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Resumo: O presente estudo das patentes pipeline baseia-se em seu carater excepcional, haja
vista que este tipo de patente possui caracteristicas peculiares como: conceito, requisitos pro-
prios de concessdo eprazo de validade diferenciado. Assim o presente artigo objetiva estudar
0 regime juridico das Patentes Pipeline no &mbito do Direito Internacional, tendo como refe-
réncia as obrigacOes internacionais assumidas na area da protecdo a propriedade intelectual,
principalmente no que se refere ao Acordo TRIPS — Acordo sobre Aspectos de Direito de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comeércio, e na averiguacdo de seus pontos polémi-
cos. Constatou-se que a instituicdo de talmecanismo pela legislacdo brasileira foi voluntéria,
uma vez gue os tratados internacionais na matéria ndo estabelecem esta obrigacdo. Contudo, o
instituto pode ser interpretado como contraposto & alguns objetivos e principios do TRIPS. O
estudo demonstra relevancia pois as patentes pipeline geram impacto no ambito juridico, eco-
nomico e social.

Palavras-chave. Patentes Pipeline. Direito Internacional. Acordo TRIPS. Propriedade Inte-
lectual. OMC.

Abstract: This study of pipeline patents is based on its exceptional character, considering that
this type of patent as unique features like: concept, requirements for granting and validity
term differentiated. Thus, the presente article aims to study the status of the Patent Pipeline
under international law, with reference to international obligations in the are a of intelectual
property protection, particularly with regard to the TRIPS Agreement, and the investigation of
his controversial points. It was found that the imposition of such a mechanis munder Brazilian
law was voluntary, since international treaties in this field do not establish this obligation.
Further more, this institute may be interpreted as opposed will some objectives and principles
of TRIPS. The study shows its relevance once pipeline patents generate impact on brazilian
legal, economic and social framework.
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INTRODUCAO

Aspecto essencial para o desenvolvimento tecnolégico, econémico e social de um
pais, a protecdo da propriedade intelectual encontra atualmente seus parametros definidos por
diversos tratados internacionais, que devem ser observados pelos paises na criacdo de suas
legislagBes internas. E nesse contexto que se inicia esse trabalho, que propde a analise das
patentes pipeline e seus aspectos polémicos.

As patentes pipeline foram instituidas pela Lei 9279/96, e constituem um mecanismo
de concessdo excepcional, que visa a proteger invengdes que ja haviam caido em dominio
publico a época da edicdo da referida lei. O dispositivo que criou tal mecanismo suscitou i-
nameras divergéncias doutrinarias e jurisprudenciais acerca de sua configuracdo, caracteriza-
cdo e prazo de validade, o que leva esse estudo a buscar entender suas origens e seu contexto
de criacéo.

Diante do exposto, o estudo se inicia com a abordagem do panorama internacional de
protecdo aos direitos de propriedade intelectual, tragando uma linha histérica que objetiva a
analise dos principais acordos internacionais existentes sobre a matéria, tendo como marco
inicial a Convencdo da Unido de Paris e suas principais caracteristicas, avancando até o sur-
gimento da OMC, que instituiu o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelec-
tual relacionados ao Comércio (TRIPS) como principal acordo multilateral em matéria de
protecdo aos direitos de propriedade intelectual.

Ademais, o estudo analisa 0 TRIPS buscando encontrar os motivos das alteracdes na
legislacdo brasileira em matéria de patentes, ja que o Brasil o adotou em seu ordenamento,
recepcionando suas imposigoes.

Na sequéncia sera abordada a perspectiva procedimental envolvendo a implementa-
cdo do TRIPS pelo Brasil, destacando as polémicas suscitadas nesse processo, COmo 0 prazo
estipulado pelo Acordo para sua incorporagéo e o prazo efetivamente utilizado. Dando segui-
mento ao estudo, serd abordado o sistema de concesséo de patentes pipeline, abrangendo seu
conceito, suas caracteristicas e requisitos proprios, bem como apresentando 0s argumentos
quanto a sua inconstitucionalidade e incompatibilidade com as exigéncias realizadas pelo
TRIPS.
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Em seguida, passa-se a uma analise comparativa entre as patentes pipeline e as pa-
tentes convencionais tendo como base seus requisitos de patenteabilidade e seu prazo de vi-
géncia previsto na legislacéo brasileira.

Por fim, o estudo se posiciona quanto aos problemas causados com a criacéo das pa-
tentes pipeline, demonstrando que a adesdo precipitada do Brasil as imposi¢cdes do TRIPS,
ndo trouxe avangos ao pais, resultando na confeccdo de uma legislacdo prejudicial ao desen-

volvimento social, principalmente no que tange a area da saude.

1. SISTEMA OMCI/TRIPS DE PROTECAO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL E SUA RELAGCAO COM AS PATENTES

A protecdo dos direitos de propriedade intelectual sempre esteve vinculada ao Direito
Internacional®, e pode ser analisada em dois momentos distintos da histéria: antes da Primeira
e Segunda Guerra Mundial e no periodo pds guerra onde a matéria sofreu grandes transforma-
cOes e evolugbes, devido a um forte movimento em busca do livre comércio e da globaliza-
cao.

Nesse subtdpico é apresentado o0 panorama histérico das grandes Organizacgdes Inter-
nacionais que tratam dos direitos de propriedade intelectual, tendo como inicio a analise da
CUP — Convencdo da Unido de Paris até o surgimento do Sistema OMC/TRIPS. Cuidaremos
de averiguar o tratamento que cada uma delas dispensou a protecdo dos direitos de proprieda-
de intelectual, demonstrando como existiram alteracdes em relacdo a matéria que propiciaram
uma visdo mais ampla dos direitos de propriedade intelectual e sua relagdo com as patentes,
objeto desse trabalho.

1.1 O regime internacional da propriedade intelectual e o surgimento do TRIPS

Da Idade Média até a Era Industrial, os varios interesses politicos e econdmicos asso-
ciados ao livre-comércio e ao crescimento das empresas passaram, claramente, a afetar a regu-
lamentacgdo dos direitos de propriedade intelectual entre os paises. 2

Como marco da regulamentagdo da propriedade intelectual no &mbito do Direito In-

ternacional, cabe citar a Convencédo de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, tam-

! BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2000.

’BASSO, Maristela. Propriedade Intelectual na era pés-OMC: especial referéncia aos paises latino-
americanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 17.
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bém denominada Convencao da Unido de Paris- CUP, adotada em 1883. Tal convencao foi o
primeiro tratado multilateral de vocagdo universal na matéria e era regido por trés principios
que sdo basilares em matéria de protecdo a propriedade intelectual, até os dias atuais, quais
sejam: o principio do tratamento nacional, o principio da prioridade unionista e a independén-

cia de direitos. Como bem descreve Bermudez:

Em 1883, na cidade de Paris, na Franca, varios paises, entre eles o Brasil, firmaram
a conhecida Convencéo de Paris, que através de trés pressupostos basicos opera o
sistema internacional de Propriedade Industrial:
Independéncia das Patentes e Marcas, Tratamento Igual para Nacionais e Estrangei-
ros e Direitos de Propriedade. Independéncia das Patentes e Marcas significa que a
concessdo de um pais ndo tem relacdo com a concessdo dada em outro pais. Trata-
mento Igual para Nacionais e Estrangeiros impede, no campo das legislagdes nacio-
nais de Propriedade Industrial, qualquer tratamento preferencial ou discriminatério
em favor do nacional. Direitos de Propriedade significa que o requerente de uma pa-
tente, modelo de utilidade, modelo ou desenho industrial, marca de indUstria, co-
mércio ou servico de um dos paises da Unido, ou seu sucessor gozaré para depositar
0 mesmo pedido em outros paises signatarios da Convencéo, do direito de prioridade

durante os prazos fixados na Convencéo.

Interpretados sob a perspectiva das patentes, os principios da CUP estabeleciam para-
metros pertinentes a sua disciplina. O principio da prioridade unionista visava evitar apropria-
cdo indevida de informacGes incluidas nos pedidos de patente e a0 mesmo tempo impedir
conflitos em caso de dois ou mais inventos sobre 0 mesmo objeto. Nestes casos, decidiu-se
assegurar aquele que tenha feito o pedido de patente em um dos Paises da Unido um prazo de
prioridade para realizar o dep6sito em outros paises, durante o qual nenhum outro pedido in-
validaria o seu, nem qualquer publicacdo ou exploracao do invento.

Ja o principio da independéncia dos direitos trazia um conceito de independéncia das
patentes, no qual os direitos de propriedade intelectual se limitariam a jurisdi¢do do pais con-
cedente, de forma a evitar que um pedido ou uma patente em um determinado pais produzisse
efeitos nos demais.

Por sua vez, o principio do tratamento nacional, previa paridade de tratamento entre
nacionais e estrangeiros dos paises membros da CUP. Em outras palavras, qualquer pais po-
deria ter uma lei de propriedade intelectual se assim desejasse, todavia, deveria garantir aos

estrangeiros 0 mesmo tratamento ofertado aos nacionais.’

*BERMUDEZ, Jorge Antdnio Zepeda. O acordo TRIPS e a produgéo patentéria no Brasil: mudangas recen-
tes e implicacOes para a producéo local e o acesso da populagdo aos medicamentos. Rio de Janeiro: Fio-
cruz/ENSP, 2000. p. 53.

*GONTIJO, Cicero. As transformacdes do sistema de patentes, da Convencéo de Paris ao Acordo TRIPS.
Brasilia, mai. 2005. Disponivel em: <http://fdcl-berlin.de/publikationen/fdcl-veroeffentlichungen/fdcl-cicero-
gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-2005> Acesso em: 10 set. 2015.
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A CUP contava originalmente com a participacdo de 11 paises, incluindo o Brasil.
Posteriormente, foi adotada por mais outros 150 os paises. O principal motivo para tal éxito
reside no fato de que a Convencéo ndo visava uniformizar as leis nacionais de seus membros,
nem condicionava o tratamento nacional a reciprocidade. Ao contrario, visava a harmonizacdo
das legislagdes em matéria de propriedade intelectual e, dentro do possivel, oferecia ampla
liberdade legislativa a seus membros.

