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RETROSPECTIVA 2009: Leis da
propriedade intelectual precisam de
revisao

22/12/2009

Este texto sobre Propriedade intelectual faz parte da Retrospectiva 2009, série de
artigos sobre os principais fatos nas diferentes dreas do Direito e esferas da Justica
ocorridos no ano que termina.

Spacca

O escopo deste artigo é o de descrever, em linhas gerais
e sem pretensdo a uma andlise mais profunda, os temas
que tém sido objeto de discussdes e debates no ambito
da propriedade intelectual no Brasil neste ano de 2009.

Quando nos referimos a propriedade intelectual,
abrangemos todas as criagoes do intelecto e sua
protecgdo legal, desde obras como livros, musica, filmes e
todas as formas de arte, até criagoes destinadas a usos
comerciais, tais como sinais distintivos (marcas, nomes
empresariais e de estabelecimentos, nomes de dominio),
criagoes industriais (como patentes, desenhos
industriais), software, cultivares, topografias,
tecnologias, segredos de negécio e conhecimentos
tradicionais.

Hoje ja nao ha mais duvida de que a propriedade intelectual é o ativo mais valioso das empresas
e das nagoes. As inovagoes tecnoldgicas sao a grande forga propulsora do crescimento
econOmico, e a propriedade intelectual, como forma de protecao dessa inovacao tecnoldgica,
adquire uma relevancia impar. Ao mesmo tempo, a legislagdo da propriedade intelectual nunca
esteve tao sujeita a necessidade de revisoes e atualizacoes decorrentes da adogao de novas
tecnologias da informacao e da comunicagao, e nunca esteve antes no epicentro de tantas
discussoes politicas, decorrentes, de um lado, da necessidade de proteger os direitos dos
criadores — como estimulo a criacao intelectual e a inovagao tecnoldgica — e, de outro lado, do
interesse politico de atender as necessidades da sociedade, para que os avangos tecnoldgicos e
os bens intelectuais possam ser aproveitados e beneficiem a populagao como um todo.

Ao mesmo tempo, o crescente reconhecimento do grande valor econémico da propriedade
intelectual comeca a gerar, nas empresas brasileiras, um fen6meno que ja existem algum tempo
nas economias mais desenvolvidas, qual seja, o aproveitamento economico dos ativos
imateriais. Estudiosos da propriedade intelectual identificaram as varias fases pelas quais passa
a visao da propriedade intelectual por parte das empresas: de uma primeira fase, em que a
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propriedade industrial é encarada como uma mera protecao - conveniente ou obrigatoéria -
contra terceiros, e portanto um simples centro de custos, até a fase em que a empresa passa a
reconhecer o valor dos ativos imateriais como fonte de receita - seja mediante licenciamento ou
comercializacao por meio de leiloes, seja como garantia para financiamentos ou para captacao
de recursos por meio de securitizacao desses ativos, seja como poderoso atrativo no caso de
fusdes ou aquisigoes.

Desta forma, a politizagao da propriedade intelectual e sua valoragdo econdmica sao duas das
principais tendéncias atuais desse ramo do direito como veremos a seguir.

A Politizacao da propriedade intelectual

Uma das questdes mais sensiveis na arena da propriedade intelectual, nos ultimos tempos, é o
dificil equilibrio que deve existir entre a protecao legal aos interesses comerciais dos titulares
de bens intelectuais, e o interesse e bem estar da populacgao. Esta tensao entre o interesse
publico e os interesses privados dos titulares de ativos de propriedade intelectual se acentuou
desde a promulgacao do Cdodigo Civil de 2002 e a consagracao da funcao social da propriedade.
O potencial conflito se revela mais acentuado em areas sensiveis como:

(i) O acesso do povo a medicamentos, gerando acaloradas discussoes sobre a conveniéncia e os
perigos de um uso politico do instituto da licenca compulsoria;

(ii) A disponibilizagao de livros didaticos a estudantes, levando a propostas de eventual
alteracao da lei de direitos autorais;

(iii) A protecao ambiental e as tecnologias de combate as mudangas climaticas, incentivando
paises em desenvolvimento a pleitearem acesso facilitado a tecnologias de paises
desenvolvidos.

Em alguns circulos governamentais ha uma percepcgao de que a propriedade intelectual
beneficia principalmente multinacionais ou empresas de grande porte, em detrimento das
pequenas e médias empresas nacionais, que se vém privadas de usar determinados avancos
tecnoldgicos, exceto mediante pagamento de royalties, e em detrimento da populacdao em geral
que é obrigada a pagar precgos elevados por produtos patenteados. Esta percepcao tende
naturalmente a criar um ambiente desfavoravel ao reconhecimento de protecao patentaria a
certas invengdes como, por exemplo, segundos usos de medicamentos existentes.

