ABPI Y

ASSOCIACAO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em 29 de outubro de 2015, o Comité Executivo e Conselho Diretor da ABPI, com
a colaboracdo da Comissdo de Estudos de Patentes, aprovaram a presente
Resolucéo.

RESOLUCAO DA ABPI N° 87

PROJETO DE LEI N° 139/99 E SEUS APENSOS, QUE ALTERAM O SISTEMA DE
PATENTE E AS LICENCAS COMPULSORIAS

Assunto: Projeto de Lei 139, de 02 de marco de 1999 e PLs apensos, que alteram
a Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual “regula direitos e obrigagcées
relativos a propriedade industrial”’, modificando dispositivos que dispd6em sobre
direitos conferidos pela patente e a concessédo de licenca compulsorias.

. CONSIDERANDO que as alteragcbes propostas no PL 139/99 e seus apensos,
entre 0s quais em particular o PL 5402/13, causam grande preocupacdo aos
pesquisadores, universidades e empresas de todos o0s setores, por ser 0 sistema
de patentes essencial para o estimulo a inovagcdo, ao progresso tecnolégico,
crescimento e desenvolvimento do Pais;

. CONSIDERANDO que o fundamental propdsito do sistema de patentes esta em
assegurar a exclusividade temporaria em troca da divulgacdo completa dos dados
técnicos do invento;

[ll. CONSIDERANDO que a livre concorréncia e a competicdo nao sao afastadas pela
patente, mas, ao contrario, se dao na fase preliminar, na busca pelo produto
patenteavel e que a incompreensdo desse mecanismo basico faz com que se
atribua ao sistema de patentes a condigao de elemento “anti-concorrencial’;

V. CONSIDERANDO que em escala crescente, os beneficios do sistema de patentes
para o publico em geral vao da:

a) divulgacgao do invento, passando pela

b) disponibilizacdo do respectivo produto para consumo, até chegar a
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c) fabricacéo local,

V. CONSIDERANDO que a simples divulgacdo dos dados técnicos do invento,
através da publicacdo do respectivo pedido de patente, j& estabelece um novo
patamar a partir do qual novas tecnologias podem ser desenvolvidas e que
qualquer observador isento, de pronto, reconhece nesta fase um enorme beneficio
e interesse social, visto que, ao elevar o nivel de conhecimentos disponiveis, a
sociedade pode auferir novos inventos construidos a partir de um novo patamar
cientifico e tecnoldgico;

VI. CONSIDERANDO que a disponibilizacdo do invento no mercado € o proximo
passo, ja que o consumidor podera se beneficiar com o uso desse novo produto - o
que é particularmente importante na area farmacéutica - e que a Ultima etapa é a
fabricacéo local, que propicia em maior grau a absorcédo de novas tecnologias e a
geracdo de empregos, incrementando a atividade econdmica, de forma que, em
cada uma dessas etapas, o interesse social é contemplado;

VII. CONSIDERANDO que a simples divulgacao da invencéo ja propicia informacdes
importantes para o avanco tecnolégico e econdmico e mais ainda a venda do
produto patenteado, mesmo que sem fabricacdo local, na medida em que se
apresenta uma versdo comercialmente viavel do invento, o que é especialmente
valido na éarea farmacéutica, na qual a venda é acompanhada da indicacdo da
formulacédo especifica do medicamento;

VIII.CONSIDERANDO que o modelo restritivo de patenteamento na area farmacéutica
ja foi usado durante muitos anos, na época do antigo Cddigo da Propriedade
Industrial (CPI — Lei n°5772/71) e em nada contribuiu para propiciar o
desenvolvimento tecnologico do pais e pelo contrario, provocou até atrasos, visto
qgue medicamentos de ultima geragdo ndo chegavam as prateleiras das farmécias;

IX. CONSIDERANDO que os trabalhos legislativos conduzentes a aprovacao da Lei n°
9.279/96 — Lei da Propriedade Industrial atualmente vigente (doravante referida

como LPI), apés os amplos debates, resultaram nessa lei mundialmente
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reconhecida por constituir um corpo normativo equilibrado sobre Propriedade
Intelectual, compativel com os tratados internacionais vigentes no Brasil e que
regula as patentes de maneira moderna e estavel;

X. CONSIDERANDO que a infra-estrutura operacional do pais para a concessao de
patentes ndo acompanha as necessidades da Economia do Conhecimento e da
Tecnologia, ndo podendo os requerentes de patentes ser penalizados pelo backlog
(acumulo de pedidos aguardando decisdo) da concessao de patentes, sobre o qual
eles ndo tem qualquer controle;

XI. CONSIDERANDO que a LPI ja contém as necesséarias normas sobre a exaustao
internacional de direitos (art. 43) e sobre licencas compulsérias (arts. 68 a 74);

XIl. CONSIDERANDO que o PL 139/99 e seus apensos visam introduzir alteracdes a
pilares fundamentais das normas ja existentes sobre patentes, pondo em risco o

equilibrio de todo o sistema,

A ABPI firma a presente Resolucao, pleiteando que sejam o PL 139/99 e seus apensos

rejeitados, pelos seguintes motivos:

1. PL 5402/13, apenso do PL 139/99
Quanto ao PL 5402/13, apenso ao PL 139/99, a posicdo da ABPI é aquela
claramente manifestada e justificada na Resolucédo da ABPI n° 83/2014, cujo teor

faz parte integrante da presente Resolucéo.

