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1. Introducéo

O uso equilibrado dos direitos de paten-
tes é hoje um apelo cada vez mais premente.
O principio da exaustdo € um elemento au-
xiliar, na busca desse equilibrio. Em estudo
publicado no Brasil, Elisabeth K. Fekete es-
clarece: “as importactes paraelas sdo o fato,
a exaustéo ou esgotamento de direitos é o
principio juridico destinado a disciplina-
[0". Segundo esse principio, uma vez comer-
cializado legalmente o produto patenteado,
o titular da patente ndo pode controlar as
operacdes de venda ou uso subseqiientes a
primeira venda. Por isso o principio tam-
bém é chamado doutrina da primeira ven-
da(first saledoctrine) (FEKETE, 1997, p. 78).
A exaustdo atua contra o poder de divisdo
de mercados. Assume-se que o direito de
patente é compativel com esse poder ou fa-
culdade, desde que preservada a eficiéncia
econdmica vista sob a 6tica do interesse
publico ou da propriedade funcionalizada.
E nesse sentido que a experiéncia na aplica-
¢do do direito tolera a divisdo de mercados
como mecanismo adotado para maximizar
o lucro, desde que essa maximizagdo ndo
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negligencie a fungdo social. A questdo é sa-
ber se 0 poder publico pode importar medi-
camentos a precos inferiores aos registra-
dos no Registro Nacional de Precos do Mi-
nistério da Saide sem consentimento do ti-
tular da patente (importacéo paralela). Nes-
te trabalho, defende-se a legalidade da im-
portacdo de medicamentos pelo menor pre-
¢o, quando o respectivo produto ja tenha
sido comercializado no Brasil, de qualquer
localidade estrangeira e independentemen-
te de autorizagdo do titular da patente. A
importacéo podera ser apenas de insumo
ou matéria-prima necessaria a fabricagdo de
medicamentos genéricos.

2. A experiéncia norte-americana

Exaustao nacional

A Suprema Corte norte-americana, ha
mais de meio século, estabeleceu que um
proprietério de patente pode limitar o acan-
ce de uma licenga para fabricar, usar ou ven-
der uma invencdo patenteada somente num
territorio particular dentro dos Estados Uni-
dos'. A jurisprudéncia é farta em preceden-
tes que reconhecem a legalidade de clusu-
las contratuais estipulando restri¢es geo-
graficas a respeito de exploracdo de paten-
tes, com divisdo de mercados. O proprieté-
rio pode inclusive proibir a exportacdo do
produto coberto pela licenca. Mas ha casos
em que restricdes geogréficas envolvendo
patentes tém sido rejeitadas.

As restri¢gbes condenadas pelas cortes
referem-se a licencas por tras das quais existe
um pretexto para abrigar uma divisdo de
mercado desprovida de qualquer justifica-
tiva econdmica eficiente. O alcance das res-
tricbes varia para limitar a venda do produ-
to somente a clientes especificos localiza-
dos em determinadas areas ou para fabrica-
¢do apenas de parte da invencdo quando o
conceito inventivo assim permitir. Na ava-
liacdo da ilegalidade da conduta, tem sido
fundamental identificar a origem da restri-
¢cao, se é imposta pelo dono da patente ou

praticada pelo préprio licenciado. Em cada
caso, a corte examina se a restricéo é ou nao
valida, de acordo com os principios anti-
trustes.

Em um precedente muito discutido?, a
Suprema Corte julgou valida uma licenca
da companhia General Electric que limitava
a venda de |dmpadas mediante restricéo
guanto ao método de venda e ao preco do
produto. A Corte argumentou em favor da
restricdo, desde que as condic¢les sgjam con-
sideradas normais ou razoaveis para asse-
gurar um retorno pecuniario ao privilégio
da patente. O dono da patente também fa-
bricava e vendia o produto patenteado. E
nessa hipotese, ele pode estabelecer o preco
gue o licenciado devia praticar. Esse princi-
pio estabelecido no precedente especifica-
do nunca foi revogado, mas a tendéncia da
jurisprudéncia é considerar ilegal a imposi-
¢do ao licenciado de restricdo de prego. O
direito do proprietario de impor restricoes
guanto a territério ou clientes é limitado pela
doutrina da exaustdo de direitos.

Segundo essa doutrina, a primeira ven-
da de um artigo patenteado, feita pelo dono
da patente ou seu licenciado, exaure o con-
trole do proprietario sobre esse artigo. As-
sim, o proprietario ndo podera usar o direi-
to de patente para controlar 0 Uso ou preco
de revenda do artigo vendido. Restri¢cdes
sobre vendas subseqlientes ndo sdo abona-
das pela exclusividade inerente a patente. E
também o0 caso de uma maquina que passa
para as méos do comprador. O seu uso € ex-
cluido do alcance do privilégio da patente®.

