu que os governos deveriam adotar um acordo

internacional o quanto antes>”.
1.2. Conferéncia de Paris de 1878

A Conferéncia de Paris, assim como, a Conferéncia de Viena (1873)
tinha o intuito de ser uma exposi¢éo internacional das invencdes, sem carater
oficial, apesar de contar com aproximadamente 500 participantes®?.

Nessa conferéncia os direitos dos inventores foram ampliados, mas o
principio que havia sido estabelecido na Conferéncia de Viena sobre licenca
compulséria acabou sendo revogado.

A conferéncia®® deu inicio ao projeto de criacdo de uma legislagao

universal sobre propriedade intelectual. Como a conferéncia anterior esta

! FROTA. Maria Stela Pompeu. Protecéo de Patentes de Produtos Farmacéuticos: o Caso Brasileiro. FUNAG e IPRI.
Brasilia. 1993.
*2 FROTA. Maria Stela Pompeu. Protec&o de Patentes de Produtos Farmacéuticos: o Caso Brasileiro. FUNAG e IPRI.
Brasilia. 1993.
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também gerou algumas resolucbes entre elas, o principio de que os
estrangeiros deveriam ser tratados iguais aos nacionais, sem distincdo e o
principio de que deveriam ser independentes os direitos sobre uma mesma

invencdo em diferentes paises.

1.3. Conferéncia de Paris de 1880 e a Convencéo de Paris de 1883

O principal produto da Conferéncia de Paris de 1878 foi o “Project d"une
Union Internationale pour la Protection de la Proprieté Industrielle” redigido por
Jagerschmidt (chefe da delegacédo francesa) e posteriormente encaminhado
para varios paises com um convite para uma conferéncia diplomatica
internacional®®.

As reacBes foram positivas, e, em 1880, a conferéncia oficial reuniu-se
em Paris com representantes de 19 governos, inclusive do Brasil. O projeto foi
apresentado e algumas emendas foram feitas, entre elas, medidas para
proteger outras formas de propriedade industrial além das patentes, e a criacao
de um 6rgdo internacional incumbido da protecdo da propriedade industrial®>.

Em 1883, a Convencao de Paris foi finalmente aprovada e assinada por
14 paises. E, em 1884, foi criada a Unido Internacional para a Protecao
Industrial. A Convencao de Paris sofreu revises periddicas, conforme previa o
seu artigo 14°°, a celebracdo de conferéncias periddicas de revisdo a fim de
introduzir ao texto original instrumentos para aperfeicoar e modernizar o
sistema internacional.

Foram realizadas ao todo sete revisfes a primeira em Roma, mas nem
um ato foi ratificado pelos paises signatarios e seguiram-se as revisdes de
Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa

8 CRUZ. Murillo. A entrada do Brasil na Convencéo Internacional para a protecdo da propriedade intelectual. Paris,
1883. 1982. Disponivel em: <
http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/a_entrada_do_br_paris_convention_1883.pdf> Acesso em: 03
de Junho de 2018.

* CRUZ. Murillo. A entrada do Brasil na Convencéo Internacional para a prote¢do da propriedade intelectual. Paris,
1883. 1982. Disponivel em: <
http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/a_entrada_do_br_paris_convention_1883.pdf> Acesso em: 03
de Junho de 2018.

** FROTA. Maria Stela Pompeu. Protec&o de Patentes de Produtos Farmacéuticos: o Caso Brasileiro. FUNAG e IPRI.
Brasilia. 1993.

% “Art. 14° A presente Convencéo ficara sujeita a revisao periddicas a fim de que na mesma de possam introduzir
melhoramentos destinados a aperfeicoar o sistema da Unido”. CONVENCAO DE PARIS. INPI. Disponivel em: <
http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf> Acesso em: 20 de agosto de 2018.
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(1958) e Estocolmo (1967)°". A Convencéo conta com um total de 176 paises
contraentes®.

Durante a revisado de Estocolmo (1967) foi criada a Organizacdo Mundial
da Propriedade Intelectual (OMPI), no ambito da ONU, ela é responséavel pela
administracdo dos acordos internacionais na esfera da Propriedade Intelectual,
entre eles da Convencao de Paris (Propriedade Industrial) e a Convencao de
Berna (Protec&o de Obras Artisticas e Literéarias).

A Convencdao de Paris foi elaborada de modo a permitir razoavel grau de
flexibilidade as legislacbes nacionais, desde que alguns principios fossem
respeitados: i) tratamento nacional; ii) prioridade unionista; iii) independéncia
dos direitos, e o iv) territorialidade, criou-se um “territério unido” constituido
pelos paises contratantes, onde esses principios seriam aplicados.

Os paises conhecidos como “unionistas” aqueles que fazem parte da
Convencao da Unido de Paris (CUP) tém legislacbes semelhantes entre si,
consequéncia disso é a facilidade de depositar seus pedidos de patente em
qualquer outro pais unionista. Sdo muito comuns industrias farmacéuticas,
automobilisticas, multinacionais de modo geral depositarem seus pedidos de
patente simultaneamente em diversos paises. Por isso a preocupagéo de haver
uma uniformizac&o nas regras relativas a Propriedade Intelectual para garantir

protecdo dentro de um contexto mundial cada vez mais multilateral.

2. Convencéo internacional sobre direito do autor

Os direitos do autor, assim com os direitos de propriedade industrial, sdo
regidos por leis nacionais e por tratados internacionais com a finalidade de
garantir a protecdo em outros paises, aplicando-se regras estabelecidas para
todos os paises signatarios das convencoes.

A Convencao de Berna relativa a protecdo das obras literarias e artisticas e
que reconheceu o direito do autor foi adotada na cidade de Berna, Suica, em 9
de Setembro de 1886.

% CONVENCAO DE PARIS. Instituto Nacional da Propriedade Industrial — Ministério da Indstria, Comércio Exterior e
Servigos. Disponivel em: < http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf> Acesso em: 03 de Junho de 2018.
%8 CONVENCAO DE PARIS — UNIAO PARA A PROTECAO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Inventa
Internacional. Disponivel em: < https://inventa.com/pt/convencao/paris> Acesso em: 03 de Junho de 2018.
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2.1. Convencéao de Berna de 1886

A Convencao nasceu frutos dos trabalhos que resultaram na Association
Littéraire et Artistiqgue Internationalle de 1878 encabecada pelo escritor francés
Victor Hugo. Antes disso, muitos paises, negavam-se a reconhecer os direitos
do autor de origem estrangeira. Um autor francés estava protegido pela lei
francesa de protecdo ao autor, mas isso ndo impedia que a sua obra fosse
reproduzida livremente no Reino Unido, por exemplo. Com a Convencao de
Berna, os autores oriundos de outros paises signatarios passaram a ser
tratados da mesma forma que os autores locais.

Da mesma forma que a Convencao de Paris sofreu revisdes a de Berna
também em: Paris (1896), Berlim (1908), Berna (1914), Roma (1928), Bruxelas
(1948), Estocolmo (1967), Paris (1971 — 1979). Desde 1967, a Convencéao €&
administrada pela Organizagdao Mundial da Propriedade Intelectual dentro do
ambito das Nacdes Unidas™.

Hoje, o objeto de protecdo da Convencao de Berna nao alcanca apenas
obras literarias e artisticas, mas também as de carater cientifico sejam elas
expressas em livros, esculturas, multimidia, producfes a laser ou qualquer
outra forma desde que encaixem na nog¢dao de artistico e literario.

Convencéo de Berna

ARTIGO 2

1) Os temas "obras literarias e artisticas", abrangem todas as
produgdes do dominio literario, cientifico e artistico, qualquer que seja
0 modo ou a forma de expressao, tais como os livros, brochuras e
outros escritos; as conferéncias, alocugbes, sermfes e outras obras
da mesma natureza; as obras dramaticas ou dramatico-musicais; as
obras coreogréficas e as pantomimas; as composi¢cdes musicais, com
ou sem palavras; as obras cinematograficas e as expressas por
processo analogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de
pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as
obras fotograficas e as expressas por processo analogo ao da
fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustragcbes e 0s mapas

geogréficos; os projetos, esbogcos e obras plasticas relativos a
geografia, & topografia, & arquitetura ou as ciéncias®.

A Convencéo prevé a protecdo dos direitos patrimoniais e morais, 0

direito de nominacédo, integridade da obra em razdo de suas possiveis

®CONVENGCAO DE BERNA. Planalto. Disponivel em: < http:/www.planalto.gov.br/ccivil 03/decreto/1970-
1979/d75699.htm> Acesso em: 04 de Junho de 2018.
® CONVENGCAO DE BERNA. Planalto. Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-
1979/d75699.htm> Acesso em: 04 de Junho de 2018.



42

alteracdes, direito de autorizar a traducédo, permitir a reproducao e a adaptacao,
autorizar a representacdo. A Convencdo também prevé limitacbes ao direito
imposto pela lei nacional, ou de licengas obrigatorias, mas remuneradas, como
a reproducéao fotografica. A Convencéo estabelece o tratamento nacional e a
duracéo do direito.

Diante da interpretacdo do texto legal, fica claro que a esséncia dos
direitos reside no espirito criativo do autor de determinada obra para o qual, por
conta dessa criacdo surgem direitos exclusivos da propriedade incorpérea com

atributos de ordem intelectual, moral e patrimonial, oponiveis a todos.

3. Propriedade intelectual no ambito da ONU - OMPI (Organizacao

Mundial da Propriedade Intelectual)

A Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual € uma entidade
internacional de Direito Publico Internacional com sede em Genebra (Suica),
integrante do Sistema das Nac¢fes Unidas. Criada em 1967, apds a revisdo da
Convencao de Paris em Estocolmo, é uma das 16 agéncias especializadas da
ONU e tem como obijetivo a protecdo da propriedade intelectual. A organizacao
administra 26 tratados internacionais®®, entre eles as Convencdes de Paris e
Berna e mais recentemente o Tratado de Marraqueche®. A Organizacéo conta

atualmente com 191 membros®® ¢4,

3.1. Criacéo e objetivos da OMPI

O fim da Segunda Guerra Mundial propiciou o aparecimento de
organizacdes internacionais com o intuito de aproximar os Estados e manter a
paz, e a mais importante delas foi a ONU, que concentrou em seu corpo

agéncias dos mais variados temas, entre eles a propriedade intelectual.

o1 WIPO-ADMINISTRATERED TREATIES. World Intelectual Property Organization. Disponivel em: <

http://www.wipo.int/treaties/en/> Acesso em: 06 de Junho de 2018.

62 O Tratado de Marraqueche visa facilitar 0 acesso a obras publicadas as pessoas cegas, com deficiéncia visual ou
outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, concluido no ambito da Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), celebrado na cidade de Marraqueche, em 28 de junho de 2013. COMISSAO DE RELAGCOES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL. Cémara dos Deputados. Disponivel em: <
http://lwww.camara.gov.br/sileg/integras/1381402.pdf> Acesso em: 21 de agosto de 2018.

% MEMBERS STATES. World Intelectual Property Organization. Disponivel em: < http:/www.wipo.int/members/en/>
Acesso em: 06 de Junho de 2018.

% INSIDE WIPO. World Intelectual Property Organization. Disponivel em: < http://www.wipo.int/about-wipo/en/> Acesso
em: 06 de Junho de 2018.
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Dentro desse contexto internacional que a OMPI surge, com o objetivo
de estimular a protecéo a propriedade intelectual por meio da cooperacao entre
os Estados, estabelecer medidas apropriadas para promover a atividade
intelectual, facilitar a transmissdo de tecnologia relativa a propriedade
intelectual para os paises em desenvolvimento, acelerar o desenvolvimento
econdmico, social e cultural, além de incentivar a negociacdo de novos tratados
internacionais com o fim de modernizar as legislacdes nacionais®”.

A OMPI relune-se em Assembleias Gerais, Comités e em grupos de
trabalhos. E possui um secretariado responsavel por administrar o Sistema
Internacional de Registro de Propriedade Intelectual e desenvolvimento de
programas. A organizacdo também conta com a participacdo de organizacdes
nao governamentais e da sociedade civil.

A organizacao possui seu proprio sistema de solucdo de controvérsias, o
Centro de Arbitragem e Mediacao da OMPI, situado em Genebra (Suica), que
oferece meios alternativos para a solucdo de conflitos comercias no ambito

internacional entre partes privadas.

3.2. Acordos de cooperacao

Em 1996, a OMPI assinou um acordo de cooperacdo com a OMC, com o
objetivo de estabelecer uma relacdo de suporte mituo e cooperacdo entre as
organizacdes para administrar as questdes de propriedade intelectual no
ambito internacional. Na prética, o acordo fornece informagBes como leis e
regulamentos para os paises membros das organizacoes, livre acesso aos
dados da OMPI, assisténcia técnica e legal para paises em desenvolvimento,
mesmo que nao sejam membros da OMPI.

A Assembleia Geral da OMPI de 1999 reafirmou a cooperacdo com a
OMC e a facilitagdo das regras do acordo TRIPs, para tanto ambas as
organizacgfes internacionais participam conjuntamente em simpdsios tratando

do tema propriedade intelectual.

® omPI - ORGANIZAGAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Nagdes Unidas no Brasil. Disponivel em: <
https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/> Acesso em: 06 de Junho de 2018.
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4. Propriedade Intelectual no ambito do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio (GATT)

4.1. O que € 0 GATT e seus objetivos

O sistema multilateral de comércio surgiu ao final da Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), na Conferéncia de Bretton Woods de 1944, os paises
reunidos na cidade estadunidense de mesmo nome tinham por objetivo debater
uma nova ordem mundial que iria surgir com o final da guerra. Foi um periodo
em que se pode observar uma série de iniciativas, mecanismos e instituicbes
de carater multilateral. Para citar, no ambito financeiro-econdémico, foram
criados o FMI (Fundo Monetario Internacional), organizacdo incumbida de
cuidar das financas internacionais com o objetivo de evitar o colapso
testemunhado no periodo entre guerras, e o BIRD (Banco Internacional para
Reconstrucdo e Desenvolvimento) com a responsabilidade de administrar em
suas bases multilaterais a questdo do desenvolvimento internacional. Nao se
pode esquecer-se da criacdo da ONU em 1945, por meio da Conferéncia de
S&o0 Francisco®, com o objetivo de cuidar da paz mundial em bases
multilaterais.