Mais tarde, em 1886, a CUP daria origem a Convencao da Unido de Berna para a Pro-
tecdo das Obras Literarias e Artisticas, que surgiu através de uma iniciativa dos paises euro-
peus - componentes da CUP - que se reuniram em Berna, onde propuseram uma regulamen-
tacdo geral internacional para a protecdo das obras literarias, artisticas e cientificas, bem como
de seus autores. Nascia entdo a primeira normatizacao internacional sobre direito autoral, em-
brido de todas as legislacdes nacionais.’

Posteriormente, em 1892, as Convengdes de Berna e de Paris, foram reunidas em um
unico instrumento denominado “Bureaux InternationauxRéunisPourlaProtection de laProprié-
téIntellectuelle”, ou simplesmente BIRPI, que configurou-se como um marco regulatorio ani-
co, organizador do sistema de protecdo a propriedade intelectual que permaneceu por mais de
50 anos, sem modificagdes significativas.

Apoés a Segunda Guerra Mundial, o Direito Internacional foi alcancado por uma forte
tendéncia de codificagdo e jurisdicionalizacdo, que fizeram com que no campo normativo,
fossem celebrados diversos tratados internacionais, dentre os quais alguns tratados que consti-
tuiam organizacgdes internacionais, e que refletiram diretamente na matéria de propriedade
intelectual.Com o surgimento da ONU ap6ds a Segunda Guerra Mundial, o Conselho Econé-
mico e Social ressaltou a necessidade de se continuar buscando meios de promocao do desen-
volvimento econdmico de seus Estados-Membros, no que concerne a preocupacao com 0S
direitos de propriedade intelectual .’

Nessa época,foi marcante a percep¢do de que os sistemas de protecdo a propriedade
intelectual existentes até entdo ja se encontravam ultrapassados e necessitavam de uma refor-

mulacdo capaz de atender as novas necessidades globais do Pds-Guerra.

*NASIHGIL, Arion Augusto Nardello. O direito internacional da propriedade intelectual e sua regulamen-
tacéo através do acordo TRIPS. Disponivel em <
http://seer.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/article/viewFile/1238/1331>. Acesso em: 10 set.
2015.

®BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2000.
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Com o surgimento da Conferéncia das NagGes Unidas para o Comércio e o Desen-
volvimento — CNUCED/UNCTAD (1964) e da Organizacdo das Nac¢des Unidas pa-
ra o Desenvolvimento Industrial — ONUDI (1966), solucdes do passado tornaram-se
ultrapassadas, era preciso criar uma organizacdo que se preocupasse, especificamen-
te, da propriedade intelectual, que instituisse mecanismos adequados de protecédo e
reducdo das disparidades crescentes entre os paises industrializados e os em desen-

volvimento.

A resposta para as deficiéncias reconhecidas dos sistemas anteriores s6 foi sanada em
1967, quando foi criada a OMPI - Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, resultado
de uma Convencao realizada em Estolcomo que transformou os BIRPI na referida Organiza-
cao.

A OMPI se configurou como a organizagdo responsavel pela administracdo dos acor-
dos multilaterais sobre a propriedade intelectual (incluindo as Convencdes de Paris e Berna),
e apresentou como diferencial o rompimento com a dicotomia existente até entdo entre direi-
tos de autores e inventores que eram separados em duas categorias, quais sejam, direitos do
autor e conexos e direito de propriedade industrial, qualificando assim a propriedade intelec-
tual como género.

A OMPI possui trés principais fungdes:

(1) Estimular a protecéo da propriedade intelectual em todo o mundo mediante a co-
operacdo entre os Estados;

(2) Estabelecer e estimular medidas apropriadas para promover a atividade intelec-
tual criadora e facilitar a transmissdo de tecnologia relativa a propriedade intelectual
para os paises em desenvolvimento, com o objetivo de acelerar os desenvolvimentos
econdmicos, sociais e culturais.

(3) Incentivar a negociagdo de novos tratados internacionais e a modernizacdo das

legisla¢des nacionais.

A OMPI, desde sua origem, busca dispensar a todos os paises um tratamento igualité-
rio em matéria de propriedade intelectual e permite, assim, que cada um deles defina prazos
diferenciados.

Contudo, apesar de todos 0s avangos em matéria de protecdo aos direitos de proprie-
dade intelectual conquistados por essas organizagdes, 0 governo americano passou a questio-
nar os modelos de protecdo existentes, principalmente no que tangia as patentes o que acabou
por deflagrar um conflito estrutural entre paises produtores de patentes e paises consumidores.

Assim, liderados pelos EUA, os paises detentores da maior parte das patentes, passaram a

"BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2000. p. 129-130.

SORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS NO BRASIL (ONUBR). Disponivel em:
<http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/ompi/>. Acesso em: 10 set. 2015.
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reivindicar uma protecdo patentaria mais rigida e que atendesse aos seus interesses comerci-
ais.

Argumentavam que as patentes representavam forte influéncia no comércio interna-
cional, e que a OMPI ndo detinha poderes para dirigir resolucdes diretamente aplicaveis aos
Estados-Membros além de ndo possuir uma estrutura capaz de verificar se 0s compromissos
assumidos por seus membros estavam sendo efetivamente cumpridos, ndo podendo impor
sancdes aos Estados-membros inadimplentes. °

Algumas décadas antes, os paises comercialmente influentes, liderados pelos EUA,
haviam decidido criar um organismo no qual seu poder de influéncia seria maior. Surge entéo
0 General AgreementonTariffs na Trade — GATT, um acordo que reuniu normas e concessoes
tarifarias com o intuito de reduzir as barreiras comerciais e eliminar as praticas protecionistas,
além de regulamentar, de forma provisoria, até a criacdo da Organizacdo Internacional do
Comércio — OIC, as relagdes comerciais a nivel mundial e os assuntos relativos aos direitos de
propriedade intelectual.

As negociacdes para criacdo da OIC se deram em uma conferéncia realizada em Ha-
vana, em 1948. No entanto, tal organizacdo nao chegou a ser criada devido a recusa do Con-
gresso Nacional Norte-Americano que se recusou a ratificar o Acordo de sua criagdo ao per-
ceber que seus interesses ndo seriam atendidos.Desse modo, 0 GATT, apesar de seu carater
provisorio, incorporou muitas provisdes constantes na carta elaborada na Conferéncia de Ha-
vana, assinada por 53 paises, dentre eles o Brasil, tendo permanecido em vigor até 1995.

Na rodada Uruguai, contudo, ficou claro o desgaste das regras ja existentes, e a neces-
sidade de avancar nas negociagdes, que culminaram na criacdo da OMC.Uma das principais-
mudanc¢as do GATT em relagao a OMC diz respeito a extensao das obrigagoes assumidas p e-
los membros. Isto €, os paises que objetivassem ser membros da OMC deveriam aceitar a
totalidade dos Acordos, como um corpo naodissociavel de obriga ¢des (single undertaking),
diferentemente da Rodada de Toquio na qual os paises podiam escolher quais Acordos — dese-
javam aderir (GATT a la carte).

Nesse contexto, foi criada a OMC- Organizacdo Mundial do Comércio, que tinha co-
mo um de seus anexos um instrumento regulamentador relativo a prote¢do da propriedade

intelectual, que recebeu o nome de Trade RelatedAspects os IntellectualPropertyRights, A-

BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2000. p. 129-130.

193ACKSON, Jonh H. The Jurisprudenceof GATT andthe WTO. 1. ed. Cambridge: Cambridge University
Press, 2000.
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cordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio — o
TRIPS.

O TRIPS simboliza de certa maneira o éxito do lobby americano no GATT, pois in-
corporou os trés pontos principais da proposta norte-americana para a area da protecao inte-
lectual, quais sejam: a defini¢do de regras-padrdo minimas (art.9 a 40), a introdugdo de meca-
nismos de aplicagdo (arts.41 a 61) para os paises membros (procedimentos administrativos e
judiciais) e a criacdo de um forte sistema internacional de solucdo de controvérsias (art.63 e
64).Isto posto, resta concluir que a criacdo do TRIPS representou um marco na protecdo dos
direitos de propriedade intelectual.

No entanto, vale ressaltar, ndo fosse pela caracteristica de proibi¢do a adesdo parcial
da OMC e as concessdes que 0s paises desenvolvidos prometeram realizar nas areas da agri-
cultura e téxteis aos paises em desenvolvimento, o TRIPS nédo seria aprovado, uma vez que
representou grandes transformacgdes nas normas vigentes em matéria de propriedade intelec-
tual, afetando principalmente os paises em desenvolvimento, j& que trazia uma maior prote¢do
as patentes e marcas, 0 que contrariava em certa medida seus interesses iniciais.

Naquele contexto, os paises em desenvolvimento visualizavam na propriedade intelec-
tual uma oportunidade de desenvolvimento econdmico e social, e objetivavam, assim, acesso
as tecnologias. Ja os paises desenvolvidos, entre eles os Estados Unidos, enfatizavam a vincu-
lacdo entre propriedade intelectual e comércio internacional, entendendo a propriedade inte-
lectual como instrumento favoravel a inovacdo, as invencgdes e a transferéncia de tecnologia,
independentemente do nivel de desenvolvimento econémico dos paises. Havia ainda posi¢do
adotada pela Comunidade Europeia e pelo Japdo, que buscavam assegurar a prote¢do dos di-
reitos de propriedade intelectual evitando qualquer abuso em seu exercicio. Assim, o TRIPS

representa também a busca de um denominador comum, cujo limite foi o consenso.

1.2 Acordo TRIPS como complementacéo do Sistema de protecdo da OMPI

Segundo Basso,™ existem duas razées fundamentais para a incluséo do TRIPS no
GATT: o interesse de completar as deficiéncias do sistema de protecdo de propriedade inte-
lectual da OMPI e a necessidade de vincular definitivamente o tema ao comércio internacio-
nal. Por meio dessa observacéo, pode-se afirmar que o TRIPS ndo tem como finalidade subs-

tituir os acordos anteriores, mas os complementa em suas deficiéncias. Uma demonstracao da

“BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2000.
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relagdo de complementaridade estd no Acordo celebrado entre a OMPI e a OMC em 1995,
que teve o intuito de estabelecer uma relagdo de cooperagéo institucional entre as duas orga-
nizacOes, referente ao acesso as leis e regulamentacGes da OMPI pelos membros da OMC e
seus nacionais. Além disso, ficaram estabelecidos certos preceitos basicos de assisténcia juri-

dica e cooperacéo técnica:

A OMPI continua se ocupando da harmonizacao legislativa do direito de proprieda-
de intelectual, enquanto o TRIPS, dos aspectos comerciais internacionais relaciona-
dos a matéria. [...] A OMPI continua estimulando as atividades de criagdo dos indi-
viduos e das empresas, facilitando a aquisicéo de técnicas e obras literarias e artisti-
cas estrangeiras, assim como o acesso a informacdo cientifica e técnica contida nas
patentes. A OMPI continua a ser o principal centro internacional de promocéo dos
direitos de propriedade intelectual, papel que lhe € assegurada na Histéria e agora re-

forcado pela colaboragdo do Conselho para TRIPS.