Uma coisa é o controle sobre o uso ou
revenda de um artigo feita por consumidor,
usuério ou comprador final. Outra coisa é 0
controle sobre agentes, em face dos mesmos
atos, que concorrem com o proprio titular
da patente em mercado relevante. No Ulti-
Mo caso, a restricdo territorial ou de merca-
do e quanto a clientes goza de validade con-
ceitua em nome do privilégio da patente.
Até onde as restricdes sdo abonadas pelo
direito € uma questdo que so a corte judicia
pode dizer, a luz da regra da razéo que legi-
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tima toda conduta desde que justificada em
termos de eficiéncia econdmica. Na jurispru-
déncia atual norte-americana, “antitruste se
preocupa apenas com a eficiéncia econdmi-
ca, e que a teoria do preco € o método pelo
gual os efeitos da eficiéncia sdo mais bem
determinados®.” Quando se trata de comér-
cio internacional, a regra da razéo ndo acos-
tuma funcionar.

Exaustaointernacional

O direito dos Estados Unidos adota a
doutrina da exaustéo no dmbito internacio-
nal para proteger o mercado interno, norte-
americano, ou 0s interesses das empresas
exportadoras daquele pais. A esse respeito,
acompanhia Westinghouse firmou com a
Mitsubishi japonesa um acordo de licenga
reciproca de patentes. Por esse acordo, am-
bas as empresas puderam fabricar, usar e
vender produtos cobertos por um pool de pa
tentes comuns. Esses produtos podiam ser
exportados para qualquer pais, menos para
os Estados Unidos e Japdo respectivamen-
te. O judiciario aprovou® esse acordo. Por-
tanto, as empresas dos Estados Unidos po-
dem licenciar suas patentes, de modo a di-
vidir o mercado internacional sem violar a
legislagdo antitruste daquele pais.

As restricBes nos acordos de licenga in-
ternacional sdo, na verdade, facilitadas pela
legislacéo norte-americana. Esses acordos
somente sdo ilegais quando deles resultar
“uma divisdo de mercado substancialmen-
te além do escopo e termos das patentes en-
volvidas ou envolver esquemas abrangen-
tes para restringir o comércio norte-ameri-
cano e estrangeiro (ABA..., 1992, p. 841)". A
legislacdo antitruste dos Estados Unidos
somente se aplica para proteger os interes-
ses do pais, isto &, para controlar uma con-
duta que tenha um efeito direto, substancial
e razoavelmente previsivel sobre o comér-
cio exportador (ABA..., 1992, p. 841). A esse
respeito, vérias leis editadas nos Estados
Unidos mitigam a aplicacéo dos principios
antitrustes sobre contratos internacionais de
licenca.

O National Cooper ative Research Act sub-
mete os contratos de joint ventures em P&D a
regra da razao, isto & impede que as cortes
apliqguem a regra de ilegalidade per se na
apreciacdo desses contratos. O Export Tra-
ding Company Act de 1982 prevé a emissio
pelo Departamento de Comércio de certifi-
cados de exportacédo isentando as empre-
sas beneficiarias da aplicacdo da legislacdo
antitruste aplicavel a atividades especifica-
das. O Foreign Trade Antitrust Improvements
Act contém certas limitagdes a aplicacdo do
Sherman Act (a lei mais antiga de defesa da
concorréncia norte-americana) nas dispu-
tas envolvendo a atividade de exportacdo
(nonimport foreign commerce). O Federal Arbi-
tration Act, combinado com a Convention on
the Recognition and Enforcement of Foreign
Arbitral Awards permite que, nas disputas
envolvendo contratos internacionais de li-
cenca, aspectos antitrustes sejam arbitrados
(ABA..., 1992, p. 840). Nesse quadro, o in-
justo antitruste somente faz sentido no am-
bito dos interesses domésticos. Diante des-
se quadro do direito norte-americano, a
exaustdo no ambito transnacional ganha
tratamento juridico de defesa comercial.