O protecionismo, mecanismo muito utilizado apés a Grande Guerra
(1914-1918) provocou um isolamento comercial, agravando a situacdo de
muitas economias e que deveria ser combatido por essa nova ordem mundial.
Os paises desejavam a criacdo de uma organizacao internacional que tratasse
exclusivamente das relagcdes comerciais. Diante dessa situacédo, houve, entéo,
uma tentativa de criagdo da OIC (Organizagdo Internacional de Comeércio).

A primeira conferéncia de ambito mundial com o propdsito de criar a OIC
ocorreu em Londres, em outubro de 1946. InUmeras foram as negociacdes
para tratar de sua criacdo nos meses seguintes. Mas apenas, na Conferéncia
de Havana realizada entre 21 de novembro de 1947 a 24 de marco de 1948,
gue teve como fruto a aprovacgéo da Carta de Havana que previa em sua parte
institucional a criagdo e funcionamento da OIC com a adogdo de medidas

ambiciosas para o comércio mundial.

% Conferéncia de S3o Francisco. Cerimdnia de assinatura da Carta Das Nagdes Unidas. Numa tentativa de acabar
com as guerras entre os paises, e de oferecer uma plataforma de didlogo, é fundada a Organizagdo das NagGes
Unidas (ONU), apés o encontro de 50 nagdes, em Sao Francisco.
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No entanto, a Carta de Havana nunca entrou em vigor, pois nhao
conseguiu a ratificacdo de 20 paises (minimo necessario para a sua
aprovacgao), entre eles, os Estados Unidos, principal economia mundial. Logo, a
OIC ficou apenas no papel.

Era preciso buscar uma alternativa que deveria ser embasada pelo
multilateralismo. Visto que o comércio internacional era tradicionalmente
movido pelo bilateralismo desde tempos muito remotos. O grande problema do
bilateralismo para reger o comércio mundial é o fato de que a légica bilateral
possui um carater exclusivo e excludente, isto é, criam-se e estabelecem-se
vantagens entre as duas partes negociadoras, excluindo os demais Estados e
estes por ndo participarem das benesses, sentem-se prejudicados, resultado
disso: acirram-se conflitos e desconfiangas, um dos motivos para a eclosao da
Primeira Guerra Mundial, por exemplo.

Outra via possivel para reger o comércio internacional era a regional,
colocada em prética no periodo entre guerras por meio do estabelecimento de
zonas de influéncias econémicas: zona do ddlar, zona do iene, zona do marco,
zona do franco, zona da libra. Estas zonas giravam em torno de uma grande
poténcia econdmica da regido (Estados Unidos, Japao, Alemanha, Franca,
Reino Unido), que por sua vez recebiam o nome da moeda e dentro destes
espacos intercambiavam vantagens comerciais que também eram exclusivas
para as partes que integravam determinada zona econémica.

E qual seria a alternativa ao bilateralismo e ao regionalismo fechado?

A alternativa € justamente o multilateralismo de carater largamente
inclusivo, representativo e compromissado com a nao discriminacdo. Depois
da Segunda Guerra Mundial o que se buscava eram mecanismos para
manutencdo da paz e o comércio nesse sentido era visto como um desses
mecanismos, desde que se pautasse no multilateralismo.

Nesse interregno, em 30 de outubro de 1947, ainda durante as
negociagbes da Organizacdo Internacional do Comércio acontece o
estabelecimento do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)®’. O
Acordo Geral de Tarifas e Comeércio foi um acordo internacional estabelecido

em 1947 com a finalidade de promover o comeércio internacional por meio de

7 O GATT foi assinado por 23 paises, em Genebra, no dia 30 de outubro de 1947, com vigéncia a partir de 1° de
janeiro de 1948. Continuou vigendo até o dia 14 de abril de 1994, quando 123 paises assinaram, em Marraqueche, os
acordos da Rodada Uruguai, que estabeleceram a Organizag&o Mundial do Comércio (OMC) em 1° de janeiro de 1995.
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um conjunto de normas e concessoes tarifarias destinadas a impulsiona-lo e a
combater préticas protecionistas nas relagdes internacionais, buscando
vantagens mutuas.

O GATT, portanto, ja existia quando da Convocacédo da Conferéncia de
Havana e foi acordado por 23 paises®® em uma reunido em Genebra, inclusive
com a participacdo do Brasil, 0 GATT seria um acordo provisorio para reger o
comércio internacional enquanto ndo se chegasse a um sistema mais definitivo
na Conferéncia de Havana que no momento ja estava marcada para o final de
1947.

O internacionalista Eiiti Sato descreve muito bem como foi a criacdo do
GATT, em seu artigo:

“Ainda nesse ambiente de crenca e expectativa a OIC, em 1947,
reunidos em Genebra, vinte e trés paises assinaram o Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio — GATT. Estabeleceu-se que o GATT
entraria em vigor a partir de janeiro do ano seguinte, tendo uma
secretaria na propria cidade de Genebra e tendo por objetivo servir de
férum para a negociacdo de acordos especificos visando a reducéo
de tarifas e outras barreiras ndo alfandegarias a fim de estimular o
desenvolvimento do comércio internacional. Na ocasido, ficou
também convencionado que esse arranjo deveria ter um carater
temporario até que a Carta da Organizacdo Internacional do
Comércio — OIC, da qual o texto GATT fora extraido, fosse discutida e
aprovada pelas partes contratantes. Com efeito, na Conferéncia
realizada na cidade de Havana, em marco de 1948, a Carta da OIC
foi aprovada ficando a sua implementacdo na dependéncia da
ratificacdo Qor parte dos paises que passassem a integrar a nova
entidade”. ®

Em razdo da rejeicdo a Carta de Havana decide-se transformar aquele
acordo provisério que regeria 0 comércio internacional por apenas alguns
meses, no centro do sistema do comércio mundial. Importante lembrar, que o
GATT foi negociado como um acordo executivo, o que significa dizer que ele
nao era um Tratado Internacional ou uma Convencédo Internacional. O GATT
nunca passou pelos Congressos Internacionais, ele criava apenas obrigacdes

para os executivos. Do ponto de vista juridico, havia um baixo adensamento de

juridicidade.

% Os Governos da Comunidade da Australia, do Reino da Bélgica, dos Estados Unidos do Brasil, da Birmania, do
Canadé, do Ceildo, da Republica do Chile, da Republica da China, da Republica Cuba, dos Estados Unidos da
América, da Republica Francesa, da India, do Libano, do Grdo Ducado de Luxemburgo, do Reino da Noruega, da
Nova Zelandia, do Pakistan, do Reino dos Paises-Baixos, da Rodésia do Sul, do Reino-Unido da Gra-Bretanha e da
Irlanda do Norte, da Siria, da Republica Tchecoslovaca e da Unido Sul-Africana;

% SATO, Eiiti. Mudangas estruturais no sistema internacional: a evolugéo do regime de comércio do fracasso da OIC &
OMC. Disponivel em: <http://www.ufrgs.br/irel>


http://www.ufrgs.br/irel
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O GATT foi uma versédo abreviada e pragmatica da Carta de Havana,
lembrando que o Acordo foi extraido do proprio texto da Carta. O GATT nédo
previa uma parte institucional, pode-se dizer que era uma “quase” organizagao
internacional por possuir tal perfil,b, mas ele tinha sim natureza contratual,
portanto, era um acordo multilateral compondo um conjunto de regras de boa
conduta comercial, objetivando o livre comércio, sob uma perspectiva
amplamente liberal.

O GATT regeu o comércio internacional por mais de 40 anos, e era
conhecido como GATT 47, referéncia ao ano de assinatura, mas com a
Rodada do Uruguai, e a criacdo da OMC (Organizacao Mundial do Comércio),
o GATT foi absorvido por essa nova organizacdo internacional e passou a
chamar-se de GATT 94'°, também como referéncia ao ano de criacdo da OMC.

O GATT 47 baseou-se em rodadas de negociacfes, que unia 0s paises
em torno dos principais temas para o comércio mundial e de solu¢cdes para a
promogé&o do desenvolvimento. Segundo o artigo XXVIII do ato constitutivo do
GATT, o qual estabelecia as rodadas como forma de seus membros
negociarem e engajarem-se no comércio mundial, visando a diminuicdo das
tarifas de importacéo e abertura dos mercados. Entre os anos de 1947 e 1994
foram realizadas oito rodadas de negociacdes’”.

A primeira Rodada foi realizada em Genebra em 1947 e tratou apenas
de tarifas, seguindo pela Rodada Annecy (1949), Rodada Torquay (1950 a
1951), Rodada Genebra (1955 a 1956), Rodada Dillon (1960 a 1961), Rodada
Kennedy (1964 a 1967), Rodada Téquio (1973 a 1979) e Rodada Uruguai
(1986 a 1994).

Com o passar das rodadas ocorreu uma complexificacdo dos temas, por
exemplo: na década de 1940 nada se falava sobre Propriedade Intelectual e
esse tema surgiu muito forte e fundamental para o comércio mundial nas
décadas de 1980 e 1990.

Ha um fator politico nessas rodadas. Em grande medida pode-se dividir

as rodadas em dois grupos principais. As quatro primeiras rodadas ficaram

™ Congresso Nacional Brasileiro aprovou, pelo Decreto Legislativo n® 30, de 15 de dezembro de 1994, a Ata Final que
Incorpora aos Resultados da Rodada Uruguai de Negociacdes Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em
Maraqueche, em 12 de abril de 1994; DECRETO N° 1.355 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994. Planalto. Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm> Acesso em: 11 de Junho de 2018.

™ RODADAS DE NEGOCIACOES. Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servicos. Disponivel em:
<http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1887-omc-rodadas-de-negociacoes >
Acesso em: 14 de maio de 2018.
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conhecidas como “Dialogo Norte-Norte”, isto €, sdo rodadas muito circunscritas
entre os paises desenvolvidos, em que os paises do sul limitavam-se a mero
espectadores e o tema tratado restringiu-se a tarifas.

As demais rodadas caracterizaram-se pela “Divisao Norte-Sul”,
sobretudo, porque o sul estava mais consolidado, numeroso, articulado, com
uma capacidade de impactar e influenciar as negociagdes internacionais.
Naturalmente, o Norte discordara e resistird a essas ideias e isso explica o
porqué dessas rodadas demorarem mais tempo para se concluirem.

A Rodada do Uruguai foi a dltima rodada de negociacdes do GATT como
instituicdo, foi uma rodada de transicdo, porque lidou com novos temas
comerciais negligenciados pelo GATT, até entdo, e que ao seu final deu origem
a OMC (Organizacdo Mundial do Comércio). Esses novos temas (propriedade
intelectual, comércio de servicos, investimentos transacionais) apareceram pela
primeira vez em acordos internacionais na Rodada do Uruguai.

Esses temas apesar de serem novos nas negociacbes do GATT, ja
estavam consagrados no seu texto constitutivo, entre eles o da Propriedade
Intelectual, uma questdo de interesse dos paises desenvolvidos.

Alguns exemplos séo os artigos 1X e XX do GATT. O artigo IX do GATT
47 sob o titulo “Marcas de Origem” determina que indicagdes de procedéncia,
um dos aspectos do direito de propriedade intelectual, ndo devem ser utilizadas
de modo a prejudicar o comércio internacional. Ja o artigo XX coloca a adocao
ou aplicacdo de medidas para proteger patentes, marcas e direitos do autor,
desde que tais medidas nao fossem discriminatérias.

Ao final da Rodada Uruguai do GATT 47 (1986-1994) foi firmado o
acordo multilateral de Marragueche que criou a OMC (Organizagao Mundial do
Comeércio) estabelecendo sua finalidade, funcdes, estrutura, personalidade
juridica e o processo decisorio da organizacgao.

O Anexo 1 do acordo de Marraqueche estabelece a lista dos acordos
multilaterais firmados na Rodada Uruguai. Esses acordos séo obrigatorios para
todos os membros da OMC.

O Anexo 1A refere-se aos acordos sobre o comércio de bens, a saber:

« Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 (GATT 1994), que abrange
o0 GATT 1947,
« Acordo sobre Agricultura;
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« Acordo sobre a Aplicacao das Medidas Sanitarias e Fitossanitarias;
 Acordo sobre Téxteis e Vestuéario;

 Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio;

« Acordo sobre Medidas de Investimento relacionadas ao Comércio;
« Acordo Antidumping;

« Acordo sobre Valoracdo Aduaneira;

« Acordo de Inspecao Pré-Embarque;

« Acordo sobre Regras de Origem,;

« Acordo sobre Procedimentos de Licenciamento de Importacao;

« Acordo sobre Subsidios e Medidas Compensatérias;

« Acordo sobre Salvaguardas’?.

O Anexo 1B compreende o Acordo Geral sobre o Comércio de Servicos
(GATS), um acordo inovador, foi a primeira vez que o GATT mencionou esse
tema. Entretanto, esse acordo nao impde o livre comércio de servi¢os, o acordo
basicamente assume compromissos com o0 tratamento nacional e da
transparéncia, isto é, os Estados membros do GATT obrigam-se a estender o
tratamento nacional aos prestadores de servicos estrangeiros, nao existindo
discriminagdo entre os prestadores nacionais e estrangeiros, 0 que nao se
confunde com a liberalizacdo dos servi¢cos estrangeiros, haja vista que o Brasil
até hoje é fechado para esse tipo de comércio.

O Anexo C estabelece o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da
Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPs). Esse acordo
relacionou pela primeira vez comércio e propriedade intelectual. Ele impde a
todos os Estados membros do GATT, e depois da OMC, a criacdo de uma lei
para regulamentar a propriedade intelectual, e também estipulou padrdes e
principios adequados relativos a existéncia, abrangéncia, exercicio de direitos
de propriedade intelectual relacionados ao comércio.

