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RESUMO

No ambito da propriedade industrial as patentes ocupam um espaco de suma importancia tanto
ao propiciar ao seu titular o monopolio exclusivo de uso, quanto permite que ele aufira lucro
concedendo o uso a outrem. A patente, assim como a propriedade privada sdo institutos juridicos
antigos, que existem no Brasil ha séculos, todavia, mesmo se inserindo como género
propriedade, cada uma tracou um caminho diferente ao longo dos séculos. Na medida que a
propriedade industrial era progressista, principalmente em razao do interesse econdémico e
transfronteirico em razao da globalizagdo, a propriedade privada estava acorrentada aos ideais
particulares e tipicos de um pais agrario como o Brasil. A medida que o Estado ultrapassa o
paradigma liberal e de bem estar social a funcdo social dos institutos € posta em pauta. Nesse
interim o Cddigo Civil ¢ incapaz de tutelar a propriedade enquanto género, e somente com o
advento da Constituicdo Federal de 1988 esse status ¢ alcangado. As normas e principios da CF
atinentes a funcdo social passam a permear todo o ordenamento juridico, ao passo que
propriedade e interesse social se coadunam, e ndo hé propriedade cujo fim ndo seja atender aos
anseios da coletividade. Tal fungao deixa de ser um mero dispositivo de eficacia formal e passa
a gozar de uma eficacia material. No ambito internacional as patentes ja tinham esse escopo de
interesse publico, mas subvertido para atender os interesses do mercado em primeira monta. Ao
invocar os interesses dos nacionais nos acordos-tratados internacionais verifica-se que o jogo
politico possui barreiras que ao longo do século XX evidenciam a necessidade de normas
paritarias. O Acordo TRIPS de longe ndo possui esse status, mas serviu de parametro minimo
para os paises negociarem uns com os outros em condi¢des aceitaveis. Ao longo do trabalho ¢é
abordada a origem das patentes e da propriedade privada, os impactos que a legislagdo
estrangeira causou no pais, os entraves para se alcancar a fungdo social das patentes, e a
necessidade de uma visdo holistica, com vistas a fortalecer o mercado através de um
procedimento eficaz de concessdo de patentes e de fomento a pesquisa e desenvolvimento, com
vistas a fortalecer a imagem do pais frente aos demais mercados e propiciar maior influéncia
nos foros de negociagdo bilateral, regional ou multilateral. A fung¢do social perpassa desde a
concessao da patente, a redacdo das leis, a postura politica frente os outros Estados e os
mecanismos de tutela em casos residuais, ou seja, ndo had como falar de fun¢do social sem
analisar toda a engrenagem que move o universo das patentes.

Palavras-Chave: patente, concessdo, fun¢do social, licenciamento, acordo, propriedade,
negociagdo, paradigma, invengao, interesse publico.



ABSTRACT

In the area of industrial property, patents occupy a space of their own importance, both by
providing their owner with an exclusive monopoly of use, and by allowing him to make a
profit by granting the use to others. The patent, as well as the private property, are ancient
legal institutes, which have existed in Brazil many centuries ago, even if inserted as a
property genre, each one has traced a different path over the centuries. To the extent that
industrial property was progressive, mainly due to economic and cross-border interest due to
globalization, the private property was chained to the particular and typical ideals of an
agrarian country, just like Brazil. As the state goes beyond the liberal and social welfare
paradigm, the social function of the institutes is put on the agenda. In the meantime, the
Brazilian Civil Code was unable to protect property as a gender, and only with the advent of
the Federal Constitution does this status have been achieved. The rules and principles of the
Federal Constitution, concerning the social function now permeate the entire legal system,
while property and social interest are in line, and there is no property whose purpose is not
to meet the wishes of the community. Such a function ceases to be a mere device of formal
effectiveness and now enjoys material effectiveness. Internationally, patents already had this
scope of public interest, but subverted to serve the interests of the market in the first place.
In invoking the interests of nationals in international treaties, it appears that the political game
has barriers thatthroughout the twentieth century highlight the need for equal standards. The
TRIPS Agreement by far has no such status, but has served as a minimum parameter for
countries to negotiate with each other under acceptable conditions. The work addresses the
origin of patents and private property, the impacts that foreign law has had on the country,
the obstacles to achieving the social function of patents, and the need for a holistic view to
strengthen the market through an effective patent granting, research and development
procedure, with the finality of strengthening the country's image in front of other markets and
providing greater influence in bilateral, regional or multilateral forums of negotiation. The
social function permeates from the granting of the patent, the drafting of laws, the political
stance towards other states and the mechanisms of protection in residual cases, that is, there
is no way to speak of social function without analyzing all the gear that moves the universe
of patents.

Keywords: patents, concession, social function, license, agreement, property, negotiation,
paradigm, invention, public interest.
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1. INTRODUCAO

Nos primérdios a nogao juridica de coisa estava intimamente ligada a um bem corpéreo,
que por sua vez era a forga motriz da sociedade'. As relagdes juridicas, ainda que rudimentares
na época das trocas, se davam através de bens corpdreos, visto que somente esses possuiam
valor econdmico e normativo. Com base nesse ideal de bem corpéreo a vida industrial ganhou
forma ¢ se desenvolveu até a Revolugao Industrial.

Superada essa concep¢do ultrapassada, o novo arranjo comercial trouxe novos
significados para as coisas imateriais. Como ¢ cedi¢o, a histdria, os novos paradigmas, as
pessoas e as coisas sdo os termometros que impulsionam o direito a se readequar a sociedade.
Ante o avango nas relagdes empresariais, tornou-se patente a necessidade de reconstrugdo dos
conceitos juridicos ja consubstanciados e a necessidade de protecdo ao capital intelectual.

Nesse contexto, as fontes de riqueza deixam de ter o centro de ateng¢ao no produto, € sim
nas ideias e inventos, frutos da criatividade humana que, em seu turno passam a reger a cadeia
produtiva e a economia. A partir disso a propriedade intelectual deixa de ser um meio acessorio
de geracdo de bens e riquezas e torna-se um fim em si mesmo, em certo grau, sendo portanto,
uma criagdo de ordem técnica capaz de satisfazer as exigéncias e as necessidades praticas dos
homens e juridica sob o ponto de vista de sua privilegibilidade e de seu regime legal®. Esse
regime confere ao titular o monopolio instrumental sobre dado invento sobre determinado
periodo, com vistas a fomentar o avango tecnoldgico e assegurar que aquele invento nao seja
comercializado por outrem sem que haja um licenciamento prévio.

E nessa seara que se destaca a fungdo social da patente, o titular da patente possui um
direito-dever de explora¢dao daquele invento, desde que haja uma contraprestagao social, por
meio dos resultados obtidos com aquele invento, com vistas a colaborar com avango do estado
da técnica nas invengdes industriais, necessarias em diversos setores da vida civil , seja através
de um invento inédito ou por meio de uma patente de utilidade (um apreficoamento industrial).

Nesse sentido, por meio de uma revisao bibliografica, o objetivo da presente monografia
¢ demonstrar como a patente avangou ao longo dos séculos e alcangou o seu carater
constitucional e em seguida identificar os entraves que impedem que isso ocorra com a maxima

poténcia.

T FARIAS, Cristiano Chaves de, ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil — Volume 5: Direitos Reais.
11. ed. rev. ampl. e atual. — S@o Paulo: Atlas, 2015. p. 223.

2 GAMA CERQUEIRA, Jodo da. Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946,
vol. I, p. 241



Para delinear o estudo, o trabalho ¢ sedimentado em seis blocos. Em um primeiro
momento discorre-se sobre a evolucdo da propriedade industrial, em especial a patente, inserida
no comércio europeu e a oportunidade que cada pais teve de tutelar esse direito e lucrar com
tributos e fortalecer sua economia através da exportagao. Superada essa fase era necessario um
arcabougo juridico internacional capaz de tutelar esses direitos num cendrio de acordos
bilaterais e multilaterais de maneira equanime, que culminaria no Acordo TRIPS.

Em um segundo momento, analisa-se especificamente o arcaboucgo juridico brasileiro,
como as patentes surgiram, os primeiros indicios de fungdo social até o advento da Lei de
Propriedade Industrial (LPI) em 1996. Observa-se que nossa legislacdo acerca da tematica era
inovadora desde sua criag¢do e nas legislagcdes seguintes ja previa a licenga compulsoria.

Na terceira parte analisa-se a evolu¢ao do conceito de propriedade, especialmente a
propriedade privada, e como o seu carater tangivel foi o grande entrave para o alcance do status
constitucional, principalmente num pais com raizes extremamente rurais, na qual a propriedade
significava poder e fonte de renda. O advento da Constituicdo Federal de 1988 ¢ o marco
inaugural da fung¢do social enquanto género que norteia todo o ordenamento juridico brasileiro.

Superado o resgate historico dos dois institutos, critica-se o fato de que um instituto
poderia ter se beneficiado um do outro naquilo que ja havia inovado, mas por motivos de cunho
politico, como explicitado na quarta parte isso ndo foi possivel antes de 1988.

Com o ideal de fun¢do social e consubstanciada na LPI (1996) cabia um regresso ao
Acordo TRIPS. No ambito internacional oberva-se de maneira mais detalhada a incongruéncia
da fungdo social, uma vez que ela era uma moeda de troca entre os paises, € que apesar de
pregar o tratamento equanime dos atores internacionais, na pratica isso ndo coadunava com as
reais intengdes dos Estados Unidos, em especial, de se sobrepor a vontade dos demais.

No tocante o papel do Brasil nas covengdes internacionais € possivel té-lo como um dos
principais atores politicos dentre os paises ndo desenvolvidos que buscou salvaguardar os
direitos dos nacionais, mas isso ndo desabona o fato de nao ter se aproveitado do periodo de
transi¢do do Acordo TRIPS, de permitir a concessao de patentes sem critérios rigidos com base
em nossa legisla¢do durante tal periodo e pelo fato da propria LPI deixar claro o gargalo cronico
que assolava o pais desde 1996 e ainda hoje nossa estrutura para lidar com o deposito de
patentes nao consegue se adequar as demandas sociais.

Em linhas gerais pretende-se abordar a funcdo social da patente como uma norma
programatica que, embora tenha sido recepcionada em nossa codificacdo, ¢ uma norma que
carece de constante vigilia, devendo ser utilizada constantemente, principalmente nos Acordos

Bilaterais e Multilaterais com vistas a salvaguardar os interesses dos nacionais — principalmente



nos setores estratégicos.

Por fim, serd discutido a necessidade de enxergar a funcdo social da patente além de
uma norma programatica recepcionada em nossa codificacao, mas sim como um norteador que
permear todo o universo das patentes, desde a duragdo razoavel do procedimento de concessao
da carta-patente pelo INPI, a entrada do produto no mercado, os acordos bilaterais e
multilaterais com vistas a salvaguardar os interesses dos nacionais — principalmente nos setores
estretégicos, bem como os mecanismos que o Estado utiliza frear o uso da patente em
desconformidade com o interesse social. Através de uma visao holistica da tematica € possivel
entender a evolugdo das patentes, onde o pais falhou e quais medidas devem ser adotadas a

médio e longo prazo para satisfazer a finalidade da norma.

2. A EVOLUCAO HISTORICA DAS PATENTES NO CENARIO INTERNACIONAL

2.1 - A Ascensio das Patentes - Primeiros Registros de Patente

O primeiro registro historico embriondario das patentes que vagamente se assemelha ao
sistema de patentes da atualidade e que ganharia balisas sélidas apenas na Revolu¢ao Industrial,
data-se do século IV A.C, na cidade de Sybaris na Grécia Antiga. Nesse periodo histérico o
politico Hipédamo de Mileto criou um sistema de recompensas para aqueles que trouxessem
invengoes uteis ao Estado, algo que Aristotelis criticou como: “trata-se de algo facil de dizer,
mas perigoso de se decretar. Tais leis poderiam abrir caminho para acusacoes fraudulentas, e
até mesmo amaquinagdes contra o Estado.>”

Nunes Pires de Carvalho em seus estudos cita a obra Os Deipnosofistas de Filarco, na
qual o segundo autor disserta que em Sybaris “se um cozinheiro investasse receitas novas e
suculentas, nenhum dos seus concorrentes era autorizado a pd-las em pratica durante um ano™”.
Essa pratica fomentava a criacdo de novos pratos e limitava o monopolio de exploracdo em
favor do cozinheiro.

Embora haja indicios da aplicacao das patentes em Veneza por volta do século XIII,

somente em meados dos séculos XIV e XVI, no periodo Renascentista, que o mercado francés

deu indicios de que era necessaria a criagdo de normas robustas e assecuratorias, com vistas a

3 ARISTOTELIS. A politica. Disponivel em:http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_aristoteles a_politica.pdf.
p.191

4 CARVALHO, Nunes Pires de. A estrutura dos sistemas de patentes e marcas: passado, presente e futuro.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.138
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tutelar os interesses dos inventores.

A medida que a tecnologia ainda que rudimentar permitia a reprodu¢do dos produtos
(ou servicos) em escala relativamente massificada, tornou-se crucial a necessidade de conferir
ao inventor o direito exclusivo de exploragdo. Essa medida foi ao encontro da valorizagao do
intelecto daquele profissional em se debrucar sobre aquele invento, a contribui¢do social
prestada para o desenvolvimento tecnologico e econdmico da nagdo, e principalmente o
protecionismo do individuo, ou da empresa frente a concorréncia desleal.

Veneza foi pioneira ao enxergar a oportunidade de fortalecer o mercado interno a
medida que tornou-se menos dependente de importagdo ao conceder o direito dos inventores de
ter exclusividade sobre produtos novos. A adogao desse posicionamento, de cunho nacionalista
e protecionista, culminou em maior geracdo de renda, aplicagdo de novos impostos e forca
econdOmica suficiente para exportar o direito de replicar suas invengdes nos demais paises da
Europa’.

Isto posto, foram criados mecanismos juridicos capazes de salvaguardar os interesses,
tanto dos pequenos quanto dos grandes comerciantes e aumentar a seguranca para a
continuidade dos negocios amédio e longo prazo. Esses direitos, por sua vez, receberam o status
de Propriedade Industrial, um novo subgénero da Propriedade Intelectual que protege os
sinais distintivos, como as marcas ¢ as indicagdes geograficas, e as invengdes que possuem
aplicacdo industrial, das quais se depreende as patentes de invengdo, modelo de utilidade e os
desenhos industriais®.

Uma vez constatado os requisitos minimos de aquisi¢do da titularidade, o detentor do
invento poderia requisitar a sua jurisdi¢do o direito de exploracdo “irrestrito” e exclusivo de sua
tecnologia, o que nos remonta a ideia de uma espécie de “monopolio instrumental” de uso pelo
prazo de 10 (dez) anos e impedia a exploragcdo de terceiros, sob pena do pagamento de
indenizagio’.

