REVISTA DO IBRAC

LICENCA COMPULSORIA DE PATENTES E O
DIREITO ANTITRUSTE

José Carlos Vaz e Dias'

1.Conforme solicitacdo do Ministro da Satde, em Consulta Prévia
n°. 031/99, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorréncia
(CADE) emitiu em 31 de marg¢o de 1999 um parecer sobre os tipos
de condutas que caracterizam violacdo a ordem econdmica e que
servem de justificativa para a concessao da licenga compulséria,
ficando, assim, o titular sujeito a outorga obrigatorio de uso de sua
patente a terceiros.

2.Essa solicitacdao visava, conforme o entendimento do Ministério
da Saude, “dirimir duvidas e criar condi¢cdoes para uma analise
mais abrangente e diferenciada de praticas infrativas a ordem
econdmica cometidas por empresas que operam em mercados
imperfeitos, e que fabricam produtos essenciais a vida e a saude
da populacido, como é o caso da industria de medicamentos,
justificando tratamento diferenciado e mais rigoroso por parte
do poder publico™.

3.A importancia do referido parecer decorre do esclarecimento
sobre a maneira pela qual o direito da propriedade industrial pode
se relacionar com o direito antitruste, visando resguardar dois dos

! José Carlos Vaz e Dias (LLM/PhD Kent - Inglaterra) ¢ advogado do escritério Di
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mais importantes principios constitucionais da ordem econdmica
brasileira, quais sejam o “Principio da Livre Concorréncia” e o
“Principio da Propriedade Privada”. Além disso, o parecer delineou
os passos de atuagdo do Ministério da Saude em busca de
instrumentos legais na contenda politica existente com as industrias
farmacéuticas.’

4.Ainda e mais importante, o parecer esclareceu peculiaridades
técnicas relacionadas ao procedimento de instrugdo da licenca
compulsoéria®, quando a exploracdo da patente acarreta a pratica do
abuso do poder econdémico.

5.0 objetivo deste artigo ¢ exatamente examinar essas
peculiaridades técnicas tratadas pelo parecer, referentes ao
procedimento de instru¢cdo da licenca compulsoria e procurar
determinar os limites de atuacdo do CADE e do INPI, quando
constatado o abuso do poder economico dos agentes comerciais que
sdo os titulares dos direitos de uma patente.

6.0 interesse pela atuacdo dos 6rgidos de defesa da concorréncia®,
principalmente do CADE, nos assuntos relacionados ao sistema de
patentes, decorre da propria lei de propriedade industrial - Lei n°.

2 . .1 coe g . .
Dentre os instrumentos utilizados pelo Ministério da Saude para reduzir a

influéncia das industrias farmacéuticas, sob a alegacdo do aumento da
disponibilizagdo de remédios para a populagdo, estd a Medida Proviséria n°. 2.006,
de 14 de dezembro de 1999 (ultima reedi¢do pela Medida Proviséria n°. 2.105-15,
de 26 de janeiro de 2001) que alterou a Lei n°. 9.279/96 e adotou as seguintes
medidas: (i) permitiu a utilizacdo desautorizada do objeto de uma patente, destinada
a produgdo de dados e resultados de testes, para a obtencdao de registro de
comercializagdo junto ao Ministério da Saude; (ii) condicionou a concessao de
patentes para produtos e processos farmacéuticos a prévia anuéncia da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria.

3 Liceng¢a compulsoria é entendida como a outorga de direitos de utilizacdo de uma
patente a um terceiro, por determinacdo governamental e sem autorizagdo prévia do
titular da patente, conforme o procedimento de concessdo descrito pela lei de direito
da propriedade industrial e direito antitruste.

‘0s 6rgaos incumbidos da prevencdo e repressdo as infragdes contra a ordem
econdmica sdo a Secretaria de Direito Econdmico do Ministério da Justi¢ca (SDE), a
Secretaria de Acompanhamento Economico (SEAE) e o Conselho Administrativo de
Defesa Economica (CADE).
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9.279, de 14 de maio de 1996 - que estabeleceu em seu art. 68 o
abuso do poder econdmico como um dos requisitos para a
instauragao do procedimento ¢ concessdo da licenca compulsoria.
Alids, a possibilidade de instauracdo desse procedimento por abuso
do poder econdmico constitui uma inova¢ao no nosso direito, pois
previamente a vigéncia da Lei n°. 9.279/96 as hipdteses para
concessdao da licenca decorriam essencialmente da falta de

exploragao local de uma patente em territério nacional.