O Anexo 2 estipula o Entendimento sobre Solu¢cdo de Controvérsias

(ESC) e o Anexo 3 dispbe sobre o Mecanismo de Revisdo de Politica

Z NORMAS DO SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO. Ministério das Relagdes Exteriores. Disponivel em:
<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/696-sistema-
multilateral-de-comercio-e-principais-normas-em-vigor> Acesso em: 16 de maio de 2018.
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Comercial. Por fim, o Anexo 4 compreende os Acordos Plurilaterais”, ou seja,

aqueles que somente produzem efeitos para 0s seus signatarios, sendo eles:

« O Acordo sobre o Comércio de Aeronaves Civis;

« O Acordo sobre Compras Governamentais;

» O Acordo sobre Produtos Lacteos (ndo esta mais em vigor);
« O Acordo sobre Carne Bovina (ndo esta mais em vigor); e

« O Acordo sobre Tecnologia da Informacéao.

5. Propriedade Intelectual no @mbito da Organizacdo Mundial do Comércio

5.1. OMC: funcéo, principios e objetivos

O grande produto da Rodada Uruguai foi a criagdo da Organizacéo
Mundial do Comércio, com o acordo de Marraqueche’®, inaugurada em 1° de
Janeiro de 1995. A OMC revela algumas vantagens em relacdo ao GATT que
vieram, justamente para sanar lacunas e fragilidades do acordo antecedente.

Primeiro, a OMC tem natureza institucional, que significa dizer que do
ponto de vista juridico a OMC é uma Organizacao Internacional. Segundo, a
qual pauta-se nas suas negociagdes pelo Single Undertaking, sendo este um
principio orientador, marcando o fim do “GATT a la carte” que permitia 0s
acordos plurilaterais, isto €, acordos que criavam direitos e obrigacdes para as
partes contratantes, apenas. A OMC estabeleceu somente a celebracdo de
acordos multilaterais, ou seja, acordos que criam direitos e obrigacdes para
todos os seus membros. E, terceiro, com a OMC houve um esfor¢go no Sistema
de Solucéo de Controvérsias, com um mecanismo mais ativo e eficiente.

Como visto a criacdo da OMC nao significou o fim do GATT, pois todos os
seus artigos continuam em vigor, ele foi incorporado a OMC, sendo a base

normativa da organizacéo internacional. Atualmente, a OMC conta com 150

™ O Brasil ndo é signatario de nenhum dos acordos plurilaterais negociados na OMC (Ministério das Relacdes
Exteriores).

™ Ata Final que Incorpora aos Resultados da Rodada Uruguai de Negociages Comerciais Multilaterais do GATT,
assinada em Marraquexe, em 12 de abril de 1994 e incorporada ao Ordenamento Juridico Brasileiro pelo Decreto
1.355, de 30 de dezembro de 1994.
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membros’™. Vale lembrar que a OMC ndo é uma agéncia especializada da

ONU, e sim uma organizacgao relacionada & ONU.

“The WTO and the United Nations

Although the WTO is not a UN specialized agency, it has maintained
strong relations with the UN and its agencies since its establishment.
The WTO-UN relations are governed by the “Arrangements for
Effective Cooperation with other Intergovernmental Organizations-
Relations Between the WTO and the United Nations” signed on 15,
November 1995. The WTO Director General participates to the Chief
Executive Board which is the organ of coordination within the UN
system™®.

A OMC foi criada para desempenhar trés fungdes principais: i) monitorar o
comércio internacional e as politicas comerciais de seus membros; ii) servir de
foro de negociacfes permanente que facilitasse o aperfeicoamento das regras
gue pautam o sistema multilateral de comércio e iii) facilitar, por meio de um
mecanismo transparente e objetivo, a solucdo de controvérsias entre 0s
membros da organizacdo. Além é claro de auxiliar e fomentar o
desenvolvimento dos paises em desenvolvimento e cooperar com outras
organizacées internacionais’’.

O acordo constitutivo’® da OMC, em seu preambulo, afirma a decisdo das
partes em preservar 0s principios fundamentais e favorecer a consecucédo dos
objetivos que formam este sistema multilateral de comércio. No tocante aos
principios fundamentais, identificam-se os principios da nao discriminacéo, da
reciprocidade, e do livre comércio, por meio da reducdo substancial das tarifas
aduaneiras e demais obstaculos néo tarifarios.

Quanto aos objetivos da organizacao, tem-se: a elevacao dos niveis de
vida, o pleno emprego, a elevagdo constante das receitas reais e demanda
efetiva, aumento da producéo e do comércio de bens e servigos, permitindo a
utilizagcdo otima dos recursos, em conformidade com o objetivo de

desenvolvimento sustentavel, com a protecéo e preservacdo do meio ambiente,

™ 150 membros em Janeiro de 2007. PAISES MEMBROS. Ministério da Indistria, Comércio Exterior e Servicos.
Disponivel em: < http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1888-omc-paises-
membros> Acesso em: 11 de Junho de 2018.

® THE WTO AND THE UNITED NATIONS. World Trade Organization. Disponivel em: <
https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_un_e.htm> Acesso em 16 de maio de 2018.

77 WHAT WE DO. World Trade Organization. Disponivel em:
<https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_we_do_e.htm> Acesso em: 04 de Junho de 2018.

® ATA FINAL QUE INCORPORA OS RESULTADOS DAS NEGOCIAGOES COMERCIAIS MULTILATERAIS DA
RODADA DO URUGUAI Planalto. Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/anexo/and1355-94.pdf > Acesso em: 22 de agosto de 2018. Pag. 5.
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de modo compativel com as necessidades e interesses dos paises, segundo
seus diferentes niveis de desenvolvimento econémico, somando-se o
incremento do comércio internacional correspondendo as necessidades de
desenvolvimento econémico dos paises em desenvolvimento e, especialmente,
dos paises de menor desenvolvimento relativo.

Nota-se que os objetivos que constam no preambulo do Ato Constitutivo
mostram que a Organizacao busca relagdes ndo so6 diretamente ligadas a area
do comércio, mas também a relacdo do comércio internacional frente ao

desenvolvimento sustentavel e as questfes sociais.

Predmbulo do Ato Constitutivo da OMC

"Reconhecendo que suas relacBes no campo do esfor¢co comercial
e econdbmico devem ser conduzidas com vista a aumentar padrdes
de vida, assegurando-se o pleno emprego e volume grande, estavel
e crescente da renda real e demanda eficaz, e expandindo-se a
producdo e o comércio de bens e servicos, ao permitir o uso dos
recursos do mundo de acordo com o objetivo do desenvolvimento
sustentavel, procurando ambos a protecdo e preservacdo do meio
ambiente e para realcar os meios para se chegar a esse fim de
maneira compativel com suas necessidades e interesses
respectivos em  diferentes niveis de  desenvolvimento
econdmico. Reconhecendo ainda que ha a necessidade para
esforgos positivos destinados a assegurar que 0S paises em
desenvolvimento, e especialmente os de menor desenvolvimento
relativo dentre eles tenham uma parte no crescimento do comércio
internacional proporcional as necessidades de seu
desenvolvimento econémico”’®.

Ademais, ressalta-se que o sistema de regras do comércio internacional
foi estabelecido ao longo das rodadas do GATT, incorporando a OMC todos os

acordos la estabelecidos, inclusive o TRIPs.

5.2. Estrutura institucional da OMC

A OMC é composta por diversos 6rgaos, sendo 0s principais:

e A Conferéncia Ministerial: € o 6rgdo mais importante e a instancia

méaxima da OMC, composta pelos Ministros das Relagbes

Exteriores ou de Comércio Exterior. Esse 6rgdo ndo é permanente,

”® ATA FINAL QUE INCORPORA OS RESULTADOS DAS NEGOCIAGOES COMERCIAIS MULTILATERAIS DA
RODADA DO URUGUAI Planalto. Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/anexo/and1355-94.pdf > Acesso em: 22 de agosto de 2018. Pag. 5.
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e sim um érgéo de convocacdao periddica que via de regra reune-se
a cada dois anos. E um 6rgéo decisorio.

O _Conselho Geral: 6rgdo permanente composto pelos membros

em Genebra, que ora se retne como Orgido de Solucdo de
Controvérsias (OSC) ora como Orgdo de Revisdo de Politica
Comercial. O Conselho Geral subdivide-se em outros trés
conselhos tematicos:

Conselho para o Comércio de Bens;

Conselho para o Comércio de Servicos, e

Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade

Intelectual relacionados ao Comércio.

Os diversos Comités que sao supervisionados por esses

conselhos.

O Secretariado: que tem como funcdo apoiar as atividades da

organizacao.

5.2.1. Conferéncias Ministeriais

Ja foram realizadas nove Conferéncias Ministeriais da OMC:

1996 — Singapura: os temas tratados nessa conferéncia foram
sobre a transparéncia nas compras governamentais, comercio e
investimentos, comércio e concorréncia e facilitacdo do comércio.
Os trés primeiros temas de interesse dos paises do norte, e o tema
facilitacdo do comércio foi inédito e era de interesse dos paises do
sul também, ja que se tratava de medidas e praticas voltadas para
a desburocratizagdo de procedimentos aduaneiros e da
harmonizacdo de denominacgao de cédigos de produtos;

1998 — Genebra: nesse momento o mundo passava por terriveis
crises econbmicas (Crise do México e a cadtica Crise Asiatica), por
isso foi determinada uma conferéncia ministerial para o ano

seguinte com o intuito de dar um félego ao comércio mundial;
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e 1999 — Seattle: o tema principal dessa conferéncia foi a agricultura,
foi uma conferéncia fadada ao fracasso. Foi uma conferéncia
marcada por protestos contra a globalizacéo.

e 2001 - Doha: Foi a primeira grande conferéncia internacional
depois dos ataques do 11 de setembro. O clima de temor estava
tdo exaltado entre os Estados que se criou certo sentimento de
solidariedade entre eles e uma disposi¢céo para o didlogo. Podem-
se destacar trés temas de sucesso dessa conferéncia: i. a
aprovacdo da entrada da Republica Popular da China, ii. a
aprovacdo sobre Propriedade Intelectual e Saude Publica, que
significou a aprovacado do licenciamento compulsério de farmacos,
essa agenda foi absolutamente conduzida pelo Brasil (& época com
José Serra, o Ministro da Satde) e juntamente com a india e Africa
do Sul, o Brasil vence a discusséo patente vs. vida humana contra
a industria farmacéutica, e por fim, iii. o langamento da Rodada do
Desenvolvimento, conhecida como Rodada Doha;

e 2003 — Cancun: conferéncia marcada por desentendimentos em
razao do conservadorismo da Unido Europeia;

e 2005 - Hong Kong;

e 2009 — Genebra: em razdo do contexto internacional (Crise de
2008), nada foi discutido;

e 2011 — Genebra: Foi a aprovada a entrada da Russia, mas em
razdo da Crise do Euro nada foi discutido;

e 2013 — Bali: aprovagdo do primeiro acordo multilateral da OMC
sobre facilitacdo do comércio;

e 2015 — Nairobi: Estados Unidos e Unido Europeia estdo em um
bom momento econémico.

e 2017 — Buenos Aires: retorno do protecionismo.

Como se pode perceber, ndo houve grandes movimentos nas
Conferéncias Ministeriais na OMC, no tema Propriedade Intelectual, apenas
destacando a Conferéncia Ministerial de Doha que conseguiu a aprovag¢ao do

licenciamento compulsério de patentes, a chamada “quebra de patentes”. E a
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instauracdo de um Sistema de Solucdo de Controvérsias que é utilizado de

forma exaustiva pelos Estados quando a questao é Propriedade Intelectual.
5.3. OMC e o Acordo TRIPs

Nas disposicées transitérias, em seu artigo 65.1%°, o Acordo explica que
nenhum Membro estara obrigado a aplicar as disposi¢cdes do presente Acordo
sem antes de transcorrido um prazo geral de um ano apos a data de entrada
em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. Logo, os destinatarios das normas do
TRIPs serdo os Estados membros da OMC.

Conflitos entre Membros da OMC envolvendo o cumprimento das
obrigacdes estabelecidas pelo TRIPs estdo sujeitos ao mecanismo de solucéo
de controvérsias da OMC. O Conselho do TRIPs, o qual normalmente retne-se
trés vezes ao ano, é responsavel pelo monitoramento da implementacdo do
Acordo, e, em particular, pela maneira de como os Membros observam suas
obrigacdes sobre este Acordo®. Conforme serd apresentado na préxima

secao.

% TRIPS. ARTIGO 65. Disposi¢ées Transitorias “1. Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro
estara obrigado a aplicar as disposi¢des do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano apds a
data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC”.

8 O ACORDO TRIPS: UM PANORAMA. Delegag&o do Brasil junto & Organiza¢do Mundial do Comércio e outras
Organizagbes Econémicas em Genebra - Ministério das Relagdes Exteriores. Disponivel em: <
http://delbrasomc.itamaraty.gov.br/pt-br/acordo_trips.xmI> Acesso em: 03 de setembro de 2018.
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lll. TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio) e as excecdes ao direito patentario ao acesso

de medicamentos

O TRIPs assume um papel de enorme relevancia na facilitacdo do
comeércio de conhecimento e criatividade, na resolucdo de disputas comerciais
sobre propriedade intelectual e na garantia de que Membros da OMC tém a
liberdade de alcancar seus objetivos domésticos. O Acordo é um
reconhecimento legal da importancia dos vinculos entre propriedade intelectual
e comércio®.

O Acordo estabelece os padrbes minimos de protecdo a serem
observados pelos Membros, em relacdo ao direito autoral, marcas, indicacées
geograficas, desenhos industriais, patentes, circuitos integrados e informacéo
confidencial, incorporando o0s principais dispositivos substantivos da
Convencao de Paris para a Propriedade Industrial e da Convencéo de Berna
para a Protecdo de Trabalhos Literarios e Artisticos®. Além do estabelecimento
dos padrdes substantivos, o TRIPs ainda contém dispositivos sobre
procedimentos domeésticos e instrumentos para o enforcement de direitos de
propriedade intelectual.

Sob o Acordo TRIPs, os membros da OMC tém um escopo consideravel
para adaptar suas abordagens a protecdo e aplicacdo da propriedade
intelectual, a fim de atender as necessidades e alcancar os objetivos das
politicas publicas de cada um. As disposi¢cdes do TRIPs também permitem as
excecOes aos direitos de propriedade intelectual, possibilitando os Membros a
reduzir os custos, em especial, dos medicamentos.