Por outro lado, é imperativo reconhecer-se que o sistema de propriedade intelectual representa
um potente estimulo a inovagao tecnoldgica e a criagdo intelectual, promovendo a disseminagao
dos avancos cientificos e tecnoldgicos mediante a revelacao requerida pelo deposito patentario,
combatendo a concorréncia desleal e contribuindo positivamente para a economia nacional
assegurando um ambiente propicio ao recebimento de investimentos e de tecnologia externos.
Ao contrario, a auséncia de uma legislacao clara de protecao a propriedade intelectual e de um
sistema seguro para fazer valer os direitos assegurados por essa legislacao, desestimulam nao
sO a criatividade interna como os investimentos estrangeiros.

A crescente importancia econdémica da propriedade intelectual, acoplada ao crescente comércio
internacional, levaram ao uso dos bens imateriais como moeda de troca em possiveis
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retaliagdes cruzadas decorrentes de decisdes no ambito da Resolugao de Controvérsias da
OMC. Isto é, se um pais membro da OMC descumprir uma decisdao adotada pelo sistema de
Resolucgdo de Controvérsias, o pais prejudicado pode pleitear uma compensacgao, geralmente a
ser aplicada na mesma drea econémica que gerou a controvérsia, mas nao havendo essa
possibilidade, a compensacgdo pode ocorrer em outra area, inclusive em matéria de propriedade
intelectual. Ainda nao utilizada efetivamente pelo Brasil (que ja a solicitou a OMC em razao da
disputa contra os subsidios outorgados pelos Estados Unidos aos produtores de algodao), essa
possibilidade de retaliacao cruzada, mediante suspensao da protecao aos bens de propriedade
intelectual de titulares do pais a ser punido ou dos royalties devidos aos mesmos, tem sido
objeto de muita especulagao e criticas, por prejudicar setores e atores totalmente alheios a
disputa.

Outro sintoma da politizagcao das questoes ligadas a propriedade intelectual é a proposta a
OMPI - Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual, liderada pelo Brasil e pela Argentina,
e com a participagao de aproximadamente vinte outros paises em desenvolvimento, de uma
Agenda para o Desenvolvimento.

O proposito dessa Agenda - entre outros - é o de exigir que a OMPI adote medidas apropriadas
para estimular a transferéncia de tecnologia de paises desenvolvidos para paises em
desenvolvimento. Entre outras, a Agenda para o Desenvolvimento inclui recomendacgoes para
que a OMPI:

} Desenvolva, adote e promova principios sobre desenvolvimento, diretrizes e boas praticas
sobre transferéncia de tecnologia que, dentre outros:

(i) torne possivel uma cooperagao tecnoldgica dinamica entre paises desenvolvidos e em
desenvolvimento;

(ii) torne possivel que paises em desenvolvimento tenham acesso a tecnologias de paises
desenvolvidos; (...)

} Formule recomendacgoes sobre politicas e medidas que paises industrializados possam adotar
para a promocao de transferéncia e disseminacao de tecnologia para paises em
desenvolvimento.

E clara, portanto, a preocupacéo dos paises em desenvolvimento, e do Brasil em particular, em
estimular a importacdo de tecnologias dos paises desenvolvidos. Este, porém, é o discurso
externo da politica nacional.

Internamente, a situagdo é bastante diversa. A empresa brasileira que queira importar
tecnologia do exterior depara-se com (a) um processo burocratico que pode vir a interferir na
propria negociacao do contrato de licenca ou de fornecimento de tecnologia e (b) uma carga
tributdria pesada e complexa.

E uma contradicdo resultante da evolucéo histérica do processo de aquisicdo de tecnologia
estrangeira pelas empresas brasileiras.
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As novas formas de valoracao economica da propriedade intelectual

As tradicionais formas de extrair valor dos ativos de propriedade intelectual sao a sua
exploracao pelos préprios titulares, as cessoes (vendas) desses bens e o seu licenciamento a
terceiros mediante pagamento de royalties.

Entretanto, novas formas, até pouco tempo atras desconhecidas, de usar economicamente esses
ativos, tém aparecido, principalmente no mercado norte-americano. Entre elas destacam-se os
leiloes de bens de propriedade intelectual como método de comercializagao de portfélios desses
bens, suas avaliagdes por métodos mais sofisticados, e o aproveitamento do valor desses ativos
de propriedade industrial como garantias de outros negocios, bem como mediante securitizagao
de marcas. No XXIX Seminario e Congresso de Propriedade Intelectual da ABPI, realizado no
Rio de Janeiro em agosto deste ano, um dos painéis mais concorridos foi justamente o que
tratou de securitizacao de marcas, por ser um tema recente, pouco conhecido, e de grande
potencial pratico.

