Resolugdao n° 7

Conflito entre o Artigo 27.1 do TRIPs e a Lei n°© 9.279/96

A Comissao de patentes da ABPI elaborou um estudo sobre o conflito entre a Lei de
Propriedade Industrial (Lei N° 9.279/96) e o Artigo 27.1 do TRIPS, aprovado como
Resolugao pelo Conselho Diretor e pelo Comité Executivo em 15 de dezembro de 2000.

Introducéo

O Escritério de Representagdo Comercial do Governo dos Estados Unidos (USTR) anunciou
que fara uma consulta a Organizagao Mundial do Comércio (OMC), como parte inicial do
procedimento de resolugéo de disputas junto aquela entidade, referente ao artigo 68 da Lei de
Propriedade Industrial ("LPI"). Este artigo exige a fabricagao local completa do produto
patenteado e o uso local integral de processo patenteado, sob pena de tornar a patente
passivel de licenga compulsérial. Segundo o USTR, a referida disposi¢ao legal fere o acordo
TRIPS, notadamente seu artigo 27.12, que proibe aos paises membros a discriminagéo na
fruicdo dos direitos de patente baseados, entre outros, no fato de ser o produto patenteado
fabricado no pais da patente ou importado

Possiveis interpretacdes dos dispositivos a luz da lei brasileira

A ABPI identifica, com relagéo a controvérsia em questao, a existéncia de duas correntes de
interpretagao:

1. A primeira corrente sustenta inexistir conflito entre o artigo 27.1 do TRIPS e o artigo 68 da
LPI, aos seguintes fundamentos:

1.1. O artigo 2.2 do TRIPS expressamente declara que nada nele contido derroga as
obrigagdes decorrentes da Convencgéao de Paris, que, em seu art. 5° prevé expressamente a
concessao de licengas obrigatérias;

1.2. O TRIPS, em sua introdugéo, bem como em seus artigos 7, 8 e 40 , reconhece a
necessidade dos paises de buscar seus objetivos de desenvolvimento e tecnologia;

1.3. O préprio TRIPS prevé a concessao de licengas obrigatérias em seus artigos 30 e 31. O
artigo 30, ademais, determina expressamente que 0s paises membros podem conceder
excecoes aos direitos exclusivos conferidos pela patente. Além disso, o artigo 31 é claro no



sentido de facultar aos paises membros a previsao de uso do objeto da patente sem a
autorizagao de seu titular, quer pelo Governo, quer por terceiros pelo Governo autorizados.

Ficam atendidas, segundo esta corrente doutrinaria, as condigdes previstas no TRIPS para a
concessao de licengas obrigatérias destinadas a fabricagdo no pais do objeto da patente. Nao
haveria que se falar, entdo, em violagdo ao Acordo.

2. A segunda corrente entende que ha conflito entre o artigo 27.1 do TRIPS e o artigo 68 da
LPI, pelos seguintes fundamentos:

2.1. O artigo 68, §1° da LPI admite que a exploragao se dé por importagao apenas em caso de
inviabilidade econémica. Ainda que seja este o caso, a discriminagéo se da pelo simples fato
de que o titular fica obrigado a justificar a importacao e apresentar provas de que a fabricagcao
local € economicamente inviavel.

Se a opgao pela importagao for por razdes de ordem estratégica ou comercial, o titular tera que
procurar se valer das excecdes do artigo 69 da LPI e justificar o desuso por "razdes legitimas".
Ainda que estas razdes sejam aceitas e a patente nao fique sujeita a licenga compulsdria, a
importacdo nao sera considerada exploragao. O desuso é que estaria sendo justificado.

Segundo esta corrente, entdo, a discriminacao reside no fato de se exigir do titular que
comprove a inviabilidade econdmica ou justifique a ndo exploragao local, o que cria duvidas
sobre a oponibilidade da patente a terceiros durante toda a sua vigéncia.

2.2. O § 4° do artigo 68 da LPI estipula que, no caso de importagao para exploracao da patente,
sera admitida a importagao paralela por terceiros. De acordo com uma leitura conjunta dos
artigos 42 e 43, IV da LPI, o titular, de uma forma geral, tem o direito de opor sua patente a
importacao nio autorizada do produto patenteado, ainda que ele tenha sido colocado no
mercado externo pelo titular ou com seu consentimento. Desta forma, mesmo que se admita a
exploracao por importagao, a lei impde uma penalidade que é a cassagao do direito
assegurado pela patente de impedir a importagao paralela.

Embora o artigo 6 do TRIPS exclua, textualmente, as questbes relativas a exaustao dos direitos
de propriedade intelectual do escopo do acordo, isso ndo altera o fato de que, como
consequéncia de uma discriminagao nao autorizada pelo artigo 27.1, os direitos garantidos pela
patente sao restringidos. Ou seja, embora os paises membros sejam livres para determinar o
ambito em que ocorre a exaustdo, uma vez determinada a extensao dos direitos do titular
nesse aspecto, eles ndo deveriam ser afetados por uma discriminacao relativa ao local de
fabricacao do produto patenteado.

Diante desse quadro, a ABPI RESOLVE :



Ambas as opinides se acham amparadas por argumentos razoaveis. As dificuldades nascem

da redacao imperfeita dos dispositivos em discussao. Tendo a questao forte acento politico, a
ABPI devera acompanhar o andamento da controvérsia na OMC e os argumentos que serao

apresentados pelas partes para, entao, voltar a discutir a questao.

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2000
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