Segundo a OMC?*, o Acordo TRIPs abrange cinco grandes areas:

e As disposicbes gerais e 0s principios basicos do sistema de
comércio multilateral e como estas se aplicam a propriedade

intelectual;

¥ PROPRIEDADE INTELECTUAL: PROTECAO E EXECUCAO. World Trade Organization. Disponivel em: <

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm> Acesso em: 09 de setembro de 2018.
Com excecao aos direitos autorais, estes negociado no &mbito da OMPI.

PROPRIEDADE INTELECTUAL: PROTECAO E EXECUGCAO. World Trade Organization. Disponivel em: <
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e Os padrdes minimos de protecao para os direitos de propriedade
intelectual que os Membros devem ter;

e Os procedimentos que os Membros devem providenciar para a
aplicacédo desses direitos nos seus proprios territorios;

¢ A Resolucao de disputas entre os Membros da OMC, e;

e As disposicdes transitorias especiais para a implementacdo dos

dispositivos do TRIPs.

1. TRIPs - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights

O Acordo TRIPs entrou em vigor em 1° de janeiro de 1995, e é até hoje
0 mais abrangente acordo multilateral sobre propriedade intelectual. O
dispositivo tem como ponto de partida para a protecdo da propriedade
intelectual os principais acordos internacionais da OMPI que ja existiam antes
da criacdo da OMC, a Convencao de Paris para a Protecdo da Propriedade
Industrial e a Convencdo de Berna para a Protecdo de Obras Literarias
Artisticas.

O Acordo visa proteger eficaz e adequadamente os direitos de
propriedade intelectual, eliminando, de modo progressivo, 0s obstaculos ao
comércio internacional, a partir da consolidacdo de medidas e procedimentos
gue impusessem um padrdao minimo de respeito a tais direitos privados, isso
porque o TRIPs reconhece expressamente que os direitos de propriedade
intelectual séo direitos privados.

Entretanto, o TRIPs também reconhece que esses direitos relativos a
propriedade intelectual ndo sédo absolutos, devendo-se observar os objetivos
das politicas publicas dos ordenamentos nacionais para a propriedade
intelectual e para o desenvolvimento e aprimoramento tecnoldgico que podem
limita-los, como sera visto a seguir com as licencas compulsorias. Ressalve-se
que o preambulo do préprio Acordo ja expde seus motivos e objetivos.

Frise-se que o Acordo TRIPs foi resultado de uma longa elaboracao no
ambito do GATT, as discussdes iniciaram-se ja na década de 1970, paises em
desenvolvimento questionavam sobre licenciamento compulsorio de patentes

nao exploradas, alegando que as suas industrias estavam sendo prejudicadas,
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pois existia um monopdlio de importacdo e a liberdade para imposicao de
precos elevados pelos paises desenvolvidos. Nesse contexto, os EUA em 1982
levou a discusséo para o cerne do GATT, com a finalidade de elaborar um
tratado internacional que dispusesse sobre a matéria de propriedade
intelectual, os EUA alegaram que suas industrias tinham que suportar grandes
perdas por conta da contrafacdo e pirataria, nos paises que detinham baixos
niveis de protecéo, dentre os quais eram adeptos da CUP®°. Contudo, o Acordo
TRIPs s6 foi aderido pelos paises, inclusive o Brasil®®, em 1993 com o fim da
Rodada do Uruguai do Acordo GATT e a criacdo da OMC.

O Acordo apresenta parametros minimos, como jA mencionados, as
normas relativas a propria CUP, a Convencdo de Berna e o Tratado de
Washington que trata da protecdo dos circuitos integrados, além de novos
dispositivos de protecdo que as leis nacionais devem incluir. Frise-se que todos
esses parametros estabelecidos e acrescidos ao TRIPs sdo aplicaveis a todos
0os membros da OMC, sejam eles signatarios ou ndo da Convencéao de Paris.

O Acordo TRIPs tem um objetivo adicional muito importante: a protecéo
a propriedade intelectual como forma de contribuicdo para a inovacao técnica e
a transferéncia de tecnologia, em que produtores e beneficiados devem

beneficiar-se e o bem-estar econdémico e social deve ser sempre aprimorado.

1.1. Estrutura do Acordo TRIPs

O acordo possui 73 artigos, divididos em sete partes. A Parte | trata das
disposicfes gerais e principios basicos. A Parte Il dispbe sobre os padrdes
relativos a existéncia, abrangéncia e exercicio de direitos de propriedade
intelectual, definindo o direito de autor e direitos conexos; marcas; indicacdes
geograficas; desenhos industriais; patentes; topografias de circuitos integrados;
protecdo de informacgdo confidencial e controle de praticas de concorréncia
desleal em contratos de licencas. Seguindo pela Parte 1l que define a
aplicacdo de normas para a protecao dos direitos de propriedade intelectual,

nesse sentido, os paises signatarios estdo obrigados a providenciarem

% MALUF, Virginia G. Fagury Barros. Licenca compulséria de patentes. 2010. Tese (Mestrado) — Pontificia

Universidade Catélica , Sdo Paulo.

% O acordo TRIPs foi recepcionado pelo Brasil por meio do Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
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legislacbes domésticas que busguem mecanismos de protecdo adequados e
eficazes para a matéria.

A Parte IV e V acordam os meios de obtencdo e manutencéo de direitos
de propriedade intelectual e procedimentos inter-partes conexos, bem como a
prevencao e resolucdo de controvérsias, isso quer dizer que na hipétese de os
paises signatarios ndo observarem os standards minimos postulados pelo
TRIPs existem mecanismo para sanar essas questbes. Por fim, a Parte VI
discorre sobre as disposicOes transitérias e a Parte VIl de seus arranjos

institucionais.

1.2. Principios do TRIPs

O primeiro principio do TRIPs é o da relacdo do Acordo com as leis

internas:

TRIPs

ARTIGO 1

Natureza e Abrangéncia das Obrigacdes

1. Os Membros colocardo em vigor o disposto neste Acordo. Os
Membros poderdo, mas ndo estardo obrigados a prover, em sua
legislagéo, protecdo mais ampla que a exigida neste Acordo, desde
que tal prote¢cdo ndo contrarie as disposi¢cdes deste Acordo. Os
Membros determinaréo liviemente a forma apropriada de implementa
as disposi¢des deste Acordo no ambito de seus respectivos sistema e
pratica juridicos.

Sobre esse dispositivo conclui-se que o Acordo, como diz o autor Denis
Borges Barbosa, € um “piso minimo de direitos”, garantido aos titulares, além
de trazer a ideia da ndo aplicabilidade imediata do Acordo, que podera ser
implementado conforme os sistemas juridicos dos Estados Membros.

Seguindo, os artigos 2° e 3° tratam exaustivamente a regra geral da
OMC sobre o tratamento nacional, em que cada Estado Membro concedera
aos nacionais dos demais Estados Membros tratamento ndo menos favoravel
que o outorgado a seus proprios nacionais com relacdo a protecdo da
propriedade intelectual, salvo as excecdes ja previstas, respectivamente, na
Convencéao de Paris (1967), na Convencgao de Berna (1971), na Convencao de
Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos

Integrados.
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Assim como o Acordo GATT e o Acordo GATS (Acordo Geral sobre
Comércio e Servigos), o ponto de partida do Acordo TRIPs € o principio basico
da nao discriminacdo que pode ser pormenorizado pelo: tratamento nacional e

tratamento da nacdo mais favorecida.

TRIPs

ARTIGO 2

Convencdes sobre Propriedade Intelectual

1. Com relagdo as Partes Il, Ill e IV deste Acordo, os Membros
cumprir@o o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convencao de Paris
(1967).

2. Nada nas Partes | a IV deste Acordo derrogara as obrigacdes
existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da
Convencdo de Paris, da Convencdo de Berna, da Convencdo de
Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de
Circuitos Integrados.

ARTIGO 3

Tratamento Nacional

1. Cada Membro concedera aos nacionais dos demais Membros
tratamento ndo menos favoravel que o outorgado a seus préprios
nacionais com relacdo a protecdo da propriedade intelectual, salvo as
excecdes ja previstas, respectivamente, na Convencdo de Paris
(1967), na Convencgédo de Berna (1971), na Conven¢édo de Roma e no
Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos
Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de
fonogramas e organizacdes de radiodifusdo, essa obrigagéo se aplica
apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faca
uso das possibilidades previstas no Artigo 6 da Convencéo de Berna
e no paragrafo 1 (b) do Artigo 16 da Conven¢do de Roma fard uma
notificacdo, de acordo com aquelas disposi¢cdes, ao Conselho para
TRIPS.

2. Os Membros poderdo fazer uso das exce¢bBes permitidas no
paragrafo 1 em relac@o a procedimentos judiciais e administrativos,
inclusive a designacdo de um enderec¢o de servigco ou a homeagéo de
um agente em sua area de jurisdicdo, somente quando tais excecdes
sejam necessarias para assegurar 0 cumprimento de leis e
regulamentos que ndo sejam incompativeis com as disposi¢des deste
Acordo e quando tais praticas ndo sejam aplicadas de maneira que
poderiam constituir restricao disfarcada ao comércio.

O artigo 7° do Acordo TRIPs estabelece seus objetivos:

TRIPs

ARTIGO 7

Objetivos

A protecdo e a aplicacdo de normas de protecdo dos direitos de
propriedade intelectual devem contribuir para a promocdo da
inovacao tecnoldgica e para a transferéncia e difuséo de tecnologia,
em beneficio mdtuo de produtores e usudarios de conhecimento
tecnolégico e de uma forma conducente ao bem-estar social
econdmico e a um equilibrio entre direitos e obrigacoes.



61

Todavia, merece ainda mais destaque o artigo 8° que permite que o0s
Estados-membros possam formular ou emendar suas leis e regulamentos
internos de modo a adotar medidas necessarias para proteger a saude e
nutricdo publicas, com a promocdo do interesse publico em setores de
importancia vital para o seu desenvolvimento socioeconémico e tecnoldgico,
desde que estas medidas sejam compativeis com o disposto no Acordo. E o
que dispde também o artigo 5°, XXIX da Constituicdo Federal brasileira de

1988:

Constituicdo Federal de 1988

Art. 5°

(..

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
temporéario para sua utilizacdo, bem como protecdo as criacdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais;

TRIPs

ARTIGO 8

Principios

1. Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem
adotar medidas necessérias para proteger a salde e nutricdo publicas e para
promover o interesse publico em setores de importancia vital para seu
desenvolvimento sécio-econdmico e tecnoldgico, desde que estas medidas
sejam compativeis com o disposto neste Acordo.

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

O artigo 8° ainda determina as medidas que podem ser aplicadas com o
intuito de evitar abusos dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares
ou para evitar 0 recurso a praticas que limitem de maneira injustificavel o
comércio ou que afetem adversamente a transferéncia internacional de
tecnologia.

Percebe-se que os Estados signatarios comprometem-se a usar a
inovacao tecnologica para o fomento do direito da propriedade intelectual, para
sua transferéncia e para o incremento do bem-estar social e econdmico.
Observa-se a importancia da questao social acompanhando o econdémico, isso
porque existe um entendimento desde o inicio da implantacdo dessa nova
ordem mundial que o desenvolvimento econdémico traz consigo o0
desenvolvimento social, justamente por haver uma inter-relacdo entre os

assuntos.
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Dentro da ordem internacional, quando se olha para o historico dos
tratados, dos trabalhos internos das organizagfes internacionais, verifica-se a
instauracdo da protecdo dos direitos da propriedade intelectual, mas também
se estabelecem limitacdes, cabendo aos paises por meio de sua legislacdo
nacional incorporar esses direitos e limitacdes, tais como em relacdo em

relacdo a licenca compulsoria.

1.3. Aplicabilidade interna do TRIPs

No que se refere a aplicabilidade interna do TRIPs o proprio texto do

Acordo diz:

ARTIGO 1

Natureza e Abrangéncias das Obrigacdes

1. Os Membros determinardo livremente a forma apropriada de
implementar as disposicbes deste Acordo no ambito de seus
respectivos sistema e pratica juridicos.

Assim, o TRIPs determina que cabe a legislacdo nacional dar corpo as
normas preestabelecidas no texto internacional. O que existem, como ja
mencionado, sdo normas padrdes (standards) que devem ser seguidos pelas
normas nacionais, sob a pena de violarem o Acordo. Ocorre que os Estados
sao livres para legislarem a sua maneira desde que orientados pelo padrao

minimo presente no TRIPs.

1.4. TRIPs e as patentes

No que se refere as patentes, o Acordo TRIPs em seu artigo 27
determina que os Estados-membros concedam patentes para todas as
invencdes, tanto de produto quanto de processo, e em todos 0s setores
tecnoldgicos. Os requisitos de protecdo sdo: que seja nova, que envolva um
passo inventivo e que seja passivel de aplicacéo industrial.

O Acordo nesse mesmo artigo disponibiliza o que os Estados-membros

podem considerar como ndo patenteaveis as invengdes que forem:
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Contrarias a ordem publica ou a moralidade, inclusive para
proteger a vida e saude humana, animal ou vegetal, ou para evitar
Sério prejuizo ao meio ambiente;

Métodos de diagndstico, de tratamento e de cirurgia, animal ou
humana;

Animais que ndo sejam micro-organismos;

Plantas que ndo sejam micro-organismos, mas quanto as
variedades de plantas deve haver um sistema de protecéo
especifica;

Processos essencialmente biolégicos para producdo de animais e
de plantas, exceto processos ndo biolégicos ou microbioldgicos.

Quanto ao conteudo dos direitos uma patente conferira a seu titular os

seguintes direitos exclusivos (artigo 28 do Acordo TRIPS):

Quando o objeto da patente for um produto: o de evitar que

terceiros sem seu consentimento produzam usem, coloquem a
venda, vendam, ou importem com esses propdésitos aqueles bens;

Quando o objeto da patente for um processo: o de evitar que

terceiros sem seu consentimento usem O processo, usem,
coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propositos

pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.

O referente artigo ainda prevé que o titular da patente tem o direito de

cedé-la ou transferi-la por sucesséo e o de efetuar contratos de licenga.