7.0 exercicio abusivo de direito ja4 constava do texto original da
Convencdo da Unido de Paris.’, pois os efeitos negativos da recusa
em explorar a inven¢ao e nao colocar os produtos objeto da patente
no mercado de forma que a demanda do produto ficasse atendida ja
eram observados no final do século passado. Dentre os efeitos
constatados pelos economistas causados por uso inadequado de uma
patente, estavam:

(a) A possibilidade de a patente em desuso constituir uma barreira
para novos desenvolvimentos, bem como para a exploracao de
patentes dependentes;

A licenca compulsoria ja era um instituto comumente adotado pelos paises
membros da Convenc¢do. No entanto, inexistia regras uniformes sobre o assunto,
especialmente o periodo em que terceiros interessados poderiam requerer a
instauracao do processo administrativo e a compreensao da importagcdo dos produtos
ser prova eficaz do uso da patente. Dessa forma, a estipulagdo das regras gerais da
licenca compulséria na Convengdo da Unido de Paris foi fundamental para
uniformizag¢ao do instituto da licenca.

Entende-se que um dos interesses em dar seguimento a reunido para a constituicao
da Unido de Paris decorreu da necessidade de inibir os paises europeus em
adotarem regras e procedimentos diferentes para a protecdo as invencgdes
tecnologicas, que afetavam os direitos dos titulares e serviam como argumento para
0 movimento anti-patentario que ocorreu na Europa no final do século XIX, tal
como a lei austriaca que determinava a compulsoriedade da fabricagcdo da patente no
mercado local dentro de 1 (um) ano da concessdo da patente. Armitage, Edward —
“The Paris Convention Background to the Diplomatic Conference”. European Intel-
lectual Property Rights (EIPR). Margo. 1980. Pags. 83-85.
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(b) A possibilidade de a patente em desuso ou uso inadequado nao
promover a comercializacdo do produto; e

(c) A possibilidade de provocar escassez ¢ aumento do preg¢o do
produto, objeto da patente;

8.Com a Convencdao da Unidao de Paris, Revisdo de
Estocolmo (1967), procurou-se estabelecer os requisitos minimos ¢
uniformes no tocante aos critérios para uso de uma patente, bem
como determinar que o exercicio abusivo do direito de patente nao
acarreta a imediata caducidade sem antes tentar o uso da invencgao
tecnoldégica por meio da licenca compulsoria, que foram assim,
cujas as regras foram assim especificadas:

Artigo 5

“l) A introducao, pelo titular da patente, no pais em que esta
foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos paises
da Unido nao acarreta a caducidade da patente.

2) Cada pais da Uniao tera a faculdade de adotar medidas
legislativas prevendo a concessio de licencas obrigatorias
para prevenir os abusos que poderiam resultar em
exercicio do direito exclusivo conferido pela patente, como
por exemplo a falta de exploracio.

3) A caducidade da patente s6 podera ser prevista
para os casos em que a concessao de licencas obrigatorias,
nio tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Nao
podera ser interposta acdo de declaracido de caducidade ou
de anulacido de uma patente antes de expirar o prazo de
dois anos, a contar da concessio da primeira licenca
obrigatoria.

4) Nao podera ser expedida licenca obrigatoria, com o
fundamento de falta ou insuficiéncia de exploracao, antes
de expirar o prazo de quatro anos a contar da
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apresentacdo do pedido de patente, ou de trés anos a
contar da concessiao da patente, devendo aplicar-se o prazo
mais longo; a licenca sera recusada se o titular da patente
justificar a sua inacao por razées legitimas. Tal licenca
obrigatoria sera nao exclusiva e s0 sera transferivel,
mesmo sob a forma de concessdo de sublicen¢ca, com a
parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a
explore.

5) As disposicoes precedentes serdo aplicaveis, com as
modificacoes necessarias aos modelos de utilidade.”

