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No STJ, 33 recursos discutem prorrogacao de patentes
deremedios

05/12/2010

Aguardam julgamento no Superior Tribunal de Justica 33 recursos que afetam diretamente a populacéo brasileira. A
discussdo envolve o pedido de extensdo da vigéncia de patentes de medicamentos e, portanto, 0 monopdlio na
comercializacdo de drogas gque sdo usadas no tratamento de muitas doengas como hipertensdo e leucemia. Quanto mais
estas patentes sd0 prorrogadas, mais se adia 0 surgimento do genérico.

As patentes desses medicamentos sdo do tipo pipeline. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) criou esse
mecanismo para proteger invencdes das areas farmacéutica e quimica, que ndo poderiam gerar patentes até aquela época.
Pelo pipeline, os laboratorios tiveram um ano pararequerer a patente ao I nstituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), e avalidade foi fixada considerando o primeiro depésito no exterior. As patentes de invengdo no Brasil valem por
20 anos a partir da data do deposito.

O temando é novo no STJ. A 32e 42 Turmajajulgaram alguns desses recursos. Um deles, relatado pelo ministro Jodo
Otavio de Noronha, inviabilizou o pedido de extens&o da patente do Viagra, indicado para disfuncdo erétil (Resp
731.101). Outro foi 0 que pos limite no prazo de patente do Diovan, indicado no tratamento da hipertensgo arterial (Resp
1.145.637). Neste caso, o0 julgamento foi unanime, seguindo o posicionamento do desembargador convocado Vasco Della
Giustina. Conforme o artigo 42 da Lei 9.279/96, a patente confere ao titular o direito de impedir que terceiro produza, use
ou cologue a venda o produto objeto da patente.

Em todas as insténcias do Judiciario, ha mais de cem agbes envolvendo medicamentos diversos, segundo dados do INPI.
A Justica Federal analisou recentemente o caso envolvendo a comercializagdo do Xenical, fabricado pelo laboratério F.
Hoffmann-La Roche e indicado para o tratamento da obesidade. Também analisou um processo envolvendo a fabricacéo
do medicamento Hepsera, pelo laboratdrio Institut of Organic, indicado para controle da pressio arterial. Outro caso, que
aguarda julgamento, mas no STJ, é a patente do anticoncepcional Y asmim, fabricado pela Schering.

Patentes pipeline

Nos processos rel acionados ao pipeline, diversas multinacionais buscam harmonizar sua patente nacional com a
concedida no exterior. Porém, as Ultimas decisdes do STJ vém mantendo o prazo estabelecido pelo INPI, que é de 20 anos
apartir do primeiro depdsito, também desconsiderando possiveis extensdes em outros paises.

Esse entendimento desagrada aos fabricantes de medicamentos. “ Entendemos que o prazo de patente que expira aqui € o
mesmo que expiralafora’, afirmou o advogado Gustavo Moraes, responsavel pela defesa da patente do Viagrano STJ.
Segundo ele, a patente desse medicamento no Brasil vai expirar um ano antes do que no resto do mundo, 0 que seriauma
violagdo a propriedade intelectual.

O procurador-chefe do INPI, Mauro Maia, explica que as discussoes acontecem na Justi¢a porque as multinacionais fazem
um primeiro depdsito no exterior e abandonam o pedido, realizando outra solicitacdo posteriormente. Assim, pedem que
0s 20 anos sejam contados a partir do segundo pedido, e ndo do primeiro.

Entendimento do STJ

Héa também uma peculiaridade: nos Estados Unidos, as vezes, existe um lapso entre a data de concesséo da patente e a
autorizacao para a comercializacdo. A legislagdo norte-americana prevé umaindenizacdo por este periodo, de forma que,
se um produto demorou trés anos para chegar as prateleiras, ha um acréscimo de trés anos na validade da patente. E as
empresas recorrem, também, querendo esse prazo adicional no Brasil.

O STJvem decidindo que o prazo de 20 anos deve ser contado a partir do primeiro depdsito no exterior, ainda que esse
tenha sido abandonado ou haja extensdo. Essa posi¢éo foi defendida no julgamento do Recurso Especial 1.092.139, em
que o laboratério Novartis queria exclusividade na comercializagdo de derivados da pirimidina, substancia utilizada na
fabricacéo do Glivec, usado paratratar adultos com leucemiamieldide. O STJ, seguindo o voto do ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, considerou o primeiro depdsito feito na Suica, e ndo o registro no Escritério Europeu de Patentes.

O regime de pipeline vem sendo questionado no Supremo Tribunal Federal (ADI 4.234/2008) por supostamente afrontar o
artigo 5°, incisos XX1X e XXXV, da Constitui¢ao Federal. O primeiro inciso institui a protecdo aos inventosindustriais,
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e 0 segundo dispde sobre o direito adquirido. A justificativa é que ndo haveria novidade aqui nos produtos
comercializados no exterior, especialmente porque o Brasil ndo concedia patentes paratais produtos até aLei da
Propriedade Intelectual, de 1996.