Quanto aos deveres dos requerentes de uma patente é possivel exigir a

divulgacdo de modo suficientemente claro e completo para permitir que um

técnico habilitado possa realiza-la e também pode exigir que o requerente

indiqgue o melhor método de realizar a invencéao que seja de seu conhecimento

no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritaria do

pedido. Além disto, pode-se exigir que o requerente forneca informacdes

relativas a seus pedidos correspondentes de patente e as concessdes no
exterior (artigo 29 do Acordo TRIPS).



64

Sobre as excecOes aos direitos patentarios serdo tratadas no ponto a

sequir.

2. ExcecOes ao direito patentario

2.1. Licenca compulséria no TRIPs

A licenca compulsoria foi inaugurada na Convencdo de Paris no seu
artigo 5° 8, o qual determina que a faculdade de adotar medidas legislativas
prevendo a instauracao de licencas compulsorias para prevenir 0s abusos que
poderiam resultar do exercicio do direito exclusivo conferido pela patente fica a
cargo do pais signatario.

Assim, as licencas serdo concedidas para coibir abusos, inclusive o que
resulta da falta de exploracdo adequada da patente. Atualmente, o Acordo
TRIPs é o parametro internacional, pelo fato de ter recepcionado a Convencgéao
de Paris para a adoc¢ao das licencas compulsoérias.

As excecdes ao direito patentario estdo dispostas nos artigos 30 e 31 do
TRIPs. O artigo 30 estabelece a possibilidade de os Estados-membros da OMC
concederem excegOes limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela
patente, desde que essas excecfes nao conflitem de forma ndo razoavel com
sua exploracédo normal e ndo prejudiquem de forma néo razoavel os interesses
legitimos de seu titular, levando em conta os interesses legitimos de terceiros.

No tocante ao artigo 31, este estabelece as licencas compulsérias,
denominadas “uso sem autorizagao do titular” e dispde certas regras que

deverao ser seguidas:

e O pedido de licenca sera considerado com base no seu mérito
individual,

e A licengca s6 podera ser permitida se o usuario proposto tiver
previamente buscado obter autorizacdo do titular, em termos e

condi¢cdes comerciais razoaveis, e que esses esforcos ndo tenham

8 Art. 50 (2) Cada pais da Unido tera a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concesséo de licencas
obrigatérias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercicio do direito exclusivo conferido pela patente,
como, por exemplo, a falta de exploragio. CONVENCAO DE PARIS. INPI. Disponivel em:
<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf> Acesso em: 25 de Agosto de 2018.
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sido bem sucedidos num prazo razoavel; Essa condicdo pode ser
dispensada por um Membro em caso de emergéncia nacional ou
outras circunstancias de extrema urgéncia ou em casos de uso
publico ndo comercial. No caso de uso publico ndo comercial,
quando o Governo ou o0 contratante sabe ou tem base
demonstravel para saber, sem proceder a uma busca, que uma
patente vigente € ou serd usada pelo ou para o Governo, o titular
sera prontamente informado;

O alcance e a duracdo desse uso sera restrito ao objetivo para o
qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores
sera apenas para uso publico ndo comercial ou para remediar um
procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal
apos um processo administrativo ou judicial,

A licenca néo sera exclusiva;

A licenca nado sera transferivel, exceto conjuntamente com a
empresa ou parte da empresa que a detém;

A licenca sera autorizada predominantemente para suprir o
mercado interno do Membro que a autorizou;

Sem prejuizo da protecdo adequada dos legitimos interessados
dos licenciados, a licenca podera ser terminada se e quando as
circunstancias que o propiciaram deixarem de existir e se for
improvavel que venham a existir novamente. A autoridade
competente terd o poder de rever, mediante pedido fundamentado,
Se essas circunstancias persistem;

O titular sera adequadamente remunerado nas circunstancias de
cada licenca, levando-se em consideragdo o valor econdmico da
autorizacao;

A validade legal de qualquer decisdo relativa a licenca ou a
respectiva remuneragcado estara sujeita a recurso judicial ou outro
recurso independente junto a uma autoridade claramente superior
naquele Estado-membro;

E admitida a licenca de dependéncia, a exploracio de uma
patente (“a segunda patente”) que ndo pode ser explorada sem
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violar a outra patente (“a primeira patente”), para tanto as seguintes
condic¢des adicionais seréo aplicadas:

o A invencao identificada na segunda patente envolverad um
avanco técnico importante de consideravel significado
econdbmico em relacdo a invencédo identificada na primeira
patente;

o O titular da primeira patente estara habilitado a receber uma
licenca cruzada, em termos razoaveis, para usar a invencao
identificada na segunda patente; e

o O uso autorizado com relacdo a primeira patente sera nao

transferivel, exceto com a transferéncia da segunda patente.

A partir da analise do artigo 31 pode-se concluir que a licenca
compulsoria € uma salvaguarda prevista no TRIPs, podendo ser conceituada
como uma excecao ao direito patentario, autorizada por um governo a um
terceiro interessado, que ndo é o titular da patente, para utiliza-la sem o
consentimento de seu titular. Lembrando que existem condi¢cdes que devem
ser observadas pelos paises no momento de outorgar a licenca compulsoéria,
cabendo a cada Estado especificar as hipdteses para a sua concessao,
conforme os critérios de andlise, conveniéncia e oportunidade®®.

Nesse sentido, a autora Barbara Rosemberg® assinala que os paises
desenvolvidos poderiam optar pela adogao de regimes mais restritivos, visando
privilegiar a concorréncia e 0s investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento —
P&D, ao passo que os paises em desenvolvimento, poderiam adotar regimes
mais amplos, visando a resguardar o acesso a medicamentos e o direito a

saude.

8 CAMPOS, Thana Cristina de. A licenca compulséria de medicamentos como politica publica de saude. Revista da
Faculdade de Direito da Universidade de S&o Paulo, v. 102, p.765 jan/dez 2007.

% ROSEMBERG, Bérbara. Patentes de medicamentos e comércio internacional: os parametros do TRIPS e do Direito
Concorrencial para a outorga de licencas compulsérias. 2004. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, Universidade
de Sé&o Paulo, S&o Paulo. p. 190.

% pgD é a sigla para Pesquisa e Desenvolvimento, as atividades de P&D concentram-se em departamentos de
empresas (dos mais diversos ramos), universidades ou em organismos do Estado, estes importantissimos para o
desenvolvimento tecnoldgico e fomento do préprio comércio, e intimamente ligados ao investimento e aperfeicoamento
de patentes. “A industria farmacéutica € um setor no qual os investimentos em P&D séao intensivos, girando em torno
dos 15% do faturamento, entre as lideres do setor. Uma importante caracteristica dessa industria € a concentragdo,
sendo que os paises da triade (América do Norte, Europa Ocidental e Jap&o) respondem por 87% das vendas
mundiais, e as dez maiores empresas do setor — duas americanas e oito europeias”. FRANCOSO, M. S;
STRACHMAN, E. A industria farmacéutica no Brasil e na india. Revista de Economia, v. 39, n. 1 (ano 37), p. 91-112,
jan./abr. 2013. Editora UFPR.
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A respeito dessa questdo observa Barbara Rosenberg:

“Outrossim, certo é que, por constituir a licenca compulséria uma
restricdo aos direitos do titular da patente, deve ser tratada como um
mecanismo excepcional em relagdo a regara do ‘direito de excluséao’
do titular. Nesse sentido, a existéncia de critérios e condicdes claros,
objetivos e bem definidos para sua outorga é fundamental, de modo
que n&o se desincentivem os investimentos em P&D ™.

O licenciamento compulsorio de patentes é medida restritiva dos direitos do
titular da invencédo, e por esta razdo nédo se deve confundir aos contratos de
licenciamento voluntario de patentes que tem carater contratual, conforme sera

exemplificado no préximo topico.

2.2. Licenca compulsoria nalegislagao brasileira

Um ponto a ser enfrentado para a andlise da licenca compulsoéria € a sua
base juridica que ndo deve limitar-se apenas a lei n°® 9.279/96, que regula os
direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial no Brasil, jA em seu
artigo 2°, a lei salienta sobre a necessidade de consideracdo do interesse
publico e do desenvolvimento tecnolégico e econdmico do pais, no momento
da protecéo dos direitos privados, em questao.

A Lei n°® 9.279/96 regula em seu Titulo I, Capitulo VIII, as licencas, estas
divididas entre licencas voluntarias e licencas compulsérias (previstas nos
artigos 68 a 74).

No que diz respeito a licenca compulsoéria lei, precisa atentar-se ao
disposto nos artigos 68 e 71. O artigo 68 identifica a hipdtese de abuso de
patente ou abuso de poder econémico que difere do subsequente artigo 71, o
qual postula sobre o licenciamento por interesse publico, importante ressaltar
gue ambas as hipéteses constituem uma forma de ampliar a possibilidade de
utilizacao da patente para além de seu titular, o que ndo pode ser confundido
com desapropriacdo, forma originaria de aquisicdo da propriedade pelo Poder
Publico. As excecgfes aos direitos privados, motivadas por interesses publicos,

rol no qual se enquadra a licenga compulséria, estdo previstas pelo artigo 5°,

ot ROSEMBERG, Barbara. Patentes de medicamentos e comércio internacional: os parametros do TRIPS e do Direito
Concorrencial para a outorga de licencas compulsérias. 2004. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, Universidade
de S&o Paulo, S&o Paulo.
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XXV da Constituicdo Federal de 1988, que prevé a possibilidade de utilizacéo
da propriedade particular, na hip6tese de iminente perigo publico, ressalvada a
indenizacao ao proprietario, caso seja Ihe causado algum dano.

Art. 68. O titular ficard sujeito a ter a patente licenciada
compulsoriamente se 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.
§ 1° Ensejam, igualmente, licenga compulsoria:

| - a ndo exploracdo do objeto da patente no territrio brasileiro por
falta de fabricacao ou fabricacdo incompleta do produto, ou, ainda, a
falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos
de inviabilidade econ6mica, quando sera admitida a importacéo; ou

Il - a comercializacdo que nado satisfizer as necessidades do
mercado. [...]

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, licenca compulsoéria, temporéaria e ndo exclusiva,
para a exploragdo da patente, sem prejuizo dos direitos do respectivo
titular.

Frise-se que a concessao de oficio de licenca compulsoria, nos casos de
emergéncia nacional e de interesse publico, prevista pelo artigo 71 da Lei n°
9.279/96, foi posteriormente regulada pelo Decreto n° 3.201, de 6 de outubro
de 1999, e mais tarde atualizada pelo Decreto n°® 4.830 de 4 de setembro de
2003, o gqual dispde em seu artigo 2° que podera ser concedida, de oficio,
licenca compulsoria, nos casos de emergéncia nacional ou interesse publico,
neste Ultimo caso somente para uso publico ndo comercial, desde que assim
declarados pelo Poder Publico, quando constatado que o titular da patente,
diretamente ou por intermédio de licenciado, ndo atente a essas
necessidades®.

Importante mencionar que o licenciamento compulsorio como medida
restritiva de direitos deve atentar-se aos principios constitucionais, com
destaque a legalidade, devido processo legal, ampla defesa e contraditorio, e
0s principios administrativos como a finalidade e a motivacao.

Assim, destaca a professora Virginia Maluf:

“Destacamos a priori que qualquer licenca compulséria que venha a
ser concedida, sem estar de acordo com os dispositivos legais,
padecera de vicio de legalidade, constituido por desvio de finalidade.

2 DECRETO N° 3201 DE 6 DE OUTUBRO DE 1999 Planalto.  Disponivel em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3201.htm> Acesso em: 02 de setembro de 2018.
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Assim, licenca concedida em vista de pretenso interesse publico ou
situacdo de emergéncia que ndo sejam posteriormente comprovados,
ou licenca concedida sem atender a todos os requisitos do processo
legal estabelecido em lei, podera ser qualificada como abuso de
direito, restando o Estado sujeito a responsabilizacdo, podendo até
mesmo ter obrigagao de arcar com eventuais lucros cessantes” %,

Observa-se, nesse sentido, que o legislador brasileiro refere-se ao
licenciamento compulsério fundado no cumprimento da funcdo social da
propriedade, e esta serd cumprida enquanto houver violagdo da funcdo da
propriedade. Todavia, esse fim ndo serd alcancado quando se tratar de
licenciamento compulsério por interesse publico ou emergéncia nacional®,

tema do préximo tépico.

2.3. Licenca compulsoria de oficio: emergéncia nacional e interesse

publico

Como visto, o artigo 71 da Lei n° 9.279/96, combinado ao artigo 2°, 81°,
do Decreto n°® 3.201/99, nos casos de emergéncia nacional e interesse publico,
declarados em ato do Poder Publico, desde que o titular da patente ou seu
licenciado ndo atenda a necessidade voluntariamente, podera ser concedida,
de oficio, licenca compulséria, para uso publico, ndo comercial, temporario e
nao-exclusivo, para a exploracdo da patente, sem prejuizo dos direitos de seu
titular. O referido artigo ainda esclarece o que se entende por emergéncia
nacional o iminente perigo publico, apenas que em parte do territério nacional,
e por interesse publico os fatos relacionados, dentre outros, a saude publica, a
nutricdo, a defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial
importancia para o desenvolvimento tecnolégico ou socioeconémico do pais.

Dessa forma, demonstra-se a legitimidade da legislagdo nacional em
conformidade com o artigo 8° do TRIPs, o qual permite as medidas necessarias
para a protecdo da saude e nutricdo publicas e para a promoc¢ao do interesse

publico em setores de importancia vital para o desenvolvimento

% MALUF, Virginia G. Fagury Barros. Licenca compulséria de patentes. 2010. Tese (Mestrado) — Pontificia

Universidade Catélica, Séo Paulo.

9 MALUF, Virginia G. Fagury Barros. Licenga compulséria de patentes. 2010. Tese (Mestrado) — Pontificia

Universidade Catélica, Séo Paulo.
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socioeconémico e tecnoldgico, verifica-se, igualmente, o cumprimento das
condi¢Oes estabelecidas pelo artigo 31 do TRIPs.