Segundo o Dr. Francisco Miussnich, que discorreu sobre esse tema,

“as duas formas de otimizar a utilizacao dos ativos de PI sao (i) a prestacao de garantia para a
obtencao de financiamentos e (ii) a securitizacdao. No caso da prestacao de garantia, a prépria
marca ou patente podera ser utilizada como bem objeto da garantia em contratos de
financiamento. E possivel dar em garantia, também, os recebiveis relacionados a marca ou a
patente, a exemplo dos royalties a receber. E, mesmo enquanto dura o financiamento, o titular
da marca ou patente continua a ter controle direto sobre seus ativos de PI, incluindo os
royalties originados pela exploracao.

Ja no caso da securitizagao, nao se trata, a bem da verdade, de prestagao de garantia, mas sim
de antecipacdo das receitas dos créditos a receber, o que nao deixa de ser uma espécie de
financiamento. “A securitizacao ja é largamente utilizada no Brasil em diversos setores, a
exemplo do mercado imobilidrio, em que é comum a emissao de CRIs - certificados de
recebiveis imobilidrios.”

Como reconhecimento do crescente valor dos bens intangiveis, novas normas de contabilizagao
desses ativos foram implementadas em 2008, para adequacao dessas normas aos padroes
internacionais. Nao h4, entretanto, uma tunica metodologia para avaliagdo de ativos intangiveis
e, entre as possiveis abordagens para se chegar a uma avaliacdo com base em mercado,
surgiram leiloes de bens de propriedade intelectual, implementados por empresas norte-
americanas originalmente especializadas em avaliacao de bens imateriais, e indices de valor
patrimonial - baseados no valor de direitos de propriedade intelectual corporativa - em Bolsas
de Valores.

Por ocasiao do XXVIII Seminario Nacional de Propriedade Intelectual da ABPI, realizado em Sao
Paulo em agosto de 2008, o tema de avaliacdo de ativos intangiveis foi objeto de duas palestras,
por parte de Ana Cristina Franca de Souza, que abordou o assunto do ponto de vista da
legislacao nacional, e por parte de Raymond Millien, que discorreu sobre a visao norte-
americana da avaliacao patrimonial de bens intangiveis (Anais do XXVIII Semindario da ABPI,
pags. 133 a 142).
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Ainda assim, a maneira mais usual de extrair receita de bens de propriedade intelectual ainda é
seu licenciamento e/ou a transferéncia de tecnologia, o que, no Brasil, passa pela necessidade
de averbacao ou registro dos respectivos contratos pelo INPI.

Ha muito tempo discute-se a legitimidade e a conveniéncia do INPI de analisar e eventualmente
exigir alteragoes nos contratos de fornecimento de tecnologia e de licenciamento de bens de
propriedade industrial, que foram livremente pactuados entre as partes. Entretanto, o INPI
continua, até hoje, com a funcgdo de registrar ou averbar contratos de transferéncia de
tecnologia e de licenciamentos, inclusive franquias, funcao essa na qual, por vezes, interfere na
préopria negociagao entre as partes contratantes, reduzindo pagamentos ou exigindo alteracao
de clausulas contratuais.

Nao nos parece justificavel a continuidade desse controle e dessa intervencao estatal, nesta
fase do desenvolvimento do Brasil, de suas empresas e de seus empresarios. A atuagao do INPI
neste campo tem sido objeto de questionamentos judiciais, e dois acordaos recentes da 22
Turma Especializada do TRF da 22 Regiao trazem decisoes diametralmente opostas. Um
primeiro acérdao (TRF 22 Regiao, 22 Turma Especializada, Ap. em Mandado de Seguranga
2006.51.01.5116700, rel. Des. Fed. Liliane Roriz, 21/10/2008) decidiu no sentido de confirmar a
competéncia do INPI para “reprimir cldusulas abusivas” nos contratos submetidos a averbacao
ou registro, declarando que:

“1. A atuacao do INPI, ao examinar os contratos que lhe sdao submetidos para averbacao ou
registro, pode e deve avaliar as condicoes na qual (sic) os mesmos se firmaram, em virtude da
missao que lhe foi confiada por sua lei de criacao, a Lei n® 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada
para o INPI é, em tultima andlise, a de dar efetivacao as normas de propriedade industrial, mas
sem perder de vista a fungao social, econoémica, juridica e técnica das mesmas e considerando
sempre o desejavel desenvolvimento economico do pais.