9.Essas disposicoes da Convencao da Unido de Paris estdo
presentes, de maneira mais detalhada, na Segdo III da Lei n°.
9.279/96 onde esta especificado o procedimento da licenga
compulséria. Os arts. 68 e 70 dessa lei listam exaustivamente os
eventos ensejadores da licenga compulsdria, que sdo os seguintes:
(i) a nao exploragdo do objeto da patente no Brasil ou uso do
processo patenteado, por meio da falta de fabricacdo ou fabricagdo
incompleta do produto, ressalvado os casos de inviabilidade
econdmica, caso em que permitird a importacao do produto; (ii) a
comercializagdo nao satisfatéoria da demanda do mercado; (ii1) a
constatagdo do abuso do poder econdmico e (iv) no caso de patente
dependente, quando ndo houver acordo entre os titulares da patente
dependente e da principal e quando constatado o progresso
tecnoldgico da patente dependente.

10.Pode-se dizer que a especificagdo do abuso do poder econdmico
como requisito para a licenga compulsoria decorre largamente da
influéncia da legislacdo americana que tratou esse instrumento, por
um bom periodo de tempo, sob a égide do direito antitruste e com o
propo6sito de punir o exercicio abusivo de wuma posi¢do
mercadologica dominante®. Além do mais, ha de se considerar a

% Existe uma diferenca entre o objetivo da lei de patentes e outro da lei antitruste,
pois enquanto aquela aufere a eficiéncia da invencdo quanto a capacidade de
promover novas tecnologias e procura garantir a utilizacdo adequada da invencao
patenteada no mercado (“Teoria da Divulgacdo Tecnoldgica”), a lei antitruste
preocupa-se com os efeitos nocivos a competigdo decorrentes dos poderes da
patente. Veja Carvalho, Nuno T.P., “Abuso dos Direitos de Patente — um Estudo do
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forte atuacdao dos paises subdesenvolvidos durante as negociagdes
da Rodada Uruguai de Acordo Multilateral que procuraram garantir
e aprimorar mecanismos legais ja existentes ao exercicio das
patentes (licenca compulsdéria e caducidade) para promog¢do da
fabricacao local do produto objeto da patente. Tanto € assim que
foram especificadas regras gerais sobre a licengca compulséria no
“Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio” (conhecido como TRIPS), incorporado
em nosso ordenamento juridico pelo Decreto 1.355, de 30/12/1994,
que promulgou a ata final que incorpora os resultados da Rodada
Uruguai de Negociagdes Comerciais Multilaterais do GATT.’

11. Mais especificamente na letra (k) do art. 31 do referido acordo,
o assunto da licenga compulsdria foi tratado de maneira bastante
abrangente, de tal forma que as diversas hipoteses de abuso
relacionadas ao exercicio de uma patente, incluindo o abuso do
poder econdomico, pudessem ser consideradas, por mais peculiar que
fossem, contrarias a utilizacdo da patente e a disponibilizagdo
adequada do 1invento em forma de um produto para os
consumidores, in verbis:

Artigo 31

“Quando a legislacio de um Membro permite outro uso do
objeto da patente sem a autorizacido de seu titular,
inclusive o uso pelo governo ou por terceiros autorizados
pelo Governo, as seguintes disposicoes serio respeitadas:

k) os Membros nio estio obrigados a aplicar as condicdes
estabelecidas nos subparagrafos “b” e “f” quando esse uso

Direito dos Estados Unidos com Referéncias Comparativas ao direito Brasileiro.”
Revista da ABPI n°. 12 Julho/Outubro. 1994. Pags. 44 a 105.

TA atuacao dos paises desenvolvidos no GATT foi largamente influenciada pelas
principais teorias justificadoras do Sistema de Patentes, quais sejam: (i) “Teoria da
Divulgag¢ao Tecnoldgica” baseada na “Teoria do Contrato Social” desenvolvida nos
séculos XVII e XVIIII na Europa. Haveria, aqui, um contrato entre a sociedade e o
inventor, aonde seria garantida a proteg¢do legal as inven¢do em troca do acesso
tecnoldgico a sociedade; (ii) “Teoria do Incentivo Econdmico” onde a concessdo da
patente pelo estado tem por objetivo a promog¢do de investimento tecnologico e o
conseqiiente desenvolvimento comercial com a eficiéncia dos modos de produgao.
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for permitido  para remediar _um___ procedimento
determinado como _sendo _anticompetitivo ou desleal apos
um processo administrativo ou judicial.® A necessidade de
corrigir praticas anticompetitivas ou desleais pode ser
levada em conta na determinacio da remuneracio em tais
casos. As autoridade competentes terao o poder de recusar
a terminaciao da autorizacido se e quando as condicdes que
a propiciaram forem tendentes a ocorrer novamente.”