3. A experiéncia comunitaria

Os direitos do dono da patente exaurem,
grosso modo, assim que o produto patentea-
do é comercializado por €le ou por terceiros
sob seu consentimento no territério da Unido
Européia, no qual bens circulam de um pais
para outro. Se no Estado de origem, em que
ndo ha protecdo de patentes, nao ha fabri-
cacdo por fabricante autorizado ou pelo ti-
tular da patente, entdo este pode impedir a
importacdo do produto patenteado para um
outro Estado Membro. A experiéncia euro-
péia é interessante porque o alcance do di-
reito de propriedade intelectual é estabele-
cido em conjunto com o Tratado de Roma,
gue se preocupa com o livre comércio no blo-
co dos paises que fazem parte da Unido. Os
precedentes da Corte Européia de Justica
(CEJ) condensam a nogdo de exaustdo regio-
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nal ou internacional de direitos de proprie-
dade intelectual e envolvem patentes de
medicamentos. 1sso introduz na discusséo,
ademais, questdes de vigilancia sanitéaria ou
salide publica associadas a qualidade do
produto e ao uso de marcas.

O Tratado de Roma, que tem primazia
sobre as leis nacionais, proibe restricoes
guantitativas de importacOes entre os pai-
ses do bloco. Restri¢Bes sdo, porém, admiti-
das sob varios fundamentos, incluindo “pro-
tecdo da propriedade industrial ou comer-
cial”. Mas essa protecdo ndo podera consti-
tuir meio de discriminagdo arbitréria, ou dis-
farcada (disguised) restricdo ao comércio en-
tre os Estados Membros’. O exercicio da pro-
priedade intelectual esta sujeito as disposi-
¢Oes do Tratado as quais reputam proibidos,
por incompativeis com o mercado comum,
acordos e préticas concertadas que afetem o
comércio, tenham por objeto ou efeito a dimi-
nacdo, restricdo ou distor¢do da concorrén-
cia, ou constituam abuso de posicdo domi-
nante’. Os precedentes abaixo discutem con-
flitos entre os direitos de propriedade intelec-
tual e as normas fundamentais do Tratado.

No caso de Peijper8, o Sr. de Peijper e
sua companhia, Centrafarm, compraram na
Inglaterra produtos farmacéuticos de um
atacadista, produzidos por uma companhia
britanica do grupo Hoffmann-La Roche.
Trazidos para a Holanda, os produtos fo-
ram distribuidos em tabletes e em caixas que
portavam o nome genérico Diazepam, bem
definidos em termos de qualidade e quanti-
dade. O medicamento em questéo ja tinha
sido legalmente posto em circulagcdo em vé-
rios paises da Comunidade, inclusive na
Inglaterra e na Holanda. A importagdo foi
considerada legal. A discussdo mais inte-
ressante se referiu a falta de documentacéo
sobre o medicamento, pois o importador teve
dificuldade em obté-la. Essa questdo foi su-
perada, tendo em vista que as autoridades
de salde publica holandesas ja possuiam a
documentagdo relativa ao método de pre-
paracdo do medicamento, cuja importacdo
ja havia sido anteriormente autorizada.

A mesma companhia foi parte em um
caso subsequiente, Hoffmann-La Rochev. Cen-
trafarn?. Dessa vez, Hoffmann-La Roche re-
clamava contra Centrafarm que comprara
valium da Inglaterra para vender na Ale-
manha em caixas de 100 tabletes. O produ-
to fora adquirido a um preco consideravel-
mente barato na Inglaterral® e assim pbde
ser revendido a um preco muito competiti-
vo. No invdlucro foi afixada a marca da
Hoffmann-La Roche e 0 aviso de que estava
sendo distribuido por Centrafarm. A ques-
tdo enfrentada pela Corte foi se o titular da
marca podia impedir um importador para-
lelo, aluz do art. 36 do Tratado de Roma, de
comprar o produto legalmente posto em cir-
culacdo em um pais e exportado para outro,
ambos pertencentes a Comunidade. Argu-
mentou-se que o uso da marca é exclusiva
do titular e Centrafarm estava tirando van-
tagem da reputacdo de marca alheia.

A Corte considerou que a marca tinha
uma funcéo essencial, que era garantir ao
consumidor ou usuario final a origem do
produto, permitindo-lhe distinguir de ou-
tro produto em caso de eventual confuséo;
gue em principio o titular de uma marca
pode impedir que terceiro use essa marca
sem seu consentimento, mas esse direito, que
ndo pode constituir uma disfargada restri-
¢do, deve variar de acordo com a circuns-
tancia e a natureza do produto; que € do
interesse do proprietario que o consumidor
ndo deva ser enganado quanto a origem do
produto.

O uso da marca em reembalagem foi ob-
jeto do caso Pfizer v. Eurim-pharmtt. Pfizer,
dona da marca, tentou impedir o uso por
Eurim-pharm que importou produto farma-
céutico da Inglaterra para distribui-lo na
Alemanha. A Corte reconheceu o direito de
o titular impedir o uso da marca em condi-
¢cOes que prejudique a garantia da origem. E
concluiu que ndo havia tal prejuizo no caso.