2. A Lein?9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o paragrafo tnico do art. 22 da Lei
n? 5.648/70, o juizo de conveniéncia e oportunidade da contratacao, ou seja, o poder de definir
quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econdmico do Pais. Esse
juizo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir
clausulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante
a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no minimo como
agente delegado da autoridade fiscal.”

Outro acordao (TRF 22 Regido, 22 Turma Especializada, ap. em Mandado de Seguranca 71138
2007.51.01.800906-6, rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, 28/04/2009) decidiu em sentido
contrario:

“I - Ora, a atribuicao do INPI para averbar contratos que envolvam cessao de patentes, marcas
e transferéncia de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei n? 9.279/96), de
remessa de dividendos para o exterior (Lei n? 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei n? 4.506/64
e Dec. n? 3.000/99), tem por escopo: (1) conferir eficacia contra terceiros, sem prejuizo dos
efeitos ja produzidos inter-partes, desde a assinatura; (2) permitir a remessa de pagamento
para o exterior, a titulo de royalties; e (3) permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos
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para o exterior.

IT - Da leitura dessas leis, e das demais que versam sobre as atividades econdémicas no pais, nao
se extrai nenhum dispositivo que delimite valores ou percentuais a serem praticados pelas
partes, no ambito de seus interesses industriais e produtivos, denotando que as diretrizes
econoOmicas do pais, apds o advento da constituigcdo de 1988, tém sido todas no sentido de
primar pela livre iniciativa e concorréncia de mercados, com ampla abertura ao capital
estrangeiro, a partir da década de 90.

III - De modo que, diante do quadro legislativo vigente, nao pode o INPI, a seu exclusivo
critério, adentrar o mérito de negociagoes privadas, para impor condigdes, a seu exclusivo
critério, valendo-se de percentual engendrado para outros fins - de dedutibilidade fiscal -
resultando, ao meu sentir, em erro invencivel na aplicacdo da lei, A uma, por inexisténcia de
atribuicao para tal ingeréncia. A duas, por inexisténcia de norma ou politica publica de
delimitagdo de precos. A trés, por se tratar de ato de pura especulagdo dada a absoluta falta de
conhecimento técnico da Autarquia das politicas de precos de mercado e seus reflexos na
producao, existindo, como se sabe, entes federativos especialmente aparelhados para tal fim. E
a quatro - porque sob a égide de um estado de direito e da livre iniciativa nao cabe ao aparelho
do estado intervir onde as partes nao se sentem prejudicadas, sob pena de substituir-se o
império da lei, pelo do assistencialismo.

IV - Recurso provido.”

Parece-me chegado o tempo de rever, de fato, ndo s6 a atuacao do INPI neste campo, como
também a legislacao fiscal que trata da dedutibilidade dos pagamentos de royalties e de
remuneracao por fornecimento de tecnologia, bastante antiga e defasada.

Estimulos a inovacgao

A necessidade da inovacao é indiscutivel e inquestionavel. O préprio governo brasileiro ja
abragou essa idéia ao promulgar a Lei Federal da Inovagao, em fins de 2004, a Lei dos
incentivos fiscais a inovacao (Lei do Bem) em 2005 e Politica de Desenvolvimento Produtivo -
PDP, lancada em maio de 2008.

Nota-se claramente, na PDP, a grande preocupacao com a pesquisa e desenvolvimento (P&D)
tecnoldgicos. As quatro Metas-Pais detalhadas no PDP tém relagao direta ou indireta com o
estimulo a inovacao: (i) a aplicacao do investimento fixo; (ii) a elevacao do gasto privado em
P&D, (iii) a ampliacao da participacao das exportacoes brasileiras no conjunto das exportagoes
mundiais (que passa pela maior competitividade das empresas nacionais, e, portanto, por um
processo de atualizagao e inovagao tecnoldgicas), e (iv) a dinamizacao do gasto privado em
P&D, mediante o aumento do nimero de médias e pequenas empresas inovadoras com
condicoes de tornar-se exportadoras.