Outro aspecto que demonstra a complementaridade do sistema de protecao estabeleci-
do pela OMPI se deve ao fato do TRIPS criar um sistema mais rigido de protecdo a proprie-
dade intelectual, estabelecendo parametros minimos de protecdo que sao obrigatdrios aos seus
componentes, 0 que permite aos seus aderentes oferecer internamente protecdo mais ampla do
gue a exigida, mas nunca inferior. Sendo assim, a obrigatoriedade de observacdo dos parame-
tros minimos estabelecidos pelo TRIPS podia atender as reivindicacdes alguns membros da
OMPI tais como Estados Unidos, Unido Europeia e Japdo. Além disso, tais membros identifi-
cavam um ponto falho no sistema de protecéo estabelecido pela OMPI - a auséncia de poder
para dirigir uma resolucéo diretamente aos Estados - o que foi resolvido com a implementa-
cdo do TRIPS.

Vale ressaltar que o TRIPS ndo admite reservas por parte de seus aderentes, além do
que suas medidas devem ser previamente aceitas por qualquer pais que queira integrar a
OMC. Ainda no campo imperativo, o Acordo institui que qualquer controvérsia seja discutida
no ambito do Sistema de Solucdo de Controvérsias da OMC, conforme previsto no artigo 64
do Acordo.*

Outro aspecto explicitado no preambulo do TRIPS € a intengéo de estabelecer uma re-
lagdo de cooperagdo com a OMPI, no entanto tal cooperacdo seriadirecionada aos interesses

comerciais, e a protecdo a propriedade intelectual surgiria como resultado disso.

12BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2000. p. 26.

B ARTIGO 64Solugdo de Controvérsias. 1. O disposto nos Artigos 22 e 23 do GATT 1994, como elaborado e
aplicado pelo Entendimento de Solucdo de Controvérsias, sera aplicado a consultas e solu¢Bes de controvérsias
no contexto deste Acordo, salvo disposi¢do contraria especificamente prevista neste Acordo. (...)”
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Um exemplo pratico da mudancga introduzida pelo TRIPS esta no prazo de protecéo,
que passa a ser de 20 anos a partir do pedido, em todos os setores, para todos os paises signa-
tarios do acordo, o que antes, pelos preceitos dos pactos administrados pela OMPI, estaria

sujeito a regulamentacéo especifica dos Estados.

1.3 A natureza e os objetivos do TRIPS

Para uma parte minoritaria da doutrina, 0 TRIPS possui natureza de tratado-lei, pois
suas normas teriam sido criadas para salvaguardar direitos subjetivos dos particulares titulares
de direito de propriedade intelectual.

No entanto, para a corrente majoritaria, doutrinaria e jurisprudencial, trata-se de um
tratado-contrato, pois é direcionado apenas aos Estados-Membros, que deverdo criar legisla-

¢Oes internas de acordo com os parametros minimos de prote¢do exigidos no Acordo.

O “Acordo Constitutivo da OMC” é um tratado contrato, por que os Estados-
Membros podem determinar como implementar suas regras, desde que observado o
disposto no “Acordo Geral e seus Anexos”. (...)

O TRIPS ¢ um “tratado-contrato”, ndo s6 devido aos seus aspectos relacionados ao
comércio, mas porque através dele, bem como dos demais acordos que compbe a
OMC, os Estados - Partes, realizando uma operagéo juridica, criaram uma situacéo

juridica subjetiva. 14

Em consonancia a Maristela Basso, temos a posicao de Denis Borges Barbosa:

Assim, por expressa determinacéo do prdprio TRIPS, cabe a legislagdo nacional dar
corpo as normas prefiguradas no texto internacional. Ndo se tem no caso, normas
uniformes, mas padr8es minimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de
violagdo do Acordo- mas sem resultar no caso de desatendimento, em violacdo de
direito subjetivo privado.

Assim, o Acordo TRIPS determina que os Estados Membros legislem livremente,

. ~ . 15
respeitados certos padrées minimos.

E possivel confirmar a esséncia contratual do TRIPS, em seu artigo 1°, que diz aos

Membros:

Os Membros colocardo em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros pode-
rdo,mas ndo estardo obrigados a prover, em sua legislacéo, prote¢do mais ampla que
a exigida neste Acordo, desde que tal prote¢do ndo contrarie as disposices deste

“BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2000. p. 173.

®BARBOSA, Denis Borges. Uma introdugéo & propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2003.
p. 49.
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Acordo.Os Membros determinardo livremente a forma apropriada de implementar as
disposicdes deste Acordo no ambito de seus respectivos sistema e pratica juridicos.

()1

O entendimento da natureza do TRIPS se faz necessario para avaliar os impactos ge-
rados com sua internalizacdo no ordenamento juridico de seus membros, inclusive no Brasil.
Em relacdo aos seus objetivos, o TRIPS surge como ja exposto, com duas finalidades imedia-
tas, quais sejam: complementar o sistema de protecdo intelectual promovido pela OMPI, tor-
nando-o mais eficaz e rigido, na medida em que cria parametros minimos que devem ser ob-
servados por todos os seus Membros e garantindo sua aplicagdo, opondo sanc¢des ao seu des-
cumprimento. Outro objetivo reside em vincular a matéria da propriedade intelectual ao sis-
tema internacional de comércio.

Ainda sobre seus objetivos, destaque para a seu artigo 7, que dispde:

A protecéo e a aplicacdo de normas de protecéo dos direitos de propriedade intelec-
tual devem contribuir para a promocao da inovacao tecnoldgica e para a transferén-
cia e difusdo de tecnologia, em beneficio mituo de produtores e usudrios de conhe-
cimento tecnoldgico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econémico e

o - s 17
a um equilibrio entre os direitos e obrigagdes.

O TRIPS busca equacionar os principais interesses de seus membros e, assim, resolver
um grande impasse que se instaurou no ambito dos direitos de propriedade intelectual. Tal
impasse envolvia paises desenvolvidos, buscando a inovacao tecnoldgica e maior protegdo de
seus inventos em paises menos desenvolvidos, onde a legislacdo sobre propriedade intelectual
era considerada insuficiente, e paises em desenvolvimento - objetivando a transferéncia de
tecnologia, para obter desenvolvimento tecnolégico, crescimento econémico e social.

Com a criacdo de um sistema de coopera¢gdo mutuo e a instauracdo de um sistema de
solucdo de controvérsias no &mbito da OMC, o TRIPS teria inicialmente conseguido produzir
um equilibrio entre o exercicio de direitos e o cumprimento das obrigacGes por ele introduzi-
das.

Nesse mesmo sentido, Maristela Basso'®afirma que o TRIPS foi criado devido a ne-

cessidade de elaborar um arcabouco de principios e regras e disciplinas multilaterais, com

*BRASIL. Decreto 1.335 de 31 de dezembro de 1994. TRIPS — Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Pro-
priedade Intelectual relacionados ao Comércio. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/decreto/Antigos/DI355.htm>. Acesso em: 10 set. 2015.

YBRASIL. Decreto 1.335 de 31 de dezembro de 1994. TRIPS — Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Pro-
priedade Intelectual relacionados ao Comércio. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/decreto/Antigos/DI355.htm>. Acesso em: 10 set. 2015.

®BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2000. p. 173.
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objetivo de promover, nos sistemas nacionais dos seus Estados-Membros. No entanto, cabe
ressaltar que o TRIPS incorpora todos os principios da parte substantiva da CUP relativos a
propriedade intelectual, mas reduz a capacidade interpretativa sobre cada um deles, tornando
0 sistema de protecdo mais rigido. Quais sejam: recepcdo total (single undertaking), nagédo
mais favorecida, transparéncia, cooperacao internacional, interacdo entre os tratados e inter-
pretacéo evolutiva.

Vale reiterar que o Acordo Constitutivo da OMC é composto por diversos anexos,
com diferentes tematicas, sendo que um membro sé podeintegrar a Organizacéo se subscrever
inteiramente todos os anexos, em uma ldgica de tudo ou nada, como prevé o principio do sin-
gle undertaking.

O principio da nacdo mais favorecida, faz parte da historia do GATT (previsto em seu
artigo. | : Tratamento Geral de Nacdo mais Favorecida), e € um dos pilares sobre o qual se
apoia a OMC. No acordo TRIPS, este principio esta previsto no artigo 4°, e concretiza o es-
forco dos Estados contra a discriminacdo, buscando garantir que o parceiro comercial néo
conceda tratamento mais favoravel a outro Estado.®

O principio da transparéncia, consiste em tornar publico as leis e regulamentos relati-
vos a matéria do acordo, de forma que os demais estados-membros e titulares de direitos te-
nham pleno conhecimento.

Barbosa explica o principio da cooperagdo internacional: “A OMC tem suas bases no
direito internacional da cooperacao, cuja finalidade principal € a promog¢ao do interesse co-
mum via normas de cooperag¢do mutua. 20

Com relacdo ao principio da interpretacdo evolutiva, entende-se que a interpretacdo
sobre o tema tratado no acordo pode mudar de acordo com a evolugdo do sistema como um
todo, acompanhando assim as evolugdes trazidas com o tempo.

Por fim, temos o principio da interacdo entre os tratados confirmando um dos objeti-
vos do TRIPS, que consiste em complementar os sistemas de protecdo ja existentes, conside-
rando suas disposic¢des e reconhecendo o valor dos Acordos que o antecederam. Os principios
inseridos no TRIPS servem como base interpretativa e desempenham um papel central na

eficacia de sua aplicagdo e alcance de seus objetivos.