No interludio da ascensdo e a consolidagdo da Propriedade Intelectual, a Inglaterra
enxergou nas patentes uma inusitada e valiosa moeda de troca. O direito previsto em papel se
tornou simbolo de vaidades egoisticas, perseguidas a bel prazer, como o intuito de

comercializa¢do desenfreada, sem qualquer observancia as razdes que lhe deram origem — o

5 CARDOSO, Fernando Henrique, AMARAL Sérgio. Patentes: Historia e Futuro, p. 10. Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente_historia_e futuro.pdf

® BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2000. p. 53.

7 LEITE, Marcio de Oliveira Junqueira. Patentes de Segundo Uso no Brasil. Cole¢io Pinheiro Neto Advogados.
Ed. Almedina, 2015, p. 16-17.


http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente_historia_e_futuro.pdf
http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente_historia_e_futuro.pdf
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carater inovador e socioecondmico. Com a chancela do rei James I, a concessdo/venda/troca
de patentes de honraria tornou-se pratica adotada pela monarquia com intuito de conceder
privilégios a nobreza para exercidio de uma atividade comercial em varias searas da economia,
ainda que ndo assegurasse a real tutela dos direitos dos inventores, por se tratar de um benesse
conferida pelo soberano®’.

A ascensao da burguesa como classe coesa e poderosa forcou o palamento inglés a
submeter a0 monarca frear o abuso das cartas-patentes concedidas pela monarquia. Para atingir
a eficacia pretendida foi necessaria a edi¢cdo da lei interna para regularizar a emissao de patentes
chamado Estatuto dos Monopélios (1623)!°. Nesse documento foram declarados nulos os
monopolios e cartas-patentes frutos de compra, venda, fabricagao, exploragdo ou uso exclusivo
de qualquer coisa dentro daquele reino, exceto as patentes de invencao. Essa nova roupagem
normativa serviu de modelo para criacdo das leis de propriedade intelectual nos Estados Unidos
um século mais tarde'!.

O periodo das Grandes navegagdes foi o difusor das leis das patentes nas colonias
inglesas no Novo Mundo. Os Estados Unidos inovaram ao prever um novo requisito para as
patentes — a descricdo detalhada do invento de forma que pudesse servir de conhecimento a
sociedade. Apos o término da concessao as bases daquele invento estariam em dominio publico
e seriam norteadores para novas melhorias'?. Sob essa lgica, a patente estaria num continuo

movimento de renovacao, podendo ser aperfeicoada por outros sujeitos a longo prazo.

2.2 - A necessidade de Regulacao Internacional - A Convenc¢ao de Paris

Em meados do século XIX com a consolidagdo da Revolu¢do Industrial, as grandes
invengoes de utilidade para a sociedade alcancaram uma escala global, e tornou-se necessario
maior prote¢do aos inventos em escala internacional para conter a “pirataria industrial”!®. A
Revoluc¢ao Industrial

Ao passo que cada pais tutelava a propriedade industrial ao seu modo no ambito interno,

8 Ibidem, p. 15-16.

9 FIGUEIREDO, Luciano Lima. A fun¢io social das patentes de medicamentos. Dissertacio. (Mestrado) -
Universidade Federal da Bahia. Mestrado em Direito Privado e Econémico: 2008. p.111

19 LEITE, Marcio de Oliveira Junqueira. Patentes de Segundo Uso no Brasil. Colecdo Pinheiro Neto Advogados.
Ed. Almedina, 2015, p.17

" Ibidem, p.18

2. CARDOSO, Fernando Henrique, AMARAL Sérgio. Patentes: Historia e Futuro, p. 13. Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente_historia e futuro.pdf

SFIGUEIREDO, Luciano Lima. A func¢io social das patentes de medicamentos. Disserta¢io. (Mestrado) -
Universidade Federal da Bahia. Mestrado em Direito Privado e Econdomico: 2008. p.112


http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente_historia_e_futuro.pdf
http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/patente_historia_e_futuro.pdf
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em ambito internacional nao havia jurisprudéncia ou acordos especificos que versavam sobre a
tematica',

Fruto da vontade dos Estados Unidos, que por receio de ter seus inventos contrafeitos
em uma exposi¢do internacional na Austria, surge a necessidade de construir um Sistema
Internacional de Patentes'>. O marco inaugural da tematica se d4 na Convencdo Internacional
de paris (CUP) de 1883, que visava a tutela os direitos concernentes a propriedade industrial,
além da repressao 4 concorréncia desleal e a Convencao Internacional de Berna de 1886 que
tinha como objetivo proteger os direitos autorais e ambas eram tuteladas pelo BIRPI. O BIRPI
- Bureaux Internationaux Réunis Pourla Protection de la Propriété Intellectuelle (Escritorios
Internacionais Unidos para a Prote¢do da Propriedade Intelectual) era a organizacao
internacional criada em 1893 que administrava ambas convengdes e disciplinava tanto o regime
de patentes e os direitos autorais e durou até a segunda metade do século XX.

Dentre os principais avangos oriundos da Convencao de Paris - CUP (1883) que ocorreu
em Genebra foi o tratamento isondmico de estrangeiros ao tratamento nacional; o direito de
prioridade; a independéncia das patentes e a licenca obrigatéria. Barbosa assim sintetiza o

objetivo central da Convencao:

A Convengdo ndo tenta uniformizar as leis nacionais, objetivo do recente acordo
TRIPS, nem condiciona o tratamento nacional a reciprocidade. Pelo contrario, prevé
ampla liberdade legislativa para cada pais, exigindo apenas paridade: o tratamento
dado ao nacional beneficiard também o estrangeiro. Também, quanto as patentes,

prescreve a independéncia de cada privilégio em relagdo aos outros, concedidos pelo

mesmo invento em outras partes'S."

O principio do tratamento nacional consistia no dever dos estados signatarios da CUP
de concederem aos outros Estados o mesmo tratamento dado aos nacionis. Tal principio foi
alvo de criticas por alguns signatarios, os quais abordavam que, por vezes, a legislacdao do outro
contratante era menos generosa do que a sua. Tal fato prejudicava o pais de legislacdo mais
branda. Isso levou os paises desenvolvidos, em especial os Estados Unidos a pleitear a ideia de
reciprocidade entre os paises membros do acordo!’.

Nessa assentada foi refinado o direito de prioridade, que consistia na possibilidade do
inventor pleitear a concessao da patente noutro Estado signatario. Definiu-se que o mesmo

pedido de concessdo da patente poderia poderia ser pleiteado em outra jurisdicdo com

14 BLASI, Gabriel Di; GARCIA, Mario Soerense; MENDES, Paulo Parente M. A Propriedade Industrial. Rio
De Janeiro: Forense, 1997, p.3.

15 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducio a Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 182.

16 Ibidem, p.183

17 Ibidem, p.118.
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prioridade se fosse requisitada no prazo de doze meses subsequentes ao primeiro depdsito de
patente, também chamado de protecdo unionista. Para tanto, bastaria que ele apresentasse
documentacao habil, devidamente traduzida com data, nimero, relatério descritivo, desenhos,
e tudo 0 mais necessario perante a instituicio de propriedade daquele Estado-signatario'®.

Indo ao encontro dessa nova abordagem, anos mais tarde, na revisdo da CUP em 1990
em Bruxelas, definiu-se também que as patentes siao titulos nacionais independentes,
portanto, a concessao, o indeferimento ou a extingdo da patente em um dos paises em que fora
submetida, ndo acarretara nos mesmos efeitos nos demais paises'’.

Por fim, a Convengdo avancou ao disciplinar a Licen¢ca Obrigatdria, ao positivar em
ambito internacional a funcdo duplice da patente, ou seja havia um direito-dever ao titular da
patente. A patente ndo visava apenas a premiacao do inventor por suas descobertas, lhe
assegurando margens de lucro, mas também impde o dever de trazer tecnologia para o pais’,
que possuem o direito de usufruir daquela criagdo, sob pena de que lhe ser retirado o direito de
exploragdo econdmica e conferida a terceiro?!.

Ante a dificuldade de verificar o estado da técnica em cada Estado-signatario para aferir
se o invento apresentado era realmente novo, tem-se um entrave para a efetivacdo da Convengao
de Paris. Nesse contexto ¢é criado em 1970 o Patent Cooperation Treat (Tratado de Cooperagao
de Patentes), que possibilitava ao inventor, seja nacional ou residente de um Estado signatario
a protecdo de sua descoberta simultaneamente num grande numero de paises mediante o
deposito de um pedido de patente “internacional”.

O pedido internacional era submetido a uma "pesquisa internacional". Essa pesquisa era
realizada por um dos principais institutos de patentes nomeados pela Assembléia do PCT. A
referida pesquisa resultava num "relatério de pesquisa internacional que enumerava as
referéncias dos documentos publicados nas jurisdi¢des que poderiam afetar a patenteabilidade

da invengio reivindicada no pedido internacional??

. ApOs a pesquisa, a organizagdo fornecia ao
inventor um relatério demonstrando a possibilidade de concessdo daquela patente, cabendo ao
inventor prosseguir ou desistir da concessdo. Em caso positivo, o pedido era remetido a
Scretaria Internacional que emitia um Exame Preliminar Internacional

O procedimento previsto pelo PCT trazia grandes vantagens para o inventor, para os

18 Ibidem, p.118-119.
19 Ibidem, p.119.

20 Jbidem, p.170

21 Ibidem, p.120

22 Inbidem. p. 170-171.
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institutos de patente e para o publico em geral, vez que®*:

(1) o requerente tinha até 18 meses mais do que num procedimento fora do
PCT para pensar sobre a oportunidade de procurar a proteccdo em paises
estrangeiros, nomear agentes de patente locais em cada pais estrangeiro,
preparar as traducdes necessarias e pagar as taxas nacionais; o requerente
podia ter a certeza de que, se fosse depositado na forma prescrita pelo PCT, o
seu pedido internacional ndo poderia ser rejeitado por razoes de forma por
qualquer 6rgdo designado durante a fase nacional do tratamento do pedido; na
base do relatério de pesquisa internacional ¢ da opinifo escrita, o requerente
podia avaliar, com uma margem de erro aceitavel, a probabilidade de a sua
inveng¢ao ser patenteada; e o requerente tinha a possibilidade, durante o exame
preliminar internacional, de modificar o pedido internacional para se adequar
ao tratamento dado pelos 6rgdos nacionais;

(i) o trabalho de pesquisa e exame dos institutos de patente poderia ser
consideravelmente reduzido ou praticamente eliminado gragas ao relatorio de
pesquisa internacional, da opinido escrita e, se for caso disso, do relatdrio de
exame preliminar internacional, que acompanham o pedido internacional;
(ii1) uma vez que o pedido internacional era publicado juntamente com um
relatorio de pesquisa internacional, os terceiros encontramvam-se numa
melhor posicdo para formular uma opinido bem fundamentada sobre a

patenteabilidade da invencao reivindicada.

Para sanar possiveis entraves oriundos das diversas interpretagdes que cada pais teria
acerca daquela patente depositada foi criada a Classificacdo Internacional de Patentes (IPC)
visando a adogdo de um pardmetro Uinico e objetivo para inferir se de fato aquele invento é novo

em cada pais signatario, facilitando o processo de patenteamento (FIGUEIREDO, 2008, p.121).

2.3 - O Papel das Patentes no Mercado Globalizado

Apo6s o fim da Segunda Guerra Mundial o antigo modelo tradicional que atribuia aos
Estados a prerrogativa de adotar ou ndo medidas de prote¢do a propriedade intelectual, passou
a ser concebido como algo insustentavel frente aos crescentes compromissos internacionais

assumidos pelos Estados, ao acirramento das relagdes comerciais internacionais, € as pressoes

2 Tratado de Cooperagio em matéria de Patentes ("PCT") (1970). Disponivel em:
https://www.wipo.int/pct/pt/treaty/about.html
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dos setores privados nacionais e transnacionais>*.

Em 1947 foi realizada em Genebra uma reunido com diversos paises com o intuito de
criar a Organizacgao Internacional do Comércio (OIC). Seus principais objetivos era fomentar a
Cooperagao Social Internacional no cenario mercantil e definir novos parametros no que
concernia a transferéncia de tecnologia entre os paises do hemisfério norte para o sul e o maior
comprometimento daqueles paises com o desenvolvimento destes. Apos inlimeras tentativas de
sancionar o projeto no Congresso dos Estados Unidos o projeto ¢ abandonado. Para conduzir
essas negociacdes e romper as barreiras negociais entre os Estados foi criado o Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT).

Conforme o entendimento de Maristela Basso, a criagdo da ONU modificou os regimes
dos Estados e conclui-se que os tratados existentes nao eram suficientes para suprir as demandas

125

referentes aos direitos de propriedade intelectual™. Veja:

(...) Com o aparecimento das organizac¢des internacionais, ndo era possivel manter as
Unides com as suas estruturas e caracteristicas originarias. Era chegado o momento
de aproxima-las das organizac¢des internacionais que comeg¢avam a se multiplicar no
pos-guerra. A Carta das Nagdes Unidas trouxe importantes e inovadoras disposi¢des
relativas a cooperagdo economica e social entre seus Estados-Membros. As
competéncias conferidas ao “Conselho Econdémico e Social” da ONU puseram em
cheque a sobrevivéncia dos organismos de coordenacdo entdo existentes, como as
Unides de Paris e de Berna e seus Bureaux. Nao tardou para que o “Conselho
Econdémico e Social” acenasse com a possibilidade de liquidacdo de algumas
institui¢des internacionais, dentre as quais os referidos Buraux.

Ap0s o periodo pos-guerra (1945), o comércio internacional sofreu alteragdes das quais
o proprio GATT ndo conseguia atender as necessidades, como por exemplo: a necessidade de
um 0rgao para solucdo de controvérsias em matéria comercial. Porém as negociagdes restaram
infrutiferas apdés mais de uma década de debates, pelo fato das relagdes comerciais
internacionais estarem em descompasso com os ideais defendidos inicialmente, carecendo de
uma nova analise.

Duas décadas mais tarde, a primeira resposta para esse dilema veio através da
Convengdo de Estocolmo (1967) que resultou na criagdo da Organizagdo Mundial de
Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO), com sede em Genebra. A fung¢do precipua da OMPI era

promover a defesa da propriedade intelectual através da unificagdo dos mecanismos

24 DINIZ, Pedro Ivo Ribeiro. A tutela insuficiente do sistema internacional de protecdo aos direitos autorais
na era digital (Monografia). PUC Minas. Belo Horizonte, 2010, p.74. Disponivel em:
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/DireitoDinizPI 1.pdf

25 BASSO, Maristela. Os fundamentos atuais do direito internacional da propriedade intelectual. R. CEJ,
Brasilia, n. 21, abr/jun. 2003. Disponivel em: https://docplayer.com.br/9979321-Os-fundamentos-atuais-do-
direito-internacional-da-propriedade-intelectual-maristela-basso.html. p.17



16

internacionais que versavam sobre a propriedade industrial e os direitos autorais e conexos €
fomentar a cooperagio entre os atores politicos?®. Isto posto, a OMPI passa a ser o centro de
gravidade da propriedade intelectual em ambito internacional.