2. No que concerne a alteracdo proposta no inciso IV do Artigo 43 da Lei
9.279/96, reproduzida abaixo para pronta referéncia, que cria o regime de

exaustao internacional de direitos:

Esta alteragcdo esta em harmonia como o disposto no artigo 184, Il do mesmo

diploma legal, também reproduzido abaixo para pronta referéncia, que
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descriminaliza a importacdo quando o produto é inserido no mercado externo pelo
proprio titular da patente ou com o seu consentimento:

Art. 43 (contendo a emenda proposta em destaque). O disposto no
artigo anterior ndo se aplica:

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de
produto que tiver sido colocado no mercado interno e_externo
diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

Art. 184 (com destaque). Comete crime contra patente de invencao
ou de modelo de utilidade quem:

Il - importa produto que seja objeto de patente de invencéo ou de
modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no
Pais, para os fins previstos no inciso anterior, e que ndo tenha sido
colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou
com seu consentimento.

Assim sendo, a ABPI ndo se opde a tal alteracdo, uma vez que tal esgotamento
internacional de direitos ja estava em vigor pelo texto do inciso Il do Artigo 184 da
LPI.

3. Com relacdo a alteracdo proposta no artigo 68 da LPI, fundamentalmente
exclui a ressalva de que nos casos de inviabilidade econdmica, seria

admitida a importacao por parte do titular da patente:

Art. 68 (contendo a emenda proposta em destaque). O titular ficara
sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer 0s
direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econdmico, comprovado nos termos da lei,
por decisédo administrativa ou judicial.

§ 1° Ensejam, igualmente, licenca compulsoria:

| - a ndo exploracdo do objeto da patente no territério brasileiro por
falta de fabricacdo ou fabricacdo incompleta do produto, ou, ainda,
a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvades—es

A .

Il - a comercializacdo que ndo satisfizer as necessidades do
mercado.
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§ 2° A licenca sO podera ser requerida por pessoa com legitimo
interesse e que tenha capacidade técnica e econdmica para
realizar a exploracéo eficiente do objeto da patente, que devera
destinar-se, predomlnantemente ao mercado mterno extinguindo-

A posicdo da ABPI é de que esta alteragdo € desnecesséria. Esta claro no
segundo paragrafo do artigo 68 da LPI que a possibilidade de importacéo sé sera
conferida ao titular da patente quando ndo houver em nosso pais um terceiro que
tenha capacidade técnica e econdmica para realizar a exploracdo eficiente do

objeto da patente:

8§ 2° A licenca sO podera ser requerida por pessoa com legitimo
interesse e que tenha capacidade técnica e econdmica para
realizar a exploracao eficiente do objeto da patente.
A alteracdo ora proposta € ineficaz, pois se ndo ha terceiros capazes de fabricar
integralmente o produto no Brasil ou usar integralmente o processo no Brasil, entdo
ndo havera qualquer pessoa com legitimo interesse capaz de requerer a licenca
compulséria. Assim sendo, o titular da patente continuara o processo de

importacao.

CONCLUSAO

3.1.E notdrio que o Brasil necessita de crescente industrializacdo, empregos,
investimentos, infraestrutura e comércio exterior. Neste cenario, conclui-se
serem extremamente preocupantes as modificacfes trazidas pelo PL 139/99,
por ineficazes, e pelo apenso PL 5402/13, por representarem graves
retrocessos, no curto, médio e longo prazo, para tais necessidades;

3.2.Conclui-se, ainda, que o PLs 139/99 e seus apensos introduzem alteragoes

prejudiciais ao ordenamento juridico ao suprimir ou alterar, de forma integral
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e/ou parcial, dispositivos legais de suma importancia para o equilibrio da
protecdo da Propriedade Intelectual e do investimento em Inovagéo, bem como
no reinvestimento dos resultados da Inovacdo em novas atividades de P&D;
3.3.Diante das preocupacfes aqui resumidas, a ABPI, comprometida com o
desenvolvimento do Brasil, vem alertar quanto a necessidade de rejeicdo dos
PLs 139/99, 5402/13 e demais apensos, evitando-se assim, prejuizos a
economia brasileira, ao colocar em risco o funcionamento do sistema de
inovacdo e P&D e a confianca na estabilidade e seguranca das normas de
Propriedade Intelectual inerentes as relacbes comerciais e juridicas assumidas

nos planos interno e internacional pelo Pais.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2015.
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