Nos casos subsequientes, todos envol-
vendo a importacdo paralela de produtos
farmacéuticos'?, o desenvolvimento da ju-
risprudéncia ndo indica variacdo do prin-
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cipio aplicado em de Peijper. Um ponto que
sempre mereceu a atencdo da CEJ foi o uso
da marca pelo importador paralelo e as con-
dicBes de reembalagem. Sempre se admitiu
gue nos invélucros se informasse 0 nome de
guem produziu, de quem reempacotou e de
guem estava comercializando o medicamen-
to. A Corte avancou alguns esclarecimen-
tos, tais como, o empacotamento defeituoso
ou de pobre qualidade pode afetar a reputa-
¢do do fabricante e/ou dono da marca que
tem o interesse de afastar a impressédo de
gue é responsavel pelo defeito; o proprieta-
rio da marca pode opor-se a reembalagem
feita de modo a afetar ou capaz de afetar as
condi¢Bes originais do produto, cuja impor-
tacdo e comercializacdo sdo realizadas sob
a supervisdo das autoridades sanitérias ou
de salide publica.

A aplicagdo do principio estabelecido em
de Peijper tem assegurado o livre movimen-
to de bens e impedido a particdo ou divisdo
do mercado da Comunidade. O controle de
gualidade do produto ndo tem sido um ar-
gumento capaz de excepcionar o principio
da exaustéo, que foi incorporado ao regula-
mento de marcas*® da Comunidade. L4, em
principio, a concessdo de uma licenga de
patente, em qualquer pais do bloco, gera
exaustdo de direito, cessando para o titular
o controle sobre as operagBes subsequientes
envolvendo o produto lancado legalmente
em qualquer parte do territério da Uniao.
No direito comunitério, a aplicagdo do prin-
cipio da exaustdo ganha caracteristica de
excecdo per se. A compatibilidade desse re-
gime com TRIPS é uma questdo em aberto,
pois dependera do escopo do Acordo a ser
construido pela OMC

4. Exaustdo no direito brasileiro: a
disciplina daimportacéo paralela

Os direitos conferidos pela patente ao
seu titular, descritos no artigo 42 da Lei de
Propriedade Industrial (LPI) brasileira, sfo:
produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar o produto objeto de patente ou o

processo ou produto obtido diretamente por
processo patenteado. A exclusividade des-
ses direitos permite ao dono da patente im-
pedir terceiros de realiza&los sem o seu con-
sentimento. Em duas situagfes relevantes
para o presente estudo, a LPI interfere com
0 exercicio desses direitos, abrindo espaco
a importacdo paralela. A LPI estabelece que
a exclusividade prevista no artigo 42 nédo se
aplica* quanto “a produto fabricado de acor-
do com patente de processo ou de produto
gue tiver sido colocado no mercado interno
diretamente pelo titular da patente ou com
seu consentimento”. Outra situagdo em que
a importacdo paralela é permitida se refere
a licenga compulsoria por abuso do poder
econdmico®.

Aexaustdodoart. 43 (1V)

Quando um produto “tiver sido coloca-
do no mercado interno” diretamente pelo
titular ou com seu consentimento, o dono
da patente de produto ou de processo apli-
cado para a obtencdo de um produto ndo
poderd impedir terceiro de “importar” o
mesmo produto. Essa € uma regra basica
incorporada ao principio da exaustdo, nos
termos do direito brasileiro.

A exaustdo ndo é tratada por TRIPS que
também néo a proibe. Da intdligéncia do seu
texto, a disciplina da exaustéo fica por con-
ta dos paises membros. Mas estes ndo sdo
totalmente livres para fazé-10*. A exaustdo,
ao contrario do que o proprio nome sugere,
ndo representa um exaurimento do direito
em si. O seu contelido é de limitacdo do exer-
cicio desse mesmo direito, ou de uma das
suas faculdades. O controle desse exercicio,
sobretudo no aspecto da importagdo, repre-
senta uma excec¢do fundada numa situagéo
contingencial de mercado. Ao se referir as
excegOes dos direitos conferidos ao proprie-
tario, o Acordo prevé que tais excegdes ndo
poder&o conflitar “com a normal explora-
¢do da patente e ndo prejudicar sem justa
causa os legitimos interesses do proprieta-
rio”. Isso serd sempre tomado como para-
digma para interpretacdo da lei nacional.
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Os atos de terceiros praticados em relacdo a
patente sem fins lucrativos ordinariamente
ndo tém aptiddo para interferir com a nor-
mal exploracéo da patente nem com legiti-
mos interesses do proprietério. Essa interfe-
réncia podera ser discutida no trato da
exaustdo ao se referir a atos de terceiros or-
dinariamente com fins lucrativos. A discus-
s80 dessa finalidade perde relevancia quan-
do se trata de importagdo pelo Estado ou para
atender a uma politica publica de Estado.