Apesar do objetivo nobre de tutelar o universo das propriedades intelectuais a OMPI
restringia o seu escopo de atuacdo apenas nos que dizia respeito aos aspectos técnicos e a
harmonizagdo das normas. A OMPI ndo possuia mecanismos para fiscalizar os paises, aplicar
sancoes em caso de descumprimento das normas ou dirimir conflitos entre os Estados no ambito
das propriedades industriais, entretanto, o mercado internacional carecia de mecanismos
sancionatdrios para alcangar a eficacia pretendida de protecdo da propriedade industrial.

Com fulcro nessa incapacidade da OMPI regular de maneira hegemonica a tematica e
diante da crescente importancia da propriedade industrial no comércio mundial por questdes
politicas e socioecondmicas € trazido a baila a intencao de vincula-la as negociacdes do GATT,
0 embrido que deu origem décadas mais tarde a Organizagdo Mundial do Comércio (OMC).

Noutro giro, em meio ao crescente debate acerca da uniformizagdo da legislacdo das
patentes havia a percepc¢do de que os paises subdesenvolvidos perderiam algumas vantagens e
oportunidades de aceleracdo do desenvolvimento tecnoldgico, os quais vao de encontro aos
ideais da Nova Ordem Econdmica Internacional, que buscava um tratamento diferenciado para
o “terceiro mundo” no desenvolvimento de sua economia.

Nesse interludio, os paises em desenvolvimento por 20 anos ndo concordaram que o
GATT era o foro adequado para a discussdo. Denis Borges Barbosa (2005) assevera que a
transi¢do dos direitos de propriedade para o ambito do GATT corroboraria na classica
reparticao de poderes entre as nacdes, na qual os Estados desenvolvidos ocupariam a posi¢ao
central e os Estados ndo desenvolvidos estariam em situacdo de dependéncia daqueles. Tal
proposi¢do se confirmaria anos mais tarde. Essas negociacdes no GATT culminaram no Acordo
TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) em 1994, que por sua vez foi se
tornou o Anexo 1C, um dos quatro pilares da criacdo da Organizagdo Mundial do Comércio

(OMC), que incorporou o GATT. A respeito da discussdao BASSO (2003, p. 18) disserta:

Durante os debates, emergiram trés concepgdes sobre propriedade intelectual: (a) A
primeira, defendida pelos Estados Unidos, entendia a protecdo da propriedade
intelectual como instrumento para favorecer a inovacao, as invengdes e a transferéncia
de tecnologia, independentemente dos niveis de desenvolvimento econdmico dos

paises. Os paises desenvolvidos enfatizavam a vinculagdo entre propriedade

26 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Publico. 13.ed. rev. aum. Rio de Janeiro:
Renovar, 2001.



17

intelectual e comércio internacional. Durante as discussdes, 0s paises comunicaram
ao GATT que a operacdo de suas companhias era ameacada pela contrafacdo e
inadequada protecdo da propriedade intelectual; (b) A segunda posi¢ao, defendida
pelos paises em desenvolvimento, destacava as profundas assimetrias norte-sul, no
que diz respeito a capacidade de geracdo de tecnologia. Sem desconhecer a
importancia da protecdo da propriedade intelectual, esses paises defendiam que o
objetivo primordial das negociagdes deveria ser assegurar a difusdo de tecnologia
mediante mecanismos formais e informais de transferéncia. Os paises em
desenvolvimento tinham a preocupagdo de se garantir do acesso seguro a moderna
tecnologia por meio de maior protecdo dos direitos de propriedade intelectual. O
dilema era como aumentar a protecdo a esses direitos e garantir o acesso a moderna
tecnologia. Para eles, suas necessidades de desenvolvimento econdmico e social eram
tdo importantes (ou mais) que os direitos dos detentores de propriedade intelectual;
(¢) Por fim, tinhamos uma posi¢do intermediaria de alguns paises desenvolvidos,
dentre os quais o Japdo e os membros das Comunidades Européias que destacaram a
necessidade de assegurar a protegdo dos direitos de propriedade intelectual, evitando
abusos no seu exercicio ou outras praticas que constituissem impedimento ao
comércio legitimo. Isso porque os direitos exclusivos outorgados pelos titulos de
propriedade intelectual poderiam se tornar, muitas vezes, barreiras ao comércio,
especialmente por seu uso abusivo. Para esses paises, as distor¢des no comércio
podem surgir ndo apenas da “inadequada” prote¢do como também de uma “excessiva”

protecao.

Indo na contramao das discussdes os Estados Unidos, sob o comando de Ronald Reagan
(1981-1989) se recusava a flexibilizar suas leis em prol a isonomia das negociagcdes
internacionais. Nesse periodo o governo passou a aplicar sangdes comerciais previstas na Se¢ao
301 de sua Lei de Comércio nos paises que obstaculizavam seu fluxo de mercadorias no
mercado internacional, seja discordancia as suas normas voltadas ao comércio desarrazoadas,
injustificadas ou discriminatdrias ou por conter no ambito interno normas contrarias aos seus
interesses enquanto exportador?’.

Para equilibrar o jogo econdmico, os paises de terceiro mundo propuseram a revisao da
Convengao de Paris, com vistas a afastar a igualdade substancial das redacdes anteriores e
efetivar o tratamento mais equanime de seus paises no ramo das patentes e desvencilhar-se da

percepgao protecionista ao extremo que a propria convencdo tinha, ao permitir abusos da

27 DUBEUX, Rafael Ramalho. Evolugio do regime internacional de propriedade intelectual. Revista Jus
Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 15, n. 2538, 13 jun. 2010. Disponivel em:
https://jus.com.br/artigos/15027. Acesso em: 15 out. 2019.
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propriedade por parte de seus titulares, como era o caso dos Estados Unidos.

Durante as negociagdes em Genebra (1981), os paises procuravam brechas para aprovar
anovaredagdo da convencgdo por maioria, ¢ de fato era possivel, mas o entrave era o voto norte-
americano. O embaixador norte-americano isolado em seu voto dispare asseverou a todos ali

reunidos:

“Esta tudo muito bom, esta tudo muito bem, vocés estdo falando em interesses dos
paises em desenvolvimento, em transferéncia de tecnologia, em equidade econdmica,
mas o que me interessa ¢ o interesse das minhas empresas. Aqui ndo estamos falando
de cooperacao entre pessoas, estamos falando de interesse entre empresas”. Atras da
fieira de bancadas decoradas com o nome dos paises, havia outra, dos observadores.
L4 os letreiros diziam: Xerox, IBM, General Electric. O embaixador americano
apontou enfaticamente para a bancada de tras. E completou: “essa conferéncia ndo vai
continuar”.

A discussdo terminou sem a aprovacao da revisdo, prevalecendo o entendimento de que
ndo cabia a padronizagao das normas referentes a Propriedade Industrial, mas sim, mecanismos
de compatibilizacdo entre as legislacdes dos paises, permitindo a diversidade nacional.

Dentre esses requerimentos alguns eram radicais e foram abandonados, alguns eram
possiveis, porém, outros precisariam ser refinados — todavia, as alteragdes dependiam de
aprovacao dos paises desenvolvidos. A tentativa dos paises subdesenvolvidos de inserir na
Convencao de Paris “desigualdades” que lhes fossem favoraveis restou infrutifera.

Entre 1986 a 1994, a Rodada Uruguai, um dos maiores acordos comerciais da historia,
trouxe a pauta novamente a disparidade de tecnologias entre os paises do norte € os do sul.

Nesse sentido Thiago Gongalves Paluma Rocha contextualiza os objetivos dessa negociacao:

A Rodada Uruguai (...) foi palco de mais um embate entre os paises do Norte e os do
Sul. Os paises mais pobres reivindicavam um maior comprometimento dos paises
mais ricos com o desenvolvimento global, através do incentivo da transferéncia de
tecnologia, investimentos diretos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nas
universidades e empresas dos paises subdesenvolvidos. Ja o grupo dos paises ricos
defendeu principalmente a inclusdo do tema propriedade intelectual na OMC, com a
defini¢do de parAmetros severos de prote¢io?®

Com o intuito de solucionar a tensdo existente entre os dois grandes grupos econdomicos
na Rodada Uruguai, o diretor-geral do GATT, Arthur Dunkel com apds muita resisténcia dos
paises subdesenvolvidos, propds um ponto de equilibrio entre os interesses de ambos os lados,
por meio do “Projeto Dunkel”, uma série de escritos que abordavam temas intimamente ligados

aos produtos comercializados e que elucidou o pensamento dos paises subdesenvolvidos acerca

28 ROCHA, Thiago Gongalves Paluma. O nivel de proteciio da propriedade intelectual definido pelo acordo
TRIPS/OMC e o direito ao desenvolvimento. Dissertacao (Mestrado) — Universidade Federal de Uberlandia.
p-20
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da uniformizagao das normas. A solugdo da lide se deu através do custo-beneficio das perdas e

(1333

ganhos das partes. Para ele, era evidente que ““all the parties ‘won’ and ‘lost’ important
issues?””, ou seja, era necessaria a flexibilizagio de ambos lados.

O Acordo TRIPS tinha o compromisso de estabelecer mecanismos claros para a
aplicag¢do de normas de protecao a propriedade intelectual, bem como coibir os abusos de direito
relacionados a PI como o comércio de bens pirateados e as praticas desarrazoadas que serviam
de empecilho para a transferéncia internacional de tecnologia. Maristela Basso classifica as
normas do TRIPS em trés categorias: a) as normas substantivas, que descrevem os padroes
minimos de prote¢ao que devem ser observados pelos Estados; b) as normas de procedimentos,
que visam efetivar as normas substantivas, prevendo os mecanismos de aplicacdo, sejam eles
civis, administrativos, penais, bem como medidas cautelares e de fronteiras; e c) as normas de
resultados, que complementam as normas de procedimento no sentido de determinar a
dimensdo do ressarcimento aplicavel aos diferentes sujeitos de direitos de propriedade
intelectual. Inclui-se, nessa terceira categoria os meios de prevencio e solu¢do de conflitos°.

Para alcancar esse objetivo era necessario a cooperacao dos Estados-Membros, por isso
recebeu o codinome de “tratado-contrato”, criando uma situa¢do juridica vinculante para os
membros, dispensando desde logo quaisquer tipos de reservas, sob pena de desestabilizar a
1sonomia dos membros e ferir a 16gica estrutural e retaliacao dos demais, ou seja sua aplicagao
ndo poderia ser parcial ou residual, mas sim cogente e total.

O acordo corroborou os pilares ja previstos na Convencao de Paris acerca do tratamento
isondmico entre nacionais e estrangeiros no pedido de depdsito da patente, o principio da
cooperacao internacional com vistas de aplicacao dos dispositivos.

Doutra parte, inova ao propor o principio da transparéncia que visa dar publicidade das
normas internas perante o Conselho do TRIPS e o principio do esgotamento internacional de
direitos, que preleciona que o direito de exclusdo comercial do titular do direito de PI se esgota
no momento em que ele introduz o produto patenteado no comércio por si proprio ou mediante
concessdo (normas de procedimento) e a remessa das controvérsias entre paises para o Orgdo
de Solugdo de Controvérsias (OSC) e subsequentemente interpor recurso contrario a decisao da
OSC para o Orgio de Apelagio, que por sua vez traz maior seguranga aos paises e gera a

impressao de constante vigilancia sob os Estados no que diz respeito a observancia aos padroes

29 Cf. “Draft Final Act Emboyding the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations™, Gatt
DOC.TNC/W/FA (20 December 1991).

30 BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2000. p. 192.
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minimos (normas de resultados).

O Acordo TRIPS buscou sanar as deficiéncias do sistema de prote¢do da OMPI e a
crescente necessidade de vincular as PI ao comércio internacional. O acordo trazia em seu bojo
normas que regulavam:

a) ospadrdes e principios adequados relativos a existéncia, abrangéncia e exercicio dos
direitos de PI;

b) normas de prote¢do a inovagdo tecnoldgica e para a transferéncia e difusao de
tecnologia em beneficio mutuo dos produtores, usuarios e do bem estar social e econdmico e
um equilibrio entre direitos e obrigagdes — ou seja, os beneficios devem ser reciprocos;

c) ressaltava as necessidades especiais dos paises de menor desenvolvimento relativo,
no que se refere a implementacao interna de leis e regulamentos, com a maxima flexibilidade,
de forma a habilita-los a criar uma base tecnoldgica sélida e viavel;

d) a necessidade estabelecer meios eficazes e apropriados para a aplicagdo de normas
de protecdo de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em
consideracdo as diferengas existentes entre os sistemas juridicos nacionais;

e) aimportancia de reduzir tensdes mediante a obtengdo de compromissos firmes para
a solucdo de controvérsias sobre questdes de propriedade intelectual relacionadas ao comércio,
por meio de procedimentos multilaterais e por fim,

f) reconheceu a necessidade de implementagdo de politicas publicas com vistas a
assegurar a inovagao tecnoldgica, social e cultural.

O Acordo TRIPS passa a suplementar as normas da Conven¢do de Paris e as demais
normas internacionais, enquanto a OMPI permanece como o centro internacional de promog¢ao
dos direitos de propriedade intelectual. Mas, diametralmente oposto a CUP, o TRIPS enrijece
as normas e endossa padrdes a serem seguidos pelos Estados-signatarios.

Com vistas ao tratamento equanime dos paises signatarios o Acordo disciplinou que os
paises em desenvolvimento gozariam de um periodo de transi¢do de 4 (quatro) anos para
adequar sua legislagdo interna as normas internacionais, podendo ser de 5 (cinco) anos caso a
industria interna estivesse em processo de transformagdo de economia de planejamento
centralizado para economia de mercado e de livre empresa, e paises com limitagdes financeiras
e administrativas e com necessidade de estabelecer base tecnoldgica viavel gozariam do prazo
de 10 (dez) anos para se adequar.

Nessa toada, a lei foi condescendente em relacdao a sua “vacatio legis” para os paises
subdesenvolvidos, mas noutro giro foi categorica ao impor algumas exigéncias: os artigos 3°,

4° e 5° do TRIPS deveriam ser adotados imediatamente, os quais versavam sobre a
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impossibilidade das normas internas tutelarem a PI de maneira mais branda que o Acordo
TRIPS, os Estados signatarios que ndo possuiam legislacdo atinente aos fAirmacos e produtos
quimicos deveriam concedé-los protecao patentaria - esse dispositivo precisou ser inserido em
nossa legislacao brasileira e informado a OMC; e por fim requisitaram a criagao de sistema de
protecdo e direitos exclusivos de comercializacao.