¥CAPUCIO, Camilla. Principios Juridicos: O principio da nagdo mais favorecida e o sistema multilateral
de comércio Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 245.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introducéo & propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p.
197.
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2 A RECEPCAO DO TRIPS PELO BRASIL E O PROCESSO DE CRIACAO DAS
PATENTES PIPELINE

O Brasil possui um longo historico de participacdo em acordos internacionais referen-
tes & protecdo dos direitos de propriedade intelectual e sua adesdo aos Acordos da OMC, den-
tre eles o TRIPS,d& continuidade a essa tradicdo. No entanto, ao analisarmos os dispositivos
do referido Acordo, percebe-se que haveria necessidade de maior reflexdo acerca da adequa-
bilidade do Acordo aos interesses nacionais.

Ocorre que mesmo diante das alteragOes significativas na legislacdo interna, que justi-
ficariam uma rejeigéo do tratado, o Brasil aceitou e incorporou suas exigéncias ao seu orde-
namento juridico através da criacdo da Lei 9276/96, que apresentou diversas modificacBes a
legislacdo entdo vigente, inclusive instituindo uma modalidade de concessdo de patentes de-
nominadapipeline, instituto que tem gerado grandes controvérsias no meio juridico e consiste
na tematica central desse estudo.

Outro aspecto complexo nesse processo diz respeito ao prazo de incorporacdo do
TRIPS pelo Brasil, ja que o Acordo previa um periodo de transicéo relativo ao prazo de im-
plementacdo de suas normas pelos paises signatarios de acordo com sua condi¢do econémica,
que muitos doutrinadores alegam ndo ter sido observado pelo Brasil e cuja discussao sera ex-
plicitada infra.

2.1 Processo de incorporacdo do TRIPS no Brasil e as mudancas na area de patentes

O Acordo TRIPS representou uma grande mudanca no tratamento conferido a propri-
edade intelectual no &mbito internacional, estabelecendo novas exigéncias que impactaram
fortemente nos sistemas juridicos de seus paises membros, mais ainda daqueles paises em
desenvolvimento como é o caso do Brasil, que até entdo possuia o Codigo de Propriedade
Industrial (Lei 5.772/71), como principal lei referente a regulamentacdo dos direitos de pro-
priedade intelectual.

O TRIPS foi ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n°
30 de novembro de 1994, e promulgado pelo Decreto Presidencial n° 1.335 de 30 de Dezem-
bro de 1994. Posteriormente, em 1996, foi publicada a Lei 9279/96, popularmente conhecida
como LPI ou Lei de Propriedade Industrial, que veio revogar o Codigo de 1971 ja incorpo-

rando as exigéncias estabelecidas pelo TRIPS.
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Anteriormente a criacdo da OMC, o Brasil ja vinha discutindo no Congresso Nacional
um projeto de Lei, de nUmero115/93, referente a matéria de propriedade intelectual com o
intuito de adequar sua legislacéo interna as novas exigéncias internacionais. Com a entrada
em vigor do tratado, o relator do projeto na Comissao de Constituicdo e Justica, Senador Ney
Suassuna, requereu uma extensdo do prazo para entrega de seu relatorio a fim de adequar a
proposta as disposicoes do TRIPS. 2
No entanto, o processo de aprovacao do projeto foi acelerado a partir da adesao do Brasil ao
TRIPS, devido a pressdes politicas e comerciais realizadas em ambito interno por alguns seto-
res da economia como a industria farmacéutica. No &mbito externo, havia pressdo pelos paises
desenvolvidos, que vinham inclusive impondo sanc¢Ges ao pais, pois a Lei que vigorava ante-
riormente ndo conferia protecdo patentaria aos setores de medicamentos, alimenticio e de
substancias quimicas, 0 que gerava grandes prejuizos as indudstrias estrangeiras que eram as
maiores detentoras de patentes nas areas ndo protegidas pela legislacdo anterior.

Uma das areas mais impactadas pelo TRIPS foi a protecdo de direitos por meio de pa-
tentes,tendo passado por significativas modificacbes. Uma das alteracBes mais significativas
foi a previsdo de protecdo patentaria para todo tipo de invencdo, sem discriminacdo em razdo
do setor tecnoldgico, desde que atendidos certos requisitos em relacdo a invengdo como: no-
vidade, que a invencao seja passivel de aplicacdo industrial e que implique atividade inventi-
va. Essa alteracdo é fruto de uma norma substantiva do Acordo TRIPS prevista no artigo 27
do mesmo, que foi incorporada ao artigo 6° e 8° da LPI.

Tivemos ainda a alteracdo referente ao prazo de vigéncia da patente previsto no artigo
33 do TRIPS e atendido pela LP1 em seu artigo 40, que dispbe que a patente ndo podera expi-
rar antes da decorréncia do prazo de 20 anos, ja que anteriormente a lei brasileira previa a
expiracdo em 15 anos.

O artigo 28 do TRIPS prevé direitos exclusivos aos detentores de patentes, quais se-
jam: produzir, usar, vender, importar e colocar a venda desde que o produto patenteado seja
fruto direto de patente ou de processo patenteado, e essa modificacdo foi transcrita a LPI em
seu artigo 41 e 42. Ainda no campo das alteragdes introduzidas pelo TRIPS e incorporadas
pelo legislador brasileiro, temos a previsdo do artigo 30 que passa a permitir excecfes aos

direitos de patentes, que foi devidamente reproduzido no artigo 43 da LPI.

2’BARROSO, Luis Roberto. Propriedade Industrial. Lei n°. 9279/96. Sistema Pipeline. Validade. Inexisténcia
de violacéo a isonomia ou a soberania nacional. Pp. 375-412. In: Temas de Direito Constitucional.Rio de Ja-
neiro: Renovar, 2009.
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Todas essas alteragdes introduzidas pelo TRIPS no campo das patentes no ordenamen-
to juridico brasileiro por meio da Lei 9279/96 provocaram grandes modificagdes em todo o
sistema de protecdo patentaria e devem ser avaliadas sob a perspectiva dos impactos gerados,
tendo em vista que o campo das patentes se relaciona diretamente com areas sensiveis como
salde e economia. Notadamente, as imposi¢des do TRIPS transformaram o sistema de prote-
¢do mais rigido, o que tende a beneficiar os paises mais desenvolvidos, que sdo 0s maiores

detentores de patentes.

2.2 Prazo de Incorporacédo do TRIPS e Prorrogacéo de Patentes

Para que fosse possivel a adequacdo legislativa dos paises ao novo sistema
OMCI/TRIPS, foi inserido em um de seus dispositivos prazos de transicdo, possibilitando que
cada pais, de acordo com sua classificacdo econdmica, pudesse ter tempo suficiente de alterar
suas leis internas atendendo as novas exigéncias estabelecidas, confirmando entdo sua nature-
za de tratato-contrato.

O dispositivo concernente aos prazos consta do artigo 65, paragrafos 1 a 5, do referido
Acordo e do artigo 66, que dispbe de prazos para paises de menor desenvolvimento. Os pra-
zos estabelecidos no art. 65 ficaram definidos da seguinte forma: um prazo geral equivalente a
um ano, aplicavel aos paises desenvolvidos e um prazo especial de 5 anos aplicavel aos paises
em desenvolvimento.

Desse dispositivo constante no Acordo TRIPS depreende-se que o Brasil fazia jus ao
prazo adicional de 5 anos principalmente pela situacdo descrita no paragrafo 4° do artigo 65.
Em 30 de Dezembro de 1994, o Brasil por meio do Decreto Presidencial n°1335 promulgou o
Acordo TRIPS. Comoconsequéncia, foi também promulgada em 15 de maio de 1996 a Lei de
Propriedade Industrial, que ja trazia em seus dispositivos as alteracdes promovidas pelo
TRIPS.

No entanto, ja com a entrada em vigor do Decreto 1335/94, iniciou-se um debate in-
terno acerca da aplicacdo do TRIPS e a posicdo do Brasil referente ao prazo de transicédo esti-
pulado artigo 65. Os conflitos oriundos desse tema se agravaram pois, com a publicagdo do
Decreto 1335/94, o judiciario recebeu um grande nimero de a¢des que foram ajuizadas por
titulares de patentes que queriam ter suas licencas prorrogadas por mais 5 anos, passando a ter
20 anos de vigéncia, conforme previsto no Acordo, utilizando-se do argumento de que com a

promulgacdo do Decreto o TRIPS ja estaria em pleno vigor.
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Surgiram assim algumas indagacdes, tais como: Teria o Brasil renunciado a condicéo
de pais em desenvolvimento? O TRIPS poderia ser aplicado imediatamente apds a promulga-
¢ao do Decreto?

Diante desses questionamentos, varios doutrinadores se posicionaram e apresentaram
suas versoes interpretativas sobre tal situagcdo. Alguns defendiam que o Brasil havia renuncia-
do ao prazo de transicdo e o TRIPS produziria efeitos imediatos na ordem interna brasileira, e
outros defendiam que as novas regras impostas pelo TRIPS sé entrariam em vigor ap0s decor-
rido o prazo de 5 anos destinado aos paises em desenvolvimento.

Entre os que defendiam a aplicacdo imediata do Acordo encontra-se Jacques Labrunie,
que assevera que “/njem o decreto legislativo, nem o decreto presidencial fazem mencéo ao
exercicio da faculdade prevista no artigo 65, ao contrario [...] ora para exercer tal faculdade
o0 Brasil ao incorporar o Acordo ao direito interno deveria té-la exercido expressamente. Se
ndo o fez renunciou a faculdade "%

Posicdo oposta foi apresentada pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (IN-

PI), que emitiu Parecer 01/97 com base em analise do Artigo 65 do Acordo:

Contudo, a par de qualquer outra analise mais profunda, a data de aplicacdo do A-
cordo para o Brasil, conforme ja mencionado, é 1° de janeiro de 2000, ndo havendo,
pois, razdo para que se estenda, desde j4, a protecdo de 20 anos ao inves de 15 para
as patentes em vigor.

No caso, em sendo ratificada a interpretagdo atual, o Brasil s6 estaria obrigado a tal
extensdo para as patentes em vigor em 31/12/1999. [...]