A aparente incompatibilidade entre o
direito de importar e a exaustéo é superada
pela exata compreensdo de conceitos. O di-
reito de importar, conferido ao titular da
patente, ndo passa de uma preferéncia para
colocar o produto no mercado interno, le-
gamente, diretamente pelo titular ou por
terceiro com seu consentimento. Essa prefe-
réncia é realizada com a primeira venda, ou
a primeira importacdo. Nisso se exaure o
poder de controlar ou dividir o mercado pela
patente. Esta continua valida e eficaz pelo
periodo de vigéncia

Como se sabe, a doutrina da exaustéo
tem origem no direito antitruste ou da con-
corréncia que € refratario a divisdo de mer-
cados. Ordinariamente, dividir os mercados
ou embaragar a livre exploracdo da patente,
enquanto ato prejudicial ou restritivo a li-
vre concorréncia, constitui infragdo a ordem
econdbmical”. A caracterizag@o dessa infra-
¢a0 esta sujeita a regra da razéo no dominio
do direito da concorréncia, de eficécia es-
sencialmente territorial. O direito de paten-
te, mais simplificado, tende a se estruturar a
base de normas per se. Por isso, o legislador
brasileiro, sem dar margem a discussao de
abuso no exercicio do direito de importa-
¢do, limitou esse direito a primeira coloca-
¢80 no mercado. O abuso é uma questéo dis-
cutivel na licenca compulsoria, que também
gera importacdo paralela.

Aimportacdo paralelafundadana
licenca compulsoria

A importacéo paralela é facultada ao li-
cenciado, nos termos do § 3 do art. 68 da

LPI, no periodo que antecede a fabricacéo
local, e a terceiros, nos termos do § 4 do
mesmo dispositivo, e esta subordinada a:

- ordem administrativa ou judicial de li-
cenca compulsoria;

- limitagdo de tempo;

- circulagdo prévia do produto promovi-
da pelo titular ou por terceiro com seu con-
sentimento.

O Brasil ndo tem experiéncia®® na apli-
cacdo da licenca compulsdria, que € um ins-
trumento extremo, disponivel para remediar
uma falha de mercado. Licenca compul s6-
ria € uma categoria de intervencédo do Esta-
do na liberdade de mercado. No Estado de
direito, a restricdo dessa liberdade deve ser
justificada em género e grau, isto &, o tipo da
medida intervencionista deve ser adminis-
trada na extenséo adeguada a reparacdo da
falha de mercado e a politica publica que
pretende servir. Trata-se de medida dificil
de se aplicar por diversas razdes. Os seus
pressupostos legais envolvem conceitos eco-
ndmicos nem sempre compreensiveis pelas
autoridades incumbidas de aplicar a lei. A
imposicéo da medida esta sujeita a recur-
S0S processuais que postergam a sua efeti-
vidade. Isso tira o estimulo do investidor.
Ademais, a lei nem sempre é clara acerca
das consequéncias das normas disciplina-
doras do instituto, que exige uma autorida-
de competente para agir, uma limitada auto-
rizacdo legal e um processo que deve ser
operado nos limites legais.

Um pressuposto da licenca compul s6-
ria é o exercicio abusivo dos direitos de pa-
tente. Ndo ha uma nocdo legal de abuso de
direito. E todo abuso de direito relevante deve
representar, na pratica, um abuso do poder
econdmico, que é um outro pressuposto.
Como proposta de interpretacéo, o exerci-
cio abusivo dos direitos de patente deve cor-
responder a clausulas contratuais abusivas.
Quanto ao poder econdmico, para se fazer
um juizo economicamente racional € neces-
sario identificar, na pratica, uma posicao
dominante num mercado relevante. Somen-
te depois é possivel chegar a alguma con-

36

Revista de |nformagao Legislativa



clusdo sobre abuso. O direito ndo proscreve
0 poder econémico, mas sim o seu abuso.
No seu cotidiano, as autoridades de defesa
da concorréncia aplicam esses conceitos,
flexiveis por natureza, com relativa habili-
dade; mas as situagbes que conceitos envol-
vem devem ser comprovadas nos termos da
lel e em consideracdo ao mérito do caso con-
creto. A materialidade do abuso é desafiada
em face da assimetria de informagdo. A au-
toridade administrativa, quando assistida
por técnicos ou peritos bem treinados e ex-
perientes, esta mais capacitada do que as
autoridades judiciais a concluir uma deci-
sdo em tempo desejado, dando aos fatos
uma interpretacdo técnica mais aceitavel no
ciclo de negdcios. A prova do abuso deve
ser feita pelo interessado que o aegar.