A inovacdo depende de pesquisa. Nem todo processo de P&D resultard, necessariamente, em
inovacao comercialmente aproveitavel, mas toda inovacao sempre depende de um processo
anterior de pesquisa, seja ela incremental ou de ruptura.
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Todo processo de P&D somente é viabilizado por meio de investimentos, quer do governo, quer
da iniciativa privada. Apesar de a PDP prever um incremento substancial nos financiamentos
publicos a P&D, o préoprio governo reconhece a imprescindibilidade dos investimentos privados
no estimulo a inovacao. Veja-se o que estabelece a PDP com relacao ao estimulo a inovacgao:

“Para o objetivo de estimular a inovacao, foi estabelecida uma meta para o dispéndio privado
em pesquisa e desenvolvimento (P&D). O objetivo é captar os investimentos das empresas em
atividades sistematicas, destinadas a ampliar o estoque de conhecimentos e seu uso em novas
aplicacoes. Além de produzir conhecimento novo, os investimentos em P&D das empresas
aumentam sua capacidade de assimilar e explorar conhecimentos desenvolvidos externamente
e empreender esforgos inovativos.”

Ora, investimentos por parte da iniciativa privada somente serao feitos se houver garantia ou
razoavel expectativa de retorno financeiro, e eficiente protecao legal contra a concorréncia
desleal representada pelas copias ilegais, pirataria e outros delitos contra a propriedade
intelectual.

Tanto esse retorno financeiro quanto essa protegao sé sao assegurados por meio de um forte
arcabouco legal de propriedade intelectual. Portanto, a conclusao 6bvia é que a viabilizacao de
um projeto nacional de incremento e incentivo a pesquisa e a inovagao depende,
primordialmente, de uma forte protecao legal a propriedade intelectual. No entanto, ainda
debate-se, em certos circulos, se os direitos de propriedade intelectual sao benéficos para
paises em desenvolvimento, debates esses, como ja indicado acima, centrados principalmente
nos aspectos de acesso a remédios e a saude publica.

Os incentivos fiscais a inovagao, implementados pela Lei do Bem e suas alteragcoes posteriores e
sua regulamentacgdo sao instrumentos importantes de estimulo a P&D, mas nao sao totalmente
aproveitaveis pelas pequenas e médias empresas que optaram pelo regime de lucro presumido
para fins de Imposto de Renda. Também nesse aspecto ha campo para aperfeigoamentos.

Topicos de discussao em relacao a marcas
Entre os vérios topicos discutidos recentemente na area de marcas, destacam-se os seguintes:

Adesao do Brasil ao Protocolo de Madri.

Tema que ja foi objeto de discussoes acaloradas ha muitos anos, voltou ele a tona
recentemente, tendo em vista que o INPI brasileiro tem feito esforcos para aparelhar-se de
forma a cumprir com os requisitos de prazos, publicagdes, linguas e demais exigéncias para
adequacao as normas do Protocolo. Com um maior volume de exportagoes brasileiras, um
numero crescente de empresas brasileiras sente a necessidade de proteger suas marcas no
exterior. O acesso ao sistema de Madri permitiria a essas empresas brasileiras que
depositassem suas marcas no exterior, em um unico escritério (na OMPI, em Genebra),
indicando em quais paises desejam obter protecdo marcaria. Existiria uma possivel reducao de
custos, e uma garantida reducao de burocracia envolvidas nesse processo, se o Brasil viesse a
adotar o sistema do Protocolo de Madri.

Imagina-se que esta adesao venha a se concretizar em um futuro nao muito distante, razao pela
qual os agentes de propriedade industrial devem, desde ja, familiarizar-se com o sistema do
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Protocolo.

Admissao de marcas nao tradicionais.

Como se sabe, a Lei de Propriedade Industrial brasileira (Lei 9279/96) exige que as marcas
sejam “sinais distintivos visualmente perceptiveis”, o que, evidentemente, exclui marcas
chamadas de “nao tradicionais”, tais como as olfativas, as tacteis, as sonoras, as gustativas.
Entretanto, em varios paises marcas desse tipo tém sido aceitas e registradas, e cabe-nos
estimular a discussao sobre a possivel aceitabilidade desse tipo de marcas pela legislagao
brasileira.

No XXIX Semindario e Congresso da ABPI de agosto de 2009, no Rio, um dos painéis mais
concorridos foi justamente o que discutiu a questao das marcas nao-tradicionais.

A possivel aceitabilidade dessas marcas é questao complexa, pois exigiria ndo s6 uma alteragao
legislativa, mas também uma regulamentacao por parte do INPI para analise, busca,
comparacao com anterioridades e arquivamento dessas formas nao tradicionais de identificacao
de produtos e servicos.

Formas de reconhecimento de notoriedade de marcas.
Nossa Lei de Propriedade Industrial reconhece que marcas de alto renome devem gozar de uma
protegdo especial, em todos os ramos de atividade. Entretanto, ja nao existe, no ambito do INPI,
um registro especial para marcas de alto renome, como existia, na vigéncia do antigo Cédigo da
Propriedade Industrial de 1971, para marcas notorias.