Qualquer solicitagdo neste sentido até 31/12/1999 é extemporanea, ndo devendo ser
acatada, apés o que, se fixada a interpretacdo quanto a extensdo do termo de vigén-

cia, sera a mesma cabivel

E pertinente destacar que houve no judiciério nacional diversas decisdes reconhecendo
a aplicacdo imediata do TRIPS.?*Contudo, a matéria ainda ndo se encontra pacificada nos

Tribunais, pois foi manifestado entendimento divergente. %

2 ABRUNIE, Jacques. TRIPS- Questdes controvertidas na area de patentes. In: Seminario Nacional de
Propriedade Intelectual: a propriedade intelectual no século XXI. Rio de Janeiro, 1999. Disponivel em:
<http://www.glpi.com.br/noticias-publicacoes-e-artigos/propriedade-intelectual/TRIPS-questoes-controvertidas-

na-area-de-patentes/615>. Acesso em: 10 set. 2015. p. 85.

“Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, Parecer Dirpa n® 01/97 Aplicagdo do artigo 70 do acordo
TRIPS com relagaoasinvengdesnaopassiveis de protecao segundo as alineas “b” e “c” do artigo 9 do CPI e exten-
sdo do prazo de vigéncia das patentes , Revista da Associac¢do Brasileira de Propriedade Industrial , Sdo Paulo,
v.25, p. 3-5, nov./dez 1996.

#A exemplo, ementa do Acérdao que julgou o Recurso Especial 423.420 — RJ interposto pelo INPL. “Internacio-
nal. TRIPS. Reservas. Apresentacdo. Momento. Prequestionamento. Auséncia. Simula 282 e 356/STF. Inciden-
cia. Dissidio jurisprudencial. Ndo configuracdo. (1)Nao manifestando o Estado brasileiro, em momento oportu-
no, qualquer opcéo em postergar a vigéncia do TRIPS no plano do direito interno, entende-se haver renunciado a
faculdade oferecida pelo art. 65 daquele acordo [...JRecurso especial ndo reconhecido.” (Ministro Fernando
Gongalves, STJ).
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Diante de tanta discussao, pode-se dizer que o governo brasileiro adotou postura reti-
cente neste tema. Isto pois, por meio de discreta notificagdo a OMC, o governo enviou men-
sagem a comunidade internacional, informando que o pais ndo renunciou ao seu status de pais
em desenvolvimento. A nota diplomatica dizia que, para efeitos de Propriedade Intelectual, os
Acordos da OMC s6 entram em vigor no Brasil na mesma época que nos demais paises em
desenvolvimento — no ano de 2000.%°

Em parecer de 28 de novembro de 1997, o Ministério da Industria, Comércio e Turis-
mo reiterou a mesma posicdo, vinculando os 6rgdos daquele Ministério — especialmente o
INPI.A acdo do Itamarati, e do MICT atendeu as demandas da inddstria nacional, solicitando
que o Governo Federal se posicionasse oficialmente quanto as controvérsias judiciais nas
quais a vigéncia do TRIPS estava sendo argiiida perante o INPI e perante o judiciario. *’

Assim, todo processo envolvendo o prazo de incorporacdo ao qual o Brasil fazia jus
demonstrou o quéo peculiar foi essa situacdo e como foi controvertido todo processo relativo
a implementacdo do TRIPS no ordenamento juridico interno.

2.3 Sistema Pipeline de Concesséo de Patentes

%A exemplo, Recurso Especial n° 960/728 — RJ: “COMERCIAL.RECURSO ESPECIAL.MANDADO DE SE-
GURANCA.PATENTES.PEDIDO DE PRORROGACAO,POR MAIS CINCO ANOS, DE PATENTE CON-
CEDIDA NA VIGENCIA DA LEI N° 5772/71, EM FACE DA ADESAO DO BRASIL AO ACORDO TRIPS.
NATUREZA DO ACORDO. EXAME DE CLAUSULAS RELATIVAS AS POSSIVEIS PRORROGAGOES
DE PRAZO DE VIGENCIA DO TRIPS PARA OS PAISES EM DESENVOLVIMENTO E DAS DISCUS-
SOES LEGISLATIVAS NO CONGRESSO BRASILEIRO DUTANTE A ADESAO DO ACORDO.

Quanto o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogacdo do prazo de 15 anos previsto na Lei n°® 5772/71
para 0s 20 anos, com base no Acordo TRIPS, tomou por premissa necessaria um fundamento que ndo chegou a
ser questionado e que esta longe de ser pacifico, segundo o qual tal Acordo, no momento de sua recepgao pelo
Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre as relagdes juridicas privadas que tinham em um dos poélos
detentores de patentes ainda em curso de fruicéo.

Em reexame da questdo, verifica-se, porém, que o TRIPS ndo é uma Lei Uniforme; em outras palavras, ndo é um
tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicacéo nas relagdes juridicas de direito privado ocor-
rentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses pai-
ses, que estaria entdo limitada & declaragdo de sua recepcao. [...]

Em resumo, ndo se pode, realmente, pretender a aplicagdo do prazo previsto no art.65.4 do TRIPS, por falta de
manifestacdo legislativa adequada nesse sentido; porém o afastamento deste prazo especial ndo fulmina, de for-
ma alguma, o prazo genérico do art.65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, ndo pode
sofrer efeitos de uma pretensa manifestacdo de vontade por omissdo, quando nenhum dispositivo obrigava o pais
a manifestar interesse neste ponto como condicéo de eficacia de seu direito.

Recuso especial ndo conhecido”

BARBOSA, Denis Borges. Aplicagdo do Acordo TRIPS & luz do direito internacional e do direito interno.
As patentes concedidas na vigéncia da Lei 5772/71 jamais tiveram seu prazo prorrogado. Disponivel em
<http://www.denisbarbosa.add.com/parecer%201.pdf> Acesso em: 10 set. 2015.

2"BARBOSA, Denis Borges. Aplicagdo do Acordo TRIPS & luz do direito internacional e do direito interno.
As patentes concedidas na vigéncia da Lei 5772/71 jamais tiveram seu prazo prorrogado. Disponivel em
<http://www.denisbarbosa.add.com/parecer%201.pdf> Acesso em: 10 set. 2015.
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A prescindir de todo o debate envolvendo o prazo de incorporacdo e os pedidos de
prorrogacdo de patentes decorrentes das disposi¢des do TRIPS no ordenamento juridico brasi-
leiro, a Lei 9279/96 introduziu um instituto temporario de concessdo de patentes — pipeline -
que também tem sido alvo de grande controvérsia.

Este € um dispositivo que possuiu um processamento diferenciado, possibilitando o
depdsito pelo periodo de um ano, entre maio de 1996 e maio de 1997, de patentes em areas
tecnoldgicas para as quais o Brasil ndo concedia patentes até entdo, como medicamentos, ali-
mentos e processos quimicos farmacéuticos, com o objetivo de permitir que fossem portadas
ao sistema juridico brasileiro as patentes solicitadas no exterior ou no Brasil, e que aqui ndo
poderiam ser deferidas em face da proibicao da lei anterior. %%

Relevante destacar que duas modalidades foram abrangidas pelo sistema pipeline. A
primeira delas — a patente pipeline propriamente dita —consta do art. 230 da Lei 9279/96, e foi
aplicada a pessoas, que anteriormente a aplicacdo da nova lei, tivessem depositado um pedido
de patente no exterior:

Podera ser depositado pedido de patente relativo as substancias, matérias ou
produtos obtidos por meios ou processos quimicos e as substancias, matérias,
misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de
qualquer espécie, bem como 0s respectivos processos de obten¢do ou modifi-
cacdo, por quem tenha protecdo garantida em tratado ou convengdo em vigor
no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depdsito no exterior, desde
gue seu objeto ndo tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa
direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido rea-
lizados, por terceiros, no Pais, sérios e efetivos preparativos para a explora-

¢do do objeto do pedido ou da patente.

A segunda hipotese € explicitada pelo art. 231 da Lei 9279/96, denominada pela dou-
trina de “pipeline de nacional”. Referido mecanismo buscou conferir protegdo adicional aos

inventos brasileiros ou domiciliados no Brasil que tivessem divulgado suas invencdes, insus-

BARBOSA, Denis Borges. Aplicagdo do Acordo TRIPS & luz do direito internacional e do direito interno.
As patentes concedidas na vigéncia da Lei 5772/71 jamais tiveram seu prazo prorrogado. Disponivel em
<http://www.denisbarbosa.add.com/parecer%201.pdf> Acesso em: 10 set. 2015.

»para uma definicdo de patentes pipeline, confira-se: DI BLASI, Gabriel. A propriedade Industrial: Os siste-
mas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei 9279, de 14 de maio de 1996. 2.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 159: “O termo pipeline cuja tradugdo para o portugués seria tubulagao refe-
re-se no sentido figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulacéo que liga a
bancada de pesquisa ao comércio. Ou seja, tais produtos e processos ndo chegaram ao mercado consumidor e,
por isso, ainda poderdo ser protegidos. O pipeline também pode ser chamado de patente de revalidagdo.”
“BRASIL. Lei 9279/96. Brasilia, DF; Senado Federal. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 10 set 2015.
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cetiveis de protecdo no regime da lei anterior, por mecanismo diverso do depdsito formal de
um pedido de patente no exterior. **

Com a criacdo das patentes pipeline, naturalmente surgiram diversos questionamentos acerca
desse tema. Os conflitos a respeito das patentes pipeline surgiram primeiramente com o ques-
tionamento se haveria ou ndo, a obrigacdo dessa modalidade pelo Acordo TRIPS. Em segun-
do lugar, surgiram alegacdes quanto a sua constitucionalidade, discusséo que deu origem a
uma Acéo Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4234, que tramita no STF e esta aguardando
julgamento.

Outra critica elaborada pela doutrina referente as patentes pipeline se refere ao fato do
Brasil ter aplicado direta e imediatamente a promulgacdo da nova lei esse instituto que mere-
cia um estudo mais aprofundado, tendo em conta as consequéncias geradas por sua implemen-
tacéo.

O argumento apresentado pelo Estado brasileiro para justificar a adogdo dessa modali-
dade de patentes ndo é convincente, tendo em vista que se fundamenta na alegagdo de o insti-
tuto foi criado para corrigir uma falha existente na legislacdo anterior que ndo abrangia prote-
¢do aos produtos alimenticios e farmacos principalmente. Também haveria o interesse de en-
trar em acordo com os paises desenvolvidos oferecendo seguranca juridica e comercial aos
grandes produtores internacionais que poderiam através desse instituto, exercer a exclusivida-
de de mercado para seus inventos.