Como ¢ cedigo, os Tratados de Direito Internacional ndo gozam de eficicia automatica
em nosso ordenamento, para tanto o Acordo TRIPS foi submetido ao Congresso Nacional para
efetivar sua aprovacao, que por sua vez foi sancionada mediante o Decreto Legislativo n° 30 de
15 de dezembro de 1994 e publicado no Diério Oficial da Unido de 31 de dezembro de 1994.

Como bem dispunha o acordo, cada pais signatario tinha o direito-dever reciproco de
implementar as disposi¢des em seu territorio como bem quisesse, desde que observada as
normas do TRIPS.

O Acordo TRIPS alterou drasticamente o carater difuso do regime internacional de
propriedade intelectual, tornando mais dificil a imitagdo de produtos e de processos ja existentes
— estratégias largamente utilizadas nas fases iniciais da industrializagdo de outros paises, como
Estados Unidos e, em certa medida, Coréia do Sul®'.

Em suma assevera-se que o Direito Internacional no que tange a PI abandonou o sentido
classico de propriedade e adotou novos valores que transcendem os interesses exclusivamente
patrimoniais do titular da patente, e como sera tratado adiante o Brasil antes mesmo do Acordo

TRIPS ja dispunha em certa medida a fungao social em sua legislagao patria.

3. AEVOLUCAO HISTORICA DAS PATENTES NO BRASIL

As raizes historicas das patentes no Brasil datam de 1809. Um ano apos a chegada da
familia real, o pais esteve a frente de seu tempo ao se enquadrar como a quarta nagao a legislar
sobre a temadtica. D. Jodo VI, numa medida de estabelecer bases sélidas para o desenvolvimento
econdOmico patrio sancionou o Alvara sob o seguinte titulo “Isenta de direitos as matérias primas
de uso das fabricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegag¢ao Nacional”, o qual

versava sobre a reforma patrimonial do Estado*?. O §6° do referido Alvara assim dispunha:

V1. Sendo muito conveniente que os inventores ¢ introdutores de alguma nova
maquina e invengado nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito

31 CIMOLI, Mario; DOSI, Giovanni; NELSON, Richard R. & STIGLITZ, Joseph. Institutions and Policies
Shaping Industrial Development: an introductory note. Laboratory of Economics and Management (LEM).
Sant’ Anna School of Advanced Studies. Pisa, 2006.

32 BARBOSA. Denis Borges. Uma introdugiio a propriedade intelectual — 2* Ed. Lumen Juris. 2003. rev. atual.
2010, p. 13.
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que possam ter ao favor pecunidrio, que sou servido estabelecer em beneficio
da industria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso
apresentem o plano de seu novo invento a Real Junta do Comércio; € que esta,
reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio
exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabrica-lo depois, para que,
no fim desse prazo, toda a Nacdo goze do fruto dessa invencdo. Ordeno,
outrossim, que se faca uma exata revisao dos que se acham atualmente
concedidos18, fazendo-se publico na forma acima determinada e revogando-
se todas as que por falsa alegacdo ou sem bem fundadas razdes obtiveram
semelhantes concessoes.

Segundo Gama Cerqueira o Alvaré de 1809 teve inspiragdo no Estatuto dos Monopolios
da Inglaterra, de 1623, e continha as linhas fundamentais da protecdo legal da inveng¢des, como
meio de promover o progresso das industrias: o requisito da novidade e da realidade do invento,
o carater de privilégio, o prazo limitado da concessao e a obrigacdo de ser publicada a invencao,
findo o privilégio, para livre gozo da coletividade.*

Segundo sua acepcdo, o papel das industrias deveria ser consoante ao desenvolvimento
econdmico e industrial, para tanto, o rei eliminou os impostos incidentes sobre insumos ligados
diretamente aos setores estratégicos para a industria nacional, quais sejam, aqueles voltados
para a exportacdo. Doutra parte, o planejamento real permitiu a concessdo de patentes
industriais em carater exclusivo de seu detentor por 15 (quinze) anos dispondo-as em lei, com

vistas a atrair novas industrias para o pais. Tal instrumento normativo previa:

Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova maquina e
invengao nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao
favor pecunidrio, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes,
ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo
invento a Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e
fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando
obrigadas a fabrica-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nagdo goze do
fruto dessa invengdo. Ordeno, outrossim, que se faga uma exata revisdo dos que se
acham atualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada e
revogando-se todas as que por falsa alegagdo ou sem bem fundadas razdes obtiveram
semelhantes concessoes.

Como se observa no trecho em tela, o Brasil ap6s a vinda da Corte expandiu seus
horizontes para atrair os olhares do mercado externo, todavia sem se esquecer do
desenvolvimento patrio. O Brasil aprimorou as bases solidas galgadas pelos outros trés paises
ja citados, em especial os Estados Unidos, ao exigir do inventor o memorial descritivo da
invencio — constando a aplicagdo industrial e a sua revisao técnica.

Nas décadas seguintes esses conceitos foram refinados em leis esparsas, a ponto de se

33 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade industrial. Atualizado por Newton Silveira e Denis
Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 4



23

tornarem mais atrativas aos investidores estrangeiros. A patente, que outrora era concedida
somente aos nacionais passou a ser permitida aos estrangeiros e também permitiu a concessao
de verbas para aqueles que trouxessem novas tecnologias para o pais.

No reinado de D. Pedro I se imp0s a cobranga pela concessao da patente. Décadas mais
tarde D. Pedro II deu continuidade aos anseios de seu avo ao promulgar a Lei n® 3.129 que
previa a possibilidade de desapropriacdo da patente pelo Estado, em detrimento da utilidade
publica — essa disposi¢ao foi o marco inaugural da quebra de patentes. Nesse sentido, o art. 1°

§4° da respectiva lei dispunha’*:

O privilégio exclusivo da inveng@o principal s6 vigorara até 15 anos, ¢ o do
melhoramento da invencdo concedido ao seu autor, terminara a0 mesmo tempo que
aquele. Se durante o privilégio, a necessidade ou utilidade publica exigir a
vulgarizagdo da invenc¢do, ou o seu uso exclusivo pelo Estado, podera ser
desapropriada a patente, mediante as formalidades legais.

Diferentemente da postura de outrora adotada por D. Jodo VI, a qual nossos dispositivos
legais ndo permitiam a concessao de patentes aos inventores estrangeiros uma vez concedidas
no cenario internacional, a lei supramencionada passou a reconhece-las em solo patrio caso
fossem cumpridos requisitos formais.

No século XIX o Brasil comegou a construir as bases da entidade que séculos mais tarde
se tornaria o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) através do recepcionamento da
Convengao de Paris. Apds a ascensdo republicana, o pais criou leis e 6rgaos com a funcao de
tutelar o depdsito das marcas e patentes. O primeiro deles foi o Decreto Lei n® 16.554 de 1923,
que instituiu a Diretoria Geral de Propriedade Industrial. Em 1931 este 6rgdo ¢ extinto e suas
competéncias sdo realocadas no Departamento nacional da Industria do Ministério do
Trabalho, porém, 2 (dois) anos mais tarde, as Propriedades Industriais receberam uma
reparticdo autdbnoma chamada de Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI).

Em 27 de agosto de 1945, durante o governo Vargas, foi criado o nosso primeiro Codigo
de propriedade Industrial, que se vigorou até 1969 quando foi criado um novo codigo durante
o regime militar, que por sua vez, vigorou até a criacdo do novo Coddigo de Propriedade
Intelectual em 21 de dezembro de 1971.

A década de 1970 através da Lei n® 5.648 ¢é marcada pela institui¢do do INPI, uma
autarquia federal vinculada ao Ministério da Industria e Comércio. Esse novo instituto era mais

robusto e atual frente as inovagdes das patentes, principalmente as queestariam por vir nos anos

3 BRASIL. Lei n 3129, de 14 de outubro de 1882. Planalto. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil _03/leis/lim/LIM3129.htm. Acesso em: 15 de dezembro de 2019.
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seguintes. O instituto tinha como finalidade executar em ambito nacional as normas que
regulavam a propriedade industrial, tendo como norte a fungdo social, econdmica, juridica e
técnica, assegurando ndo apenas a propriedade industrial, mas também uma fonte de consulta
publica acerca do nosso acervo de patentes concedidas em solo patrio.

Segundo o Coédigo de Propriedade Intelectual de 1945 (Lei n° 9.279/96)%°, que

inaugurou tais conceitos dispde que:

A prote¢do da propriedade industrial, em sua funcdo econdmica e juridica, visa
reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor
aproveitamento e distribui¢do de riqueza, mantendo a lealdade de concorréncia no
comércio e na industria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criagdo, de
organizagdo e de inven¢@o do individuo.

Os Codigos de Propriedade Intelectual seguintes (1969 e 1971) regridem ao ndo prever
a funcdo social da patente, voltando a pauta somente no art. 2° caput e inciso I do Coédigo de
Propriedade Industrial (CPI) de 1996, que dispde que a referida lei regua a protegao dos direitos
relativos a propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento
tecnologico e econdmico do Pais, efetua-se mediante concessdo de patentes de invencao e de
modelo de utilidade.

Superado o regime ditatorial cuja tratativa concernente a patente suprimiu parte de sua
esséncia enquanto funcao social, o advento da Constituicdo Federal de 1988 calcifica o
entendimento acerca da propriedade enquanto género e norteador de todo o ordenamento e
reflete no tratamento disposto na Lei n® 9.279/96, nosso Codigo de Propriedade Intelectual

vigente até os dias atuais. Isto posto, serd analisado a seguir as bases historicas galgadas até que

a funcgao social permeasse todo ordenamento juridico.

4. A FUNCAO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Nos primordios a propriedade era um objeto tangivel, determinado ou determinével,
cujas bases estavam intimamente associadas ao trabalho do homem e das trocas que realizava.
No periodo feudal a propriedade estava atrelada a figura das pessoas e a relagdo economica que
elas tinham como a terra. No periodo iluminista a propriedade ganha um novo significado para

os filésofos. John Locke em sua obra Dois Tratados Sobre o Governo salienta que:

Cada homem tem uma propriedade em sua propria pessoa. A esta ninguém tem direito

35 BRASIL. Decreto-Lei n° 7.903 de 27 de agosto de 1945. Planalto. Disponivel em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7903.htm. Acesso em: 15 de dezembro de
2019.

3 BRASIL. Lei n° 9279, de 14 de maio de 1996. Planalto. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 10 de outubro de 2019.
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algum além dele mesmo. O trabalho de seu corpo ¢ a obra de suas méos, pode- se dizer,
sdo propriamente dele. Qualquer coisa que ele entfo retire do estado com que a
natureza a proveu e deixou, mistura-a ele com o seu trabalho e lhe junta algo que ¢
seu, transformando-a em sua propriedade.’’

Na visdo do filosofo a propriedade surge no estado de natureza, antes mesmo da
constru¢do do Estado, portanto, era um direito natural e inviolavel. Com o advento do Estado
com vistas a salvaguardar os direitos naturais e o capitalismo a propriedade ndo encontra-se
adstrita apenas aos proventos do trabalho, mas daquilo que poderia ser comprado. Nasce aqui a
concentragdo de riquezas e desigualdade entre os homens.

Jean Jacques Rouseau, a seu turno Rousseau na obra Discurso Sobre A Origem E Os

Fundamentos Da Desigualdade Entre Os Homens assevera que:

O primeiro que, tendo cercado um terreno, arriscou-se a dizer “isso ¢ meu’(...) foi o
verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, mortes, misérias e
horrores ndo teria poupado ao género humano aquele que, arrancando as estacas...
tivesse gritado “Fugi as palavras desse impostor...” (...) destruiram de maneira
irremediavel a liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da
desigualdade (...) sujeitaram dai em diante todo o género humano ao trabalho, a
serviddo e a miséria.*

Segundo sua concepgdo o Estado corrompeu o homem, e esse exerceu sua soberania de
maneira egoistica, afetando toda a sociedade civil.

Hobbes, por sua vez ¢ categdérico ao expor que haveria um conteido minimo da
propriedade de ndo perturbagdo e o dever do Estado em preserva-la. Aqui ha a ruptura com o
dever de prestar contas tipico do feudalismo, no qual os suseranos deviam ao senhor feudal
grande parte do dominio util da propriedade. Apenas o Estado, na figura do monarca teria o
monopdlio de ndo ter afastado o direito a propriedade, pois ele precisaria de seu aparato fisico
para exercer de maneira coercitiva a prote¢do do direito de seus representados e o equilibrio
social. Essa concepgao corroboraria aquilo que séculos mais tarde durante a regéncia de do
Cdédigo Napolednico seria chamado de direito real - jura excludendi omnis alios, dotado de um

viés individualista e liberal do direito de propriedade.

[...] todo individuo particular tem propriedade absoluta de seus bens, a ponto de
excluir o direito do soberano. Todo homem, na verdade, tem uma propriedade que
exclui o direito de qualquer outro sudito, e a tem em razdo do poder soberano, sem
cuja protegdo qualquer outro homem teria igual direito a ela. Mas, se o direito do
soberano for também excluido, ele ndo podera cumprir a missdo que lhe foi destinada,
e que consiste em defender os suditos tanto dos inimigos externos como dos ataques
mutuos; consequentemente, o Estado deixara de existir. [...] Se a propriedade dos
suditos ndo exclui o direito do soberano representante a seus bens, muito menos o

37 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Martins Fontes, Sdo Paulo, 1998, p. 409.
3? ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens.
Atica, Sdo Paulo, 1989.
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exclui em relagdo aos cargos de judicatura ou de execucdo, nos quais os suditos
representam o proprio soberano.*’

A propriedade se insere num contexto de abstengdes mutuas para a preservagdo humana
e de seus proventos, mas isso ndo impediu que o homem adotasse ideais antropocéntricos, na
qual tudo orbitava em torno de si e os anseios individuais se sobrepuseram sobre os demais.
Aqui reside a critica de Karl Marx a propriedade privada, ao passo que ela fomenta a “luta de
classes” em razao do acumulo de capital e a baixa precaria valorizagdo e remuneragdo do
proletariado.

Ao longo dos séculos a propriedade deixou de se justificar apenas como um meio de
protecdo do individuo e de sua familia em face das necessidades materiais, como forma de
garantia da propria subsisténcia. Na civilizagdo contemporanea, a propriedade privada nao ¢
mais o tinico nem o melhor meio de garantir a subsisténcia individual ou familiar, despontando
no seu lugar, cada vez mais, “a garantia de emprego e de salario justo e as prestagdes sociais
devidas ou garantidas pelo Estado, como a previdéncia contra os riscos sociais, a educagdo ¢ a
formagdo profissional, a habitacdo, o transporte e o lazer**”. Nesse viés persiste o direito a
propriedade, ainda que sua funcao de protecdo do individuo ndo satisfaga plenamente através
da coisa, e sem a observar sua contribuicdo a coletividade.