Concessdo de patente

Para ter uma patente concedida, segundo alei, € preciso que haja novidade, atividade inventiva (ndo ser 6bvia) e aplicacdo
industrial. Sua duracéo é de 20 anos e corresponde ao periodo médio de vida que a sociedade atribui a uma tecnologia ou,
no caso dos medicamentos, ao tempo necessario para que empresas tenham o retorno do dinheiro investido. Em troca da
patente, as empresas oferecem ao Estado a descricédo do invento.

N&o ha violagéo quando o uso do medicamento € para finalidade experimental, relacionado a estudos ou pesquisas ou que
resulte na producdo de informagdes de dados ou resultados de testes. O que se proibe € a comercializagdo dos produtos,
raz&o esta que faz com que aindustria de genéricos reivindique umafatia do mercado. A patente € concedida pelo INPI,
uma autarquiafederal, com sede no Rio de Janeiro.

O advogado Gustavo Moraes entende que as decisdes judiciais estdo na contramao do ideal de patente concebido pelo
legislador e expressam insatisfacdo daindustria farmacéutica com a ndo concessdo da extensdo em alguns casos. “ Quando
alguém inventa e é bom, depois todos querem copiar”, assinala. Ja o procurador-chefe do INPI esclarece que ndo ha
guebra de patente nos casos julgados pelo Judiciério. “O que as empresas buscam é estender uma situacdo insustentéavel
de monopdlio”, acusa Mauro Maia.

M ercado de genéricos

Segundo o advogado Aristévolo Freitas, da Pré Genéricos, associagdo que representa oito laboratdrios e quase 90% do
mercado de genéricos no Brasil, ndo se sustenta 0 argumento de que as decisdes do Judiciario violam os principios da
propriedade industrial e comprometem futuros i nvestimentos com pesquisa e desenvolvimento. “ A patente é importante
para o pais e, sem ela, ndo pode haver sequer genéricos’, alega o advogado.

A associagdo atua na condic¢do de assistente do INPI nos processos envolvendo patentes de medicamentos em muitas das
acOes no Judiciario. Isso foi possivel gragas a umadecisdo do STJ, firmada no Recurso Especial 1.128.789, na qual ficou
estabelecido que ndo se exige que terceiro possua uma efetiva relacéo juridica com o assistido, sendo suficiente a
possibilidade de que alguns direitos sgjam atingidos pela decisio judicial.

Os genéricos sao copias de medicamentos com patentes expiradas. No Brasil, foram instituidos em 1999 com a
promulgacéo da Lei 9.787. Seus fabricantes ndo necessitam fazer investimentos em pesquisa para o seu desenvolvimento,
visto que as formulagdes ja estéo definidas pelo medicamento de referéncia. Também néo precisam fazer propaganda,
pois ndo ha marca a ser divulgada, raz&o de 0 preco ser menor.

“As brigas na Justica ndo tém nada a ver com quebra de patentes’, reitera o procurador-chefe do INPI. “ O que se discute €
a extensdo indevida de patente”, garante Maia. Segundo o autor Nuno de Pires de Carvalho, no livro “ A Estruturade
Marcas e Patentes’, as patentes ndo sdo instrumentos de politicaindustrial, sdo componentes de um conjunto de

institui ¢des juridicas que moldam a sociedade de uma forma eficiente.

Movimento de mercado

O mercado mundial de medicamentos movimentou no Ultimo ano o equivale aum total de US$ 752 bilhGes, segundo
estudo divulgado pela Associacdo da Industria Farmacéutica de Pesquisa (Interfarma). No Brasil, foram mais de US$ 15
bilhGes investidos. “ Se for olhar do ponto de vista econdmico, vale a pena brigar na Justica pela patente”, assinala Mauro
Maia, “pois quai squer trés meses resultam em uma grande diferenca na receita da empresa’.

A venda de um medicamento pode ter o impacto de até 30% no faturamento da empresa, segundo levantamento do INPI.
De acordo com dados do IMS World Review, somente um em cada cinco mil compostos pesquisados chega aos pacientes,
e sete entre dez drogas ndo cobrem os custos com pesguisa e desenvolvimento. O estudo informa ainda que somente 27%
dos produtos no mercado sdo protegidos por patentes. Os Estados Unidos sdo 0 pais com maior nimero de patentes na
&rea de medicamentos, com 45.790, e o Brasil ocupa a 242 posi¢éo, com 480. Com informacdes da Assessoria de
Imprensa do STJ.
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Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2010-dez-05/stj-jul gar-33-recursos-envol vendo-prorrogacao-patentes/
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