A protecdao a marcas de alto renome, que s6 pode ser invocada incidentalmente em caso de
oposicao ou recurso contra pedidos de marcas idénticas ou semelhantes de terceiros, tem sido
objeto de agodes judiciais cuja finalidade é a de obter o reconhecimento dessa qualidade de alto
renome, independentemente de haver colidéncias com pedidos de terceiros. Decisoes
divergentes tém sido emitidas, e este é, também, um tema que deveria ser pacificado para
evitar inseguranca juridica.

Uso de marcas na Internet e no mundo virtual.
O enorme crescimento do uso da Internet e do comércio eletréonico tem obrigado as empresas a,
cada vez mais, usarem de nomes de dominio para identificar seus negdcios.

O uso de marcas como nomes de dominio na Internet tem trazido inimeros problemas. O fato
(i) dos registros de nomes de dominio e de marcas serem independentes; (ii) de ndao haver um
sistema de verificacao da prévia existéncia de marcas registradas no INPI e de sua titularidade
antes do registro de nomes de dominio, e (iii) a inexisténcia do principio da especialidade no
ambito dos nomes de dominio, sdo elementos complicadores do problema. Os registros
indevidos de nomes de dominio idénticos a marcas de terceiros tem crescido, como forma
especulativa de obter vantagens abusivas. Tais registros ilegitimos ou desleais podem ser
atacados via sistema de solugao de disputas da OMPI, quando sejam nomes de dominio
internacionais, mas em caso de conflitos internos, nacionais, nao ha ainda um sistema
administrativo ou alternativo de solugao de controvérsias a nao ser o judicial.
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Para melhorar esta situacao, aguarda-se, para breve, a regulamentacao de um sistema de
resolucao de disputas nao judicial, o que serd muito bem-vindo para os titulares de marcas.

Topicos de discussao em matéria de patentes
No campo das patentes, algumas preocupacgoes tém sido objeto de discussoes, tais como:

Crescente backlog de pedidos de patentes nos varios escritdrios de registro de propriedade
industrial do mundo.

O grande numero de novas patentes depositadas ao redor do mundo e a maior complexidade
das novas tecnologias provocam um congestionamento de pedidos de patente e um acimulo
crescente de pedidos ainda nao analisados. Este fendmeno nao é somente brasileiro, mas
mundial, e discussoes tém sido empreendidas sobre como resolver o problema.

Entre possiveis solugoes, estao a regionalizacdo dos exames, para evitar que pedidos idénticos
tenham que ser examinados por varios escritérios de registro, com perdas de tempo e possiveis
inconsisténcias de resultados. Esta solucao, como é 6bvio, nao é de facil implementacao,
considerando que implica em renincia ao exame de mérito por parte de alguns escritorios, e
aceitagao de exames efetuados em outros paises.

A harmonizagao de procedimentos dos escritérios de propriedade industrial regionais também é
uma tendéncia, inclusive perseguida pelo proprio INPI, que tem se dedicado a estudar a
estruturagao de procedimentos consistentes entre escritérios da América Latina.

A patenteabilidade de segundos usos e de novas formas cristalinas.

A discussao sobre este topico divide radicalmente as opinides. A ABPI adotou posigao coerente
com aquela expressa pelo INPI, e emitiu uma Resolucao, de n® 75, da qual sao transcritos
abaixo alguns pontos:

a) Considerando as obrigacOes assumidas pelo Brasil no ambito da Organizacao Mundial do
Comércio - OMC, em particular aquelas determinadas pelo Art. 27.1 do Acordo TRIPS, no
sentido de que “qualquer invencgao, de produto ou de processo, em todos os setores
tecnoldgicos, sera patenteavel, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passivel
de aplicacao industrial” e de que “as patentes serdo disponiveis e os direitos patentarios serao
usufruiveis sem discriminacao quanto a seu setor tecnolégico”;

b) Considerando, portanto, que vedar o patenteamento de invencoes de determinados tipos e/ou
em areas especificas, como a area médica ou farmacéutica, viola o principio de nao-
discriminacao de que trata o referido Art. 27.1 de TRIPS;

c) Considerando que 0s novos e inventivos usos e formas cristalinas nao figuram entre as
possiveis excegoes a patenteabilidade dos paragrafos 2 e 3 do Art. 27 do acordo TRIPS;

d) Considerando que a Lei n? 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial, dispoe em seu Art. 82 que
¢ patentedavel a invencao que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagao
industrial;