12.Tal como ocorreu na conven¢do da Unido de Paris, o TRIPS se
limitou a estabelecer os principios basicos da concessdao da licenga
compulsoéria, principalmente no caso de abuso do poder economico,
deixando aos paises signatarios a incumbéncia de estabelecer na lei
de propriedade industrial e em outras leis subsidiarias os
procedimentos para a sua concessao.

13.No entanto, quando somos remetidos para a leitura da Sec¢do III
(arts. 68 a 74) da Lei 9.279/96 somos incapazes de determinar
adequadamente o procedimento de concessdo da licenca
compulséria por abuso do poder econdomico, em virtude da propria
légica juridica que rege os institutos no direito, vez que essa lei
regula especificamente os “direitos e obrigacoes relativos a
propriedade industrial”. Dessa forma, torna-se imprescindivel a
analise da Secao III da Lei 9.279/96 em conjunto com a Lei
8.884/94 que regula os aspectos relativos a prevencao e repressao
das infragdes a ordem econdmica. Mais importante, a andlise dessas
leis deve ser realizada em vista do esclarecedor parecer do CADE
em Consulta Prévia 31/99.

14.0 caput do artigo 24 ¢ o primeiro dispositivo da Lei 8.884/94
que merece consideracdes, pois determina a natureza juridica da
licenca compulséria. De acordo com esse artigo, a licenga
compulséria € enquadrada como uma penalidade pela infracdo a
ordem econdmica cometida pelo agente econdmico e incidente

As alineas “b” e “f” do art. 31 referem-se a exigéncia da concessdo da licenca
compulsoria condicionada a obtencdo de uma autorizagdo prévia do proponente da
licenca junto ao titular da patente para explorar a patente ou nos casos em que ha
necessidade para suprir demanda interna do mercado.
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quando esta infracao estiver revestida de condigdes especiais, como
seguem:

“Art. 24 — Sem prejuizo das penas cominadas no artigo anterior,
quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse
publico geral, poderao ser impostas as seguintes penas, isolada
ou cumulativamente: ...”

IV — a recomendacio aos 0rgaos publicos competentes para que:

a) seja concedida licenca compulsdria de patentes de titularidade
do infrator;

I15.Em vista de sua natureza juridica peculiar, a licenga
compulsoria ¢ entendida como uma sancdo acessdria que necessita
da ocorréncia de fatos peculiares que revestem as condutas
infrativas, quais sejam a gravidade dos fatos ou o envolvimento do
interesse publico geral. Conforme ressaltado no parecer da referida
Consulta Prévia — Voto do Conselheiro Mércio Felsky — que
esclareceu diversos aspectos relacionados ao procedimento de
concessao da licengca compulséria no CADE, existem duas etapas
distintas a serem observadas para a incidéncia das penas
especificadas no art. 24 da Lei 8.884/94, devendo ser acrescentada
mais uma etapa quando da recomendacao da licengca compulsoria. A
primeira fase consiste na averiguagdo inicial dos fatos alegados
com a conseqliente confirmagao da infragdo a ordem econdmica,
nos termos do art. 20 da referida lei’. Uma vez constatada a

’ Deve-se salientar que “abuso do pode econdmico” constitui um termo genérico
doutrinario para determinar o exercicio abusivo de uma posi¢do dominante de um
agente economico que venha, de alguma forma, a prejudicar a livre concorréncia,
seja dominando mercado relevante de bens e servigos e restringindo a competicdo
ou aumentando arbitrariamente os seus lucros. Dessa forma, todas e quaisquer
condutas comerciais praticadas pelos agentes econdmicos, principalmente aquelas
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violacdao, mediante processo administrativo, nasce o dever legal do
CADE em aplicar as penalidades inicialmente especificadas pelo
art. 23 do Capitulo III da Lei 8.884/94."

16.A 2% etapa a ser ultrapassada refere-se a verificacao pelo CADE
da existéncia da gravidade dos fatos que revestiram a infracao bem
como a contrariedade ao interesse publico, de tal forma a
confirmar a possibilidade de incidéncia das penas dispostas no art.
24. Nessa fase, a violagdo a ordem econOmica ja foi confirmada e
as penas do art. 23 possivelmente aplicadas. Em virtude do carater
subjetivo do caput do art. 24, a confirma¢do dos aspectos
peculiares que revestem a infragdo deve ser realizada na pratica, de
acordo com o contexto peculiar de cada conduta, levando-se em
consideragdo sempre a extensdao de seus efeitos em um nivel
econdmico e social abrangentes. '

17.Para a determinacao da “exigéncia do interesse publico geral”, a
dificuldade do CADE ¢ ainda mais problematica, pois entende-se

do art. 21 da Lei 8.884/94, que caracterizem um exercicio abusivo de uma posicao
comercial sdo consideradas violadoras a ordem econdmica.