E relevante também salientar que o instituto das patentes pipeline ja havia sido propos-
to pelos Estados Unidos nas discussées do GATT, quando foi rejeitado pelosmembros, situa-
cdo que por si sé demonstra que ndo haveria necessidade da implantacdo desse mecanismo
pelo Brasil, sendo claro que tal institutondo se insereno Acordo TRIPS. *

O tratamento desigual dispensado a concessao das patentes pipeline, incomodou prin-
cipalmente as industrias farmacéuticas locais que como citado acima, acionaram a Federacao
Nacional de Farmacéuticos (FENAFAR) que fomentou junto a Procuradoria da Republica o
ajuizamento da Acdo Direta de Inconstitucionalidade n° 4234, que tem como objeto a discus-
séo da constitucionalidade dos artigos 230 e 231 da lei 9279/96 que regulamentam a criacdo

das pipeline.

31BARROSO, Luis Roberto. Propriedade Industrial. Lei n°. 9279/96. Sistema Pipeline. Validade. Inexis-
téncia de violagdo a isonomia ou a soberania nacional. Pp. 375-412. In: Temas de Direito Constitucional.Rio
de Janeiro: Renovar, 2009. p. 388.

%2GONTIJO, Cicero. As transformagdes do sistema de patentes, da Convencéo de Paris ao Acordo TRIPS.
Brasilia, mai. 2005. Disponivel em: <http://fdcl-berlin.de/publikationen/fdcl-veroeffentlichungen/fdcl-cicero-
gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-2005> Acesso em: 10 set. 2015.
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Em apoio a tal demanda, parte consideravel da doutrina apresenta argumentos em des-
favor da constitucionalidade das patentes pipeline. Um dos argumentos mais contundentes se
refere ao principio da novidade absoluta adotado pelo Brasil, pois 0 mecanismo de patentes
pipeline concede protecdo a inventos que ja estariam em dominio publico. Ademais, seria 0
requisito da novidade que garantiria o avanco tecnoldgico almejado pelo sistema de protecdo
de patentes concedido pelo Estado. Sem o requisito da novidade, ainda ocorre 0 monopolio de
um invento por um particular afetando a livre concorréncia e o desenvolvimento econdémico,
aspectos que também foram suscitados na ADI 4234, *

Como consequéncia da violagdo ao principio da novidade, estaria ocorrendo também
violagdo da inderrogabilidade do dominio publico e do direito adquirido da coletividade, uma
vez que se concedia protecdo retroativa dos produtos ja patenteados em outros paises.

Na mencionada ADI, existem outros argumentos que foram suscitados que fortalecem
a demonstracdo dos prejuizos causados pelo instituto das patentes pipeline ao pais, como a
ocorréncia de um déficit na balanca comercial, causado principalmente pela necessidade de
importacio de medicamentos que poderiam, em tese, ser fabricados no Brasil.**

E também recorrente o argumento de ofensa ao principio constitucional da isonomia,
uma vez que 0s nacionais e 0s estrangeiros desejosos de patenteamento pelo mesmo meca-
nismo deveriam atender requisitos diferenciados.

Nesse contexto, ainda foram suscitados outros argumentos contra as patentes pipeline,
como a alegacdo de que seu processo de concessdo estaria violando o principio do devido
processo legal substantivo, uma vez que tal mecanismo promovea protecdo sem analise mate-
rial dos requisitos de patenteabilidade. Tendo em vista, ainda, que todo o sistema de protecéo
por meio de patentes objetiva promover uma troca entre o publico e o privado — ja que o Esta-
do concede o monopdlio de um certo invento e espera em contrapartida que aquele invento
promova um conhecimento adicional para a sociedade — haveria que se questionar a existéncia
desta contraprestacdo no caso em comento.*

Assim, conclui-se que o caso das patentes pipeline € emblematico para o Brasil e deve

ser avaliado com o devido cuidado e reflexdo, que aparentemente ndo estiveram presentes no

3BARROSO, Luis Roberto. Propriedade Industrial. Lei n°. 9279/96. Sistema Pipeline. Validade. Inexistén-
cia de violagdo a isonomia ou a soberania nacional. Pp. 375-412. In: Temas de Direito Constitucional.Rio de
Janeiro: Renovar, 2009. p. 388.

*GONTIJO, Cicero. As transformacdes do sistema de patentes, da Convencao de Paris ao Acordo TRIPS.
Brasilia, mai. 2005. Disponivel em: <http://fdcl-berlin.de/publikationen/fdcl-veroeffentlichungen/fdcl-cicero-
gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-2005> Acesso em: 10 set. 2015.

*GONTIO, Cicero. As transformagdes do sistema de patentes, da Convencéo de Paris ao Acordo TRIPS.
Brasilia, mai. 2005. Disponivel em: <http://fdcl-berlin.de/publikationen/fdcl-veroeffentlichungen/fdcl-cicero-
gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-2005> Acesso em: 10 set. 2015.
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momento de sua criacdo, pois interfere em areas de grande valor para a sociedade em geral,

afetando a qualidade de vida das pessoas e até mesmo as contas do governo.

3 PATENTES PIPELINE x PATENTES CONVENCIONAIS

As patentes pipeline se diferenciam em muitos aspectos das patentes convencionais,
tanto pela sua transitoriedade, quanto por seus requisitos de concessdo e prazo de vigéncia.
Este topico se dedica a explicitar quais sdo as caracteristicas que diferenciam este mecanismo
excepcional do mecanismo convencional de concessao de patentes, por meio da anélise dessas
caracteristicas diferenciadoras, demonstrando que algumas delas justificam o questionamento

guanto a constitucionalidade desse mecanismo que foi inserido na legislacdo brasileira.

3.1 Requisitos de patenteabilidade das Pipeline

Os requisitos exigidos para concessdo das patentes pipeline sdo exclusivos dessa mo-
dalidade, o que configura grande diferenca em relacdo as patentes convencionais que se sub-
metem a outras exigéncias. Tais diferencas se consolidam como um motivo adicional de ques-
tionamento frente a esse instituto e merecem ser apresentados para que seja explicitada a ex-
cepcionalidade conferida & modalidade pipeline.

O primeiro requisito diz respeito a matéria que pode ser objeto de concessdo por meio
da modalidade pipeline, que segundo determinacao legal deveria versar sobre substancias,
matérias ou produtos obtidos por meio de processos quimicos e sobre substancias, matérias,
misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualquer espé-
cie, bem como os respectivos processos de obtencdo ou modificacéo.

O segundo requisito refere-se a legitimidade para requerer a patente pipeline, o depdsi-
to do pedido s6 poderia ser efetuado por quem tenha protecdo garantida em tratado ou con-
vencao em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro deposito no exterior, ou o
depdsito, tem que ser realizado por quem ja tenha um pedido depositado no exterior e em pais
ou organizagdo com que o Brasil mantenha acordo.

O terceiro requisito apresentado na lei, se trata da comercializacdo do objeto da paten-
te. Como as invencdes protegidas pela modalidade pipeline ndo atendiam ao requisito da no-
vidade e os pedidos originarios no exterior ndo poderiam requerer prioridade, a lei passou a

adotar o critério da novidade, a coloca¢do no mercado ou novidade comercial como denomi-
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nou Denis Borges Barbosa.*® A lei entdo determina que desde que o objeto do pedido ndo
tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa do titular ou por terceiro com seu
consentimento, podera obter o patenteamento pela modalidade pipeline. Portanto, o objeto do
pedido ndo poderia ser acessivel ao consumidor.

Ainda é possivel vislumbrar um requisito central da novidade comercial, que resguar-
da nacionais que acreditem que o objeto de seu pedido tenha caido em dominio publico, e por
isso realizam serios e efetivos preparativos para exploracdo do objeto da patente.

Ha que se destacar a exigéncia referente ao prazo para deposito que deveria realizar-se
no periodo de um ano. Ademais, para obter concessdo pela modalidade pipeline no Brasil, 0
titular de patente obtida no exterior deveria também comprovar a concessdo de patente origi-
naria no pais onde foi realizado o primeiro depdsito.

Por fim, o Gltimo requisito exigia que, caso o depositante tivesse algum pedido em an-
damento relativo aos produtos e processos abrangidos pela nova lei, deveria juntar prova de
desisténcia do pedido anterior, para obter o patenteamento no Brasil.

Em suma, estes sdo o0s requisitos exigidos para concessdo de patentes na modalidade
pipeline que foram explicitados nos artigos 230 e 231 da lei 9279/96, que se diferenciam dos
requisitos exigidos para concessdo das patentes convencionais principalmente no que tange a
novidade. O Brasil adota o principio da novidade absoluta, que determina que o invento a ser
protegido pela patente ndo pode ter sido divulgado em nenhuma parte do mundo, tal principio
foi suprimido na modalidade de concessao pipeline.

Outra observacdo importante a respeito das patentes pipeline é que seus requisitos nao
foram alvo de uma andlise material, houve apenas uma anélise formal, o que impede que o

Brasil possa fazer uma anélise de acordo com seus interesses.

3.2 Validade das patentes pipeline

O prazo de validade da patente pipeline € mais um aspecto polémico desse instituto, e
ganhou notoriedade devido as inumeras a¢Oes judiciais que tem como objeto tal assunto e
também devido a repercussdo do tema no meio académico.

Parte da polémica em torno desse tema se deve a area afetada por essa protecdo espe-

cial que em sua maioria sdo industrias farmacéuticas fabricantes de genéricos e similares, bem

%®GONTIJO, Cicero. As transformacdes do sistema de patentes, da Convencéo de Paris ao Acordo TRIPS.
Brasilia, mai. 2005. Disponivel em: <http://fdcl-berlin.de/publikationen/fdcl-veroeffentlichungen/fdcl-cicero-
gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-2005> Acesso em: 10 set. 2015.

182


http://fdcl-berlin.de/publikationen/fdcl-veroeffentlichungen/fdcl-cicero-gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-2005
http://fdcl-berlin.de/publikationen/fdcl-veroeffentlichungen/fdcl-cicero-gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-2005

Arquivo Juridico - ISSN 2317-918X - Teresina-PI-v.2 -n.2 - p. 161-190

Jul./Dez. de 2015

como o proprio Estado que se consolida como um dos maiores compradores de produtos far-
macéuticos, area mais afetada pelo instituto.

O artigo 230 em seu paragrafo 4° dispde sobre a forma de contagem do prazo de vali-
dade da patente pipeline, disciplinando que “/fJica assegurado a patente concedida com base
neste artigo o prazo remanescente de protecdo no pais onde foi depositado o primeiro pedi-
do, contado da data do depdsito no Brasil e limitado ao prazo previsto no artigo 40, ndo se
aplicando o disposto no seu paragrafo unico.”