e) Considerando que nao ha qualquer proibicao a patenteabilidade de usos ou de formas
cristalinas na Lei da Propriedade Industrial;
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f) Considerando que outras areas técnicas, que nao a farmacéutica, possuem patentes para
novo uso e nova forma cristalina, a nao patenteabilidade de novos usos e novas formas
cristalinas prejudicaria também as referidas areas;

g) Considerando que patentes de uso em diversas areas tecnoldgicas ja fazem parte da pratica
juridica nacional e internacional;

h) Considerando que os medicamentos destinados a um novo uso, bem como produtos contendo
novas formas cristalinas, sao considerados como novos produtos para efeitos de comprovacao
de eficacia e seguranca, devendo, portanto, ser submetidos aos mesmos tipos de testes exigidos
para as invengoes originarias pela ANVISA;

i) Considerando que uma nova forma cristalina, bem como seu processo de preparacao e a
composicao que a contém, sdao plenamente patentedveis caso preencham os requisitos legais de
patenteabilidade;

j) Considerando que as invencgoes de novos usos e de novas formas cristalinas estdao em linha
com a politica de inovagdao do Governo brasileiro, estabelecida pela Lei da Inovacao (Lei n®
10.973/04) e pela Lei do Bem (Lei n? 11.196/05), que vem promovendo incentivo a pesquisa e
ao patenteamento de seus resultados;

k) Considerando que o Governo brasileiro tem envidado esforgos em promover a inovagao em
todas as areas, como forma de aumentar a competitividade das industrias nacionais em um
cenario de concorréncia e de comércio cada vez mais globalizado;

1) Considerando que diversas universidades, institutos de pesquisa e empresas nacionais tém
realizado pesquisa e desenvolvimento para novos usos e novas formas cristalinas e depositado
pedidos de patente no INPI para proteger esses tipos de invencgoes;

m) Considerando que a pesquisa por novas moléculas é dispendiosa e geralmente inviavel para
a industria nacional no momento atual e que, portanto, um caminho mais vidvel para a inovacao
reside em pesquisar produtos ja existentes e buscar novos desenvolvimentos e invencoes a
serem patenteadas, como é o caso dos novos usos e das novas formas cristalinas;

n) Considerando que, pelos mesmos motivos expostos no item precedente, o patenteamento de
invencgoes de novos usos ou de novas formas cristalinas nao impede nem retarda a producao e o
lancamento de medicamentos genéricos no pais; e

0) Considerando que a concessao de patentes para novos usos e novas formas cristalinas, que
preencham os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial, é
necessaria em vista das obrigacoes assumidas pelo Brasil decorrentes do Acordo TRIPS, em
vista do que determina a Lei n2 9.279/96 e em vista dos interesses do Pais no que diz respeito a
protecao de inovagoes desenvolvidas pela industria nacional;

a ABPI firma a presente Recomendacao, no sentido de:

1) reiterar a patenteabilidade dos novos usos de substancias conhecidas, em particular dos
novos usos médicos, e das novas formas cristalinas que preencham os requisitos legais de
novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial;
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2) apoiar as diretrizes propostas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI no
sentido de considerar patenteaveis os novos usos médicos e as novas formas cristalinas que
preencham os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial;

3) manifestar-se contra a posicao firmada pelo Grupo Interministerial de Propriedade
Intelectual - GIPI, na Reunido Plendria do dia 01.12.2008, contraria a patenteabilidade de
novos usos e novas formas cristalinas; e

4) rejeitar os Projetos de Lei n°S 2511/2007 e 3995/2008, que tramitam em conjunto na Camara
dos Deputados e visam a proibir a patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas, ou
de qualquer Projeto de Lei com o mesmo objetivo.

A questao do licenciamento compulsdrio.

Tanto nossa legislagao interna como os tratados internacionais de que o Brasil faz parte
(Convencao da Uniao de Paris - CUP e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS) permitem o licenciamento compulsério de
patentes em alguns casos pré-determinados. Este licenciamento compulsorio, entretanto, nao
significa que a patente assim licenciada perca sua validade, como pode dar a entender o uso da
expressao “quebra de patente”, totalmente inadequada. O licenciamento nao cancela a patente,
e, pelo contrario, sujeita o licenciado a pagamento de royalties ao titular da patente. Além disto,
se o prazo do eventual licenciamento compulsério se encerrar antes do fim da validade da
patente licenciada, a patente continuara em vigor pelo seu prazo de validade restante, com
todos os direitos a ela inerentes.