A aplicacdo da pena ¢ considerada uma faculdade inerente ao “Principio da
Competéncia” que rege o Poder Publico e um dever do CADE, intrinseco a
prerrogativa de prevencdo e repressdo as infragdes contra a ordem econdmica.
Portanto, entende-se que o CADE ndo pode renunciar ao dever de aplicar as penas
dispostas nos arts. 23 ¢ 24 da Lei 8.884/94, quando da existéncia de infracdo a
ordem econdmica.

" Conforme o voto do Conselheiro Mércio Felsky, especificado na pagina 6 da
Consulta Prévia 031/99:

(13

Em verdade, pode-se afirmar que a gravidade de uma infracdo, por nao
apresentar critérios especificos para sua gradagdo, ¢ avaliada de acordo com
circunstancias consideradas relevantes em sede de matéria antitruste.

Como pode se observar pela leitura do art. 27, os incisos de II a VIII nada mais sdo
que circunstancias que permitem ao aplicador da norma avaliar a gravidade de uma
infragdo, sem prejuizo, contudo de se valer de outras consideradas por ele
necessarias para tal avaliagdo, como, por exemplo, a essencialidade do produto ou
do servico a coletividade.

O tratamento diferenciado e mais ou menos rigoroso por parte do CADE na
imposicdo de uma penalidade decorrerd, portanto, da andlise das consideracdes
acima vis-a-vis a conduta infrativa.”
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que todas as infragdes a ordem econOmica afetam a “livre
concorréncia” que ¢ um principio da ordem econdmica e, portanto,
revestido de interesse publico geral. Assim, a atua¢cao do CADE na
repressdo da violagdo a ordem econdmica e a aplicagdo das penas
sdo exigéncias derivadas sempre do interesse publico geral. Nas
palavras do mestre Luis Cabral de Moncada: “O objetivo das leis
de defesa da concorréncia é o de assegurar uma estrutura e
comportamento concorrenciais dos varios mercados no
pressuposto de que é o mercado livre que, selecionando os mais
capazes, logra orientar a produciao para os setores susceptiveis
de garantir uma melhor satisfacio das necessidades dos
consumidores e, a0 mesmo tempo, a mais eficiente afetacao dos
recursos economicos disponiveis, que é com quem diz, os mais
baixos custos e precos. A concorréncia é assim encarada como o
melhor processo de fazer circular e orientar livremente a mais
completa informacao econdomica, quer ao nivel do consumidor,
quer ao nivel de produtores, assim esclarecendo as respectivas
preferéncias. E por isso que a sua defesa é um objectivo de
politica econémica.” "

18.Portanto, a aplicagao das penas dos arts. 23 ¢ 24 da lei antitruste
deve ser sempre pautada pela exigéncia do interesse publico em
preservar a concorréncia e o mercado capitalista, o que
consequentemente assegurard a satisfacdo dos consumidores
locais.” Por isso, entende-se ser inadequada a especificacdo da

12 Opinido citada no livro na pagina 99 da obra “Comentarios a Constituigdo do
Brasil” (promulgada em 5 de outubro de 1988). 7°. Vol. Arts. 170 a 192. Publicada
por Celso Ribeiro e Martins Bastos ¢ Ives Gandra.

BUma tentativa de alcancar o espirito do legislador, na defini¢do de “interesse
publico geral” especificado no caput do art. 24, seria verificar o impacto da
violagdo sobre a economia nacional como um todo ou analisar os efeitos dessa
violagdo as areas relacionadas a alimentagao ¢ sensiveis a saude humana, tais como
o efeito nocivo e abrangente de uma violacdo decorrente do poder econdmico
concedido por uma invencdo tecnologica patenteada e relacionada a saude humana,
tais como as inveng¢des na area farmacéutica, quimica e biotecnologia.