Do mesmo modo os artigos 3° e 4° do Decreto n°® 3.201/99 cumpre 0s
requisitos do artigo 31, d, do TRIPs, uma vez que ao dispor que o ato do Poder
Executivo Federal que declarar a emergéncia nacional ou o interesse publico
devera ser praticado pelo Ministro de Estado responsavel pela matéria e
devera ser publicado no Diario Oficial, implicando no uso n&o-exclusivo,
requisito previsto no TRIPs.

Além disso, o artigo 5° do Decreto 3.201/99 atende aos requisitos sobre
remuneracao do artigo 31, h, previsto no Acordo TRIPs, e do prazo de duracao
do uso disposto no artigo 31, ¢, do Acordo. Dessa maneira, 0 artigo 5° do
Decreto 3.201/99 estabelece as condi¢cbes para a concesséo do ato de licenca

compulséria, que devera conter:

e O prazo de vigéncia da licenca e a possibilidade de seu
prorrogacao;

e As condicdes de remuneracdo do titular, consideradas as
circunstancias econdmicas e mercadoldgicas relevantes, o preco
de produtos similares e o valor econémico da autorizacao;

e A obrigacdo de o titular transmitir as informacdes necessarias e
suficientes a efetiva reproducdo do objeto protegido e os demais

aspectos técnicos aplicaveis ao caso em espécie.

Os artigos 10 e 12 do Decreto 3.201/99 estdo de acordo com as
condi¢gbes impostas pelo artigo 31, f, g, do TRIPs. O artigo 10 do referido
decreto diz que nos casos em que nao seja possivel o atendimento as
situacdes de emergéncia nacional ou interesse publico com o produto colocado
no mercado interno, ou se mostre inviavel a fabricacdo do objeto da patente por
terceiro, ou pela Unido, podera esta realizar a importacdo do produto objeto da
patente, desde que em respeito ao artigo 31, f, do TRIPs, explicitando o intuito
de suprir a demanda interna. Por altimo, o artigo 12 do Decreto n° 3.201/99
afirma que atendida a emergéncia nacional ou o interesse publico, a autoridade
competente extinguira a licenga compulséria, respeitados os termos do contrato

firmado com o licenciado, em consonancia com o artigo 31, g, do TRIPs.
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Diante do exposto, conclui-se que a legislacdo nacional sobre licenca
compulsoria estd em consonéncia com o Acordo TRIPs, prevendo todas as
condicbes e requisitos necessarios, tornando possivel e legitimo o uso da
patente sem a autorizacdo do seu titular, seja pelo Poder Publico, ou por
terceiros autorizados pelo Governo, dentro das hipoteses de emergéncia

nacional ou interesse publico.
3. Rodada Doha

Em novembro de 2001, em Doha, Catar, foi langcada a Rodada Doha da
OMC, também conhecida como Rodada Doha para o Desenvolvimento, por
meio da qual os Ministros das Relacdes Exteriores e do Comércio Exterior
comprometeram-se a buscar a liberalizacdo comercial e o crescimento
econdmico, com énfase nas necessidades dos paises em desenvolvimento, em
conformidade com os apontamentos do préprio preambulo da OMC.

As negociacbes da Rodada incluiam agricultura, acesso a mercados
para bens nao agricolas (NAMA — Non-Agricultural Market Ascess), comércio
de servicos, regras sobre aplicacdo de direitos antidumping, subsidios e
medidas compensatorias, subsidios a pesca e acordos regionais, comércio e
meio ambiente (incluido o comércio de bens ambientais), facilitacdo do
comeércio e alguns aspectos de propriedade intelectual, além de uma discussao
horizontal sobre tratamento especial e diferenciado a favor de paises em
desenvolvimento®.

No tocante a licenca compulséria®, a Rodada Doha foi de grande
importancia, pois teve como resultado a Declara¢do de Doha fruto da reunido
do Conselho do TRIPs de abril de 2001, em que um grupo de paises em
desenvolvimento iniciou discussdes sobre a interpretacdo e a aplicacdo de
dispositivos do Acordo, com o objetivo de esclarecer o significado e o alcance
das exceg0Oes contidas no Acordo, em especial, estabelecer uma relagéo entre

Direitos de Propriedade Intelectual e o acesso a medicamentos.

® RODADA DE DOHA DA ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO. Ministério das Relagcdes Exteriores. Disponivel
em: < http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/694-a-rodada-
de-doha-da-omc> Acesso em: 21 de agosto de 2018.

% FLEXIBILIDADES DO TRIPS E ACESSO A MEDICAMENTOS. Instituto Brasileiro de RelacBes Internacionais.
Disponivel em: <http://www.ibri-rbpi.org/?p=13720> Acesso em: 05 de setembro de 2018.
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3.1. Declaracdo de Doha sobre o Acordo TRIPs e a Saude Publica e a
Alteracéo do Acordo TRIPs

A Declaracdo de Doha da OMC sobre o Acordo TRIPs e Saude Publica,
acordada pelos Membros da OMC em 2001, ajudou a estruturar o contexto das
politicas de saude dentro do sistema de propriedade intelectual. Enfatizou a
importancia que o TRIPs tem na ag¢do nacional e internacional no tratamento
dos problemas de saude publica que afligem, especialmente, paises em
desenvolvimento e paises de menor desenvolvimento relativo. A Declaracao
apontou “flexibilidades”, ou seja, opgdes para que 0s governos adotem na
intencdo de atender as suas necessidades de saude publica.

Os ministros que participaram da Declaracdo enfatizaram o quanto é
importante a implementacdo e a interpretacdo do Acordo TRIPs de uma
maneira que apoie a saude publica com o intuito de promover o acesso a
medicamentos ja existentes quanto a criacao e de novos medicamentos.

A Declaracédo de Doha, também conhecida como Declara¢do Ministerial
sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio e Saude Publica, de 2001 teve como consequéncia a inser¢cdo do
tema medicamentos na Rodada Doha. Considerada um marco na histéria da
OMC, pois a Declaracdo reconhece que o “Acordo TRIPs nao deveria e néo
impede os Membros de adotar medidas para proteger a saude publica e que o
Acordo pode e deveria ser interpretado e implementado de forma favoravel ao
direito dos Membros da OMC de proteger a saude publica e, em particular, de

promover o acesso a medicamentos para todos” %’

. Isto posto, afirma o direito
dos governos de usar as flexibilidades do acordo para evitar qualquer reticéncia
gue 0S governos possam sentir.

As formas de flexibilidade apresentadas pela declaracdo sdo em
especial a licenga compulsoria e a importagdo paralela. O paragrafo 6 da

Declaracdo de Doha’® admite que os Membros com capacidade de fabricacdo

%4 We agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent members from taking measures to protect
public health. Accordingly, while reiterating our commitment to the TRIPS Agreement, we affirm that the Agreement can
and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO members' right to protect public health and,
in particular, to promote access to medicines for all”. DECLARATION ON THE TRIPS AGREEMENT AND PUBLIC
HEALTH. World Trade Organization. Disponivel em:
<https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm> Acesso em: 05 de setembro de 2018.

% g we recognize that WTO members with insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector
could face difficulties in making effective use of compulsory licensing under the TRIPS Agreement. We instruct the
Council for TRIPS to find an expeditious solution to this problem and to report to the General Council before the end of



73

insuficiente ou inexistente no setor farmacéutico podem encontrar dificuldades
para tornar efetivo o uso de licenciamento compulsorio.

A solucdo encontrada foi a Decisdo do Conselho Geral de 30 de agosto
de 2003 a respeito da implementacdo do paragrafo 6 da Declaracdo de Doha
sobre TRIPs e Saude Publica que concede um waiver®® as restricdes incidentes
sobre exportacdes de produtos farmacéuticos fabricados sobre licenciamento
compulsorio para paises que ndo tem a capacidade de fabrica-los, seguida
pela Decisdo do Conselho Geral de 2005 sobre a Alteracdo do Acordo TRIPs
que incorpora o waiver no Acordo*®.

A Decisdo de 30 de agosto de 2003 para a implementacdo do paragrafo
6 da Declaracdo de Doha sobre TRIPs e Saude Publica conseguiu aprimorar o
mecanismo de emissédo de licencas compulsérias e producdo de medicamentos
geneéricos, principalmente em situacbes de emergéncia nacional e interesse
publico, indo de encontro com a agenda dos paises em desenvolvimento,
permitindo aos paises de menor grau de desenvolvimento relativo, com
capacidade insuficiente de producao, importar medicamentos de outros paises
em desenvolvimento, que pelos mesmos motivos de emergéncia nacional ou
interesse publico podem estabelecer licencas compulsérias e produzir
medicamentos genéricos, bem como exporta-los, promovendo com isso a
flexibilizacdo dos direitos de propriedade intelectual.

O “sistema do paragrafo 6” como ficou conhecido devido a sua origem
na Declaracdo de Doha, resultou na emenda do TRIPs, que comecou a valer
em 23 de janeiro de 2017, quando dois ter¢cos dos Membros da OMC aceitaram
o Protocolo de 6 de dezembro de 2005 que altera o TRIPs. A emenda inseriu
um novo artigo 31 bis no Acordo, bem como um Anexo e um Apéndice. Estas
forneceram uma base legal para os membros da OMC concederem licencas
compulsérias exclusivamente para a producao e exportacdo de medicamentos
genéricos acessiveis a outros Membros que ndo possam produzir internamente

0s medicamentos necessarios em quantidades suficientes para seus pacientes.

2002”. DECLARATION ON THE TRIPS AGREEMENT AND PUBLIC HEALTH. World Trade Organization. Disponivel
em: <https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm> Acesso em: 05 de setembro de
2018.

% Rendncia de direitos legais.

1% DELEGAGCAO DO BRASIL JUNTO A ORGANIZAGAO MUNDIAL DO COMERCIO E OUTRAS ORGANIZACOES
ECONOMICAS EM GENEBRA. Ministério das Relacdes Exteriores. Disponivel em:
<http://delbrasomc.itamaraty.gov.br/pt-br/acordo_trips.xml> Acesso em: 05 de setembro de 2018.
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A emenda do acordo cria um caminho legal permanente de acesso a
medicamentos mais baratos para os paises em desenvolvimento e paises
menos desenvolvidos dependentes da importagdo de produtos farmacéuticos,
por consequéncia a emenda promove um maior equilibrio entre interesses
publicos e privados, de forma a incentivar a inovacdo e 0 maior acesso aos
medicamentos'®.

No tocante a Decisdo do Conselho Geral do TRIPs'®?

e o Brasil, o pais
vem posicionando-se nos foros multilaterais, em defesa da flexibilizacdo de
patentes com o objetivo de garantir o acesso a medicamentos e a
sustentabilidade de sistemas de saude publica. O pais participou e apoiou a
revisdo do acordo TRIPs para possibilitar a implementagcdo do paragrafo 6 da

Declaracédo de Doha sobre TRIPs e Saude Publica de 2001.

3.2. Flexibilidades do TRIPs e 0 acesso a medicamentos

A Rodada Doha, juntamente com a Declaracdo e Doha (2001) e as
Decisdes do Conselho Geral do TRIPs foram fundamentais para que os paises
de menor desenvolvimento relativo e em desenvolvimento pudessem ter
acesso aos medicamentos mais baratos, pois os dispositivos apresentados
acima flexibilizaram os direitos a propriedade intelectual.

A autora Barbara Rosemberg enfatiza que o Acordo TRIPs elevou o
standard minimo de protecéo aos direitos de propriedade intelectual nos paises

103 afetando diretamente a indUstria farmacéutica desses

em desenvolvimento
paises. Ela lembra que embates travados na OMC sobre a tematica
envolveram ameacas dos paises desenvolvidos ao lado das grandes
multinacionais farmacéuticas, detentoras das grandes patentes, as quais
pressionavam no sentindo de uma maxima restricdo ao alcance e a aceitacao
do uso da licenca compulsoria. Ressalva-se que, muito embora o0s paises

desenvolvidos tenham utilizado da licengca compulsoria em diversas ocasides,

%' EMENDA TRIPS PERMITE LICENGA COMPULSORIA PARA EXPORTAR MEDICAMENTOS. Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual. Disponivel em: < http://www.inpi.gov.br/noticias/emenda-de-trips-permite-licenca-compulsoria-
Para-exportar-medicamentos> Acesso em: 09 de setembro de 2018.

% A OMPI E TEMAS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Ministério das Relagdes Exteriores. Disponivel em:
<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/15580-a-ompi-e-
temas-de-propriedade-intelectual> Acesso em: 06 de Junho de 2018

198 ROSENBERG. Barbara. TRIPS e Salde Publica. International Centre for Trade and Sustainable Development.
Disponivel em: <https://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/trips-e-sa%C3%BAde-p%C3%BAblica > Acesso em:
05 de setembro de 2018.
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no momento em que os paises em desenvolvimento comegcam a valer-se desse
mecanismo, 0s paises desenvolvidos, sobretudo, os Estados Unidos, iniciaram
uma politica bastante incisiva em oposicdo a utilizacdo desse instituto
juridico™®.

Um exemplo de sucesso a partir das flexibilizacées do TRIPs foi a india
que promoveu uma série de reformas na sua lei sobre protecao de propriedade
intelectual no ano de 2005, possibilitando a prote¢céo de patente a alimentacéo
e medicamentos. Antes disso, a industria farmacéutica indiana era famosa por
copiar os remeédios ocidentais e vendé-los em paises em desenvolvimento,
mas com o reforco da lei de patentes e da pressdo dos custos sobre os
fabricantes de drogas de marca no Ocidente, a india conseguiu atingir um
elevado patamar de importancia na indstria global de medicamentos™®.

As reformas na lei de patente indiana incluiram dispositivos que
permitiram a emissao de licencas compulsérias para producéo e exportacao de
farmacos para qualquer pais com capacidade produtiva insuficiente ou
inexistente ou que esteja enfrentando problemas de saude publica. Da mesma
forma que o Brasil fez, a india também implementou as modificacbes da
Deciséo, gerando o fortalecimento de sua industria farmacéutica.