O 84° do art. 230 pode ser dividido em trés partes:

1. Dies ad quem: prazo remanescente de protecdo no pais onde foi depositado

0 primeiro pedido.

2. Dies a quo: contado da data do deposito no Brasil,

3. Limite maximo de duracdo: limitado ao prazo previsto no art. 40, ndo se

aplicando o disposto no seu paragrafo unico.

Assim, para determinar o prazo de uma patente pipeline é preciso que se informe: o
pais onde foi depositado o primeiro pedido; a patente que confere protecdo no referido pais e
o termo final do prazo da patente. Todas essas informacGes sdo fornecidas pelo INPI antes da
concessdo da respectiva patente. *’

O INPI, através de uma interpretacdo do 8§ 4° do artigo 230, emitiu o0 entendimento de
que a patente pipeline devera expirar ap6s vinte anos da data do primeiro depdsito no exterior.
No entanto, essa interpretacdo do INPI ocasiona a expiracdo da patente pipeline em data ante-
rior a data de expiracdo da patente estrangeira, quando a lei brasileira se prop6s a conferir
prazo remanescente de protecao.

Por causa dessa divergéncia, muitos titulares de patentes de revalidagdo passaram a
buscar correcdo de prazo junto ao Poder Judiciario.

De modo geral, as primeiras decisfes envolvendo essa questdo foram em sua maioria
julgadas a favor dos titulares das patentes. Ap6s alguns anos, surgiram decisfes acatando a
forma de contagem de prazo defendida pelo INPI. Duas dimens@es da controversia se desta-
cam: o limite maximo de durag&o da patente pipeline e a forma de contagem do prazo de vali-

dade remanescente da patente concedida em pais estrangeiro.*®

$"CASCAO, Luis Bernardo Coelho. O prazo de validade das patentes pipeline: Remanscente de protecéo da
patente originaria e limitador. Rio de Janeiro, 2009. p. 88.

*®CASCAO, Luis Bernardo Coelho. O prazo de validade das patentes pipeline: Remanscente de protecéo da
patente originaria e limitador. Rio de Janeiro, 2009.
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Por um lado, o entendimento do INPI é de que o limite méximo de duracdo da patente
pipeline é de 20 anos contados da data de depdsito do primeiro pedido realizado no exterior.
Ja os titulares entendem que o prazo de validade da patente pipeline comeca a vigorar com o
depdsito realizado no Brasil. O que é possivel depreender da interpretacdo feita pelo INPI a
respeito da contagem de prazo de validade das patentes pipeline é que ndo houve uma aceita-
cao pacifica desse instituto por parte do referido 6rgéo, o que vem demonstrar que o legisla-
dor brasileiro agiu de forma precipitada e ndo fundamentou tecnicamente a escolha pela cria-
cdo das patentes pipeline. A polémica envolvendo essa questao corrobora com os argumentos
daqueles que afirmam ser inconstitucional a adi¢cdo dessa modalidade de concesséo ao orde-

namento juridico pétrio e até o presente momento ndo se encontra pacificada nos tribunais.

4 IMPACTOS DAS PATENTES PIPELINE NA SAUDE PUBLICA DO BRASIL: UM
POSICIONAMENTO NECESSARIO

E de se destacar que a protecdo aos direitos de propriedade intelectual sempre esteve
relacionada a ideia de avanco tecnolégico, econémico e social de uma nagéo, portanto ao ele-
var 0s niveis de protecdo desses direitos é necessario observar 0s impactos que serdo causa-
dos. A opgéo do legislador brasileiro ao instituir a modalidade de patentes pipeline foi precipi-
tada e impediu que o Brasil usufruisse de um prazo maior para comecar a ofertar o patentea-
mento nas matérias anteriormente ndo abrangidas pela lei 5772/71, afetando principalmente a
area farmacéutica, impactando diretamente nos pregos e no acesso aos medicamentos.

Necessario ressaltar que a adocao feita pelo Brasil do mecanismo de concessao de pa-
tentes pipeline ndo reflete alguns dos objetivos do TRIPS entre eles o disposto em seu artigo
7°:

A protecéo e a aplicacdo de normas de protecdo dos direitos de propriedade intelec-
tual devem contribuir para a promocgao da inovagdo tecnolégica e para a transferén-
cia e difusdo de tecnologia, em beneficio matuo de produtores e usuérios de conhe-
cimento tecnoldgico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econémico e
a um equilibrio entre direitos e obrigacdes.

Como apresentado pelo dispositivo do Acordo TRIPS, a protecdo aos direitos de pro-
priedade intelectual deve ter como finalidade o desenvolvimento e beneficio dos produtores e
usuarios do conhecimento, promovendo o bem-estar social e econdmico de um pais, manten-

do um equilibrio entre direitos e obrigagoes.
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No entanto, ao analisarmos as patentes pipeline e seus impactos nas areas econdémica e
social do Brasil, percebemos que houve uma frustragdo desses objetivos e certo desequilibrio
entre direitos e obrigacdes, pois 0s detentores de patentes pipeline tiveram privilégios no pro-
cesso de concessdo sem necessariamente apresentar uma contrapartida a sociedade.

O resultado da implementacdo do instituto das patentes pipeline pela nova legislacéo
brasileira foi o depdsito de 1.182 pedidos de patentes, entre eles varios de medicamentos que
s30 essenciais ao enfrentamento de problemas de satde publica.*

Interessante ressaltar que anteriormente a Lei 9279/96, o Brasil vinha trabalhando nu-
ma crescente politica de ampliagdo ao acesso de medicamentos, promovida principalmente
pela producdo local e nacional, estimulada justamente pelo fato da legislacdo anterior ndo
reconhecer patentes para o setor farmacéutico. Essa politica possibilitava uma maior indepen-
déncia tecnoldgica e econdmica do pais em relacdo aos paises desenvolvidos.

Assim, pode-se interpretar que a edicdo da lei 9279/96, e mais precisamente a adogéo
do mecanismo pipeline, rompeu com esse processo, pois o Brasil deixou de usufruir dos pra-
zos de transicdo ofertados pelo TRIPS causando um impacto negativo, que representa um
retrocesso na politica de fomento a producéo local e de ampliacdo ao acesso dos medicamen-
tos, isso acrescentado ao impacto econdmico causado pelo aumento dos precos dos produtos
patenteados, o que também configura um equivoco do legislador brasileiro na criacdo de tal
instituto.

Consequentemente, com a adoc¢do das pipeline, o governo brasileiro ficou limitado &
possibilidade de compras dos medicamentos protegidos por esse mecanismo, ja que muitos
medicamentos possuiam apenas uma empresa fornecedora.

Um dos exemplos mais contundentes a respeito se da com o medicamento Efavirenz,
que ¢ utilizado no tratamento contra 0 HIV/AIDS, e foi protegido por uma patente pipeline.
No ano de 2007, ap@s varias negociacdes buscando a reducdo de preco com a fabricante de-
tentora da patente, sem sucesso, o Brasil declarou 0 medicamento como sendo de interesse
publico e determinou a emissdo de uma licenca compulsoria, passando a comprar a versao
genérica da India, até iniciar a producdo local em fevereiro de 2009. Esse é um dos muitos
exemplos de medicamentos que tiveram seu prego altamente elevado através da concessao das

patentes pipeline. Existem outros medicamentos utilizados no tratamento das AIDS que tam-

¥HASENCLEVER, Lia et al. O instituto de patentes pipeline e o0 acesso a medicamentos: aspectos economi-
cos e juridicos deletérios a sadde. Revista de Direito Sanitério, Brasil, v. 11, n°2, p.164-188, out. 2010. Dispo-
nivel em: <http://periodicos.usp.br/rdisan/article/view/13212>. Acesso em: 10 set. 2015.
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bém foram protegidos pelo mecanismo pipeline como: abacavir, amprenavir, lopinavir, rito-
navir e nelfinavir. Houve um significativo prejuizo nas compras governamentais desses cinco
medicamentos, resultado direto da concessdo de patentes pipeline.*’

A protecdo pelo mecanismo pipeline atingiu também medicamentos para tratamento
de outras doencgas, como cancer, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia etc, sendo que alguns
dos medicamentos para tratamento dessas doengas integram a lista de medicamentos excep-
cionais segundo o Ministério da Saude. Sdo classificados como excepcionais devido a neces-
sidade crbnica de uso, 0 que 0s torna excessivamente caros para 0 governo. Entre alguns des-
ses medicamentos denominados excepcionais foram identificados 18 (dezoito) protegidos
pelo mecanismo pipeline, 0 que comprova mais uma vez o impacto dessa modalidade de pa-
tentes ao SUS principalmente. **

Assim, o Governo Federal tem buscado, junto ao judiciario, o julgamento das agdes
que tratam da extensdo do prazo das patentes pipeline, na expectativa de que certos medica-
mentos possam vir a ser fabricados no Brasil de forma genérica, pois quando ocorre a expira-
cdo de uma patente seu preco € reduzido substancialmente.

Isto posto, € visivel a interferéncia das patentes pipeline no acesso da populacdo brasi-
leira @ medicamentos mais baratos, nos gastos do governo com a compra de medicamentos e
no desenvolvimento da indUstria nacional que poderia produzir sem necessidade de pagamen-
to de altos royalties.

Surge dai, mais uma vez, a importancia do julgamento da ADI 4234, que se torna es-
sencial para definicdo desse cenério de instabilidade instaurado com a criacdo das patentes

pipeline.

CONSIDERACOES FINAIS

Por meio do presente estudo,buscou-se verificar como os Acordos no ambito do Direi-
to Internacional em matéria de patentes afetam diretamente a legislagdo brasileira, promoven-
do uma intensa modificacdo, mas que ndo necessariamente sao justificativa para toda pratica

danosa aos interesses nacionais.