No entanto, essa forma de constatacdo do “interesse publico geral”, para fins de
aplicagdo das penas listadas na Lei 8.884/94 ndo seria por toda precisa, pois
existem inveng¢des tecnologicas nao relacionadas a drea da saude humana que podem
alterar significativamente as relacdes sociais e econdmicas de um mercado e,
portanto, afetar o “interesse publico geral”. Além do mais, nem todos os
farmacéuticos e quimicos possuem uma aplicabilidade abrangente para alcangar uma
parte substancial da populagdo.
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exigéncia do “interesse publico geral” como requisito para
incidéncia das penalidades do art. 24.

19.Ainda e mais importante, conforme ressaltado pela Consulta
Prévia 31/99, sera exigido dos Conselheiros do CADE, na anéalise
dos dois requisitos do art. 24, a estrita observdncia ao principio
constitucional da impessoalidade, de maneira que a analise dos
efeitos de uma conduta infrativa possa ser realizada por critérios
econdomicos ¢ sociais objetivos em vista da peculiaridade da
conduta e impacto na concorréncia. O art. 27 da Lei 8.884/94
estabelece, também, uma série de parametros para a determinagao
das penalidades e constatacdo da gravidade dos fatos e
contrariedade ao direito publico, que podem ser utilizados pelos
conselheiros do CADE para inclusive determinar a incidéncia das
penas do art. 24, quais sejam: (a) a gravidade da infracdo; (b) a
boa-fé do infrator; (c¢) a vantagem auferida ou pretendida pelo
infrator; (d) a consumac¢do ou ndo da infracdo; (e) o grau de lesdo,
ou perigo de lesdo, a livre concorréncia, & economia nacional, aos
consumidores, ou a terceiros; (f) os efeitos econdmicos negativos
produzidos no mercado; (g) a situagcdo econdomica do infrator e a (h)
reincidéncia das infracdes.

20.A Resolucdao n°. 20, emitida pelo CADE em 9 de junho de 1999,
especifica outros critérios gerais que os Conselheiros desse o6rgao
devem se pautar na analise de praticas restritivas, sejam horizontais
ou verticais, que variam de acordo com cada hipdtese violadora,
especialmente aquelas listadas pelo artigo 21. Por exemplo, no caso
de precos predatérios (pratica deliberada de precos abaixo do custo
variavel médio, visando eliminar a concorréncia), o exame dessa
pratica pode ser realizado verificando as condigdes de custos e
comportamentos dos precos ao longo do tempo, niveis de consumo,
grau de concorréncia inter-marcas, além do mercado relevante ¢ da
pulverizagdo dos concorrentes bem como propor¢do dos mercados
relevantes também atingidos por essa conduta anticompetitiva.

21. Uma vez confirmada a existéncia das condi¢cdes peculiares do
art. 24, em uma determinada conduta infrativa a ordem econOmica,
deve-se averiguar efetivamente o uso da licenca compulséria como
puni¢do a infragdo a ordem econdmica, pois ressalta-se que a
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licenca compulséria ndo serd necessariamente o instrumento
utilizado pelo CADE para punir o infrator. Conforme o parecer do
CADE, alids muito elucidativo nesse ponto e que acabou
determinando a terceira etapa ou condi¢cdo para a licenca
compulséria, torna-se indispensavel a existéncia de um nexo causal
entre a utilizacdo da patente e a conduta violadora a ordem
econdmica. Torna-se necessario que o poder de mercado que enseja
o exercicio abusivo decorra diretamente daquele conferido ao
agente econdmico concedido por uma patente. Caso contrario, nado
havera incidéncia da alinea “a” do inciso IV do art. 24 da Lei
8.884/94. Ou seja, ndo sao todas as infragdes que ensejam a
incidéncia da licenga compulsdria. Por exemplo, haverd somente a
recomendacao da licenga compulséria em caso de pratica de venda
casada violadora a ordem econdmica, quando esta decorrer
diretamente do exercicio abusivo de um poder de mercado
assegurado ao infrator,' por uma patente ou pela patente.

22. Esse esclarecimento oportunamente realizado pela
Consulta 31/99 elimina as interpretagcdes extensivas sobre a
aplicabilidade da licengca compulséria, quando da constatagdo de
qualquer infragdo a ordem econOmica, € concede uma seguranga
juridica aos titulares de patentes cujo poder de mercado nao
decorre essencialmente da outorga de direitos da patente .