O Estado Moderno em sua fase intervencionista pds Revolugdo Francesa calcifica os
direitos jus in re (poder sobre os bens) diretamente associado a eficdcia erga omnes de prote¢ao
sobre a coisa, bem como o direito do titular de agir imediatamente sobre o bem e usar da
coer¢do, na exata medida para impedir o esbulho ou turbac¢dao de seu bem em face de outrem.
Nesse contexto o direito subjetivo patrimonial passa a ser regulado pelo registro do titulo
aquisitivo que propiciava a vinculagdo do sujeito a coisa e pela publicidade. Esses mecanismos
certificavam a titularidade do bem e reduziam o cenario de incerteza e insegurancga juridica nas
disputas de propriedade e conferiam ao titular o direito de persegui-lo em poder de terceiros
onde quer que se encontrasse*!.

No Brasil a propriedade privada ganha contorno no pos-descobrimento. Portugal
precisava povoar o territorio brasileiro e o método adotado para incentivar a migragdo foi
através do instituto das Sesmarias, disciplinado nas Ordenagdes Manuelinas, € consistia na

concessao de terras devolutas provenientes das capitanias hereditarias, que nao eram utilizadas

3% HOBBES, Thomas. Leviata, ou, Matéria, forma e poder de um Estado eclesidstico e civil. Sio Paulo: Martin
Claret. 2009. p.228.

40 COMPARATO, Fabio Konder. “Fun¢io Social da Propriedade dos Bens de Produgiio”, in Revista de Direito
Mercantil (Industrial, Economico e Financeiro), Ano XXV, n. 63 (pp. 71/79), julho/setembro de 1986, p.73.

41 FARIAS, Cristiano Chaves de, ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil — Volume 5: Direitos Reais.
11. ed. rev. ampl. e atual. — Sdo Paulo: Atlas, 2015. p. 37
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a quem demonstrasse aptiddo para geri-las — por ndo se pautar em parametros rigidos a
concessao de terras foi feita inclusive mediante corrupcao e privilégios, surge aqui os grandes
latifindios*?. Para a metrépole a concessio desse beneficio criaria demanda na Europa assolada
pela Peste Negra e com contingéncia de produtos basicos para o consumo, € consequentemente
povoaria a coldnia, possibilitando a produgao colonial que ao longo dos séculos teve como pilar
amao de obra escrava, os latifundios agricolas e a economia de exportacdo gerando a incidéncia
de tributos para a Coroa Portuguesa.

Com a chegada da familia real, cessam-se a concessao das sesmarias € as terras passaram
a ser centro de disputas. Décadas mais tarde, em 1850, Dom Pedro II editou a Lei de Terras
favorecendo a concentragdo fundiaria e perpetua o historico de desigualdades sociais no Brasil.

Como se denota ao longo da histdria a propriedade era irrestrita e poderia ser utilizada
a bel-prazer pelo proprietario, e possuia protecdo desde nossa primeira Constituicdo em 1824.
Nosso Codigo Civil de 1916 tratava a propriedade apenas sob o seu aspecto estrutural,
exclusivista e particular. Nas palavras de Gustavo Tepedino o legislador da época conceituou a
propriedade apenas como um feixe de poderes atribuidos ao proprietario, inspirada no Codigo
napolednico®’.

No ambito internacional a Constitui¢do de Weimar de 1919 foi pioneira ao contemplar
em seu bojo normas voltadas ao direito de propriedade dispondo este ndo poderia ser exercido
contra o interesse social ou coletivo (art. 113, § 17)**. Nosso ordenamento adotada o
posicionamento alemao nas Constituicdo de 1946 e 1967 ao disciplinam de maneira idéntica
que “o uso da propriedade serd condicionado ao bem estar social. Conforme disposto nos arts. 141,
§16 da Constitui¢do de 1946* e art. 150, §22 da Constituicdo de 1967*, o Estado podera
promover a justa distribuicdo da propriedade com igual oportunidade para todos.

Com a criacao do Estatuto da Terra (1964), a Constitucionaliza¢do do Direito Civil e o
Estatuto da Cidade (2001) o direito patrimonial subjetivo foi amplamente mitigado, deixando

de lado seu carater absoluto e se tornando relativo, ao tempo em que a fun¢do social da

propriedade foi instituida positivamente.

42 GERMANI, Guiomar Inez. Condicdes historicas e sociais que regulam o acesso a terra no espacgo agrario
brasileiro. Geotextos, vol. 2, n° 2, 2006, p.115-147.

4 TEPEDINO, Gustavo. Contornos Constitucionais da propriedade privada. In: Temas de Direito Civil. 2°
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p.269.

44 SCIORILLI, Marcelo. Direito de propriedade: evolu¢io, aspectos gerais, restri¢des, protecio, funcio
social; Politica agraria: conformacio, instrumentos, limites. Sao Paulo: Juarez de Oliveira. p.27

45 BRASIL. Constitui¢io dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946. Planalto. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em: 15 de dezembro de 2019.

4 BRASIL. Constituicio da Republica federativa do Brasil de 1967. Planalto. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 15 de dezembro de 2019.
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Segundo Manoel Gongalves Ferreira Filho a ideia de fung¢do social deriva de dois fatos.
A primeira se baseia na doutrina classica do direito natural de S3o Tomés de Aquino e
perpetuada até a atualidade pela tradicdo da Igreja Catodlica, o segundo baseia nos ideais
positivistas do fim do século XIX, que afirmavam que a propriedade dotava de eminente funcao
social. Nesse contexto que coloca-se a licdo classica de Leon Duguit, percursor do ideal de
funcdo social. Segundo o autor tanto o os governantes possuem uma fun¢ao social ao gerir os
servicos publicos ao passo que o individuo também possui uma fungao social de agir em prol
do interesse geral, e que a fungdo social deste possui maior relevo do que a autonomia da
vontade expressa no Codigo Civil*’.

Augusto Comte, diz que “a propriedade teria uma funcao social, devendo ser exercida
em prol da coletividade, ¢ ndo em beneficio de seu titular, diante da primazia absoluta da

sociedade sobre os seus membros*. Nesse sentido, Guilherme José Purvin Figueiredo assevera:

A concepcdo de fungdo social nasceu da nogdo de que, enquanto vivente em
sociedade, o homem deve empregar esforgos no sentido de dar sua contribuigdo ao
bem estar da coletividade em detrimento dos interesses unicamente individuais. Neste
contexto, erige-se a teoria da fungdo social, segundo a qual “todo individuo tem o
dever social de desempenhar determinada atividade, de desenvolver da melhor forma
possivel sua individualidade fisica, moral e intelectual, para com isso cumprir sua
funcdo social da melhor maneira*”

Era sabido aquela altura que a fun¢do social deveria ser pauta importante no Estado
Democratico de Direito. Frente as tendéncias mundiais o constituinte de 1988 finalmente
adotou a func¢ao social da propriedade em seu sentido material.

Segundo Anderson Schreiber e Gustavo Tepedino a nogdo de propriedade no texto

constitucional ndo prevé tdo somente a garantia a propriedade isoladamente, mas sempre

47 En este contexto es donde puede entenderse la afirmacion recurrente que DUGUIT da a la teoria del servicio
publico desde una orientacion puramente materiall3, pues para €l «se puede decir que los servicios publicos son
instituciones de Derecho objetivo» (pag. 38), de forma que el «Derecho Publico es el Derecho objetivo de los
servicios publicos» (pag. 37). Lo que supone que el «Estado no es, como se ha pretendido, y como durante algin
tiempo se ha creido que era, un poder de mando, una soberania; es una cooperacion de servicios publicos
organizados y controlados por los gobernantes»14. Esta afirmacion refleja el sentido de la participacion social que
habita en la mente del profesor francés, asi como la perspectiva cerrada del interés general de que hace gala en sus
escritos. Es verdad, sin embargo, que para un profesor francés de Derecho Publico de finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, formado en una determinada tradicion, era francamente dificil intuir el papel central que
el ciudadano tendra en la conformacion del Derecho Administrativo un siglo después. MUNOZ, JAIME
RODRIGUEZ-ARANA. Sobre Las Transformaciones Del Derecho Publico, de Le6n Duguit. Catedritico de
Derecho Administrativo Universidad de La Corufia. Revista de Administracion Publica ISSN: 0034-7639, num.
190, Madrid, enero-abril (2013), pags. 67-68.

48 FRAZAO. Ana. A Fungio Social da Empresa na Constituicio de 1988. Direito Civil Contemporaneo. 1* Ed.
Brasilia: Obscuros Editora, 2009. p. 12.

4 FIGUEIREDO, Luciano Lima. A func¢io social das patentes de medicamentos. Dissertagido. (Mestrado) -
Universidade Federal da Bahia. Mestrado em Direito Privado e Econdémico: 2008, p.83. Disponivel em:
<http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/handle/ri/12373
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vinculada ao cumprimento de sua fungio social®

, funcdo esta que “representa uma reacao do
ordenamento juridico contra os desperdicios de potencialidade da coisa para satisfazer as
necessidades humanas, sejam materiais, sejam pessoais>'.

Nossa Carta Magna foi pioneira ao tratar a funcao social de forma tdo ampla e concreta
ao dispor que trata-se de um direito fundamental (vide art. 5°, XXIII), principio basilar da ordem
econdmica (art. 170, III), objetivo precipuo do Estado ao explorar qualquer atividade
econdOmica por meio de suas empresas publicas ou sociedades de economia mista (art. 173, §1°,
I), como politica urbana — a propriedade urbana se regera em atencao a fungao social (art. 182,
§2°), como politica agricola e fundiaria e de reforma agraria — podendo a Unido desapropriar
iméveis que ndo visam a fungdo social, que aqui foram mencionadas: a) aproveitamento
nacional adequado, b) utilizagdo do meio ambiente de maneira adequada, visando sua
preservagao, c) observancia as normas trabalhistas e o bem estar dos trabalhadores (art. 184,
caput e art. 186).

Nesse ponto Tepedino e Schreiber rechacam a ideia de que hd um conteudo minimo da
funcdo social em relagdo a propriedade privada (art. 182, §2° e art. 186 e seus incisos>?). Em suas
concepgdes ndo haveria um balanceamento entre esses vetores antagdnicos - principio da
propriedade privada e a fungao social, haja vista que s6 ha propriedade se houver funcdo social.
Esse conceito juridico deixa de ser acessorio € passa a nortear todo o instituto. Nao ha que se
falar em retragio da funcdo social para manter o individuo imune do interesse social™.

Em esferas mais praticas, “a propriedade que nao se conforma, portanto aos interesses
sociais relevantes, ndo ¢ digna de tutela como tal, e ndo hd neste condicionamento uma
priorizacdo da fungdo social sobre a garantia da propriedade”. Nao se trata de uma
hierarquizagdo de normas, para os autores essa premissa ¢ fruto da interpretagdo sistémica do
texto maior e os valores solidarios que as situagdes juridicas subjetivas a partir de entdo devem
se pautar.

Por se tratar de um principio que deve permear a interpretacao sist€émica da Constituigao
Federal e as leis infraconstitucionais, a funcao social ¢ frequentemente utilizada em outros

institutos classicos ja positivados, como a fun¢ao social do contrato, da empresa, da familia, do

S0 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A Garantia da Propriedade no Direito Brasileiro (artigo).
Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Ed. n° 06 — Junho de 2005. p 106.

Sl FACHIN, Luiz Edson. A Cidade Nuclear e o Direito Periférico (Reflexdes sobre a propriedade urbana).
Revista dos Tribunais, vol. 743: p. 106, 1996.

52 CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao.htm

53 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A Garantia da Propriedade no Direito Brasileiro (artigo).
Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Ed. n° 06 — Junho de 2005. p.106
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mercado, do trabalho, entre as categorias sociais de produ¢do; na repressao ao abuso do poder
econdmico, caracterizado pelo dominio dos mercados como também a eliminacdo da
concorréncia, ao aumento arbitrario dos lucros e na expansao das oportunidades de emprego
produtivo. Em tudo isso hé limitacdes ao direito de propriedade™.

A fungdo social possui dois aspectos distintos: o aspecto estrutural como ja dito de
tutelar a propriedade, e possui um aspecto dindmico no mundo juridico®. Em virtude de seu
carater dinamico a funcdo social também ¢ invocada nas decisdes judiciais em casos de
indeterminagdo, como bem disciplinava Herbert Hart>® nas hipoteses de textura aberta da
linguagem, ou seja, quando ha duvidas de sua aplicagdo, podendo ser aplicada inclusive em face
de institui¢des (hospitais, escolas, universidades), por se tratar de uma norma principiologica®’
de ordem publica, ela também tutela a satide e a educagao. Portanto, anova ordem constitucional
tem como fundamento basilar a valoracao e o respeito a dignidade da pessoa humana, a qual s
pode ser alcangada em seu grau maximo através da fungdo social em cada instituto.

No tocante a Propriedade Intelectual a Constitui¢do Federal prevé em seu art. 5°, XXIX
que a lei asseguraré aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacao,
bem como protegao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social ¢ o desenvolvimento tecnolégico

e econdmico do pais.

5. 0S DESDOBRAMENTOS DA FUNCAO SOCIAL E DOS ACORDOS
INTERNACIONAIS NO CENARIO BRASILEIRO DE PATENTES

5.1 - Um Paralelo Entre a Evolucao da Propriedade Privada e a Propriedade Intelectual

Por se tratarem de dois institutos que ndo caminharam lado a lado durante sua evolugado
histérica, a propriedade privada (corporea/material) e a propriedade industrial

(incorpdrea/imaterial) evoluiram em graus diferentes, porém poderiam ter se beneficiado um

>4 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. 22. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2007.
p. 254-255. 4 v.

5 TEPEDINO, Gustavo. A Nova Propriedade (o seu conteido minimo entre o Codigo Civil, a legislagio
ordinaria e a Constituicao). Revista Forense, Vol. 306. 1989

56 HART. Herbert. O Conceito de Direito. Portugal: Calouste Gulbekian, 1994, 2° edi¢do, pag. 141

57(...) os principios sdo normas imediatamente finalisticas, j4 que estabelecem um estado de coisas para cuja
realizagdo é necessaria a adogao de determinados comportamentos. Os principios sao normas cuja qualidade frontal
¢, justamente, a determinagdo da realizagdo de um fim juridicamente relevante, ao passo que caracteristicas
dianteira das regras é a previsio do comportamento” - AVILA, Humberto. Teoria dos Principios. 16.* ed. Sio
Paulo: Malheiros, 2015, p. 95.
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do outro para o avango das codificacdes.