No ano de 2012, a india emitiu a primeira licenga compulséria da histéria
do pais para um fabricante de medicamentos genéricos. Com essa decisao o
pais conseguiu encerrar com 0 monopdlio da empresa farmacéutica alema
Bayer sobre o tosilato de sorafenibe, medicamento usado para tratar cancer de
figado e rim. O Escritorio de Patentes da india baseou sua decis&o no fato de
que a Bayer falhou em colocar o medicamento a um preco acessivel para a
populacdo e foi incapaz de garantir que o medicamento estivesse disponivel
em quantidades suficientes e sustentaveis no pais’’®. Esta decisdo marca a
primeira vez que a lei indiana de patentes foi usada para permitir a producao

genérica quando ha problemas de acesso a um medicamento.

194 ROSEMBERG, Barbara. Patentes de medicamentos e comércio internacional: os parametros do TRIPS e do direito
concorrencial para a outorga de licengas compulsérias. 2004. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito Universidade de
S&o Paulo, S&o Paulo. p. 9.

%5 TIMMOS, Heather. Farmacéuticas na india ganham papel global. Folha de S. Paulo e The New York Times.
Disponivel em: < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/newyorktimes/ny1907201007.htm> Acesso em: 08 de setembro de
2018.

% iNDIA EMITE SUA PRIMEIRA LICENCA COMPULSORIA. Médicos sem fronteiras. Disponivel em: <
https://www.msf.org.br/noticias/india-emite-sua-primeira-licenca-compulsoria> Acesso em: 09 de setembro de 2018.
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A india é hoje uma fonte vital de medicamentos genéricos a precos
acessiveis, uma das maiores organizacbes nao governamental de ajuda
humanitaria no mundo, na area de saude, os “Médicos sem Fronteiras”
depende dos medicamentos genéricos indianos, a organizacdo calcula que
dois tercos de todos os medicamentos que ela compra para o tratamento do
HIV, tuberculose e malaria sdo genéricos indianos®’.

A decisdo indiana espelha movimentos semelhantes feitos em outros
paises, inclusive o Brasil, que no ano de 2007, emitiu uma licenca compulsoria
para o medicamento Efavirenz, usado no tratamento da AIDS, apo6s declara-lo
de interesse publico. A decisdo aconteceu depois de tentativas frustradas de
negociacdo com a empresa detentora da patente para reducéo de preco e de
pressdes da sociedade civil em favor da licenca compulséria. Antes da licenca,
0 governo comprava o Efavirenz por US$ 1,59 o comprimido. Hoje, a versao
genérica produzida pelo laboratério publico custa U$ 0,76,

Destarte, mediante o Decreto n° 6.108 de 4 de maio de 2007, o qual
concede o licenciamento compulsério, por interesse publico, de patentes
referentes ao antirretroviral Efavirenz, para fins de uso publico ndo comercial,
no ambito do Programa Nacional de DST/AIDS, tendo como prazo de vigéncia
cinco anos, podendo ser prorrogado®®®.

Como bem colocado pela autora Barbara Rosemberg, essas decisdes
dos paises em desenvolvimento de emitirem licencas compulsorias ndo agrada
muito os paises desenvolvidos, em relagéo a india, € a Unido Europeia que
vem dificultando a producdo e exportacdo de medicamentos genéricos a
precos acessiveis da india. Os dois parceiros comerciais ja ha uma década
discutem um acordo de livre comércio que inclui discussdes sobre propriedade
intelectual, o que poderia gerar um impacto negativo sobre o acesso a
medicamentos.

A especialista em politicas e relagbes institucionais da Campanha de

Acesso a Medicamentos de MSF junto a Unido Europeia, Helle Aagaard disse

' iNDIA DEVE DEFENDER SUA “FARMACIA DO MUNDO EM DESENVOLVIMENTO’. Médicos sem fronteiras.
Disponivel em: < https://www.msf.org.br/noticias/india-deve-defender-sua-farmacia-do-mundo-em-desenvolvimento>
Acesso em: 10 de setembro de 2018.

% iNDIA EMITE SUA PRIMEIRA LICENCA COMPULSORIA. Médicos sem fronteiras. Disponivel em: <

https://www.msf.org.br/noticias/india-emite-sua-primeira-licenca-compulsoria> Acesso em: 09 de setembro de 2018.
1% 0 Decreto n° 7.723 de 4 de maio de 2012 prorroga o prazo de vigéncia de licenciamento compulsério das patentes

do Efavirenz.
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que “Enquanto as negociagbes de livre comércio estiveram paralisadas, a UE
elevou ainda mais o nivel da aplicacdo da propriedade intelectual ao introduzir
medidas que dizem respeito as mercadorias em transito pela UE em suas
novas regras sobre marcas”. A UE propbe a aplicacdo da propriedade
intelectual que poderia fazer com que medicamentos legitimos fossem
impedidos de sair da india para serem fornecidos a pessoas de paises em
desenvolvimento se uma empresa multinacional alegar que sua propriedade
intelectual esta sendo infringida, gerando consequéncias graves no
fornecimento de medicamentos genéricos. *°

As taticas de pressdo praticadas pelos paises desenvolvidos na
instancia das industrias farmacéuticas, tanto dentro como fora do TRIPs,
promovem interesses comerciais em vez de interesses de saude publica.
Mesmo o0s pequenos ganhos obtidos com dificuldade pelos paises em
desenvolvimento estdo sendo continuamente frustrados por esses métodos.
Isto reafirma a incapacidade dos foros comerciais para lidar com a saude
publica, um direito humano béasico que deve ser protegido por todos o0s
membros das Organizacdes das Nac¢des Unidas™.

Ressalta-se que a Declaracdo de Doha sobre TRIPs e saude publica
reconheceu a gravidade dos problemas de saude que afligem muitos paises
em desenvolvimento e menos desenvolvidos, especialmente os problemas
resultantes de doencas como a HIV/AIDS, tuberculose, malarias e outras
epidemias, medicamentos alvos no que tange a aplicacdo da propriedade
intelectual pelos paises desenvolvidos. E nesse cenério que a emenda TRIPs
€ inserida como um caminho legal de acesso a medicamentos mais baratos
para paises menos desenvolvidos dependentes de importacdes de produtos
farmacos, fazendo com que a exportacdo de medicamentos para esses paises
seja facilitada, incentivando o acesso a medicamentos.

Todavia, apesar de todos os esclarecimentos dados por meio da
Declaracdo de Doha com relacdo as flexibilidades do TRIPs, o numero de
licencas compulsorias emitidas em quase vinte anos, entre 1995 (ano que o

TRIPs entrou em vigor) e 2014, é muito baixo. Até 2003, ndo houve sequer um

° INDIA DEVE DEFENDER SUA “FARMACIA DO MUNDO EM DESENVOLVIMENTO’. Médicos sem fronteiras.
Disponivel em: < https://www.msf.org.br/noticias/india-deve-defender-sua-farmacia-do-mundo-em-desenvolvimento>
Acesso em: 10 de setembro de 2018.

" AGITHA, T. G. TRIPS Agreement and Public Health: The Post Doha Crises. Journal of Intellectual Property Rights.
Volume 18, maio de 2013.
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episodio noticiado de emissado de licenca compulsoria. O periodo entre 2003 e
2005 foi o0 que verificou o maior volume de emiss@es de licengcas compulsérias.
O periodo de 2006 a junho de 2011 registou um declinio substancial da
atividade. Esses dados contrariam as expectativas criadas com a
transformacéo do sistema de patentes em 20052,

Um grande impedimento para os paises em desenvolvimento em utilizar
as flexibilidades do TRIPs é a preocupacao de que poderia provocar agdes de
retaliacdo, incluindo a retirada do mercado pelas empresas farmacéuticas
proprietarias de patentes e sancdes comerciais dos governos de paises

desenvolvidos que representam essas empresas.

12 AGITHA, T. G. TRIPS Agreement and Public Health: The Post Doha Crises. Journal of Intellectual Property Rights.
Volume 18, maio de 2013.
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Conclusao

O Sistema Internacional de Propriedade Intelectual sofreu por diversas
mudancas no decorrer das décadas: inovagcdes tecnoldgicas da industria,
modernizacdo das legislacbes nacionais, aprimoramento das relacGes
multilaterais e criagbes de organizagdes internacionais sobre o tema. Isso
porque, a matéria Propriedade Intelectual & muito relevante para o
desenvolvimento econémico, social e cultural de um pais, e com o fomento das
relacbes multilaterais, a matéria ganha contornos internacionais, tanto que,
esta sempre presente no cerne das discussfes de féruns internacionais sobre
a matéria.

Indubitavelmente, o assunto licenca compulséria de patentes € muito
delicado, por envolver aspectos inerentes ao titular do direito concedido e a
sociedade. Trata-se de um tema tdo importante para a sociedade mundial, que
o trabalho buscou mostrar uma ordem cronoldgica dos acontecimentos
histéricos e juridicos que resultaram na famigerada “quebra de patentes” e
guanto ela revolucionou o sistema internacional de propriedade intelectual.

A licenga compulsoéria foi trazida para o escopo da discussdo mundial na
Rodada Doha, que produziu a Declaracdo de Doha, no ano de 2001, e mais
tarde, foi reiterada na Decisdo do Conselho TRIPs em 2003, e em 2005 foi
inserida no Acordo TRIPs por meio de uma emenda. A emenda enfatizou a
necessidade de o Acordo TRIPs abordar os problemas de saude publica,
afirmando o direito de os Membros da OMC em utilizar as flexibilidades do
TRIPs, com o objetivo de promover o acesso a medicamentos e proteger a
saude publica.

Embora a Declaracdo de Doha sobre o Acordo TRIPs e a Saude Publica
tenha esclarecido que a saude publica tem predominio sobre os interesses
comerciais privados, a vitéria da saude publica sobre os interesses comerciais
parece ser momentanea. As grandes industrias farmacéuticas e os paises
desenvolvidos, usando san¢des comerciais, impediram efetivamente os paises
em desenvolvimento de fazer pleno uso das flexibilidades do Acordo TRIPs,
obtidas pela Declaracdo de Doha. Em dultima andlise, os acordos de livre
comércio sao utilizados pelos paises desenvolvidos para impor o TRIPs e as

obrigacdes dos paises em desenvolvimento. Esses dispositivos mais uma vez
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confirmam que o forum de comeércio tem seus limites na protecdo dos
interesses de saude publica contra interesses comerciais.

N&o obstante, haja um conflito entre as disposi¢coes do TRIPs e a gestao
de certos paises. A Declaracdo de Doha legitima a possibilidade dos Estados
restringirem os direitos patentarios a fim de promover politicas publicas.
Mesmo que acertada a emenda TRIPs em 6 de dezembro de 2005 que
determinou a incorporacao da Decisao do Conselho de 2003 ao texto do TRIPs
e que comecou a valer em 23 de janeiro de 2017, quando dois tercos dos
membros da OMC a ratificaram, ainda é cedo para analisar como a emenda de
fato afetarA na emissdo de licengcas compulsérias e na exportacdo de

medicamentos e como esta aprimorard o acesso a medicamentos.
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Anexo |
Alteracdo do Acordo TRIPS

Deciséo de 6 de Dezembro de 2005

O Conselho Geral;

Tendo em conta on.° 1 do artigo X do Acordo de Marraqueche que institui a Organizagéo
Mundial do Comércio ("Acordo da OMC");

Conduzir as funcdes da Conferéncia Ministerial no intervalo entre reunibes, conforme o
paragrafo 2 do Artigo IV do Acordo da OMC;

Observando a Declaragéo sobre o Acordo TRIPS e Saude Publica (WT / MIN (01) / DEC / 2) e,
em particular, a instrucdo da Conferéncia Ministerial ao Conselho de TRIPS contida no
paragrafo 6 da Declaragdo para encontrar uma solucdo expedita ao problema das dificuldades
que os membros da OMC com capacidades de fabricacdo insuficientes ou inexistentes no setor
farmacéutico poderiam enfrentar ao fazer uso efetivo do licenciamento compulsério sob o
Acordo TRIPS;

Reconhecendo, onde os Membros importadores elegiveis buscam obter suprimentos sob o
sistema estabelecido na emenda proposta do Acordo TRIPS, a importancia de uma resposta
rdpida aquelas necessidades consistentes com as provisdes da emenda proposta do Acordo
TRIPS;

Lembrando o paragrafo 11 da Decisdo do Conselho Geral de 30 de agosto de 2003 sobre a
Implementagdo do Pardgrafo 6 da Declara¢cdo de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saude
Publica;

Tendo considerado a proposta de emendar o Acordo TRIPS submetido pelo Conselho para
TRIPS (IP / C / 41);

Observando o consenso de submeter esta emenda proposta aos Membros para aceitacéo;
Decide o seguinte:

1. O Protocolo que altera o Acordo TRIPS anexo a presente decisdo € adoptado e apresentado
aos membros para aceitacao.

2. O presente Protocolo esta aberto a aceitacdo dos Membros até 1° de dezembro de 2007 ou
em data posterior que possa ser decidida pela Conferéncia Ministerial.

3. O Protocolo entrara em vigor de acordo com as disposi¢8es do paragrafo 3 do Artigo X do
Acordo da OMC.

ANEXO

PROTOCOLO QUE ALTERA O ACORDO TRIPS

Membros da Organiza¢do Mundial do Comércio;

Tendo em conta a Decisdo do Conselho Geral que consta do documento WT / L / 641, adotado
em conformidade com o paragrafo 1 do Artigo X do Acordo de Marragueche que Institui a
Organizagdo Mundial do Comércio (“Acordo da OMC”);

Por este meio concorda o seguinte:
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1. O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o
Comércio (o “Acordo TRIPS”), apds a entrada em vigor do Protocolo nos termos do paragrafo
4, deverd ser emendado conforme estabelecido no Anexo deste Protocolo, através da
introducéo do Artigo. 31 bis ap6s o artigo 31° e inserindo o0 anexo do Acordo TRIPS apés o
artigo 73°.

2. N&o poderéo ser feitas reservas em relacéo a qualquer das disposi¢Bes deste Protocolo sem
0 consentimento dos outros Membros.

3. O presente Protocolo estard aberto para aceitagdo pelos Membros até 1° de dezembro de
2007 ou em data posterior que possa ser decidida pela Conferéncia Ministerial.