O que ocorre quando o licenciamento compulsorio é outorgado é a prevaléncia do interesse
publico (no sentido lato), isto €, da funcao social da propriedade, sobre a exclusividade
proporcionada pela titularidade da patente. De fato, se de um lado a patente da ao seu titular o
direito de impedir que terceiros explorem o objeto ou o processo patenteado sem o seu
consentimento, por outro lado - como toda propriedade - deve ela ser exercida “em
consonancia com as suas finalidades economicas e sociais” (conforme § 12 do artigo 1.228 do
Cédigo Civil de 2002). O proprio artigo 52, inciso XXIX da Constituicdo Federal de 1988
estabelece que “a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para
sua utilizacdo, bem como protecao as criacoes industriais, a propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnolégico e econéomico do Pais.”

Quando a Lei de Propriedade Industrial brasileira (Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 ou “LPI”),
estabeleceu as varias hipoteses em que uma patente pode ser licenciada - sem o consentimento
do seu titular - para terceiros interessados e capacitados a explorar seu objeto, para fins de
interesse publico, nada mais fez do que concretizar a funcao social da propriedade da patente.
Entretanto, esse instituto deve ser usado de forma extremamente cautelosa, com muito critério,
e dentro dos mais estritos requisitos legais, pois seu uso indiscriminado ou sem obediéncia aos
parametros da lei pode gerar uma inseguranca juridica muito grande entre os titulares de
patentes, provocando uma imagem negativa do Pais no exterior, como nagdo que nao respeita
os direitos de propriedade intelectual e pode, por via de consequiéncia, desestimular
investimentos em P&D no Brasil.
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Questoes relativas a direitos autorais

O desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente as tecnologias da informacao, de
comunicacao e reproducao de contetudos trazem desafios ingentes para a protecao aos direitos
autorais. A pirataria e a violacao de direitos autorais foi potencializada por meio da
comunicacao de dados em alta velocidade. A facilidade de compartilhamento de arquivos
prejudica enormemente os detentores de direitos sobre filmes, audiovisuais e musicas.
Igualmente, a facilidade de obtencgdo de copias reprograficas de textos prejudica os autores de
livros e as editoras, principalmente com relacao a obras didaticas.

Por outro lado, o acesso a textos de obras didaticas - por vezes muito caras e inacessiveis a
estudantes - € um beneficio a ser levado em consideracao, num Pais em que a educacao deve
ser a principal prioridade.

A Lei de Direitos Autorais determina, em seu art. 46, que:

“Art. 46. Nao constitui ofensa aos direitos autorais:

(...)

IT - a reproducgao, em um sé exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde
que feita por este, sem intuito de lucro.”

A auséncia de uma definicdo sobre o que sejam pequenos trechos gera discussoes acaloradas e
acaba por prejudicar estudantes, uma vez que universidades se recusam a permitir copias
reprograficas mesmo de capitulos isolados de livros.

O Ministério da Cultura promoveu, este ano, varios Foruns de discussoes de temas ligados a
direitos autorais, com vistas a sugerir alteracoes na Lei 9.610/98.

A propriedade intelectual nos esportes
Um dos fendmenos mais marcantes dos ultimos tempos é a protegao e utilizagao da propriedade
industrial por agremiacoes desportivas, como forma de geracao de receitas adicionais.

A crescente importancia da propriedade intelectual em eventos esportivos de grande porte,
como Copas do Mundo, Olimpiadas e semelhantes levanta outro problema, que é o “marketing
de associagao ou de emboscada” ou ambush marketing, isto é, o aproveitamento desses grandes
eventos para promoc¢ao de marcas de empresas que nao sao patrocinadoras oficiais dos
eventos. Isto é, uma espécie de “aproveitamento parasitario” da atracao gerada por essas
competicOes para veiculacao de propaganda nao autorizada pelas autoridades responsaveis
pelo evento.

Desde que o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo de futebol em 2014, e a cidade
do Rio de Janeiro foi selecionada para sediar as Olimpiadas de verdo de 2016, as questoes
relativas ao marketing de associacao se tornaram mais prementes. Apesar de nao haver, no
Brasil, legislagao que coiba especificamente o marketing de associacao, a ABPI é da opinido de
que a legislagao existente (entre outras, a Lei de Propriedade Industrial, a Lei Pelé, o Tratado
de Nairobi e a Lei de Direitos Autorais) é suficiente para coibir tais praticas desleais.
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Uma série de outros topicos de grande interesse para os especialistas surgem da conjuncgao da
propriedade intelectual e da pratica do desporto.

Sem qualquer pretensao a esgotar o assunto, os tdépicos acima descritos sdo alguns dos temas
mais frequentemente discutidos nos ultimos tempos no Brasil, no ambito da propriedade
intelectual.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2009-dez-22/retrospectiva-2009-leis-propriedade-intelectual-revisao/
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