23.Um outro aspecto relevante ¢ a atuagdo complementar do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na concessao da
licenca compulsdria, pois apurada a infragcao ¢ determinada a pena,
serd necessario instituir um procedimento administrativo especifico
no 60rgdo de marcas e patentes. Tendo em vista que o mérito ja foi
julgado administrativamente pelo CADE, o objetivo precipuo desse
procedimento no INPI, no caso da licenga compulsoria por abuso
do poder econOmico, serd o de assegurar o cumprimento as regras
dispostas pelos arts. 68 a 74 da Le1 9.279/96 e, consequentemente,
garantir ao titular da patente uma adequada compensa¢do pela
compulsoriedade da outorga da licenca para exploracdo da

A confirmac¢do do poder econéomico de um agente decorrente de uma patente e a
capacidade de seus atos alterarem as condigdes de um mercado relevante sao
elementos importantes para a constatacdo da infracdo a ordem econdmica e,
consequentemente, a caracterizag¢do da licenga compulsoria, que serdo analisados ja
nal etapa de constatacdo da violagcdo a ordem econdmica.
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invencao. Dessa forma, conforme ressaltado pela propria Consulta
031/99, o INPI tem o poder-dever de impor a penalidade prevista
no art. 68 da Lei 9.279/96 mas, cumpra ressaltar, a penalidade deve
ser sempre em observancia aos principios de direito publico, tal
como o “Principio da Legalidade”. Nesse sentido, a abertura de
procedimento administrativo no INPI ¢ indispensavel para a
concessao da licenca compulséria, o que afasta a existéncia da
licenca compulsdria ex officio” nos casos de abuso do poder
econdmico, sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei
9.279/96.

24.Trés questionamentos podem surgir, no entanto, quando do
procedimento para a concessdo da licenca compulsoria no INPI por
abuso do poder econdémico.'® Deve o INPI promover a publicacio
da recomendacdao do CADE e ofertar a patente para terceiros ou
simplesmente publicar a recomendacdo da licenga compulsoria
enviada pelo CADE? Em virtude do poder-dever do INPI em impor
a penalidade prevista no art. 68 e sempre na defesa do interesse
publico, conforme voto do Conselheiro Mércio Felsky (Consulta
031/99), poderia entender que o INPI deve publicar a
recomendacao e ofertar a patente para terceiros, visando aplicar a

> 0 Decreto n°. 3.201, de 6 de outubro de 1999 estabeleceu as regras sobre a
concessdo de oficio de licenca compulsdria, por ato do Poder Executivo Federal,
que sao aqueles especificados no art. 71 da lei 9.279/96, quais sejam (a) caso de
emergéncia nacional e (ii) interesse publico.

13

Interesse publico ¢ entendido como “...os fatos relacionados, dentre outros, a saude
publica, a nutri¢do, a defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial
importancia para o desenvolvimento tecnoldégico ou sécio-econdomico do pais.”

'® Nem todas as disposi¢des presentes na Secdo III da Lei 9.279/96 incidem sobre a
licenca compulsoria por abuso do poder econémico. Regras como a concessdao da
licenca condicionada a expiracdo dos 3 anos da concessdo da patente ou mesmo as
hipoteses presentes no art. 69, que justificam a falta de fabricagdo do produto, sdo
incompativeis com aquelas especificas ao abuso do poder econdmico, ndo sendo
portanto aplicaveis.

Por outro lado, o § 2°. do art. 68 determina ser imprescindivel o cumprimento de
certos requisitos para a concessdo da licenca compulsdria, quais sejam a
legitimidade do requerente da licenga compulsdéria e a sua capacidade técnica e
financeira para a exploragdao do objeto da patente.
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penalidade recomendada pelo CADE. No entanto, a atuacao
preliminar do INPI restringe-se a publicacdo da recomendagio
enviada pelo CADE, cabendo aos terceiros interessados, se assim
desejarem, requererem junto ao INPI o uso da patente e iniciar o
procedimento de licenga compulséria, sendo que o INPI decidira
sobre a concessdo, dentro de 60 dias de instruido o processo (§7°.
do art. 73 da Lei 9.279/96). Essa conclusao decorre da inexisténcia
de prerrogativa do INPI para ofertar a licenga de patente ex officio,
relativamente ao licenciamento compulsério. '’