Os regimes interno e internacional de patentes foram progressistas em varios momentos
ao prever a funcao social da patente (ainda que substancialmente), ao passo que a propriedade
privada levou mais tempo para desconstruir suas balizas classicas de protecao absoluta,
principalmente por terra significar poder a ao meu ver ¢ o “grande bem juridico tutelado” desde
a antiguidade, e por sua vez o grande cerne das guerras ao longo de toda a histoéria.

No cenério brasileiro nao seria diferente, o proprio Estado Monarca gerava renda com
a venda das terras ociosas do pais, tutelava a liberdade sobre os bens, assegurava direitos civis
e politicos (ambos mitigados a uma parcela da populagdo “privilegiada” e so se efetivariam em
carater erga omnes no periodo republicano), também conhecidos como direitos fundamentais
de primeira geragdo, ndo havia interesse politico em mitigar aquilo que trazia lucro, abstendo o
seu poder de agir em face dos grandes latifindios.

No paradigma seguinte pouco avangou-se na tematica, posto que com o advento dos
chamados direitos sociais e econdmicos, direitos de segunda geracdo — na qual houve maior
participacao de cidaddos nas decisdes politicas, mas sobretudo, por causa da pressdao dos
movimentos sociais (e socialistas), que sustentavam que as liberdades publicas ndo deveriam
ser exercidas por aqueles que nio tivessem condi¢des materiais para tanto>® (leia-se:
propriedade — bens, terra). Isto posto, € possivel dizer que esses direitos eram meramente
formais, e tomando como base o ideal de riqueza a propriedade privada nao era trazida a baila.

Segundo Virgilio Afonso da Silva ¢ muito comum que se sustente que a efetividade (ou
a ndo-efetividade) dos direitos sociais ¢ uma questdo de "vontade politica". Ainda que essa
explicacdo nao seja de todo equivocada, ela encobre, entre outras coisas, um problema
dogmatico importante. Na sua concepgao o problema decorre de uma diferenga no conteido do
dever-ser das liberdades publicas e dos direitos sociais que, ainda que trivial, ndo pode ser
ignorado, dadas as suas consequéncias, at¢ mesmo no plano da separacdo de poderes. Para ele
as prestacoes estatais geram um dever do Estado em promové-los e isso requer mudangas
legislativas profundas, ¢ mais facil promover liberdades, ao passo que ¢ um carater negativo -
dever de abstencdo, ao invés de politicas sociais, as quais serdo feitas sempre na “reserva do
possivel”’.

Em seguida vieram os direitos de terceira geragdo cujo pilar sdo os direitos de

solidariedade, que incluem o direito a paz, ao desenvolvimento ou meio-ambiente, cuja origem

8 SILVA, Virgilio Afonso da Silva. A Evoluc¢io dos Direitos Fundamentais. Revista Latino-Americana de
Estudos Constitucionais 6: p. 547-548. 2005.
59 Ibidem, p. 547-550.
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sdo os ideais da Revolucdo Francesa. No contexto republicano pés 1916, o Estado passa a
tutelar a vida civil por meio de seu Codigo Civil em graus cada vez maiores e ndo havia como
pensar em politicas publicas consonantes com o Estado Democratico de Direito viria surgir em
1988 sem tutelar o gargalo das propriedades ociosas € os abusos de direito e corrigisse as
contradigdes existentes entre a fungdo social da propriedade e o acesso ao direito a terra e os
demais ramos da espécie propriedade.

O mercado consumerista interno € em escala internacional, (cada um ao seu modo) sao
mais dinamicos que o direito civil interno, visto que o Estatuto dos Monopolios (1623), as
disposi¢des de Dom Jodo VI sobre o poder-dever das patentes e o mais recente, Acordo TRIPS
tangenciam o instituto da func¢do social de maneira pontual. Todavia, nem tudo sdo flores,uma
vez que os trés principais fundamentos da prote¢do industrial sdo: a) o direito do autor/inventor;
b) o desenvolvimento tecnologico da sociedade; e c) a prote¢do a industria através frente a
concorréncia desleal e agressiva.

Observa-se no histérico das patentes que ndo ha um equilibrio pleno entre esses trés
pilares, a medida que o bem juridico tutelado na maior parte do tempo foi a protecio do
mercado. Ora, os Estados vislumbraram na patente uma nova fonte de renda, intermediaria,
ndo tdo regular como a propriedade privada, mas eficaz para sua economia interna. Portanto,
seria forcoso dizer que a func¢do precipua da concessdo de patente desde os primordios

era assegurar puramente o direito do inventor ou sua fung¢ao social.

5.2 - Criticas ao Acordo TRIPS

Fortes indicios clarificam esse pensamento, principalmente nas san¢des que os Estados
Unidos aplicavam nos Estados-Consumidores de seus produtos patenteados no governo Reagan
(1981-1989) que contrariavam suas leis comerciais ou possuiam normas internas excludentes
aos ideais daquelas. Até esse momento pouco avangou-se na critica, tendo em vista que a forte
economia estadunidense lhe conferia poder de barganha sobre os demais ao longo da histoéria.

Em segundo plano a patente confere ao titular um mecanismo de repressdo a
concorréncia desleal e de perpetuacdo do seu direito sob o invento e promove o
desenvolvimento econdmico. Em contrapartida sustenta-se que o regime de patentes contraria
os seus proprios fundamentos. Dado o seu papel estratégico de monopolio exclusivo do invento,
ele se torna um instrumento privilegiado de competicdo capaz de afastar a livre concorréncia
durante sua vigéncia.

Sob a visdo dos paises em desenvolvimento o monopolio das patentes € rigorosamente
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excludente e perpetua as desigualdades, posto que os grandes inventos sdo frutos dos inventores
dos paises desenvolvidos, cujo interesse ¢ a cobranca de royalties sobre eles. Isso por sua vez
cria um ciclo de dependéncia, no qual os paises nao desenvolvidos ndo reforgam a industria
interna e corre riscos de pagar mais caro sobre os bens patenteados nas hipdteses de bens
essenciais a vida como medicamentos ou pagar um alto preco para ter o direito de produzi-los
nacionalmente. Outro ponto de suma importancia ¢ a influéncia que as empresas transnacionais
tém sob economia interna dos paises nao desenvolvidos, quanto maior a escala dessa empresa
mais os interesses dela sdo postos em pauta no mercado e frente o Estado, seja para
importagdo/exportacdo, concessdo de uso ou pagamento de tributos — ou seja,
inconscientemente os interesses supranacionais sao acatados em detrimento dos interesses da
nacio®.

Dentre algumas propostas que estiveram em pauta no GATT antes da vigéncia do
Acordo TRIPS estava o interesse dos Estados Unidos de que os demais paises membros nao
pudessem usar a prerrogativa da Licenga Compulsoéria para producao local dos inventos ¢ a
retirada das proibi¢cdes de patenteamento das areas econdmicas, como os medicamentos e
quimicos. Isso reafirma a inten¢do de protecionismo abusivo por parte dos EUA e quanto a
funcdo social ndo era o seu foco. Felizmente a Licenga Compulséria permaneceu no Acordo
TRIPS, doutro lado os paises ndo desenvolvidos, incluindo o Brasil cederam ao pedido de
patenteamento dos farmacos e quimicos.

Acerca do Acordo TRIPS uma série de autores tecem criticas as perdas e ganhos
advindos dele. Durante as tratativas do acordo estava em pauta o Tratado Internacional de
Biodiversidade que permitiria exigir das empresas dos paises desenvolvidos que
compartilhassem suas pesquisas com os paises em desenvolvimento. Por esta razdo, o entdo
presidente George Bush recusou-se a assina-lo. Seu sucessor, Bill Clinton, entretanto, afirmou
que assinaria o Tratado se uma declaragdo interpretativa que protegesse os direitos de patentes
fosse aceita e anexada”. Os Estados Unidos assinaram o Tratado em julho em 1993, anexando-
lhe uma declaracio interpretativa®!.

A postura adotada pelos EUA eraum preludio de que o TRIPS ndo seria demasiadamente
favoravel aos paises ndo desenvolvidos, e apesar do Brasil ter uma delegacao atuante no GATT,

nao era forte o suficiente para barrar a aprovacao. O “Projeto Dunkel”, era um acordo tudo ou

%0 GIOVANNETTI. Thais Rezende. O Sistema Juridico de patentes e a Funciio Social. (Monografia). UFP.
Curitiba. p.49. 2002.

81 GONTLJO. Cicero Ivan Ferreira. Propriedade Intelectual no GATT traz implica¢des para o Brasil. Revista
Principios. Ed. n° 36, fev/mar/abr, 1995, p. 35. 1995.
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nada no qual os paises desenvolvidos, como moeda de troca a aprovacdo do TRIPS concedia
beneficios em areas estratégicas como a agricultura e téxteis aos paises ndo desenvolvidos — foi
trocado o conhecimento tecnologico que traria maiores vantagens ao pais em prol do avango
no mercado agricola e téxtil®2.

Outro ponto controverso no tocante a esse assunto foi a adesdo integral por parte do
Brasil ao Acordo TRIPS antes do término de transi¢ao de 5 (cinco) anos. Essa medida é criticada
uma vez que no pais ndo havia adequado os seus diplomas legais versando sobre todas as

propriedades intelectuais. Segundo Daniela Oliveira Rodrigues:

O Brasil, porém, perdeu a oportunidade de valer-se do referido tempo de concessao
para adaptacdo, a fim de construir sua politica de desenvolvimento, pautada no
crescimento da industria local e na concessdo de subsidios para o amplo acesso a
medicamentos. Idéntica situagdo ocorreu na maioria dos paises francofonos, que se
adiantaram ao prazo concedido para transi¢io em onze anos®>”

Em linhas gerais, a adesdo ao Acordo TRIPS ¢ considerado uma grave afronta aos
interesses da nagdao no que tange o desenvolvimento social e tecnoldgico que o Estado tanto
necessitava e galga até os dias atuais.

O legislador brasileiro, ao promulgar a nova lei sem levar em conta as condigdes
estruturais em que se encontrava o pais, bem como ao ir além das regras previstas pelo Acordo
TRIPS e privilégios como o previsto pelos artigos 230 e 231 (patentes “pipeline”), cometeu
grave ofensa contra o ordenamento juridico constitucional, ocasionando graves prejuizos a
populacdo como desestimulo ao desenvolvimento tecnoldgico nacional, concentracao
econdmica pelo monopolio das empresas farmacéuticas e aumento consideravel dos precos dos
medicamentos, dificultando o acesso por aqueles que deles venham a necessitar (SALOMAO
(2009) APUD RODRIGUES (2012).

Ante o Acordo TRIPS ainda persiste a dificuldade de conciliar os interesses de cada
Estado frente os interesses dos titulares da patente, principalmente nas areas estratégicas para o
desenvolvimento humano, como os medicamentos, supracitados. Para tanto ¢ necessaria uma
rede de cooperacdo internacional, principalmente tendo em vista que as inovagdes nesse setor
possuem maior escopo nos paises desenvolvidos.

Ao passo que o Acordo TRIPS traz em seu bojo o Principio da Interpretacao Evolutiva

que fomenta a interpretacio das clausulas do acordo conforme a evolugio da matéria®, tratar

82 Ibidem, p.36

63 RODRIGUES, Daniela Oliveira. As flexibilidades do Acordo TRIPS na nova dinimica comercial
internacional. Boletim Cientifico ESMPU, Brasilia, a. 11 —n. 38 —jan./jun. 2012. p. 21

% BASSO, Maristela. Os fundamentos atuais do direito internacional da propriedade intelectual. R. CEJ,
Brasilia, n. 21, abr/jun. 2003, p. 16.
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sobre medicamentos num foro que prevé normas rigidas como o TRIPS na Rodada Uruguai e
com interesses politicos exacerbados ndo era interessante, especialmente por tratar-se de um
marco inicial da concessdo de patentes de medicamentos de maneira cogente.

Com vistas a clarificar os entendimentos acerca do acesso aos medicamentos, a
Declara¢do de Doha em 2001 sobre o Acordo TRIPS e a satide ptblica permitiu aos paises nao
desenvolvidos expor suas demandas num foro negocial que lhe conferia maior liberdade para
colocar em evidéncia a dificuldade de acesso aos medicamentos comercializados no exterior.

Segundo RODRIGUES (2012), a maior conquista advinda dessa declaragao foi o
reconhecimento de que as regras estipuladas no Acordo TRIPS ndo poderiam obstaculizar a
adocdo de medidas legitimas para a promocdo da satde dos individuos, portanto, tais paises
poderiam se utilizar da prerrogativa de um uso flexivel do TRIPS a fim de atender aos anseios
das referidas nacgdes.

Como fruto da Declaragao firmou-se o entendimento perante a OMC de que cada Estado
¢ responsavel por regular seu sistema de patentes, podendo adotar medidas necessarias e
excepcionais em caso de emergéncia nacional ou calamidade publica, podendo inclusive
“transgredir” as regras do comércio, principalmente através das Licencas Compulsorias para
salvaguardar o direito a saude de seus nacionais. Aqui o Acordo TRIPS avanga ao deixou de
lado um aspecto programatico de suas normas e adotou um aspecto dinamico que coadunava

(em certa medida) com os interesses dos Estados ndo desenvolvidos.

5.3 - A Dicotomia entre os Interesses Publicos e o Interesse do Legislador: Os Acordos

TRIPS Plus e as Patentes Pipeline e Mailbox

O Acordo TRIPS foi aprovado na Rodada Uruguai com certa resisténcia de ambos os
lados, posto que ambos eixos de paises tiveram que fazer concessdes de seus interesses internos.
Para remediar as perdas os paises desenvolvidos fomentaram acordos bilaterais ou regionais
com vistas a enrijecer ainda mais o standard minimo fixado no &mbito do TRIPS. Esses acordos
ficaram conhecidos como Acordos TRIPS Plus.

Tais acordos se mostram eficazes posto que independem da anuéncia de todos os
Estados-Membros da OMC por vincular apenas dois ou um grupo seleto de paises.

O maior agravante desses acordos setorizados ¢ o poder de barganha dos paises
desenvolvidos, em especial os Estados Unidos. A tomada de decisdes ¢ feita em ambito privado,

de maneira célere e com pouco debate social. Segundo Deborah Farah Sobrinho e Bruno
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65 os paises desenvolvidos aproveitaram das aberturas existentes no

Loureiro Bosi d’Oliveira
TRIPS, como por exemplo, a possibilidade de utilizagdo da Licenca Compulsoria, para celebrar
acordos bilaterais mais rigidos que visam a dilatagdo do prazo maximo de concessdo das
patentes em troca da comercializagdo de produtos patenteados no pais, asseguram exclusividade
da base de dados, impedindo o acesso ao produto patenteado pelos fabricantes de genéricos no
mercado, novos mecanismos de prote¢do da propriedade intelectual como sangdes criminais
mais severas ou a apreensao de medicamentos por suposta contrafagdo (RODRIGUES, 2012).