““HASENCLEVER, Lia et al. O instituto de patentes pipeline e 0 acesso a medicamentos: aspectos econémi-
cos e juridicos deletérios a saude. Revista de Direito Sanitario, Brasil, v. 11, n°2, p.164-188, out. 2010. Dispo-
nivel em: <http://periodicos.usp.br/rdisan/article/view/13212>. Acesso em: 10 set. 2015.
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tes pipeline: como afetam sua salde? Rio de Janeiro: ABIA, 2009.
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O histdrico apresentado referente aos Acordos internacionais ratificados pelo Brasil,
vem demonstrar que a matéria de protecdo aos direitos de propriedade intelectual sofreu sérias
transformac6es ao longo da historia, coibindo cada vez mais a liberdade legislativa de seus
membros, impondo regras mais rigidas e protetivas, que naturalmente beneficiam de maneira
mais intensa os paises desenvolvidos, e tendem a desfavorecer os paises em desenvolvimento
gue por sua vez ndo possuem estrutura para arcar de maneira sustentavel com tais mudancas.

Um dos reflexos dessas alteracGes se deu com a edicdo da Lei 9279/96, que resulta de
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, principalmente no que concerne ao A-
cordo TRIPS. Essa lei elevou os padrfes de protecdo dos direitos de propriedade intelectual
afetando principalmente a area de patentes que teve a ampliagdo do campo de protecdo, a-
brangendo agora os medicamentos e alimentos, setores influentes na qualidade de vida e dig-
nidade das pessoas.

Por meio desta lei, ganhou lugar o instituto das patentes pipeline, criadas de forma
precipitada pelo Brasil, e como consequiéncia foi instaurado no pais um ambiente de instabili-
dade juridica e de muita controvérsia. Ndo devemos esquecer que tal instituto ndo é exigéncia
do TRIPS, tendo sido voluntaria a sua criacao pelo legislador brasileiro.

A instituicdo das patentes pipelinegera tamanha controvérsia que o assunto € alvo de
uma Agéo Direta de Inconstitucionalidade perante o STF. Segundo nosso entendimento, have-
ria base para sua procedéncia, uma vez que sua excepcionalidade fere principios constitucio-
nais e a experiéncia pratica tem demonstrado 0s prejuizos causados por esse instituto, princi-
palmente na &rea da salde no gue tange ao acesso a medicamentos.

Por fim, resta notar que a escolha do legislador brasileiro ao criar tal instituto, néo
considerou os impactos que viriam ser causados em areas tdo essenciais como salde e eco-
nomia. O que se constata € que um dos maiores prejudicados com o surgimento das patentes
pipeline foi justamente o Estado brasileiro, que passou a gastar mais na aquisicdo de produtos
protegidos pelas patentes pipeline e que viu a industria nacional ndo desenvolver-se de forma
adequada.

Por todo exposto, a decisdo do STF no julgamento da ADI 4234, se torna essencial pa-
ra estabilizacdo da situagdo juridica gerada, e vem como esperanga de corre¢cdo de um erro
legislativo. Portanto, a decisédo do STF deveria considerar os danos ja causados ao pais e de-
veria, por fim, ser proferida antes que perca seus efeitos praticos devido a expiracdo do prazo

de protecéo das patentes pipeline.

187



Arquivo Juridico - ISSN 2317-918X - Teresina-PI-v.2 -n.2 - p. 161-190

Jul./Dez. de 2015

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lu-
mem Juris, 2003.

. Inconstitucionalidade das patentes pipeline. Revista da ABPI: Rio de Janeiro,
v.83, 2006.

. Aplicagéo do Acordo TRIPS a luz do direito internacional e do direito inter-
no. As patentes concedidas na vigéncia da Lei 5772/71 jamais tiveram seu prazo prorro-
gado. Disponivel em <http://www.denisbarbosa.add.com/parecer%201.pdf> Acesso em: 10
set. 2015.

BARROSO, Luis Roberto. Propriedade Industrial. Lei n°. 9279/96. Sistema Pipeline. Va-
lidade. Inexisténcia de violacdo a isonomia ou a soberania nacional. Pp. 375-412. In: Te-
mas de Direito Constitucional.Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Li-
vraria do Advogado, 2000.

. Propriedade Intelectual na era p6s-OMC: especial referéncia aos paises lati-
no-americanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

BERMUDEZ, Jorge Antdnio Zepeda. O acordo TRIPS e a producéo patentaria no Brasil:
mudancas recentes e implicagdes para a producéo local e o acesso da populagéo aos me-
dicamentos. Rio de Janeiro: Fiocruz/ENSP, 2000.

BORGONOVO, Deivis. A eficacia e a reciprocidade da protecdo a propriedade intelectu-
al no ambito do direito internacional. Curitiba, 2013.

BRASIL. Constituicdo da Republica Federativa do Brasil. Brasilia, DF: Senado Federal,
1988. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao.htm>. Acesso em:
10 set. 2015.

BRASIL. Decreto 1.335 de 31 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que incorpora 0s
resultados da rodada Uruguai de negociacGes comercias multilaterais do GATT. Disponivel
em: <http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/decreto/Antigos/DI1355.htm>. Acesso em: 10 set.
2015.

BRASIL. Decreto 1.335 de 31 de dezembro de 1994. TRIPS — Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>. Acesso em: 10 set. 2015.

BRASIL. Lei 9279/96. Brasilia, DF: Senado Federal. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Leis/LL9279.htm>. Acesso em: 10 set. 2015.

BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n° 423/240/RJ. Recorrente: INPI
Recorrido: Gambro AB. Brasilia, 05/03/2004. Disponivel em:
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp.. Acesso em: 10 set. 2015.

188



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/decreto/Antigos/DI355.htm
http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/decreto/Antigos/DI355.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp.

Arquivo Juridico - ISSN 2317-918X - Teresina-PI-v.2 -n.2 - p. 161-190

Jul./Dez. de 2015

BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n° 960/728/RJ. Recorrente: | E Du
PontNemoursandCompany. Recorrido: INPI. Brasilia, 17/03/2009, DJe. Acesso em: 10 set.
2015.

CAPUCIO, Camilla. Principios Juridicos: O principio da nacdo mais favorecida e o sistema
multilateral de comércio. In:PATROCINIO, Daniel. Os principios Juridicos. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2015.

CASCAO, Luis Bernardo Coelho. O prazo de validade das patentes pipeline: Remanes-
cente de protecdo da patente originaria e limitador. Rio de Janeiro, 2009.

DI BLASI, Gabriel. A propriedade Industrial: Os sistemas de marcas, patentes e dese-
nhos industriais analisados a partir da Lei 9279, de 14 de maio de 1996. 2. ed. Rio de Ja-
neiro: Forense, 2005.

HASENCLEVER, Lia et al. O instituto de patentes pipeline e 0 acesso a medicamentos:
aspectos econdmicos e juridicos deletérios a satude. Revista de Direito Sanitério, Brasil, v.
11, n°2, p.164-188, out. 2010. Disponivel em:
<http://periodicos.usp.br/rdisan/article/view/13212>. Acesso em: 10 set. 2015.

. A evolucéo do sistema internacional de propriedade intelectual: protecéo pa-
tentaria para o setor farmacéutico e acesso a medicamentos.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI. Parecer Dirpa n° 01/97 Aplicacao do
artigo 70 do acordo TRIPS com relagaoasinvengoesnaopassiveis de protegao segundo as  a-
lineas “b” e “c” do artigo 9 do CPI e extensao do prazo de vigéncia das patentes , Revista da
Associago Brasileira de Propriedade Industrial, Sdo Paulo, v.25, p. 3-5, nov./dez 1996.

JACKSON, Jonh H. The Jurisprudenceof GATT andthe WTO. 1. ed. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2000.

LABRUNIE, Jacques. TRIPS- Questdes controvertidas na &rea de patentes. In: Seminario
Nacional de Propriedade Intelectual: a propriedade intelectual no século XXI. Rio de Janeiro,
1999. Disponivel em: <http://www.glpi.com.br/noticias-publicacoes-e-artigos/propriedade-
intelectual/TRIPS-questoes-controvertidas-na-area-de-patentes/615>. Acesso em: 10 set.
2015.

MIRANDA, Pedro; NEVES DA SILVA, Francisco; PEREIRA, Amanda. Perguntas e res-
postas sobre patentes pipeline: como afetam sua satde? Rio de Janeiro: ABIA, 2009.

GONTIO, Cicero. As transformagdes do sistema de patentes, da Convencéo de Paris ao
Acordo TRIPS. Brasilia, mai. 2005. Disponivel em: <http://fdcl-berlin.de/publikationen/fdcl-
veroeffentlichungen/fdcl-cicero-gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-
2005> Acesso em: 10 set. 2015.

NASIHGIL, Arion Augusto Nardello. O direito internacional da propriedade intelectual e
sua regulamentacdo através do acordo TRIPS. Disponivel em <
http://seer.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/article/viewFile/1238/1331>. A-
cesso em: 10 set. 2015.

189


http://periodicos.usp.br/rdisan/article/view/13212
http://www.glpi.com.br/noticias-publicacoes-e-artigos/propriedade-intelectual/trips-questoes-controvertidas-na-area-de-patentes/615
http://www.glpi.com.br/noticias-publicacoes-e-artigos/propriedade-intelectual/trips-questoes-controvertidas-na-area-de-patentes/615
http://fdcl-berlin.de/publikationen/fdcl-veroeffentlichungen/fdcl-cicero-gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-2005
http://fdcl-berlin.de/publikationen/fdcl-veroeffentlichungen/fdcl-cicero-gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-2005
http://fdcl-berlin.de/publikationen/fdcl-veroeffentlichungen/fdcl-cicero-gontijo-as-transformacoes-do-sistema-de-patentes-maio-2005

Arquivo Juridico - ISSN 2317-918X - Teresina-PI-v.2 -n.2 - p. 161-190

Jul./Dez. de 2015

ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS NO BRASIL (ONUBR). Disponivel em:
<http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/ompi/>. Acesso em: 10 set. 2015.

ROSINA, Mbonica Steffen Guise. A regulamentacao internacional das patentes e sua con-
tribuicdo para o processo de desenvolvimento do Brasil: Uma analise da produgéo na-
cional de novos conhecimento no setor farmacéutico. Sdo Paulo, 2011. Disponivel
em:<www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-15052012-091832/pt-br.php>Acesso em:
10 set. 2015.

STF. Acdo Direta de inconstitucionalidade ADI 4234. Relatora: Ministra Carmen LUcia. Dis-
ponivel em:
<http:/www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4234&classe=AD
I&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 10 set. 2015.

190



http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/ompi/
http://www.teses.usp.br/teses/dispon�veis/2/2135/tde-15052012-091832/pt-br.php