25.Um segundo aspecto refere-se a necessidade de o terceiro
interessado no licenciamento ter que efetivamente cumprir o
disposto no §2° do art. 68 ¢ demonstrar a sua capacidade técnica e
econdomica para exploracao da patente. Em virtude de a licenca
compulsoria, por abuso do poder econdmico, ser uma penalidade
imposta ao agente econdmico € o objetivo precipuo nao ser a
satisfacdo das necessidades do mercado, poderia afirmar que o
requisito da capacidade técnica estaria prejudicado. No entanto,
entende-se que a natureza da sanc¢dao ndo afasta a importancia de a
patente objeto da licenca preencher a demanda mercadologica e,
consequentemente, promover o desenvolvimento comercial. Alias,
ressalta-se que o objetivo precipuo da licenca compulsoria ¢
exatamente utilizar uma patente de maneira adequada, seja para
suprir a demanda de um produto ou para manter a concorréncia no
mercado. Dessa forma, fica justificada a necessidade de o terceiro
interessado demonstrar a capacidade técnica e econdmica para
realizar a exploracao eficiente do objeto da patente, portanto,
preencher os requisitos do §2° do art. 68 para a outorga da licenga
compulsoria.

26.Nesse mesmo sentido, a exigéncia de o licenciado iniciar a
exploragao do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da
concessao da licenca, conforme determina o art. 74 da Lei
9.279/96, seria totalmente adequada (desde que observada a regra
do §3° do art. 68, que possibilita a importagdo do produto objeto da

'"'A oferta da licenca de patente estd prevista nos arts. 64 a 67 da Lei 9.279/96 ¢
caracteriza-se pela solicitacdo do titular de uma patente ao INPI para a publicacio
do interesse do titular da patente em licencid-la bem como especificar as condig¢des
gerais de contratacao.
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licenca), pois a outorga a terceiro ¢ a, conseqiiente, cessacao da
exclusividade foram alcanc¢ados.

27. Um terceiro ponto a ser confirmado ¢ a possibilidade de o
titular da patente usufruir dos instrumentos de revisdao das decisdes
do INPI sobre licenga compulsoria por abuso do poder economico,
presentes na referida Secao III da Lei 9.279/96. Deve-se ressaltar
que os aspectos de mérito que embasaram a recomendagdo na
concessao da licenca compulsoria por abuso do poder econOmico
somente deverao ser questionados em juizo, em virtude da matéria
ja ter sido objeto de apreciacdao pelo CADE. No entanto, fica
mantida a possibilidade de revisdo das decisdes do INPI quanto ao
procedimento especifico de licenga compulsoria no INPI, em
virtude do disposto na Lei 9.279/96 (principalmente o §8°. do art
73 da Lei 9.279/96), principalmente no tocante aos seguintes
pontos: (a) a remuneracao fixada para pagamento ao titular da
patente ¢ (b) as condi¢des para exploracao da patente pelo terceiro
interessado, visto que o titular podera continuar a explorar o objeto
da patente, sem exclusividade, bem como usufruir de remuneragao
pela exploragdo de terceiros garantida pela licen¢a compulséria.

28.Para finalizar esse artigo, vale destacar que a forma como a
licenca compulsoria esta sendo tratada no “Anteprojeto de Lei”
apresentado pelo governo para Consulta Publica'® nos parece
tecnicamente imprecisa, pois o texto adotado leva a crer que a
licenga compulsdria possa ser concedida pelo CADE, pois inexiste
qualquer referéncia a recomendacdo aos oOrgiaos publicos
competentes para a efetiva concessdo da licenca que, como
anteriormente observado, pertence ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI). Dessa forma, entende-se que o texto
da Lei 8.884/94 ¢ mais preciso ¢ deve ser mantido.

29. Como comentarios finais, ressalta-se que a Consulta Prévia no.
031/99 ¢ de extrema importancia para o delineamento da
recomendacao da licenca compulsdria, por abuso do poder
econdmico. No entanto, ela se mostra incapaz de determinar

18 Projeto de Lei proposto em 26 de outubro de 2000 e que adapta a Lei 8.884/94 a
futura Agéncia Nacional de Defesa da Concorréncia e do Consumidor.
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precisamente a interse¢ao de atuacao do CADE e INPI na outorga
do licenciamento compulsorio, o que deverd ser demonstrado pelas
decisdes do CADE sobre a matéria e emissdao de ato normativo por
parte do INPI. Alids, a renovagdo do Convénio INPI-CADE se
justificaria, nesse sentido, para estabelecer expressamente a inter-
relagdo de atuacdo entre os O0rgdos que objetivam precipuamente
assegurar os principios que regulam a ordem econd6mica brasileira,
quais sejam a livre concorréncia e a garantia da propriedade
privada.
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