Assevera-se que os Acordo TRIPS Plus desburocratizaram o foro de negociagao,
geraram menos conflitos e facilitam a tomada de consentimento e possibilitou aos Estado
negociar diretamente no mercado ou regides que lhe convinham sobre assuntos de interesse
publico, mas nao seria imperioso lembrar a disparidade de armas entre as nagdes € que mesmo
num foro propicio para um “contrato equilibrado”, h4 margens para desigualdades e poder de
barganha entre os agentes®’.

A Lei de Propriedade Industrial brasileira (LPI — Lei n® 9.276/96) em seus artigos 230
e 231 tutela a concessdo de licengas pipeline. O procedimento de concessdes pipeline consistia
num instituto temporario que visava suprir a auséncia de patentes em certas areas da economia,
como os medicamentos ¢ os alimentos. Tais artigos previam que as patentes de medicamentos
e alimentos concedidas por outros paises poderiam ser revalidadas no pais, desde que
observados os parametros adotados pelos demais ordenamentos e depositada no INPI no prazo
de 1 (um) ano (critério de prioridade advindo da prote¢do unionista).

A critica que fazemos aqui ¢ a supressao dos critérios proprios do INPI para aferir o
carater inovador no estado da técnica e o fato do Acordo TRIPS ndo impor essa exigéncia,
sendo mera liberalidade do legislador aplica-la aqui, por motivos politicos. Outro agravante ¢
o fato de patentes revalidadas aqui como forca de patente passivel de exploragdo ensejou na
ocorréncia de precos extremamente abusivos, como por exemplo o medicamente Efravirenz,
utilizado contra o virus da AIDS, dentre outros medicamentos essenciais para o bem estar
social.

A postura adotada pelo Brasil foi uma afronta direta a Constituigdo Federal que ha quase
uma década ja vigia no pais ao ferir os principios fundamentais dispostos no art. 5°, bem como

a razoabilidade, a proporcionalidade e a fun¢do social da patente.

65 SOBRINHO, Deborah Farah; D’OLIVEIRA, Bruno Loureiro Bossi. Os Efeitos do Acordo Trips no Direito
Brasileiro: Uma Abordagem Critica. Revista Direito e Inovag¢dao. FW. v.2, Ed n°02. Jul. 2014. p.133

% ARBIX, Daniel do Amaral. Tratados TRIPS Plus e o Sistema Multilateral de Comércio. (Dissertacio de
Mestrado); Faculdade de Direito da Universidade de Sdo Paulo. Sdo Paulo. 2009.
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Em sentido diametralmente oposto encontram-se os ensinamentos de José Joaquim

Gomes Canotilho, que enfatiza os propdsitos da patente pipeline e defende o seu uso no pais:

A expressao 'pipeline' designa 'tubo' em que o produto se encontra na sua fase de
desenvolvimento anterior a entrada no mercado. A concessdo de patentes 'pipeline’
tem sido erroneamente criticada por alguns, por considerarem que essa protecao seria
acrescida em termos retroativos, favorecendo assim os interessas das empresas
farmacéuticas a custa dos interesses dos consumidores. Em sentido divergente,
entende-se que so6 recompensando os investimentos realizados no passado ¢ que se
pode encorajar investimentos futuros. A introdugdo dessa figura, estando longe de ser
arbitraria, pretende ir ao encontro das especificidades da industria farmacéutica que,
diferentemente do que sucede com outras industrias, vé frequentemente protelada no
tempo a entrada dos seus produtos no mercado, em virtude dos morosos processos de
testes clinicos impostos pelas exigéncias regulatorias®’.

Prima facie, podemos ver aqui um carater-duplice das patentes pipeline, ao passo que
serviu de guarida para os interesses nacionais, e infortunadamente subverteu sua fungdo
precipua em razao do uso abusivo por parte da industria farmac€utico que aproveitou a

oportunidade para cobrar mais caro por seus produtos, no didlogo classico da oferta x demanda.

O caso foi submetido em 2009 ao crivo do STF na forma de ADI n°® 4234 por intermédio
da procuradoria Geral da Republica, que questionou a constitucionalidade das patentes pipeline
por mitigar os critérios de novidade absoluta, e violar o direito a satde, o interesse publico, a
fungdo social da propriedade, a isonomia, dentre outros e encontra-se em tramite até novembro
de 2019 (data da redagdo da monografia).

Outra espécie de patente utilizada no periodo de transi¢cao do Acordo TRIPS e a vigéncia
da LPI foram as patentes Mailbox (“caixa de correio”). O Acordo TRIPs previa que as patentes
atinentes as areas de farmacos e quimicos deveriam ser adotadas por todos os paises signatarios
e que todos deveriam permitir que as patentes depositadas no exterior pudessem ser depositadas
nos outros paises e deixadas em stand-by até o advento de nova lei interna criada nos moldes
do TRIPS e passaria pelo crivo de admissibilidade.

O Brasil saiu prejudicado do TRIPS por ndo disciplinar os produtos farmacéuticos como
passiveis de patenteamento no Cdodigo de Propriedade Intelectual de 1971, mas se viu obrigado
a aceitar o depdsito retroativo delas em nosso ordenamento.

Diferentemente da Patente Pipeline que teria efic4cia interna igual o prazo remanescente
no exterior, a patente mailbox ao menos preservou a autonomia do INPI de examina-la nos
moldes dos nossos critérios de concessao de patentes.

Esse capitulo evidencia o quanto as negociagdes no ambito do TRIPS eram politicas e

o quanto os Estados Unidos dificultou a adogdo do texto final da Rodada Uruguai em prol de

67 CANOTILHO, J. J. Gomes; MACHADO, Jonatas. A questdo da Constitucionalidade das Patentes Pipeline
a luz da Constituicio Federal Brasileira de 1988. Coimbra: Almedina SA, 2008
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sua economia e a0 mesmo tempo prejudicou o mercado de fairmacos brasileiros € o quanto os
interesses do legislador sdo conflitantes com os objetivos perseguidos pela fungdo social da

patente e contra as normas dispostas na LPI.

6. 0S MECANISMOS DE PROTECAO AOS INTERESSES PUBLICOS

Conforme ja fora explanado anteriormente, apds o Acordo TRIPS os paises podem fazer
uso de uma série de mecanismos para salvaguardar os interesses da coletividade, seja através
invocagdo ao Principio do Esgotamento Internacional e facilitagdo da importagdo paralela e
através dos acordos bilaterais e de livre comércio (citados anteriormente) ou por meio da
Licenga Compulsoria.

O principio do esgotamento internacional ou da exaustdo de direitos dispde que o direito
de exclusdo do titular se esgota com a introdu¢do do produto aenteado no mercado, seja
através do inventor ou por terceiro, no momento em que anui com tal acdo (RODRIGUES,
2012). O Acordo TRIPS flexibiliza aos paises-signatarios estabelecer os limites em que os
direitos de propriedade intelectual se sujeitardo ao esgotamento, bem como se estendera ou nao
as patentes, ou seja, ndo possui um carater cogente. Caso o Estado-signatario as preveja o
acordo exige que as limitagdes ndo resultem em prejuizo injustificado para o titular.

A importagdo paralela, por conseguinte, consiste na aquisi¢ao de um produto patenteado
de uma fonte legitima de um pais exporta dor e na importacdo da referida mercadoria, semque
para tanto seja obtido o consentimento do detentor da patente “paralela” no pais importador
(RODRIGUES, 2012).

A Licenga Compulsoéria € um mecanismo capaz de harmonizar as prerrogativas do
particular e o interesse da coletividade®®. Nessa toada, a méxima constitucional da fungio social
da propriedade mitiga os direitos do inventor e possibilita que o Estado faga uso da invengao
patenteada ou transfira a terceiros o direito de exploragdo sem a anuéncia do inventor.

A Licenca Compulsoria possui aplicagdo residual, podendo ser invocada mediante: a)
recusa de concessdo da licenga ao Estado em prol do interesse publico, b) com intuito de
promover a saude publica, ¢) em casos de emergéncia nacional ou extrema necessidade, d) com
vistas a impedir praticas anticompetitivas pelo inventor, e€) e por fim, na auséncia ou
insuficiéncia de exploragdo.

Considerando que o Acordo TRIPS previu um rol meramente exemplificativo o Brasil

68 BEZERRA, Matheus Ferreira. A necessidade como fundamento para o licenciamento compulsério no
direito brasileiro. Revista ABPI, n. 103, Nov/Dez, 2009, p.36.



39

utilizou-se dessa lacuna para enrijecer suas previsdes legais, incluindo: d) a ndo exploracao do
objeto da patente no territdrio nacional e a comercializagdo insuficiente do produto, tendo em
vista as necessidades do mercado.

Frisa-se aqui que nao se trata de um artificio sem custos. Segundo os ensinamentos dos
professores e mestres Fellipe Guerra David Reis e Thais Fernanda Tendrio Seco “o
Licenciamento Compulsorio perpassa por um procedimento especifico e com garantia do
contraditorio ao fim, do qual, se se decidir pelo licenciamento, o detentor terd direito a
indenizagdo no montante do valor de mercado da patente licenciada, o que lhe confere a
contrapartida financeira pela P&D realizada”. Portanto a esse modelo de licenciamento nao se
coaduna com a retirada irrestrita dos direitos subjetivos do inventor, ao passo que seria uma
grave afronta ao tempo de pesquisa e desenvolvimento daquele invento®’

O Decreto n°® 4.830/03 sancionado pelo ex-presidente Luiz In4cio Lula da Silva editou
a LPI e passou a prever a possibilidade de importacdo de versdes genéricas de produtos
licenciados compulsoriamente sempre que a produgdo doméstica fosse invidvel e obrigava o
detentor da patente revelar toda a informagdo necessaria para tal producao. Essa medida
concedeu ao Brasil maior poder de barganha frente as multinacionais do ramo farmacéutico e
gerou economia aos cofres publicos.

Nesse periodo o pais detinha de informagdes relevantes acerca dos precos dos ativos
que compunham os farmacos, € com base nisso tentava baixar os precos dos farmacos
importados no limite da reserva da Unido ou ameagava as multinacionais com a iminente quebra
de patentes’®.

A medida que as ameacgas de quebra de patente se tornaram menos criveis o poder de
barganha do Brasil perdeu eficéacia, principalmente em razdo da falta de investimentos na
industria farmacéutica brasileira e a falta de capacidade para produzir os principais ativos dos
medicamentos, principalmente os antirretrovirais, e as disposi¢cdes do decreto ndo podiam ser
invocadas para importar versdes genéricas dos ativos, haja vista que eles eram produzidos na
india e a partir de 2005 o pais passou a cumprir integralmente o Acordo TRIPS, e acarretaria
em novos acordo bilaterais com as industrias indianas, ou seja, toda a logistica geraria custos

extras para o Brasil'.

6 SECO, Thais Fernanda Tenério; REIS, Fellipe Guerra David. Direito a satiide e patente de medicamentos: Da
funcionalizacio das patentes a superaciio de um dilema. Revista Etica e Filosofia Politica. n. XVII — Volume II
— Dezembro de 2014. p. 146

70 SOUZA, André de Mello e. O Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados
ao comércio (TRIPS): Implicacdes e possibilidades para a satiide piiblica no Brasil. Texto para discussao 1615.
Instituto de Pesquisa e Economia aplicada — IPEA. 2011. p. 16

"I GRANGEIRO, A. Sustentabilidade da politica de acesso a medicamentos anti-retrovirais no Brasil. Revista
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O Brasil se viu for¢ado a usar a Licenca Compulsoria perante as industrias
farmacéuticas dos Estados Unidos e em decorréncia disso sofreu retaliacdes por parte da
Camara de Comércio dos EUA por considerou que seria dificil manter o Brasil na lista de
beneficiarios fiscais.

Felizmente o Brasil conseguiu reverter a situacao a passou a produzir versdes genéricas
de antirretrovirais no Laboratorio da Fundagdo Ezequiel Dias (FUNED) e através de parcerias
publico-privadas.

Aqui reside a critica quanto a Licenga Compulsoria e ao entendimento que foi observada
desde 2001 na Declaracdo de Doha — ela somente ¢ eficaz quando o pais que a pleiteia tem
condicdes de fato de exercé-la.

Outros fatores podem contribuir para o Licenciamento Compulsorio, dentre eles a falta
de uso da patente. A patente s6 tem funcdo de ser atrelada ao uso, seu fim em si proprio diz
respeito as vantagens que a coletividade tem sobre o invento, € ndo apenas um titulo que o
inventor utiliza ao bel-prazer, portanto, faz jus ao licenciamento compulsoério.

Na mesma toada encontra-se o abuso por parte de quem detém o monopodlio de
exploragdo — através do calculo de oferta x demanda, € possivel aferir, em certo grau se pregos
sdo demasiadamente onerosos ao consumidor final. Em linhas gerais parece facil aduzir isso,
mas na pratica o liame entre um medicamento caro de produzir e os interesses obscuros das
multinacionais ndo ¢ tdo evidente, principalmente quando ndo héa concorréncia paritaria, mas
uma vez constatado o prego exorbitante ndo hd que se falar na manutengdo do monopdlio das
patentes de maneira irrestrita.

Se de um lado o licenciamento compulsorio € benéfico aos interesses publicos, em
contrapartida o seu uso desestimula as industrias a avancarem nas pesquisas e desenvolvimento,
visto que a demanda pelo medicamento licenciado gera margem menor de lucro e dificulta sua
manten¢a no mercado.

Analogamente a proposi¢ao acima estd o caso do Laboratorio em Sao Carlos, local onde
a Universidade de Sao Paulo (USP) produzia a fosfoetanolamina sintética, usada no tratamento
do cancer. A Universidade estava produzindo a substancia em carater experimental, e carecia
de maiores estudos sobre os efeitos que a droga causaria em humanos. Diante de inimeros
mandados judiciais requisitando a distribuicdo do farmaco para pacientes de cancer o
laboratorio foi fechado, haja vista que ndo possuia o escopo de uma multinacional e nao

conseguiria atender as demandas seja em razdo da reserva do possivel, seja por falta de

de Saude Publica, n. 40, 2006. p. 60-69.
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assertividade quanto aos efeitos do farmaco.

Em sua defesa a universidade argumentou também que nao era a proprietaria da patente,
e sim o professor aposentado Gilberto Chierice e de outras pessoas envolvidas e que menciona
o artigo 183 da LPI que prevé criminalizagdo de quem fabrica um produto que seja objeto de
patente de inven¢do ou de modelo de utilidade, sem autoriza¢dao do titular. Assim sendo,
emitiram um comunicado dizendo que todos os pedidos deveriam ser remetidos para o
Laboratdrio de Cravinhos.