A ndo exploracdo da patente no terri-
tério brasileiro (non-working requirement) é
um outro pressuposto, que se perfaz na fal-
ta de fabricacdo, fabricacdo incompleta do
produto ou falta de uso integral do proces-
so patenteado. Mas somente funciona quan-
do combinado com abuso de direito ou de
poder econbémico. Fora desse quadro inter-
pretativo, a simples auséncia de fabricagcdo
local ndo pode ser considerada suficiente
para motivar a licenca compulséria. A Cons-
tituicdo assegura protecdo as invencgoes.
Essa protecdo € instituida para atender a
uma fungdo social. O relaxamento dessa
protecdo por simples auséncia de fabrica-
¢do local ndo parece gerar qualquer ganho
social.

A comercializagdo ndo satisfatéria as
necessidades do mercado é mais um motivo
para licenca compulsoria. A falta de fabri-
cacdo e a ndo comercializagdo poderdo ser
afastadas por razoes legitimas (economic de-
fense) hébeis a inviabilizar o licenciamento
compulsoério. Mas a auséncia de justifica-
¢do ndo implica necessariamente abuso de
poder econdémico. O abuso podera ocorrer
sem fabricagdo e sem colocagdo do produto
no mercado nacional, ou com colocagdo no
mercado doméstico. Se a licenca compul s6-
ria ndo remediar a falha no caso de néo fa-

bricacdo local, a caducidade da patente pa-
rece de obscura utilidade.

Dois motivos ensejam, ainda, a licenca
compulsoéria; situacdo de dependéncia de
uma patente a outra quando as tratativas
privadas ndo alcancarem sucesso e casos
de emergéncia nacional ou interesse publi-
co®. A lei sugere que o INPI é a entidade
competente para conceder a licenca®. Mas
nos casos de licenca compulséria para uso
ndo comercial, fundada em emergéncia na-
cional e interesse publico, ndo ha indicacdo
da autoridade competente para processar e
decidir a licenca?. Também nessa Ultima
hipétese a lei ndo prevé claramente a possi-
bilidade de importacio paraela. E o regula-
mento que dispde a respeito??. Os defeitos
da legislagdo, no entanto, ndo afastam a le-
gitimidade da importacéo paralela na licen-
ca compulsoria por emergéncia nacional ou
interesse plblico, que tem um escopo muito
maior, “para a exploracdo da patente”’, e ndo
simplesmente para fabricacéo local.

A LPI separa a importacdo paralela feita
pelo licenciado da importac8o paralela rea-
lizada por terceiro®. Os 88 3° e 4° do art. 68
da LPI ndo esclarecem qual o mercado de
colocacéo do produto para legitimar a im-
portacdo, se nacional ou internacional. O
mercado é o nacional. Essa resposta é dada
pelo art. 43, inciso 1V, da mesma LPI. Essa
distingdo, no entanto, é irrelevante quando
o titular da patente se tratar de empresa glo-
bal (global player) e o produto originado da
patente seja uma commodity comercializada
no mercado transnacional.

E fundamental reafirmar que a licenca
compulséria tem como pressuposto ou pon-
to de partida uma estratégia do titular da
patente ofensiva a competicdo, configurada
nas hip6teses do art. 68 da LPI. A hipGtese
do art. 71 dispensa estratégia abusiva. A
presenca desta €, no entanto, uma expecta-
tiva realista. Nas hipéteses do art. 68, ha
um periodo de graca em favor do titular da
patente; e ele esta usufruindo do investimen-
to por ja haver colocado o produto no mer-
cado. E em todas as hipoteses previstas em
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ambos dispositivos, o titular ndo tera seus
direitos prejudicados. A ele sera garantida
uma remuneracdo adequada® se a licenca
for para fabricar no local. A autorizagdo
para importacdo paralela é limitada, como
restrita € a licenca que podera ser até cassa-
da a seu requerimento. Nesse sentido, a li-
cenca compulsoria prevista na LPI ndo con-
flita com a normal exploracdo pelo titular.
Se explora o mercado por via de importa-
¢do, €le estd tendo um retorno. Se nao fabri-
ca no local, ndo ha falar em normal explora-
¢80 na auséncia de fabricac8o. Mas se ter-
ceiro passa a fabricar, sob seu consentimen-
to ou ordem do Estado, uma remuneragdo
Ihe sera atribuida.