4. O presente Protocolo entrara em vigor de acordo com o paragrafo 3 do Artigo X do Acordo
da OMC.

5. O presente protocolo serd depositado junto do director-geral da Organizacdo Mundial do
Comeércio, que fornecerd sem demora a cada membro uma cépia autenticada do mesmo e uma
notificacdo de cada aceitagéo, nos termos do no 3.

6. O presente Protocolo serd registrado de acordo com as disposi¢Bes do Artigo 102 da Carta
das Nacgdes Unidas.

Feito em Genebra, aos seis dias do més de dezembro de dois mil e cinco, em um anico
exemplar nas linguas inglesa, francesa e espanhola, cada texto sendo auténtico.

ANEXO AO PROTOCOLO QUE ALTERA O ACORDO TRIPS

Artigo 31 bis

1. As obrigacBes de um Membro exportador, de acordo com o Artigo 31 (f), ndo se aplicardo a
concessdo de uma licenca compulséria na medida necesséria a producdo de um produto
farmacéutico e sua exportacao para um produto elegivel. Membro (s) importador (es) de acordo
com os termos estabelecidos no paragrafo 2 do Anexo a este Acordo.

2. Quando uma licenga compulséria for concedida por um Membro exportador ao amparo do
sistema estabelecido neste Artigo e no Anexo a este Acordo, uma remuneracdo adequada
conforme o Artigo 31 (h) ser4d paga naquele Membro levando em consideracdo o valor
econdmico para o Fundo. Membro importador do uso que foi autorizado no Membro
exportador. Quando uma licengca compulséria for outorgada para os mesmos produtos no
Membro importador elegivel, a obrigacéo de tal Membro de acordo com o Artigo 31 (h) ndo se
aplica aos produtos para 0s quais a remuneracao de acordo com a primeira sentenca deste
paragrafo for paga. Membro exportador.

a obrigacéo desse Membro nos termos do Artigo 31 (f) ndo se aplicard na medida necessaria
para permitir que um produto farmacéutico produzido ou importado sob uma licenca
compulsoria naquele Membro seja exportado para os mercados desses outros paises em
desenvolvimento ou menos desenvolvidos do pais; acordo comercial regional que compartilha
o problema de saude em questdo. Entende-se que isso ndo prejudicard a natureza territorial

dos direitos de patente em questéo.
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4. Os Membros ndo poderdo questionar quaisquer medidas tomadas em conformidade com as
disposicfes do presente Artigo e do Anexo a este Acordo, nos termos do subparagrafo 1 (b) e
1 (c) do Artigo XXIIl do GATT 1994.

5. Este Artigo e 0 Anexo a este Acordo ndo prejudicam os direitos, obrigacdes e flexibilidades
gue os Membros tém em virtude das disposicdes deste Acordo além dos paragrafos (f) e (h) do
Artigo 31, incluindo aqueles reafirmados na Declaragdo sobre Acordo TRIPS e Saude Publica
(WT / MIN (01) / DEC / 2) e sua interpretagdo. Também n&o prejudicam em que medida os
produtos farmacéuticos produzidos sob uma licenga compulséria podem ser exportados de
acordo com as disposicfes do Artigo 31 (f).

ANEXO DO ACORDO TRIPS

1. Para efeitos do artigo 31° bis e do presente anexo:

(a) “produto farmacéutico” significa qualquer produto patenteado, ou produto fabricado através
de um processo patenteado, do setor farmacéutico necessario para resolver os problemas de
saude publica reconhecidos no paragrafo 1 da Declaracdo sobre o Acordo TRIPS e Saude
Puablica (WT / MIN (01) / DEC / 2). Entende-se que os ingredientes ativos necessarios para sua
fabricacao e kits de diagndstico necessarios para 0 seu uso seriam incluidos;

b) "Membro importador elegivel”, qualquer pais membro menos desenvolvido e qualquer outro
membro que tenha feito uma notificacdo ao Conselho do TRIPS da sua intencéo de utilizar o
sistema previsto no artigo 31.° bis e no presente anexo (" como um importador, entendendo-se
que um Membro pode notificar a qualquer momento que usara o sistema no todo ou de forma
limitada, por exemplo, apenas no caso de uma emergéncia nacional ou outras circunstancias
de extrema urgéncia ou casos de uso publico ndo comercial. Observa-se que alguns Membros
ndo usardo o sistema como Membros importadores e que alguns outros Membros declararam
que, se usarem o sistema, ndo estariam em mais do que situacdes de emergéncia nacional ou
outras circunstancias de extrema urgéncia;

(c) “Membro exportador” significa um Membro usando o sistema para produzir produtos
farmacéuticos para, e exporta-los para um Membro importador elegivel.

2. Os termos referidos no paragrafo 1 do Artigo 31bis séo os seguintes:

a) O (s) membro (s) importador (es) elegivel (s) fez uma notificacédo % a0 Conselho do TRIPS
que:

(i) especifica 0s nomes e as quantidades esperadas do (s) produto (s) necessario (s) ;

i) confirma que o membro importador elegivel em questdo, que ndo seja um pais menos
desenvolvido Membro, estabeleceu que dispbe de capacidades de producéo insuficientes ou
inexistentes no setor farmacéutico para o (s) produto (s) em questdo de uma das formas
previstas no o apéndice ao presente anexo; e

iii) confirma que, quando um produto farmacéutico € patenteado no seu territorio, concedeu ou
tenciona conceder uma licenca obrigatéria em conformidade com os artigos 31.0e 31.0-A do
presente Acordo e com as disposicdes do presente anexo;
(b) a licenga compulséria emitida pelo Membro exportador no sistema devera conter as

seguintes condicdes:


https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtl641_e.htm#fnt-5
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(i) somente o montante necessario para atender as necessidades do (s) Membro (s) importador
(es) elegivel (s) podera ser fabricado sob a licenca e toda a producédo sera exportada para o (s)
Membro (s) que notificou (m) as suas necessidades ao Conselho de TRIPS.

i) os produtos fabricados ao abrigo da licenca devem ser claramente identificados como sendo
produzidos no ambito do sistema através de rotulagem ou marcagdo especifica. Os
fornecedores devem distinguir tais produtos por meio de embalagens especiais e / ou
coloracdo / moldagem especial dos préprios produtos, desde que tal distingao seja viavel e ndo
tenha um impacto significativo no prego; e

(i) antes do inicio da expedicao, o licenciado publicara em um site as seguintes informacdes:

- as quantidades fornecidas a cada destino, conforme referido na alinea i) acima; e

- as caracteristicas distintivas do (s) produto (s) referido (s) no travessao (ii) supra;

(c) o Membro exportador notificard o Conselho para TRIPS da concesséo da licenga, incluindo
as condicdes a ela associadas. As informacdes fornecidas devem incluir o nome e endereco
do licenciado, o (s) produto (s) para o (s) qual (is) o certificado foi concedido, a (s) quantidade
(s) pela (s) qual (is) o (s) pais (es). (s) deve (m) ser fornecida (s) e a duracdo da licenca. A
notificacao também indicard o enderec¢o do site mencionado no subparagrafo (b) (iii) acima.

3. A fim de garantir que os produtos importados no ambito do sistema sejam utilizados para fins
de saude publica subjacentes a sua importacdo, os Membros importadores elegiveis deverao
adotar medidas razoaveis dentro de suas possibilidades, proporcionais as suas capacidades
administrativas e ao risco de desvio de comércio para evitar exportagdo dos produtos que
foram importados em seus territérios sob o sistema. No caso de um Membro importador
elegivel que seja Membro em desenvolvimento ou Membro de um pais menos desenvolvido
tenha dificuldade em implementar esta disposicdo, 0s paises desenvolvidos Membros
fornecerdo, a pedido e em termos e condicbes mutuamente acordados, cooperacao técnica e
financeira para facilitar sua implementacéo.

4. Os Membros assegurardo a disponibilidade de meios legais efetivos para impedir a
importacdo e venda, em seus territérios, de produtos produzidos sob o sistema e desviados
para seus mercados de maneira inconsistente com suas disposi¢cfes, utilizando os meios ja
exigidos por este Acordo. . Se algum Membro considerar que tais medidas s&o insuficientes
para esse fim, a questdo podera ser examinada no Conselho do ADPIC a pedido desse
Membro.

5. Com vista a aproveitar as economias de escala para aumentar o poder de compra e facilitar
a producéo local de produtos farmacéuticos, reconhece-se que o desenvolvimento de sistemas
gue preveem a concessao de patentes regionais seja aplicavel aos Membros. Descrito no
paragrafo 3 do Artigo 31bis deve ser promovido. Para este fim, os paises desenvolvidos
Membros comprometem-se a prestar cooperacao técnica de acordo com o Artigo 67 deste
Acordo, inclusive em conjunto com outras organiza¢8es intergovernamentais relevantes.

6. Os Membros reconhecem a conveniéncia de promover a transferéncia de tecnologia e
capacitacdo no setor farmacéutico, a fim de superar o problema enfrentado pelos Membros

com insuficiente ou nenhuma capacidade de fabricagdo no setor farmacéutico. Para esse fim,
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0s Membros importadores e Membros exportadores elegiveis sdo encorajados a usar o sistema
de maneira a promover esse objetivo. Os Membros se comprometem a cooperar, prestando
especial atencdo a transferéncia de tecnologia e capacitacéo no setor farmacéutico no trabalho
a ser realizado nos termos do Artigo 66.2 do presente Acordo, paragrafo 7 da Declaracao sobre
o Acordo TRIPS e Saude Publica e qualquer outro relevante trabalho do Conselho para TRIPS.
7. O Conselho para TRIPS revisar4 anualmente o funcionamento do sistema com vistas a
assegurar sua operacao efetiva e informara anualmente seu funcionamento ao Conselho Geral.
ANEXO AO ANEXO DO ACORDO TRIPS

Avaliacdo das Capacidades de Fabrico no Sector Farmacéutico

Considera-se que os paises de paises menos desenvolvidos tém capacidades de producao
insuficientes ou inexistentes no setor farmacéutico.

Para outros Membros importadores elegiveis, a capacidade insuficiente ou inexistente de
fabricacdo para o (s) produto (s) em questdo pode ser estabelecida de uma das seguintes
maneiras:

(i) o Membro em questdo estabeleceu que ndo possui capacidade de fabricacdo no setor
farmacéutico; ou

(i) guando o Membro possui alguma capacidade de fabricagdo nesse setor, ele examinou essa
capacidade e concluiu que, excluindo qualquer capacidade possuida ou controlada pelo
proprietario da patente, ela ¢é atualmente insuficiente para atender as suas
necessidades. Quando for estabelecido que essa capacidade se tornou suficiente para atender
as necessidades do Membro, o sistema ndo mais

O presente paragrafo ndo prejudica a alinea b do primeiro paragrafo.

Entende-se que esta notificacdo ndo precisa ser aprovada por um érgdo da OMC para usar o
sistema.

Australia, Canada, Comunidades Europeias com, para os fins do Artigo 31bis e deste Anexo,
seus Estados membros, Islandia, Japao, Nova Zelandia, Noruega, Suica e Estados Unidos.

As notificagbes conjuntas que fornecem as informacdes exigidas por esta alinea podem ser
feitas pelas organizacdes regionais referidas no paragrafo 3 do artigo 31.°-A, em nome dos
Membros importadores elegiveis que utilizem o sistema que sejam partes nas mesmas, com o
acordo dessas partes.

A notificacdo serd disponibilizada publicamente pelo Secretariado da OMC através de uma
pagina no site da OMC dedicado ao sistema.

Este subparagrafo néo prejudica o artigo 66.1 do presente Acordo.

O licenciado pode usar para esse fim seu proprio site ou, com a assisténcia do Secretariado
da OMC, a pagina no site da OMC dedicada ao sistema.

Entende-se que esta notificacdo ndo precisa ser aprovada por um érgao da OMC para usar o
sistema.

A notificacdo serd disponibilizada publicamente pelo Secretariado da OMC através de uma

pagina no site da OMC dedicado ao sistema.
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Anexo Il

Declaration on the TRIPS agreement and public health

Adopted on 14 November 2001

1. We recognize the gravity of the public health problems afflicting many developing and least-
developed countries, especially those resulting from HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other
epidemics.

2. We stress the need for the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS Agreement) to be part of the wider national and international action to
address these problems.

3. We recognize that intellectual property protection is important for the development of new
medicines. We also recognize the concerns about its effects on prices.

4. We agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent members from taking
measures to protect public health. Accordingly, while reiterating our commitment to the TRIPS
Agreement, we affirm that the Agreement can and should be interpreted and implemented in a
manner supportive of WTO members' right to protect public health and, in particular, to promote
access to medicines for all.

In this connection, we reaffirm the right of WTO members to use, to the full, the provisions in the
TRIPS Agreement, which provide flexibility for this purpose.

5. Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our commitments in the
TRIPS Agreement, we recognize that these flexibilities include:

In applying the customary rules of interpretation of public international law, each provision of the
TRIPS Agreement shall be read in the light of the object and purpose of the Agreement as
expressed, in particular, in its objectives and principles.

Each member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the
grounds upon which such licences are granted.

Each member has the right to determine what constitutes a national emergency or other
circumstances of extreme urgency, it being understood that public health crises, including those
relating to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a national
emergency or other circumstances of extreme urgency.

The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion of
intellectual property rights is to leave each member free to establish its own regime for such
exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provisions of Articles 3
and 4.

6. We recognize that WTO members with insufficient or no manufacturing capacities in the
pharmaceutical sector could face difficulties in making effective use of compulsory licensing
under the TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS to find an expeditious solution

to this problem and to report to the General Council before the end of 2002.
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7. We reaffirm the commitment of developed-country members to provide incentives to their
enterprises and institutions to promote and encourage technology transfer to least-developed
country members pursuant to Article 66.2. We also agree that the least-developed country
members will not be obliged, with respect to pharmaceutical products, to implement or apply
Sections 5 and 7 of Part Il of the TRIPS Agreement or to enforce rights provided for under these
Sections until 1 January 2016, without prejudice to the right of least-developed country
members to seek other extensions of the transition periods as provided for in Article 66.1 of the
TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS to take the necessary action to give effect
to this pursuant to Article 66.1 of the TRIPS Agreement.