Esse caso recente ilustra o potencial que a eminente licenga compulsoria pode engendrar
toda a producdo farmacéutica, e esbarra também no argumento da reserva do possivel, ou seja,
mesmo que houvesse comprovacao dos efeitos do fArmaco ainda seria imperioso sua producao
em larga escala diante de inimeros processos judiciais requisitando a produgdo, e por se tratar
de uma doenca agressiva cada individuo faria uso continuo da substancia. Portanto, ¢ notorio
que um dos gargalos da nossa industria farmacéutica ¢ a falta de insumos e uma fatia maior do

or¢amento anual da Unido em prol de P&D.

7. 0 GARGALO CRONICO DA CONCESSAO DE PATENTES

Depois de analisar a patente em diversos eixos cabe a tltima critica ao procedimento de
patenteamento do INPL E fato notorio que o Brasil possui um dos Institutos Nacionais de
Propriedade Industrial (INAPI) com mais pedidos a serem analisados por examinadores, cujo
corpo técnico nao ¢ capaz de gerir o procedimento administrativo de concessdo de patentes em
tempo razoavel’?, sendo portanto destoante a emenda Constitucional n° 45 de 2004 que
acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5° da Constituicao Federal, estabelecendo: “a todos, no
ambito judicial e administrativo, sdo assegurados a razoavel duragdao do processo € os meios que
garantam a celeridade de sua tramitagdo”, portanto, os depositantes fazem jus a esse direito
fundamental.

Dentre os motivos mais ecoantes estdo a insuficiéncia de examinadores, aremunera¢ao
baixa se comparado ao grau de complexidade e de pesquisa sobre os inventos depositados, a
falta de preenchimento de vagas ofertadas, a dificuldade de encontrar um bom gestor para
presidir a instituicdo e a falta de didlogo com os INAPIs de outros Estados sdo alguns dos

inimeros fatores que corroboram aquilo que o legislador de 1996 previa na préopria LPI:

2 GARCEZ JUNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da Silveira. O backlog de patentes no Brasil: o
direito a razoavel duracio do procedimento administrativo. FGV SP. Revista Direito GV. V. 13, n. 1. Jan-Abr
2017.p. 172-174.
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Art. 40. A patente de invengdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo
de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de deposito.

Paragrafo inico. O prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 (dez) anos para a patente
de invengdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data
de concessao, ressalvada a hipétese de o INPI estar impedido de proceder ao
exame de mérito do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo
de forca maior (BRASIL, 1996) (grifo nosso).

O backlog (pendéncia) entre o depdsito e a concessao do pleito demora em média cerca
de 8 (oito) anos e potencializa a inseguranga juridica e desestimula os investimentos em P&D
e consequentemente cria obstaculos a inovagao tecnolédgica e ao desenvolvimento tecnologico,
uma vez que o periodo de protecao efetiva ¢ reduzido.

Barbosa (2012) assevera que duas consequéncias podem ser extraidas do carater
fundamental que a Constitui¢ao Federal deu ao direito a razoavel duragdo do procedimento
administrativo: o direito de invocar a prestagdo jurisdicional para compelir a administracao a
concluir os processos administrativos demasiados morosos, inclusive por meio da impetragao
de remédios heroicos como o mandado de segurancga e o direito a obter indenizagdo pecunidria
pelos danos decorrentes da desarrazoavel duragdo do processo.

Segundo os estudos elaborados pelo consultério empresarial LONDON ECONOMICS,

o backlog de concessio de patentes gera’*:

1) custos para o depositante - a incerteza quanto a concessdo de patentes afasta os
investidores, e acarreta em menores investimentos;

2) gera impacto na qualidade da patente - a auséncia da carta patente incentiva os
concorrentes a falsificarem ou melhorarem o invento por engenharia reversa ou algo
similar e coloca-los no mercado e instigara mais litigios;
3) gera custos para outros inovadores - o indeferimento do pedido de patentes tardio
pode atrasar a concessdo de outras patentes reivindicadas;

4) gera custo para os concorrentes e para o consumidor - a o produto referente a
patente depositada e tardiamente indeferida pode ter tido um acréscimo embutido no
seu prego final em razdo do carater inovador e do possivel monopdlio, lesando o
consumidor, ou o concorrente em razao da possibilidade de concessao se adianta e
paga royalties ao depositante e se vé prejudicado diante da constatacdo de que aquele
invento ja estava em dominio publico.

Diante das insegurancas mencionadas, ¢ preciso a criacao de meios alternativos com
vistas a supera-los, por meio de um processo agil e de qualidade na concessdao de patentes,
principalmente em areas mais sensiveis a mudangas tecnologicas e aqueles atinentes a areas

estratégicas, como medicamentos.

3 GARCEZ JUNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da Silveira. O backlog de patentes no Brasil: o
direito a razoavel duragao do procedimento administrativo. FGV SP. Revista Direito GV. V. 13, n. 1. Jan-Abr
2017.p. 173-174.
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Nao obstante, ¢ necessario que o backlog seja feito com eficiéncia, caso contrario, o
proprio INPI agravaria o problema ao emitir cartas-patentes de inventos ja em dominio publico,
ou seja, na mesma medida que o tempo habil deve ser almejado o examinador ndo deve perder
de vista a analise criteriosa de cada pedido. Caso contrario, abriremos margens para que 0s
novos pedidos pouco criveis quanto ao carater inovador do estado da técnica sejam submetidos
ao INPI e gerem uma espiral viciosa de concessdes indevidas e o acimulo de mais pedidos em
razdo da queda de qualidade’.

Com vistas a atingir esse grau de exceléncia os INAPIs podem se valer de uma sériede

iniciativas, das quais Scellato enumera:

1. Desenvolvimento de projetos de disseminagdo e acesso a informagao tecnoldgica,
como forma de disponibilizar s empresas instrumentos mais eficazes para acessar o
estado da técnica. Com isso, podera ter um impacto positivo na qualidade do exame
com o aumento da qualidade do pedido inicial;

2. Permitir uma comunicag@o mais eficaz e rapida entre examinadores de patentes e
os depositantes durante o processo de busca e exame;

3. Incentivar a contribuigdo de terceiros como um suplemento para a identifica¢do
de estado da técnica;

4. Implantar um cédigo de conduta a fim de evitar um abuso deliberado do sistema;
5. Emitir pareceres preliminares sobre patenteabilidade com o intuito de incentivar
a tirada precoce dos pedidos ndo patenteaveis e¢ reduzir o nimero de pedidos
pendentes;

6. Intensificar o intercambio de informagdes, pesquisa e exame entre INAPI para
evitar a duplicidade de trabalho. (SCELLATO et al., 2011, p. 14, tradugo nossa).

Desde 2014 a Confederacao Nacional das Industrias (CNI) propos algumas alternativas
para a melhoria do sistema patentario brasileiro, quais sejam: (1) redu¢ao do backlog no INPI
para no maximo quatro anos dentro de um quadriénio de gestdo; (2) otimizagdo e automagao
de processos internos de exames e estabelecimento de prioridade para as areas tecnologicas
estratégicas, segundo comité composto pelo INPI, representantes da industria e de Instituigdes
Cientificas e Tecnologicas (ICTs); (3) adequagdo do quadro de examinadores com imediata
contratagdo e treinamento de profissionais, promovendo paralelamente uma revisao dacarreira
dos examinadores para possibilitar a retengdo dos novos técnicos em condi¢cdes competitivas
com relagao ao mercado; e (4) estabelecimento da colaboragdo internacional em matéria de
patentes por meio de acordos com os principais INAPI do mundo, sem perda da autonomia do
INPI na decisdo final sobre a concessao desses direitos (GARCEZ; MOREIRA 2017, p. 177-
178).

Recentemente a Diretoria de Patentes do INPI (DIRPA) iniciou o Projeto de combate

ao Backlog, visando a reducgdo substantiva do nimero de pedidos a serem examinados e

7 Ibidem, p.175-176
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pendentes de decisdo a mais de 10 (dez) anos, em um periodo de 2 anos’.

As Resolugcdo NPI/PR n° 227/2018 240 e 241 de 2019 disciplinam os requisitos para
prioridade no projeto de backlog, quais sejam: 1) ndo submetido ao primeiro exame técnico
realizado pelo INPI, 2) ndo seja objeto de solicitagdio de qualquer modalidade de exame
prioritario no INPI; 3) ndo contenha peticdo de subsidios de terceiros ao exame ou parecer de
subsidios da ANVISA; 4) possua pedido correspondente com as buscas de anterioridade
realizadas por escritorios de Patentes de outros paises, de Organizacdes Internacionais ou

Regionais; 5) tenha sido depositado até 31/12/2016.

Situagdo dos Pedidos do Programa de Combate ao Backlog

Numero de Pedidos do Plano de
Combate ao Backlog em 01/08/2019

149,94 Mil

31775

11.346 Backlog

10068 137,64 Mil
2234

| DECIDIDOS B ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE
ARQUIVADOS 4 EM EXAME TECNICO
M APTOS PARA PRIMEIRO EXAME HETAPA FORMAL OU ANVISA

17.484

Data de Atualizacao:
terca-feira, 12 de novembro de 2019

Figura n°01 — Ilustra a situagdo de backlog no pais e a ardua tarefa de reduzi-lo

75 INPI. Plano de Comate ao Backlog. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/plano-de-
combate-ao-backlog.
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Pedidos Pendentes do Plano de Combate ao Backlog - Areas Tecnoldgicas

Outros Setores

Figura n° 02 — Setores com maior backlog

Com base nas ilustracdes acima, percebe-se que o gargalo € cronico, e por més o INPI
atende mais de 7 (sete) mil pedidos elegiveis ao tratamento diferenciado de backlog, e com base
na segunda imagem verifica-se que o setor quimico ¢ um dos mais estratégicos para o pais, ¢
nele que se insere os farmacos, portanto, deveria espera-se que este seja a prioridade da
autarquia.

176, destarte a

Por fim, cabe ressaltar que o backlog ndo ¢ um gargalo exclusivo do Brasi
adogdo de mecanismos para atenuar e dirimir os problemas deve ser o foco da autarquia a curto
e médio prazo, ndo podendo a Administracdo Publica adiar ainda mais a reestruturagao
necessaria que o regime de concessdo de patentes carece desde 1996, com vistas a tutelar a

fun¢do social ainda em sua germinacao.

CONSIDERACOES FINAIS

A problematizacao da fun¢do social das patentes ndo ¢ um estudo novo e nao nao houve
a pretensdo de ser pioneiro quanto a isso. Com base nos estudos viu-se que embora a
propriedade intelectual e a propriedade privada (enquanto direito real) sdo essencialmente
diferentes, em virtude da materialidade e da imaterialidade de seus objetos, mas no ambito
legislativo elas possuem fundamentos semelhantes e que desaguam na funcgao social.

Como foi demonstrado a justificativa da protecao da propriedade intelectual com o

unico intuito de resguardar a exclusividade do invento inovador ou de melhoria ao inventor, lhe

76 GARCEZ JUNIOR, Silvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da Silveira. O backlog de patentes no Brasil: o
direito a razoavel duracio do procedimento administrativo. FGV SP. Revista Direito GV. V. 13, n. 1. Jan-Abr
2017.p. 181.
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conferindo o monopolio instrumental por si s6 ndo se sustenta mais, como se observa desde o
Estatuto dos Monopolios de 1623 e foi ratificado pelo constituinte de 1988.

Essa visdo utilitarista da patente exclusivamente em prol do inventor ndo se coaduna com
com o carater constitucional que a propriedade enquanto género alcangou com o advento da
Constituicao de 1988, visto que se assemelha a posse, ou seja, seu controle sobre determinada criagdo
¢ finito.

Ao atribuir direito de exclusividade durante determinado periodo, o Estado incentiva que os
pesquisadores se debrugem sobre novos produtos e ideias que a longo prazo serdo revertidos em
proveito da coletividade e trardo progressos cientificos, gerando assim um direito-dever. Acrescenta-
se aqui a livre troca de idéias e atividades criativas, como a legislagdo norteamericana do do Século
XVII que incentivava a retomada dos estudos sobre determinado invento apds a caducidade da
patente e sua entrada no dominio publico. Como se delineou durante o trabalho o foco da patente
nao encerra no inventor, e sim nos ganhos que a coletividade usufruird daquela criagio.

A mera concessao da patente com o objetivo de engavetamento também nao se coaduna com
0s interesses sociais, ao passo que ha um direito tutelado, mas se ele for essencial a coletividade nao
ha que se falar em sopesamento, mas sim a invocacdo da Constituicdo como norteador da
propriedade industrial — s6 existe propriedade intelectual consonante ao interesse social, ndo cabendo
a equalizacdo de duas vontades antagdnicas, sob pena de se invocar o licenciamento compulsorio e
os demais mecanismos de prote¢do aos interesses nacionais.

No que dis respeito as patentes no cenario politico o Acordo TRIPS foi fundamental para a
adogdo de pardmetros minimos para regulamentacao das patentes sem ferir a ordem publica interna,
mas € necessario abrir um paréntesis aqui. Ao disciplinar padrdes minimos o TRIPS ndo engessou
as normas de direito interno, mas abriru margens para legislacdes mais robustas em proveito daquela
sociedade, algo passivel de andlise, e por se tratar de padrdes minimos ndo possui a intengdo de
aparar as arestas ndo mencionadas, que porventura deu margens para os paises se articularem
estrategicamente nos acordos bilaterais e multilaterais sempre visando o interesse publico.

Ainda no cenario politico observa-se que a vontade do constituinte brasileiro e os entraves
dos Estados Unidos nos acordos internacionais foram prejudiciais para o pais, ao passo que perdeu-
se a oportunidade de angariar mais patentes farmacéuticas antes da vigéncia integral do TRIPS, e
onerou o pais a conceder patentes com nivel de rigor menor se comparado aos nacionais como foi
retratado no item 5.3.

Conclui-se que as patentes sao fontes de inovagdo que devem ser exploradas seja através de
incentivos a pesquisa e desenvolvimento de novas criagdes no ambito universitario, seja por

incentivo do proprio governo ou através de parcerias publico-privadas, a fim de fomentar o fluxo de



47

conhecimento tecnologico e diminuir a dependéncia das licengas estrangeiras; e através de
politicas publicas pautadas na disseminagdo tecnologica capaz de elucidar disponibilizar as
empresas instrumentos mais eficazes para acessar o estado da técnica.

A fungdo social da patente, conforme foi explanado ndo se restringe apenas ao uso que
o titular faz da patente apds conseguir a carta-patente. A fungao social da patente permeia todo
o procedimento, desde o tramite no INPI com a duracdo razoavel do processo até a entrada do
produto no mercado e os mecanismos que os Estados utilizam para alcangar os fins sociais.
Enxergar a fungao social sob o bindculo do invento ja inserido no mercado € restringir a propria

natureza da norma.
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