Reflexo do uso legal damarca

A discussdo dos casos da jurisprudén-
cia européia, envolvendo importacéo para-
lela de medicamentos, revelou que o uso da
marca sempre teve uma fungdo. Isso é im-
portante, pois serve também para dirimir
responsabilidade, nos termos da legislacdo
de defesa do consumidor®. Na importacdo
paralela derivada de licenca compulsoria,
o direito de marca ndo assiste ao importa-
dor. A LPI faculta ao titular impedir a livre
circulacdo de produtos colocados no mer-
cado interno, sob marca da sua proprieda-
de, por forca de licenca compulséria com
fins comerciais, ou seja, pelos motivos do
art. 68 da LPI%. O uso ou fixacdo da marca
do fabricante dependera do seu consenti-
mento. 1sso € mais uma limitagcdo a importa
¢do paralela. Mas essa limitagc&o, todavia,
ndo se aplica a hipotese de importacéo de-
corrente de licenca por interesse publico. A
restricdo a livre circulagdo do produto pelo
titular da marca podera ser contornada,
diante de uma comprovada infragdo a or-
dem econdmica?’. A restricdo ao uso da mar-
ca podera, ainda, ser discutida quando a
sua aposi¢do no involucro ndo acarretar
prejuizo a reputacdo do dono. O consenti-
mento do titular, quando necessario, pode-
ra ser suprido por autoridade judicial ou
administrativa, nos termos da lei.

5. Conclusbes

A importac8o paralela decorre de duas
hip6teses basicas: (a) meramente de um fato
de mercado e de (b) uma ordem judicial ou
administrativa de licenca compulsoria. Na
primeira hipétese, fundada no art. 43, inci-
s0 1V, da LPI, o simples fato da colocagéo do
produto no mercado interno, pelo titular ou
terceiro como seu substituto, basta para au-
torizar a importagdo paralela Na segunda
hipétese, a licenca compulsbria podera ser
motivada por abuso de direito ou de poder
econdmico ou, ainda, nos casos de emergén-
cia nacional ou interesse publico.

A colocagdo no mercado naciona, pois,
dispensa a licenca compulséria para viabi-
lizar a importacé@o paralela. O contrério é
verdadeiro, isto €, ndo tendo sido o produto
colocado no mercado nacional, a importa-
¢cdo paralela depende de licenca compul s6-
ria, seja por abuso ou por interesse publico.

O processo de licenca compulsoria é de-
morado. N&o faz sentido o terceiro ou o Es-
tado a €le recorrer, visando a importacéo, se
o produto ja foi lancado no mercado inter-
no. Se ndo houve, ainda, o langcamento do
produto no comércio interno, de duas uma:
ao interessado foi negada autorizagcdo para
produzir no pais ou para importar. Nas hi-
poéteses, a negativa do titular pode consti-
tuir um indicador de abuso capaz de carac-
terizar uma falha de mercado. Provado o
abuso e a falta de comercializacdo local, a
licenca compulsoria podera ser apenas para
importar para fins comerciais. E importante
a prova de gue o titular ou seu substituto,
consultado ou notificado, negou-se a hego-
ciar uma autorizacdo, ou impés para sua
concessdo condicGes ndo razoaveis.

O langamento do produto no mercado
interno também torna desnecesséria a licen-
¢a por interesse publico. Tal licenga, contu-
do, na falta de lancamento, prescinde da
prova de abuso do titular. Para atender a
“relevante interesse coletivo” ou “imperati-
vos da seguranga naciona”, no quadro de
uma necessidade associada a uma politica
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publica prevista em lei, ao Estado é faculta-
do até mesmo explorar diretamente uma ati-
vidade econbmica®. A aquisicdo de medi-
camentos, em face de igual necessidade, re-
vela-se uma intervencdo menor do Estado
perfeitamente legitimada. Essa compreenséo
também se vé confirmada pela natureza do
direito de impedir terceiro de importar ine-
rente a patente.

A importacdo paralela atua contra o exer-
cicio arbitrario do direito de importagdo con-
ferido ao titular da patente. Essa faculdade
ndo podera ser usada como forma de discri-
minacgdo arbitraria, limitacdo injustificada ao
comércio ou, ainda, restricdo a liberdade do
comprador na escolha da fonte de forneci-
mento. A esse respeito, a compreensdo do
direito brasileiro ha de se harmonizar com
a jurisprudéncia alienigena citada, que ofe-
rece, também, a base para uma reclamada
interpretacdo flexivel de TRIPS. A defesa da
importacé@o paralela significa assegurar ao
importador a liberdade de procurar o me-
nor prego, sem restri¢gdes indevidas. O direi-
to de importar, como faculdade inerente a
patente, ndo poderd ser exercido sendo como
um equivalente juridico da preferéncia na
introducdo do produto no mercado, asse-
gurando-se ao titular uma vantagem com-
petitiva em relagdo a rivais. Mas a socieda-
de ndo podera ser privada de acesso a me-
dicamentos a pregos razoaveis de mercado.

Notas

1 Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 US
436, 456 (1940). A prépria lei americana de patente
dispBe que o proprietario pode conceder licenca
exclusiva para uso em todo o territério dos Esta-
dos Unidos ou em qualquer parte especificada do
pais.

2 United States v. General Electric, 272 US 476
(1926).

3 A exaustdo de direitos foi afirmada em
Univis Lens (316 U.S. 249-51), Adams v. Burke
(84 U.S. 453, 457), Bloomer v. McQuewan (55
U.S. 453, 457).

4 Thomas E. Kaupper, ([19--7], p. 349). A pas-
sagem transcrita toma como paradigma o caso Con-

tinental T.V., Inc. v. GTE Sylvania Inc. (433 U.S. 36,
1997). A partir desse caso julgado pela Suprema
Corte, restricao ou controle sobre uso e revenda apés
a primeira venda de um produto patenteado é uma
guestdo de restrigao vertical que se submete a regra
da razéo.

5 United States v. Westinghouse Electric Corp.,
648 F.2d., 642 (9" Cir. 1981).(ABA..., 1992, p. 841).

5 Tratado de Roma, artigos 30 e 36.

" Tratado, artigos 85 e 86.

8 Caso 104/75 [1976] ECR p. 613.

9 C-102/77 [1978] ECR p. 1139.

1 professora Valentine Korah sugere que o pre-
¢o barato dos medicamentos na Inglaterra se deve
a trés fatores: em parte pela flutuacdo do cambio,
em parte pelo poder de compra do governo e pela
politica de licenga compulséria la praticada. (EC...,
[19--7], p. 192).

1 C-1/81, [1981] ECR p. 2913.

12 Os casos aludidos sdo: Centrafarm BV v. Ster-
lig Drug Inc., C-15/74 [1974] ECR 1147; Commissi-
on v. Germany, C-247/81 [1984] ECR 1111; The
Royal Pharmaceutical Society Case, casos reunidos C-
266 e C-267 [1989] ECR 1295; Freistaat Bayern v.
Eurim-Pharm, C-347/89 [1991] ECR |-1747; Bristol-
Myers Squibbs and Others v. Paranova, casos reunidos
C-427/93, C-429/93 e C-436/93 [1996] ECR 1-6285;
e Smith & Nephew, C-201/94 [1996] ECR 1-58109.

3 A informacéo se refere a Directive 89/104/
EEC, 21 Dec 1988, art.7°, 0J 1989 L 40, p. 1.

¥ LPI, art. 43, inciso V.

5 LPI, art. 68, 88 3 e 4°.

6 A guestdo da exaustdo (Artigo 6 do Acordo),
por exemplo, estd combinada com as clausulas do
“tratamento nacional” e do “tratamento da nacédo
mais favorecida’.

7 Lei rP 8.884/94, art. 21, incisos Il e XVI.

18 Em toda a sua histéria, o INPI ndo concedeu
mais de 3 licengas compulsoérias de duvidosos re-
sultados.

¥ LPI, artigos 70 e 71. A licenga compulsdria
por dependéncia de patente ndo interessa ao pre-
sente estudo.

D LPI, art. 7388 4 e &°

2 Pela redac@io dos artigos 11 e 13 do Decreto
n° 3.201/99, infere-se que o INPI ndo é a autorida-
de competente.

2 Decreto 3.201, art. 10.

B LPI, art. 68 88 3 e 4°, respectivamente.

2 LPl, art. 68,3°e 4% art. 71 eart. 73, 88 5° e 6°.

% Ver CDC, art. 12.

% | Pl, art. 132, IIl: “O titular da marca néo
poder&: impedir a livre circulagdo de produto colo-
cado no mercado interno, por si ou por outrem com
seu consentimento, ressalvado o disposto nos pa-
réagrafos 3 e 4° do art. 68.”

27 Lei rP 8.884/94, art. 46, incisos | e Il.

2 CF, art. 173.
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